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_C:h'r istbaumbehang II

§ 54 PatG gewdhrt der wegen Verletzung eines weiteren
Patents erneut verklagten Partei lediglich eine ver-
. zichtbare progeBhindernde Einrede. ’
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Otto H . ARSIV . :

Kl&gerin und Reva.sn.onsklagerin,

- ProaeBbevollmﬁchtn.gte* Rechtsanwiilte Prof. .)r.- |
: _ o undDr.-- R

, ‘Kommanditgesellschaft, Vi~
s M@wes @B, gesetzlich vertreten durch ihren
peraonllch hai‘tenden Gesellscnafter Wilhelm M, v

die Firma Wilhe 1in

BERE < g ’ f Beklagte und Revisionsbeklagte,
= Prozeﬁbevollmachtigter* vRechtsanwalt Dr. — -




Matthias Prinz

Rechtsanwalt \{lw%grinz.law

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerlchtshofs hat auf die
niindliche Verhandlung vom 24, Mai 1966 unter Mitwirkung
der Bundesrlchter Dr. Boek, Dr. Spreng, Dr. Loscher,
Clafien und Schnelder '

fﬁf Recht erkannt: 

Die Revisioh gégéh”daB'Urteii 695'2’ Ziﬁil- o
senats des Oberlandasgerlchts Dﬁsseldorf vom
26. Juni 1964 w1rd auf Kosten der Klageran j

zuruckgewlesen. =

‘Von Rechts wegen

': -al‘b"b‘e tand:

i i o --—--..n.—-

| Die'Klégerin ist- Inha"b"erih des Patentes . . (im
folgenden: Klagepatent 1), das am S. - 1954 angemel-
det, dessen Anmeldung anl, - 1956 bekanntgemacht
und das wihrend des Berufungsverfahrens, namllch ‘durch Be-
schlufl des Beachwerdeeenats des Bundeepatentgerlchte vom
9. Mirz 1962, mit folgenden Ansprﬁchen 1 und 4 (bei Fart—
'lassen der Eezugsyeichen) ertellt worden 1st' .

-"1 Vorrichtung Zum maschlnellen Herstellen einer
 m1t einer Aufhangeschlaufe versehenen Yerw

z.B. als Chrietbaumbehang. bel der ‘eine den
Umhiillvorgang bewirkende Finrichtung jeden
_ zugefithrten Gegenstand mit einem Hitllblatt
umgibt, dadurch gekennzeichnet, daf eine einen
" Faden von einer Vorratsrolle abzichende Faden-
' gange, eine quer dazu bewegliche Schlaufen-
zange, widerlager, iiber die die Schlaufen-
"*zange den von der Fadenzange gespannten Faden
zu éiner Schlaufe iiber den Gegenstand hinweg
‘auszieht, sowie eine Vorrichtung zun Abtrennen
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des Fadens von der. Vorratsrolle mit der
Umhiillvorrichtung baulich vereinigt sind,
“die das Hillblatt auf die Schlaufenenden
‘und den sie tragenden Gegenstand ablegt
und beim darauffolgenden Herumlegen des
Blattes um beide die Schlaufenenden in die
Umhiillung einschlieft.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
- geichnet, dall fir das VerschlieBen des iiber
.den Gegenstand hinausrcichenden und einen
" feil der Fadenschlaufe umgebenden Hiillblatt-
- teiles Halteeinrichtungen fiir die Faden-

schlaufe und Drillorgane vorgesehen sind,
die das Ende des Hiillblattes um die heraus-
ragende Fadenschldufe herum]egen und
schlieBen." _

Die Kl#igerin war ferner Inhaberin des Gebrauchsmusters
@@ @B (in folgenden: Klagegebrauchsmuster), das am
. @ 1954 iibereinstimmend mit der urspriinglichen
Fassung des Klagepatentes .I angemeidet und am S GENEED
. 1956 in geapderter.Fgasung_eingetragenlwérden.ist,‘ - H

o j; Fﬁr le Klagerln 1st wahrend des Berufungsverfahrens
N schlleﬁllch das Patent'-- (1m folgenden: Klage-

. patent II) ertollt worden, das am .. @ 1954 ange-
meldet, dessen Anmeldung am @P. — 1958 bekanntge-~

" macht worden war und dessen Hauptanspruch 1 wie folgt F

‘lautet

o "VOrrlchtung Zum. Bllden von Aufhanger»

Fadengchlaufen bei Verpackungsmaschinen,

,1nsbesondere der: Squarenlndustrle, mnit einer
quer zum ausgespannten Paden hin- und hergehen-

den PFadengzange und g¢iner mit ihr. zusammenarbei-
tenden Abschneldevorrlchtung,_dadurch,gekenn—

- zeichnet, dafl im Abstand. aufelnanderfolgende

~ Messer, d1e nacheinander an einer ortesunver-

_#nderlichen Fadenfiihrungsrolle vorbeilaufen,
vorgesehen 8ind und mlt einer in der Bewegungs-




¢

richtung der IMesser hinter der Fadenfiihrungs-
rolle liegenden Fadenklemme und der durch die
Liicken der aufeinanderfolgenden Messer hin-
durchfassenden, quer zu den Messern beweglichen,
an sich bekannten Fadenzange derart zusammen-
arbeiten, daB der zwischen Klemme und Faden-
fithrungsrolle liegende Faden, eine Messerliicke
iiberspannend, von der durch diese hindurch-
fassenden Fadenzange zu einer Aufhéingerschlaufe
in an sich bekannter Weise ausgezogen wird, be-
vor.an einem Gegenmesser durch das folgende
Heaser das Abtrennen der Schlaufe erfolgt "

Die “Beklagte stellt her und vertrelbt Verpackungsma—

'schlnen fur Gegenstande der S&Bwarenlndustrze, die mit
’ Vorrichtungen zum maschinellen Anbrlngen von Verpackungen

mit Aufhéingern versehen sind. Dle?Anlage gum maschinellen
Abtrennen von Fadenstucken ist be
sprechend inrer Patentanmeldung Auslegeéchr:.ft - --
ausgeblldet Das Vernacken der Suﬂwaren nebst Anbrlngen
dieser Fﬁden erfolgt hingegen 1n zwel verschledenen Aus~
fﬁhrungen- Bel der ersten, vom Berufungsgerzcht als "a"
beyelchneten.Ausfuhrung (Anlage ¥ zur Klageerwlderung undl
im Termin vom 2. Oktober 1959 uberrelchta Tellsklzze '

LLen maacu¢nen ent-

:?Anlage 6) wzrd der Faden U~form1g ausgezogen und mlt

':selnem gebOgenen Ende in die Umhullung g;ﬁgeschlossen,k.
;5be1 der zweiten, vom Berufungsgerlcht als "b" bezelchne-
 ten Ausfifhrung wird hingegen das ‘abgetrennte Fademstlick

entspreohend der Auslegeschmft a -- ohne ‘vorherige

,ﬂ:Verformung zZu einer Schlaufe mlttels eines Klebestreifens
'auf ale Umhunung aufg,_klebt., ; | . -

Die Klagerln hat 1n erster Instanz geltend gemacht,

:?dlo Beklagte verletze mit der Auefﬁhrung a das Klage~

patent I. Hllfswelse hat sie insoweit die Klage auf die
AnuprUChe 2, 3 und 10 des Klagegebrauchsmusters gestut7t

Sie hat beantrggt, d1e Beklagte zur Unterlassung und



Rechnungslegung zu verurteilen und die Pflicht der Be-

klagten zum Schadensersatz festzustellen.

Die Beklagte hat um Klageabweisung gebeten und eine
Verletzung des Klagepatents bestritten. Die fraglichen in-

v‘spfﬁche des Klagegebrauchsmusters,Vderen jetzige Fassung

erst nach Erscheinen der angegrlffenen Ausfithrung und ab-

7.welchend von der ursprungllchen Anspruchsfassung einge-

tragen worden sei, scien schon wegen ihrer aufgaben-

‘haften Fassung nicht schutzfidhig.

Das Landgericht hat dcr Klage wegen Verletzung des

' Ylagepatents I stattgegeben.

Die Beklagte hat hlergegen Berufunz elngelegt nit dem

‘Antrag, unter Abanderung des angefochtenen Urtells die

Klage abzuweisen.

Dié Kiégerin hat im Wege der'AnSéhluBbérufung die An-
trage wegen Verletzung des Flagepatents I nach dessen Er-

_tellung neugefaﬁt und hat zusatzlzch die Verletzung ‘des
"Klagepatentes IT durch beide Ausfﬁhrungen der Beklagten
2 geltend gemacht Die darin llegende Klageerwelterung hat

das Berufungsgerlcht durch Zw1schenurte11 vom 28 Aprll

:' 1961 zugelassen.

Dle Kl_gerln hat 1n der Berufung31nstanz vorgetragen,

'dle Beklagte verletze bolde Klagepatente gegenstandllch.,
':Vorsorgllch hat 916 sich auf dle Benutzung allgemelner Er-
»flndungsgedanken berufen, die sie in den. Schrlftsatzen vom

11. und vom 12. Mai 1964 naher formullert hat




In der Berufung51nstanz hat die Kl_gerin zuletzt
beantragt,

die Berufung der Beklagten mit der MaBgabe .
~zuriickzuweisen, daf auf die AnschluBSberufung
- die Urteilsformel des Landgerichts in der

Hauptsache folgende'Fassung erhalta-

I Dle Beklagte w1rd verurteilt,»

l. es beil Vermeldung von Strafen zu unter-
lassen, Verpackungsmaschinen gewerhsmiBig
herzustellen, feilzuhalten, in Verkehr gzu
brlngen und/oder zu gebrauchen,: _

.a) mit Vorrlehtungen zum meschinellen
Herstellen einer mit einem Aufhﬁnge-
faden in Form einer nach auBen offenen
Fadenschlaufe versehenen Packung fir
Gegenstinde der SiiBwarenindustrie wie
z.B. kleinere Zucker- oder Schokoladen- -
kérper, insbesondere als Christbaumbe-
hang, bei denen eine den Umhiillvorgang
bewirkende Elnrlchtung jeden zugefiihrten

: Gegenstand mlt elnem qullblatt umglbt, '

wenn mit dleser mlnrlchtung eine einen
‘Faden von einer Vorratsrolle abziehende,
einer Fadenzange entsprechende Faden-
ziehvorrichtung, eine quer dazu beweg-
liche Schlaufengabel, Widerlager, iiber
o welche die Schlaufengabel den von der
* Faden21ehvorrlchtung gespannten Paden
- zu einer Schlaufe bhiy an die Stirnseite
des Gegenstandes heran auszieht, sowie
eine Vorrichtung zum Abtrennen dieses:
. Padens von der Vorratsrclle baullch ver-
‘velnlgt 81nd, : NRTE D L

und wenn welterhzn die Umhﬁllelnrlchtung
. zunidchst das Hiillblatt. auf den Gegenstand
’hvablegt, ‘sowie um diesen zu einer zylxndrl—
schen in Achsrichtung. offenen Hilse :
herumlegt und sp&ter -"nach dem Anlegen
der Mitte des zu einer Schlaufe geformten
Aufhiingefadens auf einen noch nicht von
der Hiillblatthiilse bedeckten Teil des
Gegenstandes - das Hiillblatt um den Gegen-
stand sowie den angelegten Teil des Auf-



héangefadens herumlegt und in die Umhiil-
Iung einschlicefit, insbesondere wenn
(#iuBerst hilfsweise sollen diec Worte
"ingbesondere wenn'" durch die Worte
"wenn auBerdem" ersetzt werden; fir das
Verschliefien des iliber den Gegenstand
hinausragenden und einen Teil des Auf-
héngefadens umgebenden Hiillblattes
Driickorgane vorgesehen sind, die dieses
Ende des Hiillblattes um den heraushiéingen-
den Aufhéngefaden herumlcgen und .
schliefBlen,

— Patent . a» -;

b) mit Einrichtungen zum Bilden von Aufhiinge-
' fiiden bei Verpackungsmaschinen der SiB-
warcnindustrie mit einem quer zum ausge—
spannten Faden hin- und hergehenden, die-
sen quer zur Spanncbene zichenden Werk-
- zeug und einer damit zusammenarbeiten-
~den Abschnecidevorrichtung, bei denen
zwei in Abstand aufeinanderfolgende ge-~
. schlitzte, mit einem Abtrennmesser zu-
gsammenarbeitende Messergegenhalter, die
~durch Anordnung auf einer am Umfang
durchbrochenen, rotierenden HScheibe
- nacheinander an einer ortsunverénder-
‘lichen Padenfithrungsrolle vorbeilaufen,
vorgesehen sind und-sowohl mit einer in
der Bewegungsrichtung der Messergegen-
halter hinter der Fadenfithrungsrolle
liegenden Fadenklemme fiir das Ende des
jeweiligen Aufhéngefadens als auch mit
cinem durch die ILiicken der aufeinander-
_Tolgenden Hessergegenhalter hindurch-
fassenden, quer zu der XKreisbahn der
HMessergegenhalter beweglichen und den
gespannten Faden treffenden Werkzeug
derart zusammenarbeiten, dafl der gzwischen
jener Fadenklemme und der Padenfithrungs-
rolle gehaltene, eine Liicke der Scheibe
iiberspannende Faden von dem durch diese
Iiicke hindurchtretenden Werkzeug (sei
.. es in Form eirier Schaufelgabel, sei
~ es in Porm eines aAndriickstempels) zu
~dem mit dem Aufhingefaden zu verschen-
~den Gegenstand gesogen wird, und zwar -
"falls der Aufhidngefaden zu einer Schlaufe
gczogen -werden soll - bevor an einem
Hessergegenhalter das Abtrennen des Auf-
hédngefadens erfolgt.

-ratent @D @D @D -




LI

oder eine der beiden vorstehend zu a) und b)
gekennzeichneten Vorrichtungen fiir sich allein
gevierbsméfig herzustellen, feilzuhalten, in
den Verkehr zu bringen und/oder zu gebrauchen;

2. der Kldégerin Rechnung zu legen uber den Unfang
der unter I 1 gekennzeichneten Zuwiderhand-
lungen unter Angabe der einzelnen liefer-
mengen, liefergzeiten, Abnehmer und Preise,
und zwar besgziiglich der unter I 1 b) gekennzeich-
neten Zuwiderhandlungen seit dem 1, Januar 1959;

II. Bs wird festgestellt, daB die Beklagte verpflich-
tet ist, der Klagerln simtlichen Schaden 2zu er-
setzen, der ihr durch die unter I 1 gekennzeich-
‘neten Handlungen entstanden ist und noch ent-
stehen wird, und zwar beziiglich der unter I 1 b}
gekennzeichneten ZuW1derhdndlungen geit dem
1, Januar 1959 .

Die Beklagte hat Zuriickweisung der Anschluﬁberufung |
beantragt und eine Verletzung der beiden Klagepatente he-
stritten. Hierzu hat sie vorgetragen.

‘Bei Wurdlgung des Klagepatents I selen dle im Frtellungs~‘
verfahren erfolgten VPr21chte und Beschrankungen zu beriick-
sichtigen sowie als Stand der Technik die deutschen Patente- v
GO @ «vi @@, iic Us-latente .-. und QD G-
Zum Stand der Technik gehdre ferner das ﬂnbrlngen vonv'ﬁ
'ftufhéngeschlaufen gemdB dem Katalog "Z-" der Firma
QD und das Angebot der Firma Ru- in Heft 9/1954
der Deutschen Squarenzeltung. Das Klagepatent I_pffenbare"
zudem keine die angegriffene Ausfithrungsform a unfassende
Lehre, bestatlgt werde dies dddurch, dajB dle Klagerln es

Cfir notlg gehalten habe,'eln dleaer Ausfuhrung a genau
entsprechendeu weiteres Patent am 2. August 1956 anzumel-

» den (Patent @ @D .), _'demgegen’iibei" sie - Beklagte - ein

: Vorbenutzungsrecht besitze. - | |




Auch das Klagepatent II werde weder nach Aufgabe noch
nach Losung benutzt. Bestdtigt werde dies dadurch, dal
fiir die angegriffene Vorrichtung b inzwischen die Erteilung
eines eigenen Patents der Beklagten (Patent @ WD a)
beschlossen worden sei. Dem von der Klagerln beanspruchten
Schutz fir einen allgemeinen Erflndungsgedanken stehe
" dessen mangelnde Offenbarung und der Stand der Technik

(Us-Patentc 6B @D @ und '.--) entgegen.

Die Kl&gerin 1Bt den Ausfuhrungen der Beklagten entge-
‘gengetreten- Sie habe nur ‘deshalb nicht die Klage auch
auf ihr weiteres Patent @@ WD @P gestutzt, weil dleses
Patent mogllcherwelse von ihr selber vorbenutzat worden
sei. Selbst wenn die angegriffencn Ausfunrungenvlhrerseits
‘erfinderisch sein sollten, handele es sich jedenfalls um
~von den Klageschufzrechten abhédngige Erfindungen.

Das Berufungsgericht hat unter Abéhderung des landge-
’richtlichen Urteils die Klage abgewiesen.

it der hiergegen eingelegten Revision begehrt die
Kiégefin Aufhebung dés Berufungsurteils; sie wiederholt
die SchluBantrége der Berufungsinstanz ufd bittet hilfs-
“weise um Zuriickverweisung. Dic Beklagte blttet um auruck—
welsung der Rev1s1on. i

Egtsobéidungggrﬁnagz

‘A. Patent WD @B (Klagepatent I).

I. Das Berufungsgericht fithrt aus: Im Prioritétszeit-
punkt des Klagepatentes sel es bekannt gewesen, Gegensténde
der SliBwarenindustric maschinell mit Folien zu verpacken.
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Das Klagepateht betreffe eine VOrrichtung zum maschinellen
Herstellen von Verpackungen, die mit einer Anhﬁngeschlaufe
behang verwendet werden konnten. Der Erfinder des Klage-
patentes sei davon ausgegangen, daB bereits Vorrichtungen
bekannt seicn, bei denen an der Verpackung Banderolen
mit_Anhéngeschlaufen maschinell anaeklebt wiirden (Hlnwels
des Berufungsgerlchtes auf die im Ertellungsverfahren _
beriicksichtigte deutsche Patentschrift (i) WD . Dleses
maschinelle Ankleben der Banderolen habe sich aber als

- zu feuer erw1esen und habe duch das Stannlolleren er—
schwert Der Erfinder des Klagepatents habe sich deshalb
dic Aufgabe gestellt, eine Vorrichtung zu schaffen, bei
der die zu behandelnde Ware mit einer nicht an die Um-
hiillung angeklobteh Fadenschlaufe veréehen werde. Zur
Lésung habe er im Hauptanspruch die Komblnatlon folgender
Herkmale vorgeschlagen'

a) cine an sich bekannte Stannioliervorrichtung (= Umhiill-
vorrlchtunz) zur Umhullung der Waren mit einem Hull—
blatt; ‘

b) in baulicher Vereinigung mlt dieser oine Fadeng}gjggg

zur maschinellen Bildung von Anhangeschlaufen, die
‘folgende Elnzeltelle aufweisen goll: :

- aa) eine Fadenzange, dle elnen ?aden von elner
;Vorraturolle abzleht und spannt,‘

bb) eine quer dazu bewegllche Schlaufenzange nebst _
ﬁzderlagor, die den von der Fadenzange geSpannten'
‘Faden iiber das Wlderlager z2u einer Schlaufe aug-
. -‘Zleht . R _ o

- o e

'cc)'elne vOrrlchtu_g zu _Abtrennen des Fadens von der
' Vorratsrolle; : ‘
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¢) Anordnung und_ Zusammenwirken der Bauteile in folgender

e G G i s W S A — — Y — e ) ot S W S A Yo A S e

aa) die Schlaufenzange zicht den Faden iber die Ware
hinweg zur Schlaufe aus,

bb) die Umhiillyorrichtung legt das Hillblatt auf die
abgetrennten offenen Schlaufenenden und die sie

tragende VWare,

cc) beim anschlieBenden Stanniolicren schlieBt die
Umhiillvorrichtung dic zwischen ¥Ware und Hiillblatt
befindlichen Schlaufenenden in die Umhiillung ein.

II. 1. a) Die Revision wendet sich nicht gegen die '
anschlieBende Feststellung des Berufungsgerichtes, die an- ‘

gegriffence Ausfilhrung a stimme unstreitig mit dem unmittel-
barcn Gegenstand des Klagepatentes nicht iiberein. Dagegen
meint die Revision, das Berufungsgericht habe dén Be-
griff der Aquivalenz verkannt, indem es die Aufgaben-—
stellung des Klagepatents unZureichend'berﬁcksichtigﬁ

habe; der Erfinder habe die Aufgabe erstmals gelést,

und schon dies zwinge dazu, auch équivalentévlﬁsungs—
nittel zur Iehre des Patentes zu rechnen. Flir die Lasuhg
der gestellten Aufgabe sei es unerheblich, ob die1Faden—
schlaufe als geschlossene Schlaufe (Klagepatent) oder
mit ihren beiden losen Enden (Ausfithrung a) aus der Um~
hiillung herausragec, gnd dementéprechend spiele es_keine H
Rolle, ob der Faden mit seiner "geschlossenen Schlaufe"
innerhalb der Umhiillung nur bis an die Ware (Auafithrung a)
oder aber mit seinen beiden losen Enden'ﬁbérvdie'ﬁaré
hinweg (Klagepatent) gezogen werde, oder anders ausge-
drickt: ob die Umhiillvorrichtung das Hiillblatt auf “die
abgetrennten offencn thlaqfen¢nden"‘(Klégepatent) oder
aber auf "das abgetrenntc geschlossene Schlaufenende"
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(Ausfilhrung a) und auf die sie tragende Ware ablege. In
beiden Fdllen werde némlich beim anschlieflenden Stanniolieren
die zwischen Ware und Hilllblatt befindliche "Schlaufe" in

die Umhiillung eingeschlossen, sei es nun "mit den beiden
josen Enden oder mit dem geschlossenen Ende".

b) Dieser erste Revisionsangriff wendet sich, wie
seine Begriindung, zeigt, in Wahrheit nicht gegen die Aus-
fihrungen des Berufungsgerichts zur Aguivalenz, sondern
gegen die,Ausfﬁhrungen'zur Aufgabe des Klagepatents. Nach
HMeinung der Revision besteht diese Aufgabe darin, den
- Gegenstand maschlnell £0_zu verpacken, da der Faden nicht
AauBen ~am Hiillblatt angeklebt, sondern dag er selnerselts
vem Hillblatt umfaBt und gehalten wird. Wére schon damit
die Aufgabe des Klagepatents hinreichend bestimmt, so wire
es in der Tat unerhebllch,_ob bei der fertigen Verpackung |
das zur Schlaufé.umgebogene Mittelstiick des Fadens oder
ob die beiden Fadenenden aus der Umhiillung herausragen.

Die Aufgabe des Klagepatents ist jedoch wesentlich konkreter,
vie das Berufungsgericht in Auslegung der Klagepatentschrift
rechtllch elnwandfrel festgestellt hat: es soll eine Vor-

- richtung geschaffen werden, "bei der die zu umhullende Ware
mit einer nicht an die Umhiillung angeklebten Fadensch]aufe
versehen wird" (BU S. 11). Das Vthandenseln elner Schlaufe
bel der fertigen Verpackung und ihre sofortlge Verwendbar-
~keit als Aufhidngemittel gehort mit zu der im Klagepatent

» gestelthn,Aufgabe.,Dle Aufgabe des Klagepatents ist des-
halb nicht géldst‘ wenn ein umgebogenes Fadenmittelstiick

bei der. fertlgen Verpackung zwar vorhanden ist, jedoch
elngebetiet als Verankerungsmlttel, nicht aus- der Umhiil-

~ lung herausragend und deshalb als Aufhéngemittel nicht
verwendbar. Be; solcher Gestaltung der Vorrichtung liegt

bei der fertigen Verpackung eine "Fadenschlaufe" nicht
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vor, wie der erkennende Senat in dem zwischen den Parteien
ergangencn, freilich andere Xlageschutzrechte betreffen-
den Urteil vom 17. Degember 1963 - Ia ZR 17/63 -
Christbaumbechang I - GRUR 1964, 436 ff - ausgesprochen
hat (vgl. Abschnitt II 4 a, ¢ und d der dortigen Ent-
scheidungsgriinde). DaB bei der Ausfiihrungsform der Be-
klagten zwel lose Fadenenden vorhanden sind, die von
Hand oder durch zusdtzliche maschinelle Vorrichtungen
zur- Schlaufe verknotet werden kénnen, ist rechtlich uner-
“heblich; denn bei solcher Gestaltung wird die Schlaufe
durch Hittel gebildet, dic im Klagepatent nicht als er-

- findungswesentlich gekennzeichnet sind und deshalb der
 Lehre des Klagepatents nicht zugerechnet'werden k6nnen.

- Die Frage der Kquivalenz kann sich nur stellen, wenn
- das Mittel, das anstelle des im Patent ausdriicklich empfoh-
lenen Mittels benutzt wird, zur Erfiillung der im Patent |
gestellten konkreten Aufgabe dient; nur dann kanﬁ aufier
Gleichwertigkeit: des Mittels auch Glelchw1rkung im Slnne

der patenticrten Lehre vorliegen. Ist dagegen - wie im '
vorliegenden Falle - der angegrlffene Gegenstand ‘@in
solcher anderer Art und schon deshalb auBerhalb der
patenticerten Lehre'gelégen, so kann dem Umstand keine

- rechtliche Bedeutung zukommen, daB die der angegriffenen

~ AusTiihrungsform zugrunde 1iegende’Aufgabe mﬁgliéherweise
durch Mittel orfullt wird, dic den Ibsungsmltteln des
Klagepatents - eln"cln oder in deren Gesamtheit - verwandt
sind. Erst recht ist ohne Bedeutung, ob die Klagepatent-
schrift den Fachmann anregen konnto, die dort empfohlenen
Mittel oder einige von ihnen zur Losung der ihm vor-
schwebonden andersartigen Aufgabe zu bénutzeh, sei. es nun,
daB sic ihm ohne weiteres, sei es, daB sie ihm erst nach
besonderer Uberlcgung als hierzu gecignet erkennbar waren.
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Die.Unterfragé, ob glatte oder nicht glatte Aquivalenz
vorliegt, kann sich deshalb nicht stellen, weil bei Unter-
schiedlichkeit der Aufgabeﬁ‘die Frage der Losungsmittel
rechtlich bedeutungslos ist, Aqulvalente somit schlechthin
ausscheiden, .

‘ 2 Auch dle Ausfthrungen deg Berufungsgerlchts, es
‘fehle an einer unvollkommenen Benutzung,S1nd entgegen der
Auffassung der Rev181on in rechtlzcher Hinsicht nicht zu
beéanstanden. Bine unvollkommene Benutzung wilrde namllch |
voraussetzen, daB der Benutzer im Rahmen der durch das
Patent gestellten Aufgabe handelt, d.h. daB er dle klage—
patentgeméBe und ‘nicht eine andersartlge Vorrlchtung ,
herstellt. Die Revzslon tragt vor, die Ausfithrungsforn a
sei elnerselts besser als ‘die klagepatentgemaBe Loaung,

- weil das verankerte Fadenmlttelstuck einen besseren Halt
gebe, sie sei andererscits schlechter, weil die beiden
losen Fadencnden noch einer Verknotung bediirften. it
diegen Hln\els unterstrelcht Jedoch die Rev181on nicht
hlofle Unterschlede der Losungswege, sondern die Anders-
artigkeit schon in der konkreten Aufgabenstellung. Nur ‘
dann xonnte das Vorbrlngen der Rev1a1on rechtllch von Be-~
deutung seln, wenn dem Klagepatent jene welte, von der
Revision vertretene Aufgabenstellung zugrunde 1age, die
von Vorhandencein einer als Aufhangemlttel verwendbaren
Schlaufe bei der fertlgen Verpackung abszeht, dies hat
jedoch das Berufungsgerlcht 1n rechtllch elnwandfreler
Auslegung der Klagepatentschrlft abgelehnt. Bei dieser
’oachlage kommt es auf. dle Hllfsbegrﬁndung des Berufungs~»
'gerlchts (BU S. 15) und auf die dagegen von der Rev151on
Lferhobenen Angrlffe nlcht an.; : : : S

ST L PSRRI R e
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3. Soweit das Berufungsgericht einen das Klagepatent
und dic Ausfilhrungsform a umfassenden allgemeinen Erfin-
dungsgedanken verneint hat (BU 15 f£f), wirft die Revision
(Begrindungsschrift S. 13 ff) dem Berufungsgericht vor,
es habe gzwar zutreffend erkannt und ausgesprochen (BU 17),
daB der Schutz des Klagepatents nicht auf die konkrete
gegénstindliche Ldsung gemdf dem Anspruchswortlaut be-
“grenzt sei, bei Auslegung des Klagepatents und bei Sub-
sumierung des festgestellten Sachverhalts unter diese
Iehre habe es aber gleichwohl den Schutz des Klagepatents
praktisch doch nur fiir die mit dem Ausfﬁhrungabeispiel
iibereinstimmende enge Lehre bejaht.

Der Vorwurf ist unbegriindet.

a) Nach Auffassung des Bérufungégerichts ist ein allge-
neiner Erflndungsgedanke des von der (lagerln in den Vor-
) instanzen behaupteten Inhaltes im Klagepatenu nicht offen-
bart, so daB sich filir das Berufungsgericht die Priifung der
Schutzfihigkeit des allgemeinen Erfindungsgedankens er-
iibrigt. Hierzu fUhrt'das Berufungsgericht (BU 15 f£f) aus:

Fiir den Schutzumfang sei zuhﬁchst die im Hinblick auf
den Stand der Techn1? im Ertellungsverfahren vorgenommene
Begrenz ung auf dic Gesamtkombination aller Anspruchsmerk-
male von Bedeutung. Diec schliefle einen Schutz fiir den
ganz allgomoinén Gedanken, Aufhéngemittel nicht in Hand-
~ arbeit, sondern irgendwie maschlnell anzubrlngen, aus.

Das Besondere des Klagepatents konne weder in der - im

~ Prinzip bekannten - Fadenstatlon mit 1hren verachledenen
Bauteilen, noch in deren Verelnlgung mit einer - glelchfdlls

an sich bekannten - Stannioliervorrichtung erblickt werden,

um so einc mit Anhédngeschlaufe versehene Verpackungvauf




- 16 -

maschinellem Wege herzustellen. Vielmehr komme Schutz nur
~ fiir einen Erfindungsgedanken in Betracht, der dariber
hinaus eine Lehre fiir Anordnung und Zusammenwirken der
Bauteile entsprechend dem érfindungsweSentlichen Herkmal c
umfasse., Dabei geniige aber noch nicht die allgemeine
Anweisung, dic Bautcile derart anzuordnen, daB der Auf-
héinger in irgendeiner Weise zwischen Gegenstand (Korper)
und Umhiillung angebracht werden kénne. Es sei nsmlich -
wie die. Kligerin nach Vorlage des Weihnachtskatalogs der
Firma Brandt nicht mehr bestritten habe - schon bekannt
geviesen, im HandarbeitsverfahrenfAﬁhéﬁgeSChiaufen an '
SiiBwaren derart anzubringen, daB ein Teil des Fadens in
die Umhiillung eingedreht und von dieser gehalten wurde.
‘Es habe daher nahegelegen, beim ﬁbergang zur maschinellen
'ertlgung zu versuchen, die ?adenschlaufe ebenfalls unter
der Umhullung anzuordnen und von dleser halten zu lassen.

"I1ithin stehe der Klagerln kein Schutz zu fir den allgem01nen

Gedanken, otannlollervorrlchtung und Fddenatatlon derart
vereinigen, daB der Aufhénger zwischen Kérper und Umhullung
angebracht werde. Das erfinderische Verdienst der Kldgerin

bestehe vielmehr darin, fiir diesen, als soléhen nicht schutz-

fshigen Gedanken einen ausfiihrbaren Losungsweg aufgewiesen
zu haben, was nicht - wie das Berufungsgeriéht hervorhebt -
- Begrenszung des Schutzes'auf dié'konkrete gegénstandliche
Lasung bedeute. Vorauséétzung'fﬁr‘einen'weitér zu'faseendén
Schutz sei jedoeh, da die abweichenden Losungen im Klage~
patent derart of fenbart seien, daB der Durchschnlttsfach— v
mann sie den Patentunterlagen ohne erfinderlsches Bemuhen
entnehmen konne; denn nur im Rahmen dieser Offenbarung '
habe der Erflnder die® Technlk berelchert und grundsétz-
lich nur 1nsow01t gebuhre 1hmse1n TLohn in Gestalt eines
Monopols. An dieser Offenbarung fehle es hier. Der Fach-
mann sei davon abgehalten worden, dieiLehre des Klage-
patentes etwa dahin abzuwandeln, daf8 der aufhiénger (wie
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bei der angegriffenen Ausfiihrung a) nur bis_an statt
iiber den Korper géfﬁhrt werde. Schon bei der Aufhéngerbe-
festigung nach dem Xlagepatent habe es sich gem#é den
eigenen Angaben der Kldgerin in ihrem spéteren Patent

X ] - als nachteilig erwicscen, daB dic Fadenenden an
dem verpackten Gegenstand nur cinen ungenﬁgenden Halt

~ fanden und herausrutschten. Dieser Halt wdre aber noch
schlechter geworden, wenn dic Fadenenden lediglich bis_an
den Kérper gefithrt worden wiren. Erst wenn der Fachmann
sich entschlossen hétte,:ﬁberhaupthauf,eine geschlossene
Aufhingeschlaufe zu verzichten, den Faden nicht mit sei-
nen Endeh, sondern mit seiner Mitte an den Kérper zu

~ bringen und alsdann durch die Hillfolie zu befestigen,
héatte cine Abwandlung der ILehre des Klagepatentes in der
genannten Richtung vorgelegen. Filir eine derartige Losung
und fir eine entsprechende Konstruktion der Maschine gebe
‘indes das Klagepatent keine Anregung. Siec sei vielmehr
QIS selbstandiger WGg zur Losung der dllgem91nen, fir
sich alleln nicht schutzfdhigen Aufgabe zu werten. Zu

~ dieser Feststellung sel das Gericht auch ohne die hierzu

- zundchst beschlossene Anhorung eines Sachverstandlgen !
-11mptdnde, zumal mit dicsem Ergebnis auch das eigene Ver-
halten der'Sdchkundigen Kldgerin in Einklang stehe, habe
Adlese doch fiir die strittige Losung ihr spédteres Patent F

e - - angeneldot und damit sclbst zum Ausdruck ge-
bracht, daB fiir diesc Losung erflnderlsches Konnen erfor—
“derlich geviesen sel.

b) aa) Auch diesen Ausfﬁhrungen des Berufungsgerich-
' tes gegenuber sucht die Hev191on wicderum dic Grenzen zu
_sprengen, die dem Offenbarungsgehalt der Patentschrift
durch d1e klare, - von der Hevision freilich nicht
hlngonommenc - enge nufzabe des Klagepatentes gesetzt sind,
némlich cine Vorrichtung zu sgpafien, die auf maschinellenm
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Wege mit Aufhangeschlaufen versehene Verpackungen herstellt.
Die Frage, ob ein schutzfahlger allgemelner Erfindungsge~
danke auch dann in Betracht kommen kann, wvenn diesem Ge-
danken eine nicht nur iiber dén Gegenstand des Patents
hlnausgehende, sondern von dlesem Gegenstand abweichende
(undorsartlge, entgegengesetzto) Aufgabe zugrunde liegt,
kann hier auf sich beruhen: Die Auffassung des Berufungs—
éerlchts, im vorl1egenden Falle verblete es 3edenfalls
schon die in der Patentschrlft ausdruckllch erklérte
Beschrinkung auf dio Gesamtkomblnatlon, auch unter dem
rechtlichen G991chtspunkt eines allgemelnen Erflndungsge—

 ‘dankens solche Ausfdhrungen als geachiitzt anzusehen, bei
“‘denen eine als Aufhangemlttel verwendbare Schlaufe im
_ Lndzustand fehlt, glbt Jedenfalls zu recht11chen Bedenken

keinen Anlaﬁ.

bb) Soweit dle Rev1slon dle 1n dlesem Zusammenhang
gebrachten Ausfuhrungen des Berufungsgerichts zu dem
spiteren Patent‘ - - der Klagerln angrelft ist der
Vorwurf unberechtlgt das Berufungsgerlcht habe dieses
jlingere Recht irrigerweise als Stand der Technik beriick-

'°1cht1gt Das Berufungsgerlcht hat 1edlgllch der Tatsache

Rechnung getragen, daB die Klégerln Inhaberln des Kiage-~
patents und zuglclch Jenes 3ungeren Rechtes ist. Es ist
aber kein Rechtsfehler darln zZu erkennen, daB das Beru-
fungsgorlcht - zusatzllch ‘und nur unterstiitzend zu der
vorangegangenon, an aer Klagepatentschrlft orientierten
Prufung - be1 selner Iertung auch beruckslchtlgt hat, daB

gab daB sie. gegenﬁber der schon fruher angemeldeten Lehre

 des Klagepatentes in dem Elnbetten des umgebogenen Faden-~
"mlttelstuckes in das Hiillblatt etwas Erfinderisches sehe.

~



~der fir das VerschlieBen der iiber den Gegenstand hinaus-

~gchlaufe und Drillorgane vorsieht, greift die Revision

mitBte auch entfallon (Hinweis des Berufungsgerichtes auf

- Dagegen meintvdie Revision mit ihrer auf}§ 286 ZPO ge-
 "stﬁtzten Riige, das Berufungsgericht hitte auch priifen
missen, ob etwa der "Unterkombination sus den unstreitig
"benutzten Merkmalen des Hauptanspruchs elnerselts und des
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Die Revision behauptet freilich, die Bedeutung der
Anmeldung dicses jlingeren Rechtes fiir die Klégerin liege
darin, dafl sie durch Herausstellen einer vom Klagepatent

. abweichenden Ausfﬁhrungsform a1° des unmittelbaren Gegen-

standes JGnOS Jungeren Rechtes habe erwarten konnen,
"yor Rechtsirrtiimern geschutzt AV seln"; bei Beurteilumg
der nqulyalenzlehre und der Lehre vom allgemeinen Erfin-
dungsgedanken habe sie nidmlich eine zu enge Auslegung
des Klagepatentes besorgen missen. Die sachliche Richtig-
kelt ebenso wic die rechtliche Zulasszgxelt dieses neuen
Vorbringens in der Revisionsinstanz mag hier unterstellt
werden: Der Mitberﬁcksichtigﬁng dés Eigenverhaltens der
Kldgerin im Berufungsurteil wird jedenfalls die recht-
liche Grundlage nicht dadurch entzogen, daf auch andere
als die vom Berufungsgericht angenommenen Griinde das
Verhalten der Klégerin bestimmt haben mogen.

ce) Bezliglich desvﬁhferansnruchs 4 des Klagepatents,
ragenden Hullblattfolie Halteeinrichtungen fiir die Faden-
die Ausfihrungen des Berufungsurteils (8. 20) nicht an, die
Xldgerin habe fiir diesen Unteranspruch nicht selbsiiindigen
Schutz, sondern Schutz nur in Verbindung mit dem nicht be-

nutzten Hauptahspruch begehrt; ein selbsténdiger Schutz

den Brandt-Katalog und auf vorbekannte Drillvorrichtungen;.

Anspruchs 4 anderseits der Schutz eines allgemeinen Er-
findungsgedankens zuzubzlllgen gewesen wire". Einer solchen



- 20 -

amtswegigen Priifung war das Berufungsgericht indes enthoben
schon deshalb, weil bei der angegriffenen Ausfithrung a als
"unstreitig benutzte Merkmale des Hauptanspruches" nur
gsolche in Betracht kommen konnten, in denen ein '"mit Auf-
héingeschlaufe versehener" fertig verpackter Gegenstand
nicht vorausgesetzt ist. Dann aber lag die in Betracht
kommende-Unterkombination s¢hon,wegen der ihr zugrunde
llegenden, von hlagepatent abwelchenden Aufgabe aufierhalbd

der dort ertellten Lehre.
Nach allem 81nd d1e Rev1slonsangr1ffe, scwelt gie

die Ausfuhrungen des Eerufungsgerlchtes zum Klagopatent I
‘betreffen (BU §. 11 -~ 20), im Ergebnis unbegriindet.

B. Gebrauchgmus terﬁ.ﬁ.ﬁ’ | jKiag.e.gebx"auchsingg ter)_,__

‘ I. Glelches gllt fur d1e Rev1slonsangr1ffe, dle das
(1nzwlschen abgelaufene) Klagegebrauchamuster betreffen, ,
.uOVGlt gich diese Angriffe gegen Ausfuhrungen in Berufungs-~

urteil rlchten, in denen sachllche Ubereznstlmmung dieses
Schutzrechtes mit dem Xlagepatent. I vorausgesetzt ist. Die
Revision erkennt diesen Zusammenhang an (Begrundungsochrlft
S. 29), wobei sie auch dle Rechtsauffassung des Berufungs-

'.gerlchtes (BU s. 21y nieht in Zweifel 21eht dag entspre-

chend der schon erwuhnten, ZWlsCth den Parteien des
Jetulgen Reohtsstrelts ergangenon Entscheldung des erkennen-
den Senates vom 17. Dezember 1963 in erster Linie nicht die
urspringliche, am @9.. ‘ll' 1954 beim Patentamt eingereichte
FPassung, sondern dle Neufassung des. Schutzbegehrens

zugrunde zZu legen 1st, d1e am. . — 1956 elngetragen
vurde.
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II. 1. Wic das Berufungsgericht (BU 21) darlegt und
‘die Revision nicht beanstandet, sind der Anspruch 2 des
Klagegebrauchsmusters, der eine Vorrichtung unter Schutz
stellt, und der Anspruch 10, der die fertige Verpackung
beschreibt, abweichend vom Klagepatent I allgemeiner ge—
faBt. Anspruch 3 des Klagegecbrauchsmusters betrifft &hn-
lich dem Anspruch 4 des Klagepatents I cine besondere Ge-
staltung der Falt - und SchlieBorganc derart, daB diese
als Driick- und Drillglieder ausgébildet}sind (vgl. BU 23,
Dic Revision begehrt selbstindigen Schutz nur fiir den
-'nnspruch 2 und wiederholt hierzu der Sache nach ihr
Vorbringen zum Klagepatent I. Die Feststellung des Beru-
fungsgerichts (BU 23), daB die Kldgerin aus der vor der
Eintragung erfolgten Neufassung des Klagegebrauchsmusfers
und der damals vorgenomnenen Konkretisierung des Schutz-
begehrens infolge einer zwischenzeitlich erfolgten Be-
nutzung (Angebot der angegriffenen Ausfiihrung a auf der
‘Industriecnesse in Hannover) keine iiber die urspriingliche
Fassung hinauSgehenden Rechte herleiten kann, wird von
der Revision ebensowenig angegriffen wie die weitere Fest-
stellung des Rerufungsgerichtes, daf den Anspriichen 3
und 10 ein selbstédndiger Schutz nicht zukommt.>

2. Dic Revision meint jedoch, das Berufungsgericht
hétte auch priifen missen, ob "eine Kombination" aus den
“Anspriichen 2, 3 und 10 gebrauchsmusterschutzfdhig gewesen
sei und ob sie von der Bek]agten benutzt wurde.

Entgegen der auf § 286 ZPO gestﬁtzten_ﬁﬁgé der Revi-
sion ist auch zu diesem Punkte das Vorbringen der Klkigerin
vom Berufungsgericht ausreichend beéchiedén‘wbrden. Nach
der von der Revision nicht angegriffenen Feststellung des
Berufungsgerichts (BU S. 22) enth#lt Anspruch 10 wegen
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seiner zu allgericinen Fassung keine ausfiihrbare Lehre fir
eine konkrete Raumform; diese Feststellung des Berufungs-
gerichts gilt naturgeméB auch fiir einc Kombination, die
llerkmale des Anspruchs 10 aufweisen sollte. Als gebrauchs-
Vmusferschutzféhig kommen somit nur Kombinationen nit den
. Jierkmalen der Anspriiche 2 und 3 in Betracht, und zvar nur
‘gemiB der urspriinglichen Fassung dieser Anspriiche; denn
einer Schutzfdhigkeit gemifl der spétercn Neufassung stcht
schon die zwischenzeitlich;erfolgte‘offenkundigc Vorbe-
nutzung auf der Industriemessc in Hahnover entgegen

(BU S. 23). Dic Schutzfihigkeit fiir Gegenstinde der An-
spriiche 2 und 3 ist jedoch vom Berufungsgericht geprift

und abgelehnt worden, und zwar durch dic eingehenden Aus-

{fibhrungen zu den entsprechenden Ansprﬁchen des Klage—
,patents I. : : G _

Pﬁ

__, -._ _(Klagepat j___._ ,

iy

' Das Klagepatent II betrifft eine Vorrlchtung Zun Blldenvv

von Aufhanger-Fddenschlaufen bei Verpackungsmaschlnon, nit-

~ hin speziell die Verbesserung der sog. "Fadenstation”.
Dieses Klagepatent II kommt als einziges der drel Klage—'
echutzrechte als Angrlffsmlttel der Klagerln gegenuber v
‘bolden ange&rlffenon Ausfuhrungsformen a und v der Boylag
in Hetracht Der Unterschled zwlschen den beiden angegr¢f
nen Ausfuhrungon a und b bestent durin, ‘daB bei der Aus-
fihrung a der Fadon U-formig ausgezogen und dl dann in

te
fe

“:dle Umhdllung elngeschlossen w1rd, wéhrend bel der Aus-

"01non' osn-Strolfen gedruckt und mlt seinem Hitteltell
auf le Umhullung aufgeklebt wird; die "Fadenstation" du-
éGan.lst bei beiden angegriffenen Ausfiihrungsformen iiber-

-
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einstimmend entsprechend der Patentanmeldung B ab o dez-
Beklagten (Auslegeschrlft vom 23. Juli 1959) ausgebildet.

I. 1. in der miindlichen Rey;§ionsverhéndlung>ist
die Frage erdrtert worden, ob die‘Klégerin durch § 54 Patg
‘gehindert sein kénnte, auf Grund des Klagepatents II auch
dio'Verletzungsform b anzugreifen,Anachdem sie diese Ver-
letzungsform bereits in den fruheren Prozeﬁ (LG Diissel- :
dorf 4 0 59/58 = OLG Diisscldorf 2 U 168/58 = BGH Ia ZR 17/63)
auf Grund eines anderen Schutzrechtes, némlich des Patents
@D @, oinc Erfolg angegriffen hat; "

‘Nach § 54 PatG kann, wer ¢ine Klage nach § 47 er-
'hoben hat, gegen den Beklagten wegen dersclben oder elner
gleichartigen Handlung auf Grund eines anderen Patents nur
dann eine weitere Klage erheben,; wenn er ohne sein Ver-
schulden nicht in dexr lage war,/auch dieses Patent in

dem friheren Rechtsstreit geltend zu machen.

2. Im Schrifttum bestcht Streit, ob die Préklusion

nach § 54 PatG ein ProZeBhinderniS,‘d h. das Fehlen einer
rrozeroraussetzung, darstellt, somit von Amts WGgen in
. jeder VGTfuhTGﬂSlng Zu beachten ist, oder ob die Vor-
“schrift dem Verletzungsbeklagten lediglich eine Elnrede
gewdhrt, die cr - grundsatzllch 1n den Tatsachenlnstanzen -
vorbrlngen mufl und auf deren Geltendmachung er auch ganz
"er21chten kann. » :

a) Als (negatlve) Prozeroraugggtzung wird § 54 PatG
verstanden von: Benkard (ﬁuw 1937, S. 230), Plnzger
_( ¥ 1937, 1851, 1852), Ristow (Hlttellungen deutscher
Patentanwalte 1937, 102, 103), Klauer/Fohrlng (Patentgesets

2. AU.fl., 1940 § 54 Anmo 3)’ HabSCh(’ld (GRUR 19549 242, 244)
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und Benkard (Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz und
Patentanwaltsgesetsz, 4. Aufl., 1963, PatG § 54 Ran. 2).

b) Eine verzichtbare prozeBhindernde Einrede wird
angenommen von: Schramm (J¥ 1937, 1850), l6ller (Komnen-
tar zum Patentgesetz, 1936, § 54 Anm. 2), KrauBie/Katluhn/
Tindenmaier (Das Patentgesetz, 3. Aufl., 1944, § 54 Anm. 2),
Tetzner (Kommentar zum Patentgesetz, 2 Aufl., 1951, § 54
Anm. 9}, Reiner (Patcntgesetz und Gebranchsmustergeuetz
2. Aufl., 1958, PatG § 54 Anm. 2), ILindenmaier (Das Pa-
tentgesetz, 4. Aufl., 1958, § 54 Anm. 4), BuBnann/
Pietzcker/Kleine (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheber-
recht, 3. Aufl., 1962, 8. 254) und Busse (Patentgesetz
und Gebrauchsmustergesetz, 3. Aufl., 1964, PatG § 54
Anm. 2 Nr. 4). Dabei unterstreichen mehrere Autoren
ausdriicklich, diese Einrede brauche nicht notwendig gchon
vor der Verhandlung des Beklagten zur Hauptsache vorge-
bracht zu werden, da sic unter den prozeBhindernden Ein-
reden der §§ 274, 275 ZPO nicht aufgefiihrt sei (vgl.
Schramm,” KrauBe/Katluhn/Iindenmaier und Tetzner aal.).

¢) Das Reichsgericht hat im RoGEEEEES-Urteil vom
18. November 1938 (GRUR 1939, 289, 291) die Streitfrage
ausdruckllch offen gelassen.

3 Der- Sonat sohlleBt slch der uberw1egend vertretenen

Meinung vorstehend zZu 2 b-an,. daB § 54-PatG dem Verletzungg_rff

beklagten nur clne verzichtbare Elnrede glbt-'

a) im?schrifttumf(vgl}fihstSondeﬁéVHabsqheid”aao.,
- aber auch Rosenberg, Lehrbuch des deutschen Zivilprozef-
rechts, 9. Aufl., 1961, § 150 III 2 = S. 756) wird § 54 PatG
vielfach gemeinsam mit anderen Préklusionsvorschriften er-

e e e

&
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dftert, insbesondere mit § 616 ZFO, § 17 des Hieterschutsz-
gesetzes und §.767 Abs. 3 ZPO. Dabeili wird aus weitgehenden
'bereinstimmungen im Wortlaut gefolgert, § 54 PatG sei

als (negative) ProzeBvoraussctzung zu verstehen, da.
gleiches auch fiir andere ?réklusionsvorschriften, etwa fiir
§ 616 Abs. 3 ZP0, § 17 HMSchG allgemein angenommen werde.

b) Solche Gleichsetzung beriicksichtigt indes nicht

‘die Unterschiede in den tatsiichlichen Gegebenheiten, die

. zwischen einer Patentverletzungsklage einerseits und einer
_ Ehéaufhebungs- oder -scheidungsklage oder auch einer MNiet-
~aufhebungsklage anderseits bestehen und die zur Folge

haben, daB - ungeachtet gewisser lUbereinstimmungen im

e s . 1
Wortlaut ~ den hicr und deort gebrachten Normen auch eine

rechtlich unterschiedliche Tragweite zukommen muB:

Die Aufhebung oder Scheidung dér Ehe, die Aufhebung
des Mietverhilinisses (§ 17 MSchG) oder auch die Beseiti-

" gung der Vollstreckbarkeit (§ 767 2P0) erfolgen durch

Gestaltungsklage; das jeweilige Rechtsverhéiltnis (Ehe,
Mietverhdéltnis, Unterworfenheit unter den staatlichen
Vollstreckungszwang) wird als_Gasnzes ergriffen. Dabei
treffen z.B. Eheaufhebungs- und -scheidungsklage sowie
Mietaufhebungsklage auf. allgemeine siaatliche lﬂiereﬁsen,
die den erstrebten Rechtsiénderungen mﬁglicherWeise entge-~
genstehen: den 5ffentlichen'Interease>anwder Erhaltung
der Ehe bzw. an der Erhaltung des Rechtsfriedens im hius-
lichen Bereich, Zudem ist es in den beiden Fdllen so, daB
Tatsachen, die in dem fritheren Verfahren schon hiétten vor-

~ gebracht werden konnen, im Laufe der Zeit einerseits an

Gewicht verlieren, anderseits immer weniger aufklirbar
sind. '
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Demgegenﬁbéf handelt es Sich bei Patentverlouzungs—
der Bestand des Patentu steht nlcht zur gerichtlichen
Entscheidung. Vor allem aber 1st dle Regelung des § 54 Patg -
der zwar, wie in der Amtlichen Begrﬁndung (Blatt fiir
Fatent-, Hustor— und Zelchenwesen 1936 103, 115) besonders
horvorgehoben w1rd davor geschutzt werden s0ll, vom Kliiger
in lliBbrauch wirtschaftlicher Ubermacht wicderholt mit
Frozesscn wegen derselben oder elner gleichartlgen angeb-
lichen Verletzungsform uberzogen zZu werden, der aber
_ ander301ts im Elnzelfall auch ein Interesse daran ‘haben

kann, daB der zunachst anhanglg gemachte RGChtSotrPlt
durch Einfithrung weiterer Klagerechte nicht unuber51cht—'
lich gemacht und verzogert w1rd Gemessen an diesem Schuta—
zweck splolon staatliche - hier in erster Tdnie: prozaB-
tkononische - Interessen eine gerlngere Rolle: die Xon-
zentration nach § 54 PatG w1rd oft erkdufc nunck'elqeifggé
betriichtliche Ausweltung des ProzeBstoffs und damlt durch
einc verhaltnlsmaﬁlg spate Erledigung auch des urspring-
lichen, fiir sich schon entscheldungsrelfen Teilstreits.
Schwindende Aufklarbarkeitvder'tatsachlichen‘Vbrgéngeawie
in Ehe- und Nietsachen ist in Patgntverietzunguu&chen
veniger zu besorgeh, wenn der;rééflicﬁe Streitstoff ergt
in einem spﬁteren‘Verfahren,behandelt‘werden sollte.

il LA (i v shhiER A

Nach allen erséhéint es,dem Sé§at_nicht allein ver-
tretbar, sondern'sogar'géhoten;:dieﬁin § 54 PatG angedrohte
Friklusion als Gewahrung einer bloBen ver21chtbaren Einrede
zu verstehen, d1e vom Verletzungsbexlagten VOrgebracht : %
werden muB. '
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¢) Dic Beklagte hat dic Einrede aus § 54 PatG erst
in der miindlichen Revisionsvefhandlung vorgebracht. Da sie
schon in der Berufungsinstanz die Einrede hdtte geltend
machen kénnen, kann sie im jetzigen Verfahrensabschnitt

 damit nicht mehr gehdrt werden (§§ 566, 528 Satz 1 ZPO).

Angesichts dieses Verhaltens der Beklagten im jetzigen
zweiten ProzeB kann die weitere Frage unerortert bleiben,
ob die Fréklusionsdrohung des § 54 PatG der Sache nach
hier uberhaupt Platz greifen kann oder V1ellelcht deshalb
nicht gilt, weil das Klagepatent II erst erteilt worden
ist, als der erste ProzeB bereits in der Berufun351nstanz
anhingig war (hlcrzu vgl die unterschledllchon Auffas~

sungen bei Pinzger aal. S. 1853 und bei Tetzner aal. zu

§ 54 Anm. 6 und 8 und FuBn. 16).

II. 1. Zun Klagepatent II heift es im Berufungsurteil
(5. 24): . :

 Der Erfinder sei Vdn'einer'FadenStatiOn'aﬁsgégangen,
die aus Vorrlchtungen zZum Fadenspannen, Zum Schlaufenbllden
und zun Abtrennen besteho, wie sie etwa in der US- Patent~
schrift G @ @ fir andersartige Maschinen bereits be-
schxlebon sei. Bei Anlagen dieser Art werde egin gespannter‘
Faden von elner quer. dazu bewegllchen Schlaufenzange uber

'“1derlagor zu einer Schlaufe ausgezogen und die Schlaufe

~ alsdann mit einer Schere abgetrennt Hierbei bereite aedoeh

die Steuerung der "Fadenzange" und. insbesondere das Fest—
':*halten der Fadenenden vor und nach dem Abtrennen der Schlaufe

erhebliche Schwierig kelten. (abwe1chend von der Klagepatent-

"schrlft I wird in der klagepatentschrlft II das Schlaufen~

bildungsorgan nicht als "Schlaufenzange"; sondern als
"Fadenzange! bezeichnet). Um diesen Nachteil ohne erhdhten
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apparatlven Aufwand Zu beseitlgen, habe der Erfinder vorge-
sohlagen, dic Fadenetatlon erflndungsgemaB wie folgt auszu-—
fithren:

a) Die:Séhore'WGrde éréetzt durch'im Abstand aufoin~
den Lucken,(dlo gemaﬁ dem Anspruch 2 vorzugsweise einen
'ﬂesseretern bllden_sollten),__

b) ferner seien roigende'Teile vorgesechen:

Ry aa) eine ortsunveranderl ,_”ﬁ,g_;g, (dic lediglich
" der Fﬁhrung des Fadens dlane),_ N :

bb) elne in Bewegungsrlchtung hlnter der FadenflPrung“
auptanspruchs in uusammcnarbelt mlt den HMessern taflg
verde und dlo dabe1 die fruher benut&te besondere Faden-
‘gange orsotze, nach dem Anspruch 2 solle gsie vorzugsnelse
aus einem Andriicker bestehen, der 31ch federnd gegen den
Riicken der Messer lege), o

ce) eine'Quér’?u‘den'Hessern'bewegliého; an sich

‘beae;chnet als "Fadenzange", vgl. Z. B. AnSpruche 1 und 4
gowie Bcachraibung.Sp. 1:Z 9,_14,‘28, Sp. 2 2. )2v 38),

dd) ein Gogenmesser (das 1m Voroln mlt den umlaufenaen “
‘HMessern dle bchlaufe abtrenne), |

c) diese Bautei g ollten wie folgt usarmenarheiten:,

aa) jedes'ﬁeseor 1aﬁfe zuntichst an dor Fiihrungsrolle
vorbei,




~- 29 -

bb) cs arb01to sodann mit der dahlntorllegenden Faden-
. klemme derart zusammen, dag der Faden zw1schen Fadenfiih-
rungsrollo und 1emmo elne ﬁossorlucke uberspanne,

o cc) alsdann werde der Faden von der durch die Hesser-
lucke hlndurchgr01fondon, quer bewegllchen Schlaufenzange
Zu elnor Schlaufc ausgezogon,:

dd) schlieflich trennc das'nébhstfoigende Hesser inm
Verein nit dem Gegenmesser. dic Schlaufe ab. -

Nach Auffassung des Borufungsgerlchts hat diese er-

flndungsgem4ﬁo Wadenstatlon elnen elnfachen apparativen

ufbhaun: es bediirfe kelnnr romn}_g_zw er-l-nn Qtnnerungana,,nn
‘__fur das Zusammenarbelten der Teile, Dabei erkenne der
Ji“achmann, daB dlc "erflndungsgemaﬂ angestrebte Vereln—.
ifachung” darauf boruho, daB leg;gllch dle umlaufenden
f Ho9scr und dlo quer da u gefﬁhrtc Schlaufenzange als
1":elnandor abzustlmmen 301en. Errelcht werdo dles vor allem
'fdaduroh, daB dic umlaufendeh Weaser JGWGllS verschledene
Funktionen iiberndhmen: Hlnfuhron des Padens bis zur Klemme,
Altwlrkung belm Foatklcmmen des Fadens und MNitwirkung beinm
_Abtronnen dor Schlaufe. Nor dem Abtrennen des Fadens milsge
die SChWaufonzange (d h. dor andere bowegllche Tell) eine

adenschlaufo au921ohon. T

A --—-—.,--.

macht dic Boklagto in den belden angegrlffenen Ausfih-
rungen 8 und b von Gogonstand dcs Klagepatents keinen Ge—
brauch. Dic ~ Jowolls nach 1h*or 01genon T’a.tc:en1:amu=lt,dur1g
.-- xonstrulerto - I‘adonutatwon Sei ndmlich folgen-
dormaBon angObllth'
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Der ¥aden werde ilber eine ortsunveridnderliche Fihrungs-
rolle iber die Umfangnut einer drehbaren Scheibe geleitet'
(diese sci nach Ansicht der Klégerin mit dem Messerstern
dos Klagepatonts zu vergleichen). Dic Scheibe weise wie
der erfindungsgeméfe lMesserstern liicken auf und trage
ferner zwei steuerbare, béwegliche, einander gegeniber-
liegende Fadcnklenmen, deren cine zunédchst das Fadenende
ocrfassc. Nach einer halben Sch01benumdrehang sci dann der
Faden - wie bei der Ldsung nach dem Klagepatent - zwischen
 -Fadenfuhrungsrol1e und Klemme ﬁber elne Lucke der Scheibe
gespannt. Durch diese Lucken grelfe eln quer bewegliches
Organ hlndurch, das den’ abautrennenden Aufhdngefaden zur

"’ Ware beférdere (nach Anulcht der Kl&gerln in Erfiillung

-

nnr der Sw.mufer...angc 5CS n.:.aeg,uyaue.uwd II entsprechen-
den Punktion). Endlich scien auf der Scheibe hinter der
Fadenklemme zwei Schlltze vorgesehen, in+die ein‘gcsondert
gelagertes bewegliches: Messer mlt abgeschragter Schneide-
kante eingreife (nach Anslcht der Klagerln dem Zusammen-—
w1rken von HMesser und Gegenmedser belm Klagepatent ent-
sprechend). Dicses ﬁesser steuare mit einem Vbrsprung die
Helden Padenklemmen’ dernrt, dal3 dlo elne Klemme den abge—-
schnlttenon Faden frelgebo, ‘wihrend die andere das neue
Fadenendo festhalte und bel der W01tordrehung der Scheibe

”-nachZIQhe.

3, Das Berufungsgericht (BU 27) ldﬁt dahlngeatellt, ob

einzelne Bauteile der Fadenstation in den beiden angcgrlffe*ﬁks;

nen ‘Ausfilhrungen a und b fﬁr sich allein gesehen mit ent~
"sprechonden Bautellon des Klagapdtenta in glelcher oder
duch dquivalenter Form uberelnstlmmen, ob sie als kine-
matische” Umkehr gewurdigt werden kbnnten und 1nw1ewe1t sie

.--..-—.-—.——»-n—-

letez ung des Klagepatentes schelde Jedenfalls doshalb aus,

£
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weil dic,Dautoile nicht zur Losung der glecichen erfindungs-
gemiflen Aufgabe in lbercinstimmender Funktion zusammen-
wirkten und weil sic aus gggggg Grunde abweichend von den
Teilen des Klagopétentcs ausgefuhrt scien. Sie wirkten
1nsbcsonucro nlcht in bloBcr klnemdtlscher Unkehrung

'funrtlonsg101ch zusaﬂmcn, so ubernahmcn z.B. die - von

der Flagorln als "Gegonmosser" bozelchneten - umlaufonden
Schlltzo KOlHOBWOgS dic runktlon der umlaufenden HMesser
nach dem hlagepatent da diesc ochlltze neben ihrer Hit-
w1rkung heim Abtronncn keinerleil ZuudtleChG Klemm— und
iransportfunktlon hatton. Mit dor Vorrlchtung nach dem

ifklagepatent konne cin Fadonstuck erst dann abgetrennt
werden, wenn zuvor dic Schlaufcnzange eine Aufhiinge-
}qohlqufe ausgezoaon habe, vahrend man bei den angegriffe-

nen ?adenstatlonon Fadenstucke auch ohne Einachaltung

eines entsprochenden Grgans abtrennen kinne. untschelaend

sei dab01, dag allo Unterschledo nlcbt zufalllg geien oder
ledlgllch dle Benutzung dos } 1agopatonteo vorsch}elerten,

 sondGrn daB ‘sich in diesen Unterschleden eln vom Klage-
N patgnt abwelchonder Iosungsweg ausw1rke' Die Beklagte
’ er21elo gerado nlcht den Min {1agepatent erstrebben ein-

fachon Qpparatlvon Aufbau untor Vormeldung kompllzlerter

"Stouorungsvorgdngo” Wihrend némlich bein Klagepatent nur

zwei Organe beweglich ausgebildet und aufelnander abge-
stimmt sein miiBten (die umlaufenden Messer und die Schlau-
fenaange), geien bei der Fadenatation der Ausfuhrungen a
und b vier bewegllche Organe vorhanden' dle unlaufende

“Schelbe, das der Schlaufenzange cntsprochende Organ, dazu
_abor auch noch dic bclden Fadenklemmen und das Irennmesser.
DlO Bewogung allor v1er T01lo sei in Abutlmmung aufeinander

zu ‘stouern. Geho man von der "orflndungsgemaﬁen Aufgabe der

‘ ¥or01nfachung ‘des apparqtlvon Aufbaucs" aus,. ‘dann sei die

qngogrlffono Vorrlchtung V1c1301cht noch ‘ungiinstiger als
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diejenige Vorrichtung, deren Verbesserung das Klagepatent
erstrebe und boi der immerhin nur drei bewegliche Organe
erwdhnt seien,; nédmlich Padenspannvorrichtung, Schlaufen-
zange und Schere (nach den Darlegungen S. 24 des Berufungs-
urteils ist hier gemeint die Losung nach der US-Patent-

schrlft - . -)

_ Selbst wonn aber dié Verwendung einer umlaufenden
Scheibe gleichwohl eine gewisse Vereinfachung der Steue-
rung ermdgliche und wenn man darin eine: Annéherung an die
Iehre des Klagepatenta schen wolle, scheide eine gegen—~
standllche Verletzung des Klagepatenta aus, weil der
rurchschnlttsfachmann die angegrlffene Fadenstation
"keinesfalls ohne ‘hesohder ﬁberleguﬁgcn dem Klagepatent
habe entnehmen kénnen. Gegen eine gegenstiindliche Ver-
letzung spreche, daB die’ Beklagte fiir die angegriffene
Vorrichtung ein eigenes FPatent (Auslegeschrift @ @D @)
" angemeldet habe und daB mnach ihrer unbestrittenen Bchauptung
 die Erteilung dieses Patentes beschlossen worden sei. Die
im Einspruchsverfahren betciligte Kldgerin habe sich dort
nicht auf das Klagepatent berufen. Zwar hitte dort das
 Klagépatent nicht als Vorvertffentlichung, sondern nur

- als #lteres Recht unter dem Geaichtspunkt der Identitit
‘entgegengehalten uerden kdnnen.” Wenn aber die angegriffene

”'=‘Vorrlchtung wirklich aegenstandllch mit dor Lehre des

-1K}agepatents uberelnstlmmen wurde, dann ware aas Verhaltenv
- der Klagerln kaum versténdllch.ﬁr

- ’ iII;., 1. a) Die Pev1saon (Begrundungaschrlft S. 25)

' grelft die Ausfﬁhrungen des Berufungsgerlchts an, " in denen
Iosung des Klagepatentu verne1nt worden 1st (BU s. 28 ff)
Sie meint hicrzu: Wenn schon, ‘wice das Berufungugorlcht




‘5.aas;Berufunggg¢r;cht hel,sclnen,Eeststellungen}allgemeine

- _wahrend bei der angegriffenen Fadenstation die Bewegung
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_ annehme, die. Einfachheit des apparativen Aufbaues filr die
. Tehre des hlagepatents Bedeutung habe, .80 sei bei der
. angegriffencen Fadenstation der -benttigte .apparative Aui-

. wand noch: geringer als bei dor Lbsung nach dem Klagepatent;
. .denn.die von.der Antricbsmaschine kommendc rotiecrende Be-

" vegung brauche nicht - wie beim Klagepatent — durch
Zwischenglieder (Nockenantricb, Zangenhalter usw. ) in
 eine Hin- und Herbowegung umgewandelt zu werden, die Tdtig-
. keit aller Vorrichtungen sei viﬁlmehrfvon_dér jeweiligen
- Stellqng der ropiereﬁden thcibc‘abhéngig.gemacht.

L b) Hlt dlosem Vorbrlngan verlangt dlc Revlslon eine
v*bGrprufung der -tatrichterlichen: chtstollungen. Dies ist
nur begrenzt. mogllch, namllch unter dem Gesichtspunkt,; ob

Erfahrungssiitzc unberiicksichtigt gelassen oder gegen
Denkgesetze verstofien hat, Daran fehlt es hier. Das Be-

_rufungsgericht hat. d¢ie Binfachheit des apparativen Auf-
baus in erster.Linie-danaeh'beurteilt,~Wieviel’beWeg—

liche Teile dic. Gesamtvorrichtung. haben muB. Da die

. Losung nach dem Klagepatent -nur. zwel, die angegrlffene

. Padenstation dagegen- vier bewegliche Teile erfordere,
usei.ers$cre‘qinfachor_im,apparativen Aufbau. Das Beru-
fungogericht hat in diesem Zusammenhang- abexr zuaétzlich‘

auch das Froblem der Steuerungsvorginge bohandelt (BU 5. 28)

. und hierzu festgestellt, boi der Lésung nach -dem Klage-
Tpatont seien komplizierte: Steuorungsvorgange vermleden,

aller vier, (sc._bouogllchen) ‘Poile in Abstlmmung aufeinander

‘ hgeutauort xerden niisse. . Demnach hat das- Berufungsgerlcht

. dic bei der klagepatgn;gemgﬁgn,pasuyg,ggbotene,Yerwendung

- von Mitteln zur Umwanq1ung,aqr,zgﬁietenaeniBewegung~nicht
Qwals cin techmnisch schwieriges -Problem und auch nicht als
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eine irgendwic ins Gewicht fallende Erschwerung im apparea-

tiven Aufbau gewertet.

Diese Betrachtungsweise_des Berufungsgerichts 1a8t
einéh‘Rééhtsfehler nicht'orkehhen.'En%gegon der Auffassung
der Revision durfte das Berufungsgerlcht seine Feststel-
lungen auch ohne Zuziehung eines Sachverstandigen treffen,
venn es sich die notige Sachkunde zutraute (stindige
Rechtaprechung, Nachweise vgl. bei Benkard aa0. § 47 PatG
Rdn. 74) Die Behauptung der ReV131on, der technlsche
Sachverhalt sei in besonderem Maﬁe schw1erlg, es hatten
deshalb hlgr die Voraussetzungen :ur eine eigene richter-
liche Beurteilung gefehlt, vermag nicht zu augizeugén,

 zumal dem Berufungsgerlcht Modelle der klagepatentgemdﬁen

wie der angegrlffonen Ausfihrung als Anschauungs- und
Vorglelchsobaekte Zur Verfugung standen.

¢) In einer Hllfsbegrdndung (BU S 29) hat das Beru—

':fungsgerlcht unteratellt daB die Vorwendung elner umlau-
" fenden Scheibe elne gowlsae Verelnfachung der Steuerungs-
- vorgénge ermogllcht Die fiir dlesen Fall vom Berufungsge-
‘richt getroffene Weststellung, elne gegenstandllche Ver-

letzung scheide dann deshalb aus, weil der Durchschnitts-
fachmann die angegrlffene Ausfuhrung "keinesfalls ohne

besondere ﬁbcrlegung" dem Klagepatent habe entnehnen

konnen, 1HBt ebenfalls kelnen Rechtsverstoﬂ erkennen.

Hur unterstutzend 2u dleser durch Auslegung der Klagepu
tentschrift getroffenen Feststellung ‘hat das Berufungsge-
rlcht darauf hlngewlesen, die Beklagte habe 1nzm1schen das
va‘bent.-- fir die angegrli‘fene Fodenstation erhalten,
nachden dle Kldgerin trotz ihrer Betelllgung an 1=‘:Lnsz)ruchs--

“yerfalren sich nicht auf das Klagepatent berufen habe.



'ngfrﬁhOr geltend gemachter allgeme:ner Erflndungsgodanke er-
 trtert und beschieden’ worden ist. Hierzu heifit es im Urteil, ]
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"Zu Unreecht erachtet die Revision die Mitberiicksichti-
gung des Eigenverhaltens der Klidgerin als rechtsfehlsam:
¥as immer die Griinde fiir die Passivitat der Klégerin in
jenen Erteilungsverfahren gewesen sein mbgen, rechtlich
¢ ist es ‘jedenfalls nicht zu beanstanden,~wénn das Beru-

" fungsgericht das Verhalten der Kiégerin in der Vergangen-
“heit dahln gewertet hat, auch sie selber habe damals dic
jetzt angegriffene Fadenstatlon als’ elne von ihrem Xlage-
patent II abweichende Lbsung mlt elgenem erflndorlschen
: Rang angesehen.r '

2. a) Die Revision” (Begrundungsachrlft S 21) riigt
. godann, das. angofochtene Urtell sei, sowelt es sich un
die’ Bescheldung des im Schrlftsatz vom. 12. Hai 1964 un-
nit Grdnden versehen (§ 551 Nr. 7 APO), zumindest sei

das Berufungsgerlcht verpfllchtet gewesen, dloaonlgen
lHerkmale des beanspruchten allgemeirien Erflndungsgedankens,
“‘die es spdter Lved im angefochtenen Urteil als "mindestens
- teilweise aufgabenhaft" (BUvS;kBO)'gewérfet'habé,fﬁpvor.
- konkret zu beanstanden, worauf dann ein allgemeiner Er-
flndungsgedanke, frei von teilweise aufgabenhaften Herk-
~ malem, formuliert worden whire (§ 139 ZPO)

: F >

_ b) Dieser Rev1szonsangr1ff laBt unberuck31cht1gt das
im angefochtenen Urteil (BU 8. 30) nlcht nur der im Schrift- |
- satz vom 12, Mai 1964 beanspruchte, sondern auch ein schon

CCade Klagerln ‘habe zundchst don Kern des Klagepatnnts in
~einer apparatlven Verelnfachung durch baullche Verelnlgung
~der fir elne.Fddenstatlon erforderlichen (im Berufungs-

urteil néher aufgeziéihlten) Teile geschen. Ein so allgerein
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gefafter Erfindungsgedanke enthalte jedoch noch keine aus-
fibrbare Lehre. Dieses Bedenken habe die Kldgerin in der
niindlichen Verhandlung nicht ausrdumen kdnnen, sie habe

im Gegenteil selber in der Klagepatentschrift auf die
erheblichen technischen Schwierigkeiten bei Festhalten
der Fadenenden vor und nach Abtrennen der Schlaufe und

" bei Steuerung der ochlaufenzange hlngewlesen..Das Beru-

fangsgerlcht kommt zZur Feststellung, der von der Klégerin
zunachst geltend gemachte allgemeine Erflndungsgedanke
gobe keine Losung zur ﬁberw1ndung dleser Schwlerlgkelten,
“80 dag dahinstehen konne, ob er gegenuber dem vorbekannten :
Stand der Technlk in dleser Allgemelnhelt uberhnupt schutz- i
fahlg wére.”’ : : |

'Erst angesichts dieser einééhehééh’Besbhéiduhg des
zundichist beanspruchten allgemeinen Erfindungsgedankons,
dessen Aussage sich darin erséhapfte;”aié'béuliché'Ver;
cinigung der fir eine Fadenstatlon.bendtlgten Teile zu
fordern, wird verstandllch, daB sich das Berufungsgerloh*
- hinsichtlich des im spateren Schrlftsatz beanspruchten
| ‘allgemelnen Erflndungsgedankens mit der Festste‘lung be-
gniigt hat ‘dieser Gedanke gsel "etwas konkreter gefaBt ...
aber mindestens tellwelse noch aufgabenhaft gehalten"

Auf dle hlergegen gerlchteten Angrlffe der Revision

(unter B IT la und b S. 21/22 der Revlslonsbegrundung)

raucht 30doch nlcht elngegangen Zu werden; denn das
Herufungsgerlcht ‘hat den Mangel der Ausfuhrbarkelt der -
nach selner Auffassung auch noch éem zwar “etwas konkreter"
gefaﬁten, aber immer noch "teilweise aufgabenhaft" gehalte-
nen allgemeinen Erflndungsgedanken gemis dem,Schriftsatz .
der Kldgerin vom 12. Mai 1964 anhaftet, nicht fiir letzten
Endes entscheidond'oréchtet, sondern die Schutzfithigkeit
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dieses von der Klégerin beanspruchten allgemeinen Erfin- F
dungsgedankens auch fiir den Fall, daB von dem llangel der
,_Ausfuhrbarkelt abgesehen, die Ausfiihrbarkeit also unter-
stellt wlrd, verncint mit der Feststellung, daB eln sol- 1
Iicher allgemelner Erflndungsgedanke, dessen Formulierung E
. die angogrlffeno Vorrichtung mitumfafBt, keinesfalls "aus
V‘den Anspruchen herleitbar" ist. Nach dieser auf tatséch-
. lichem Gebiet liegenden Feststellung des Berufungsgerlchtu
~fehlt fiir die "Herleltbarkelt" einer solchen Iehre jeder

Vhausrelchendc AnhaltSpunkt und zwar ange31chtu der erheb-

 ‘i11chon Unterschlede, dic zw1schen der Vorrichtung nach

 Lfauf S 31 einor Wlederholung nlcht mehr bedurfte. Danach
':kann auch die weltere Riige der. Rev191on, das Berufungs-

_ﬁ,dom Klagepatent und der angegrlffenen Vorrlchtung der

) Beklagten bestchen. Das Berufungsgerlcht hat diese Unter- ‘
schiede unter Ziff. III 2 auf S, 26 - 29 des angefochtenon h
_Urtells im elnzelnen dargelogt, ‘80 daB es unter Ziff. III 3

urtell SGl "nlcht mit Griinden versehen® (§ 551 Nr. 7 2P0),

‘oowelt es sxch un die Besch01dung des im Schriftsatz vom

' f12. Hal 1964 umrlssenen allgemelnen Erflndungsgedankens |
handelt, nlcht als berechtigt. anerkannt werden. Im iibrigen

liegt 1nsowe1tyauch kelne ¥erletzung,des,§ 286 ZFQ vor.

3. Wie bGrelts bei der 1nsoweit von der Revision
- nicht angegrlffenon Wil rdlgung des. Klagepatents I (Nr. 976 009
_'unter I4 8. 19/20 BU) hat das Berufungsgericht auch mit
"Bezug auf das hlagepatent II (Nr. 1 047 107) weiter ge-
pruft "1nW1efern die. angegrlffene Ausfiihrung als zwar
erflnderlsche, aber doch abhéngige Fortentwioklung des
hlagepatents gemhrdlgt werden konnte" (BU S. 31).

Das Berufungsgericht vertrltt die Auffassung, die Ein-
: bealehung sog. abhanglger ‘Verbesserungen in den Schutz
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cines dlteren Patents lockere den bereits erwiihnten Grund-
satz, daf der Schutz eines Patents auf scinen Offenba-
rungsgehalt beschrankt sei und daher regelmifiig nicht auf
solche Ausfﬁhrungengerstreckt werden ktnne, zu deren Auf-
finden erfinderisches Kinnen erforderlich séi, Eine Aus-
weitung des Patentmonopols flber diese Grenzen hinaus or-

- scheine nur in. besonders gelagerten Ausnahmefallcn ge—

rechtfortlgt Vorausaetzung sei stets, daB be1 der Fort-

‘entw1cklung ein wesentllchcr Erflndungsgedanko des alto~_‘

ren Patenta benutzt werde, sei es, daf fiir diesen Erfln—
dungswodanken eine besonders vorteilhafte Ausfuhrung ge-

, funden werde, sei es, daf der erlndungsgedanke fur andere

Geblete nutabar gemacht werde, seil es, daB ein PlnzelnG“

i: E1ement aus einar Komblnatlonserflndung horausgogrlffen
£werde (BU S. 19). R

l Sofern das Borufungsgerlcht hlernach uber den Schutz
eines “"allgemeinen Erflndungsgedankens“ hinaus eine Pa-
tentvérletzung bereits bei Benutzung. elnes_“wesent]ichen
Erflndungsgodankens" des dlteren Patents unter dem Ge-
sichtspunkt "einer abhanglgen Fortentwlcklung der Iehre
des dlteren Patents" filr . mbgllch h&lt, verkennt es Wesen
und Bedeutung der patentrechtllchen Abhanglgkelt Eln

'Jungeres Patent ist von einem élteren Patent nur dann

"abhanglg", venn die Anwendung der Lehra des Jungeren

sehen werden, wenn gic ohne Benutzung der durch dieses

~ Patents stets die Benutzung der Lehre des Hlteren Patents, n
- 5891 es_“gegenstdndllch“, sei es unter Benutzung eines |
: schutzfahlgen_"allgemelnen Erflndungsgedankens", voraus—
et t Diec nach dem Jungeren Datent der Beklagten .
VAIJ(Nr. o - -) hergestellte, mit der Llage ‘angegriffene
'QVorrlchtung konnte also nur dann als eine das klagepatent R
Nr. @ @D -’ verletzende "abhiingige Fortentwicklung" ang ge-
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Klagepatent geschiitzton Lehre nicht denkbar wire. Das
Klagepatent kann aber nur dadurch verletzt werden, daB
entvueder der "Gegenstand® oder cin - schutzféhiger -
"allgomelner Erflndungsgedanxe" des Klagepatents benutzt

wird.

“Dem Berufungsger1cht kann also nicht gefolgt wierden,
venn es unter Ziff. 4 auf S. 31 des. angefochtenen Urteils
die Frage der Patentverletzung im Hlnbllck auf die Ver-
wendung oiner rotierendén Schoibé als Bauelement der
‘Padenstation - nach Ablehnung eines schutzfiéhigen allge-
neinen Erfindungsgedankens - noch unter dem Gesichtspunkt
der "abhingigen Erfindung" gépiﬁft nat. Das Berufungsge-
richt hat ersichtlich dic Ubertragung des fiir Heupressen
'gemﬁﬁ dem USA-Patent Nr. @ @B @ bekannten rotierenden
llessersterns auf Verpackungsmaschinen der SiiBwarenindu-
strie nicht als fir sich allein erfinderisch angeschen.
Gegeniiber diescr Vorveréffentlichung‘haﬁ.das Berufungsge-
richt cinon crfinderischen UberschuB des Klagepatents alleu-
© fallg in dieser Ubertragung in Zusémmenhang mit den sonsti-
gen fiir die besondere Ausgestaltung der Fadenstatlon nach
dem Xlagepatent wesentlichen Herkmalen gesehen. Hieraus
kann aber, wie das Berufungsgerlcht im Ergebnls zutreffend
»dargelegt hat, nicht gefolgort Werden, daf auch die gerude
“in allen besonderen lerkmalen der welteren Auagestaltung
von dem Klagepatent abwelchende Vorrlchtung der Beklagten
1ed1g110h vegen der Verwendung ciner rotlerendon Scheibe
~in den Schutzbercich des KJagepatents GlanZOan werden
kbnnte. Ba das Berufungsgericht - entgegen der Aufquuung
der Rev151on ="die Ubertragung des rotleronden llessersterns
“bei der Fadenstation einer Heupresse auf die Fadenstation
einer Verpackungsmaschine fiir die Squarenlndustrle, wie
gesagt, fir sich allein noch nicht als eine erfinderische
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Jeistung wertet, kénnen die Ausfithrungen des Berufungsge-
richts zu diesem Punkt auch nicht, wie die Revision neint,
als "widerspriichlich" angesehen werden. Rechtsfchlerhaft
sind die nusfuhrungen des Berufungsgerlchts, wie dargelegt,
zwar insoweit, als ein ilber den Schutz eines allgemelnon
Erfindungsgedankens h;nausgehcnder Schutz unter dem Ge-
sichtspunkt einer "abhingigen FortentuiCkIung des Klage~
patents" fiir mdglich gehalten wird. Aus dleaem Rechts~
irrtum kann die Revision aber koln fir d1e Beklagte
gunstzgoros Ergebnis herleiten.

D. Nach allom war die RGVlBlon als unbegrundet zuruck—
zuveisen. Die Kosten der Revialonslnstanz waron der thgorln

aufzuer3egen (§ 97 Abs. 1 ZPO).

" Bock Spreng Loscher - Ciéﬁen o Schneider
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