Nachschlagewerk: ja (nur zu I 7 der Entscheidungsgriinde)
BGHZ: nein

PatG §§ 13, 26 ‘Abs. 5
Dia-R&hmchen IV

Ist bei der Erteilung eines.Patents dessen Schutzbe-
gehren gegeniiber dem in den .bckanntgemachten Anspriichen
enthaltenen Schutzbegeéhren cerweitert worden (hiers
durch Einfligung des Vortes “worzugsweise" bei cinem
Merkmal), so ist im Nichtigkcitsverfshren, wenn der
Patentfahigkeit der Erweitefung eine druckschriftliche
Vorversffentlichung (z.B. die:bekannégemachte Anmeldung
sclbst) entgegensteht, der Schutzumfang des Patents
durch Beseitigung der Erveiterung (hier: durch Streichung
des Vortes "vorzugsweise") auf den der bekanntgemachten
Anmeldung zukommenden Schutzumfang zuriickzufiihren.

BGH, Urt. v. 27. November 1969 - X ZR 15/66 - Bundespatent-
gericht



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X_2ZR_15/66 URTEIL Verkiindet am

27, November 1969
Schwingen,
Justizhauptsekretiar

als Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der Firma Lichtfilterfabrik, Inhaber Oskar K|,
A Y Strase @

- Prozefbevollméichtigte:

Kldgerin und Berufungsklégerin,
Rechtsanwalt Dr'o in

Patentanualte Dr,
Dl 1l.~-Ing.
platz

gegen

1. die Firma F Projektion Johannes J , Inhaber
Johannes JlR, Hstratc @,

2, die Firma Az@B-GENEED Axtiengesellschatt, LG

gesetzlich vertreten durch ihren Vorstend,

~ ProzeBlbevellimiichtigte
fiir beide Beklagte:

fiir dic Beklagte zu 1:

filr die Beklagte zu 23

betreffend das Patent Nr.

Beklagte und Berufungsbeklagte,

Rechtsanwalt pr. D in

Patenta walt Dipl.-Ing.
& H oo

Maria--

1 103 048



Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts—
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 18. Novem-

Matthias Prinz
Rechtsanwalt
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www.prinz.law

ber 1969 unter Mitwirkung des Senatsprédsidenten Dr. Spreng
und der Bundesrichter Dr. Loscher, ClaBen, Schneider

und Ballhaus

fiir Recht erkannt:
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Auf die Berufung der Klidgerin wird unter Zu-
riickweisung des Rechtsmittels im iibrigen das

Urteil

des 2. Senats (Nichtigkeitssenat II)

des Bundespatentgerichts vom 24. Juni 1965
teilweisce abgeédnderts

Der Patentanspruch 1 des Patents 1 103 048

erhélt

- teils zur Klarstellung, teils zur

Bescitigung einer unzulidssigen Erweiterung -
folgende Fassung:

"10

Diapositivrahmen, bestehend aus zwel
aus thermoplastischem Kunststoff ge-
bildeten schalenfdrmigen Rahmenh#lften,
bei dem die Deckgldser in einer fenster-
bankartigen O0ffnung der Rahmenhilften
liegen und mit ihnen durch Umspritzen
zu je einer kérperlichen Benutzungs-
cinheit verbunden sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dafl die Rahmenhdlften
starre, alle mechanischen Rahmenfunk-
tionen ilibernehmende und mechanisch

ohne weiteres verbindbare Bauteile dar-
stellen und die Deckglédser so in die

Rahmenhalften eingesetzt und durch innere,

hinter die Deckgliserkanten vordringende
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Stilitzfldchen an allen Réndern ge-
halten sind, daB im zusammengedriick-
ten Zustand der Rahmenhdlften noch
cin gewisser Zwischenraum zwischen
den Deckglédsern verbleibt, wobei

die inneren, hinter dice Deckgléser-
kanten vordringenden Stiitzfldchen
zugleich Auflagefliichen fir das da-
zwischen einzuspannende Filmstlick
bilden,"

Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

Dic Kosten des Rechtsstreits werden der Kl&-
gerin zu drei Vierteln und den beiden Beklag-
ten zu einem Viertel auferlegt.

Von Rechts wegen

. -~ - g -

Die Beklagten sind Inhaber des aufgrund einer An-
meldung des Diplomkaufmenns Walter ZEEEE vom
2. September 1957 erteilten, einen Diapositivrahmen
aus Kunststoff betreffenden Patents 1 103 048 (Streit-
patent). Das Patent 1 103 048 ist der Beklagten zu 1,
auf dic ZGEENNEEE dic Anmeldung nach der Bekanntmachung
iibertragen hatte, als Zusatz zu ihrem Patent 1 071 369
(Hauptpatent) erteilt worden. Im Laufe dieses Beru-
fungsverfahrens ist das Streitpatent durch Verzicht
der Beklagten zu 1 auf ihr Hauptp;tent selbstiéndig
und die Beklagte zu 2 Mitinhaberin des Streitpatents
geworden,



A

Die Patentanspriiche des Streitpatents 1 103 048
lauten in der crteilten Fassung:

",

3.

Diapositivrahmen, bestehend aus zweil

aus thermoplastischem Kunststoff ge-
bildeten schalenfdrmigen Rahmenhdlften,
bei dem die Deckgldscer in ciner fenster-
bankartigen 0ffnung der Rahmenhilften
liegen und mit ihnen vorzugsweise durch
Umnspritzen zu Jje einer korperlichen Be-
nutzungseinheit verbunden sind, nach
Patent 1 071 369,

dadurch_ gekennzeichnet, daB die Rahmen-
hdlften starre, alle mechanischen Rahmen-
funktionen iibernehmende und mechanisch .
ohne weiteres verbindbare Bauteile dar-
stellen und die Deckglidser so in die Rah-
menhdlften eingesetzt und durch innere,
hinter die Deckglédserkanten vordringende
Stiitzfldchen gchalten sind, daB im zu~-
sammengedriickten Zustand der Rahmenh&dlf-
ten noch ein gewisser Zwischenraum zwi-
schen den Deckgldsern verbleibt,

Diapositivrahmen nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB eine Rahmenhdlfte mit
ciner am duBieren Umfang der Rahmenhdlfte
ringsum verlaufenden Nult versehen ist,
welche sich beim Schliefien des Diapositiv-
rahmens durch Zusammendriicken der beiden
Rahmenhglften durch die dabei auftretende
Dehnungsbeanspruchung mit vergleichswei-
ser groBer Kraft elastisch liber eine ent-
sprechend geformte, am duBeren Umfang der
zwveiten Rahmenhdlfte ringsum verlaufende
Nase legt.

Diapositivrahmen, dessen eine Rahmenhdlf-
te nach Anspruch 1 oder 2 ausgebildet ist,
dadurch gekemnzeichnet, dafB die andere
Rahmenhdlfte aus einem glasklaren, aus-
reichend wdrmefesten, verspritzbaren
Kunststoff besteht, wobei an die Stelle
des Deckglases ein als planparallele
Platte ausgebildeter Teil der Rahmenhdlif-
te selbst tritt."



In der am 23. Mdrz 1961 ausgegebenen Auslege-
schrift 1 103 048 hatte der Anspruch 1 folgenden
Wortlaut gehabt:

"1, Diapositivrahmen aus thermpolastischem
Kunststoff, bestehend aus zwei schalen-
artigen Rahmenh&lften mit darin durch
Umspritzen bei der Herstellung fest
eingclagerten Deckglisern,

dadurch gekennzeichnet, daf dic Rahmen~

o e P B M e P G G e R U v B — - —

hilften starre, allc mechanischen Rahmen—
funktionen libernchmende und mechanisch
ohne weiteres verbindbare Bauteile dar-
stellen und die Deckglidser so ceingesetzt
sind, daB im zusammengedriickten Zustand
der Rahmenhidlften auch ein groBerer Zwi-
schenraum zwischen den Deckgldsern ver-
bleibt."

Dic demgegenliber im Oberbegriff des erteilten An-
spruchs 1 vorgenommene und von der Kl#gerin als Erwvei-
terung gewertete Einfiigung des Wortes "vorzugsweisel
vor den Worten "durch Umspritzen' beruht auf einer Ein-
gabe der Beklagten zu 1 als damaliger Anmelderin vom
2./8. August 1961.

Die Kligerin hat gemdB § 13 Abs, 1 Nr. 1 PatG
in erster Instanz beantragt, das Patent 91 103 048
hinsichtlich scines Anspruchs 1 fiir nichtig zu erklé-
ren, hilfsweise, es insoweit filr teilnic htig zu er-
kldren, als im Oberbegriff des Anspruchs 1 das VWort
Yvorzugsweise" gestrichen wird,

‘Der 2. Senat (Nichtigkeitssenat II) des Bundes-
patentgerichts hat durch Urteil vom 24. Juni 1965 die
Klage abgewviesen,
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Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der
Kldgerin. Sic beantragt nunmehr, das Patent 1 103 048
unter Aufhebung des angefochtenen Urteils insgesamt
fir nichtig zu erkléren.

Die Klagerin stellt Ausfiihrbarkcit, Neuheit, Fort-
schrittlichkeit und Erfindungshoche der patentierten
Lehre in Abrede. Sie hdlt dem Streitpatent das im an-
gefochtenen Urteil noch nicht beriicksichtigte franzi-
sische Patent 902 764, das deutsche Patent 689 229,
die deutschen Gebrauchsmuster 1 466 198, 1 727 812 und
1 732 713 sowice hinsichtlich des Anspruchs 2 die Zeich-
nungen der crst in der Berufungsverhandlung vorgelegten
US-Patentschrift 2 603 017 und hinsichtlich des An-
spruchs 3 das ebenfalls zrst in der Berufungsinstanz
eingefiihrte US-Patent 2 505 250 entgegen. Auf weitere
in der ersten Instonz erdrterte Entgegenhaltungen ist
die Klégerin im Berufungsrechtszug nicht mehr eingegan-
gen. In der Einfiigung des Wortes “vorzugsweise'" vor den
Vorten "durch Umspritzen" im Oberbegriff des Anspruchs 1
des Streitpatents sieht die Kldgerin eine unzuldssige
Erveiterung des Schutzgegenstendes gegeniiber den be-
kanntgemachten Anmeldeunterlagen (Auslegeschrift). Sie
vertritt die Ansicht, die Anmelderin habe im Erteilungs-~
verfahren zundchst auf einen Schutz fiir solche Ausfiih-
rungsformen verzichtet, bei denen Deckgliiser und Rahmen-
hdalften nicht durch Umspritzen, sondern auf andere Weise
zu einer kérperlichen Benutzungseinheit verbunden seicng
aber auch unabhéngig von cinem derartigen Verzicht kénn-
ten sich die Beklagten fiir die nachtrigliche Erweiterung
im Vortlaut des erteilten Patents allenfalls auf eine
Prioritdt vom 8. August 1961 berufen; sie miiSten sich
daher sowohl die zuvor, am 23. Mirz 1961 ausgegebene
Auslegeschrift zu ihrem eigenen Patent als auch die
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ebenfalls vor dem 8. August 1961 (was dic Beklag-

ten bestreiten) unter den Bezeichnungen "Lifacolor®
und "recticolor" auf den Markt gebrachten Dia-Rihm-
chen als neuheitsschiddlich entgegenhalten lassen, so
dafl zumindest - im VWege der teilweisen Vernichtung -
das VWort “vorzugsweise" im Oberbegriff des Anspruchs 1
gestrichen werden miisse.

Dic Beklagten beantragen:
die Berufung der Kligerin zuriickzuweisen,

hilfsweise, und zwar in nachgenammter Reihenfolge:

-—— e

den Patentanspruch 1 in der Form zu be-
statigen,

1, daB im kennzeichnenden Teil von An-
spruch 1 in Spalte 6 Zeile 12 hinter
den Viorten “"vordringende Stitzflichen"
zur Klarstellung die Vorte "an allen
Randern" eingefiigt und im Oberbegriff
in Zeile 5 die Worte "mach Patent
1 071 369" gestrichen werden,

-— - —

2, dafl der kennzeichnende Teil des &n-
spruchs 1 zur Klarstellung folgende
Fassung erhdlt:

"dadurch gekennzeichnet, daf die Rahmen-
hdlften starre, alle mcchanischen Rahmen-
funktionen lbernehmende und mechanisch
ohne weiteres verbindbare Bauteile dar-
stellen und die Deckglidser so in die
Rahmenh&lften eingesetzt und durch
innere hinter die Deckgldserkanten
vordringende Stiitzfliéchen an allen Rin-
dern gehalten sind, daB im zusammen-
gedriickten Zustand der Rahmenh#lften ncch
ein gewisser Zwischenraum zwischen den
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Deckgldsern verbleibt, wobei die inneren
hinter die Decligldserkanten vordringenden
Stiitzfldchen zugleich Auflageflichen fir
das dazwischen einzuspamnende Filwstlick
bilden',

Py e

3, dafl der kennzeichnende Teil des Anspruchs 1
zur Klarstellung folgende Fassung erh#lt:

"dadurch geckennzeichnet, daf die Rahmen-—
hdlften starre, alle mechanischen Rahmen-
funktionen i{ibernehmende und mechanisch
ohne weiteres verbindbarc Bauteile dar-
stellen und die Deckglédser so in die Rah-
menhédlften cingesetzt und durch die den
Deckgldsern zugewandten Seiten der inneren
hinter die Deckglaserkanten vordringenden
Stiitzfliichen an allen Réndern gechalten
sind, dafB im zusammengedriickten Zustand
der Rahmenhdiliten noch cin gewisser Zwi-
schenraum zwischen den Deckgldsern ver-
bleibt, wobei die inneren hinter die Deck-
glidserkanten vordringenden Stiitzfléchen
mit ihren den Deckgldsern abgewandten
Sciten zugleich Auflagefléchen filir das
dazwischen cinzuspannende Filmstilick bil-
den, "

Professor Dr, Cario in Braunschweig ist zum gericht-
lichen Sachverstiéndigen ernannt worden. Er hat unter dem
31, Januar 1969 cin schriftliches Gutachten erstattet
und hat diesesin der miindlichen Verhandlung erléutert
und erginzt,

e G Sve e G S G e G Yt G G o e e o G

I. 1. Das Streitpatent betrifft nach seiner Uber-
schrift und dem Gattungsbegriff des Patentanspruchs 1
einen Diapositivrahmen aus Kunststoff. Der Erfinder
geht nach der Beschreibung (Sp. 1 Z. 5 -~ 8; Sp. 2
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Z, 21 - 27) davon aus, daB es an sich boi solchen
Rahmen wice auch bei Rahmen aus anderem Material
bekannt war, das Filmstiick dadurch besser zu schiit—-
zen, daf3 es ~ und zwar nach einer Vielzahl bekann-—
ter Verfahren - zwischen zwei Deckglidser aus optisch
einwandfreicem Spiegelglas gelegt wird. Die in der
Beschreibung erwdhnten vorbekannten Formen der Ein-—
rahmung zwischen zwei Deckglidsern hilt der Erfinder
Jjedoch aus unterschiedlichen Griinden fiir unzuldng-
lichs

Bei einer der vorbekannten Ausfithrungsformen
verde das Filmstiick in eine Papiermaske mit passen-—
dem Bildausschnitt eingeklebt und das dergestalt
vorbereitete Filmstlick zwischen zwei Deckglisern ge-
eigneter Grifc durch Umkleben mit U-fSrmig geknick-
ten Klebestreifen festgehalten; nachteilig sei hier-
bei unter anderem, daB das Einrahmen wegen der Viel-
zahl der erforderlichen Arbeitsgénge umstidndlich und
zeitraubend sei (Sp. 1 2. 15 - 24),

Bei einem anderen vorbekannten Rahmen scien die
Deckgliiser an cine an der Cegenseite sclbstklebende
Loppelmaske angeklebt und wiirden durch diese nach
Entfernung ciner Schutzschicht von ihrer selbstkle-
henden Oberiliche und Einlegung des Bildstiicks fest
miteinander verklebt; nachteilig sei bei dieser Aus~
fiihrungsform unter anderem, daf ein cinmal ceinge-
rahmtes Filmstlck praktisch nicht mehr ohne die Ge~
fahr starker Beschddigung aus dem Rehmen entfernt
werden kdnne und daB der Rahmen maengels einer schiitzen~
den Umfassung der Deckgléser bruchempfindlicher sei
als bei andercn Ausfiihrungsformen (Sp. 1 2. 33 - 43
und Sp. 1 Z. S0 bis Sp. 2 Z. 20),
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Bei cinem weiteren, als Wechselrshmen bekannten
Diapositivrohmen werde das Filmstlick zwischen zwei
Deckgliser gelegt und mit diesen zusammen in einen
Metall—~ oder Kunststoffrahmen gelegt oder geschoben;
diese Ausfihrungsform sei Jjedoch nur beschriinkt staub-
dicht und feuchtigkeitssicher, da weder an den Schlief-
flichen der Rahmenteile noch an den Falzen, in die die
Deckgldser eingelegt werden, eine vdllige Abdichtung
gegeben sei (Sp. 2 Z. 21 - 43),

Bei s#Emtlichen beschrichenen vorbekannten Ausfithrungs-
formen hat der Erfinder ferner als erheblichen Nachteil
ongefithrt, daB nicht oder Jjedenfalls nicht mit Sicher-
heit vermieden werden konne, dafl sogenannte Newtonsche
Ringe auftreten, die sich beim Bildwurf, insbesondere
in hellcn Bildteilen, schr storend bemerkbar machen
(Sp. 1 Z. 24 - 32; Sp. 1 2. 47 - 49; Sp. 2 Z. 44 - 48),

Bei den sogenannten Newtonschen Ringen handelt es
sich, wie in der Beschreibung des Streitpatents erliu-~

ternd ausgefiihrt wird (Sp. 1 Z, 26 - 30 und Sp. 2 Z. 44 - 48),

um . Interferenzerscheinungen des durchfallenden Lichts,
die immer dann auftreten, wenn di¢ gldnzende Rlickseite
des Filmstiicks unmittelbar das ihr gegeniiberliegende
Deckglas beriihrt. Wie der gerichtliche Sachversténdige
in Ubereinstimmung mit dem angefochtenen Urteil in sei-
nem Gutachten hierzu noch ergidnzend ausgefiihrt hat,
beruhen die Interferenzerscheinungen im durchgehenden
Licht darauf, daB ein Teil des Lichtes an den Grenz-~
flachen Luft/Film und Luft/Glas doppelt reflektiert
wird, dadurch zwar wieder in die urspriingliche Richtung
gelangt, jedoch mit Phasenverschiebung, und nun in
Wechselwirkung mit dem ohne Reflexion durchgehenden
Teil des Lichtes tritt, was Je nach dem AusmafBic der



Fhascenverschicbung im Verhdltnis zur Wellenlénge
des Lichtes zu einer Verstdrkung oder Schwichung
der Lichtintensitdt bzw. zu einer PFarbabweichung
fihrt. Dic Stdrung macht sich umso stédrker bemerk-
bar, Jje geringer der Abstand zwischen Clas und Film
ist und kann nach den mit den Feststecllungen des
angefochtenen Urteils libereinstimmenden Darlegungen
des Sachverstidndigen damn vernachlédssigt werden,
wenn der effcektive Abstand zwischen den spiegelnden
Flédchen viihrend der Projektion an Jjeder Stelle des
zu projizierenden Filmstiicks mindestens 0,002 mm
betragt.

2. Dem Streitpatent liegt nach den Angaben der
rohmen aus Kunststoff zu entwickeln, der die geschil-
derten Nochteile der bisher bekannten Diapositivrah-
men vollig vermeidet" (Sp. 3 2. 4 - 7). Die Aufgabe
besteht demnach darin, cinen Diepositivrahmen aus
{funststoff zu schaffen, der

a) ein einfaches und schnelles Einrshmen ge-
stattet, _

b) ein Eindringen von Staub und Feuchtigkeit
verhindert,

c) die Deckglidser gegen Bruch schiltzt,

d) cin Auswechseln der Filmstiicke ohne Be-
schadigungsgefahr ermdglicht und

@) das Auftreten der Newtonschen Ringe ver-
meidet,

- — - —— -

genden Aufgabe wird nach Spalte 2 Zeile 49 bis Spal-
te 3 Zeile 3 und Spalte 3 Zeilen 8 bis 16 der Beschrei-
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bung, die insoweit lediglich den Patentanspruch 1 wort-
lich wiedergibt, zunidchst darin gesehen, dafl ein Rah-~
men mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1
zusdtzlich in der aus dem kennzeichnenden Teil des
Anspruchs 1 zu entnehmenden Weisce ausgebildet wird.
Das wird Jedoch in dem weitercn Text der Beschreibung
aufgaben b) (Abdichtung gegen Staub und Feuchtigkeit)
und e) (Vermeidung von Newtonschen Ringen) erst dann
errcicht wird, wenn zusidtzlich die erst im Anspruch 2
erfafite besonderce Verbindung der beiden Rahmenteile
miteinander vorgenommen wird. Denn erst nach eingehen-
der Erliduterung dieser zusdtzlichen MafBnahmen (Sp. 3
Z. 17 bis 35) wird festgestellt (Sp. 3 Z. 33 bis 35
und Z. 39 bis 40), daB nit dieser erfindungsgemifien
keitsdicht abgeschiossen sei; und in Spalte 3 Zeile 64
bis Spalte 4 Zeile % wird ausdriicklich gesagt, da8 der
Ringen auch auf den besonderen SchliefBmechanismus ge-
médfl Anspruch 2 zurilickzufliihren sei.

4, Das Bundesgpatentgericht und ihm folgend der

— oy o Bt P P T W o s . e g
Prugiha Fortmpsiade.fhgfiegyndy

G B G e o . S e

lchnung an Formulierung und Gliederung des Anspruchs-
wortlauts darin, dafB

a) Rahmenhdlfton verwendet werden, bei denen
nach der Lehre des dlteren Patents 1 071 369
die Deckgldser in ciner fensterbankartigen
Offnung der Rahmenhdlften liegen und mit
ihnen vorzugsweise durch Umspritzen zu einer
korperlichen Benutzungseinheit verbunden sind,



b) die Rahmenh#lften starrce, alle mechanischen
Rahmenfunktionen iibernehmende und mechanisch
ohne weiteres verbindbarc Bauteile darstellen,

¢) die Deckgldser so in die Rahmenh#lften ein-
gesetzt und durch innere, hinter die Deck-
glédserkonten vordringende Stiitzfldchen ge-
halten sind, daBl bei geschlossenem Rahmen
noch ein gewisser Zwischenraum zwischen den
Deckgliisern verbleibt.

Werden dagegen die teils im Oberbegriff, teils
im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 enthaltenen
einzelnen Merkmale nach ihrer sachlichen Zusammen-
gehdrigkeit geordnet, wird ferner gemdB dem Hilfs—
antrag 1 dor Beklagten die durch den Wegfall des
friiheren Hauptpatents 41 0741 369 nach § 10 Abs, 2
Satz 1 PotG gegenstandslos gewordene Bezugnahme auf
diecses Patent gestrichen, und werden schlieflich zur
Klarstellung gemifB dem Hilfsantrag 2 der Beklagten
dic nachstehend unter E 1 und E 2 bezeichneten Merk-
malce hinzugefligt, so0 ergibt sich als Gegenstand des

- — o P

.-....-.-...u—-.-———————_—..._-——._

A, Der Rahmen besteht aus zwei mechanisch
ohne welteres miteinander verbindbaren
Hal ften,

B. Die Rahmenhaiften Uibernchmen alle mecha-
nischen Rahmenfunktionen,

C. Jede der beiden Rahmenhdliten ist
1. aus thermoplastischem Kunststoff gebil-
det,
2. starr,
3, schalenformig gestaltet und

4, mit einer fensterbankartigen Offnung
fiir ein Deckglas versechen,
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D, Die Deckglidser sind

1. mit den Rahmenhdlften zu Je einer korper-
lichen Benutzungseinheit verbunden, und
zwar vorzugsweise durch Umspritzen,

2. a) so in die fensterbankartigen Offnungen
der Rahmenh#lften (C 4) eingesetzt, und

b) so durch innere, hinter die Deckgliéser-
kanten vordringende Stitzflédchen gehal-
ten,

dafl auch bei zusammengedriicktem Zustand
der beiden Rahmenhdlften noch ein gewisser
Zvischenraum zwischen den Deckglédsern ver-
“bleibt,

E, Dic Stiitzflichen (D 2 b) beider Rahmenhilften
1. halten die Deckgléiser an allen Riéndern,

2. und bilden (mit ihren Riickseiten) zugleich
Auflageflichen fir das dazwischen einzu-
spannende Filmstlick.

5, Diesc Merkmalsaufstellung bedarf in einigen
Funkten noch der ngheren Erliuterung:

a) Durch das Merkmal D 2 soll, wic in der Beschrei-
bung (Sp. 3 Z. 64 bis Sp. 4 Z. 5) hervorgechoben wird,
cin zur Verhinderung Newtonscher Ringe ausreichender
Abstand zwischen Film und Glas gewihrleistet sein.,

Der "gewisse' Zwischenraum, der zwischen den'Deckglﬁsern
verbleiben soll, bestimmt sich demmach so, dafl auch bei
unterschiedlich dickem Filmmaterial und auch bei einer
etwaigen Durchkrimmung des eingelegten Filmstiicks der
Abstand des Filmstiicks von dem einen und von dem anderen
Deckglas stets und an allen Stellen den zur Vermeidung
Newtonscher Ringe erforderlichen Mindestabstand von je
0,002 mm mit Sicherheit iUiberschreitet. Velcher Abstand
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von Deckglas zu Deckglas danach bei der Herstellung
des Diapositivrahmens konkret vorzusehen ist, kann
der Fachmann, der auf dic physikalischen Zusammen-
hiéinge in der Patentschrift ausdriicklich hingewiescn
wvird, unschwer errechnen oder durch einfache Versuche
ermitteln.

b) Genau genommen kommt es allerdings weniger
auf den Abstand von Deckglas zu Deckglas als vielmehr
auf den Abstand des eingelegten Filmstiicks von dem
cinen und von dem anderen Deckglas an, also auch
darauf, in welchem Abstand von den Deckgldsern das
Filmstilick eingelegt wird., In dem erteilten Anspruch 1
ist das zwar nicht ausdriicklich vermerkt, wie denn
iiberhaupt das Wort "Filmstiick" in diesem Anspruch gar
nicht vorkommt. In der Beschreibung ist Jedoch an
mehreren Stellm(Sp. 3 Z. 64 bis Sp. 4 Z, 3 und Sp. &4 Z, 47
bis 52) ausdricklich gesagt, daB “das Filmstiick"
~ in der Zeichnung Fig. 4 mit "7" bezeichnet - so
"gehalten!" bzw., "eingespannt" ist, daB es - das Film-
stick - "an keiner Stelle mit den Deckglidsern in Beriihrung
kommt!, und ferner, daB es "durch die inneren, hinter
dic Deckgléserkanten vordringenden Stitzflichen der
Rahmenhiliten .... gehalten! wird bzw, "zwischen die
Innenflichen der Rahmenhdlften (1, 4) .... eingespannt"
ist, wobei "die inneren Stitzrinder (1 a, 4 a) je
cinen ihrer Dicke entsprechenden Zwischenraum bilden',
Der Anmelder hatte das urspriinglich auch in den An-
sprichen zum Ausdruck bringen wollen, indem er mit
der Patentammeldung einen Unteranspruch 5 bzw. mit
der Eingabe vom 15./18., September 1959 cinen Unteran-
spruch % mit dem Kennzeichen vorlegte, "daB das zwi-
schen die Rahmenhdlften eingelagerte Filmstlick durch
die inneren Fl&dchen der Rahmenh#dlften plangedriickt wird
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und dadurch dic Deckglédser an keiner 3telle berihrt".

Ob dieser Unteranspruch 3, wie der Priifer zur Be-
grindung seiner Streichung im Bescheid vom 7. Okto-

ber 1860 bemerkte, "keine Vorrichtung, sondern eine
Wirkung'" zum Ausdruck brachte, insbesondere ob diese
Bemerkung fiir den gesamten Inhalt des Unteranspruchs 3
zutraf, mag auf sich beruhen. Der Senat hdlt es jeden-
falls filr zweckm#Big, das oben unter E 2 aufgefiihrte,
den Ort der Einspannung des Filmgaticks kennzeichnende
und nach dem gesamten Inhalt der Patentschrift als
selbstverstiandlicher Bestandteil der patentierten Lehre
crscheinende Merkmal gem#fl dem Hilfsantrag 2 der. Be~
klagten zum besseren Verstiandnis, also zur "Klarstellung!
in den Vortlautc des Patentanspruchs 4 aufzunehmen; ecine
YBeschrénkung”, welche die Erstreckung des Schutzumfangs
auf etwaige Lquivalente ausschlésse, liegw darin nicht
(vegl. dazu Benkard, PatG 5. Aufl. § 13 Rdn, 37 i.V.m,

§ 6 Rdn., 108 Seite 461 Mitte).

¢) Des Gleiche gilt von der Aufnahme des o%en
unter E 1 aufgefihrten Merkmals "an allen Randcrn'

in den Patentsnspruch 1 gem8B den Hilfsantrdgen 1 und 2
der Beklagten, Die "inneren, hinter die Deckgléserkan-
ten vordringenden Stitzfléchen" sollen nicht nur die
Deckgldser halten (wie im erteilten Anspruch 1 aus-—
driicklich gesagt ist), sondern bilden (wie durch die
Aufnahme des Merkmals E 2 in den Anspruch 1 klarge-~
stellt wird) mit ihren Riickseiten zugleich die Auf-
lagefliichen fiir das dazwischen ecinzuspannende Filmstiick.
Das Filmstlick aber soll, wie es in Spalte 3 Zeilc 64
bis Spaltc &4 Zeile 2 der Beschreibung heiBft, "durch die
immeren ..... Stiitzfldchen ..., in einer optisch ein-
vandfreien Ebene gehalten" oder, wie es in dem oben bei
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5 b erwdhnten urspriinglichen Unteranspruch 5 bzw. 3
hief3, "durch die inncren Fl&chen der Rahmenhidlften
plangedriickt" werden. Ob dieser Erfolg auch auf an-
dere VWeise cerreicht werden kann als dadurch, daB das
Filmstiick an allen vier Seiten auf den inneren Stiitz-
fldchen aufliegt und dementsprechend das Deckglas

an allen vier Rdndern durch dic inneren StiitzflHchen
gehalten wird, ist hier nicht zu erértern, Die nidchst-
liegende Art, den gewlinschten Erfolg zu erreichen, ist
jedenfalls die in der Streitpatentschrift gezeigte

Art: nach Spalte 4 Zeilen 47 bis 49 soll "das Filmstlick
(zwischen die Innenflidchen der Rahmenhélften) an allen
Rindern eingespannt! sein, und die in Fig., 4 und 5

der Patentzeichnung gezeigte Halterung des Deckglases
durch dic inneren Stiitzfldchen soll sich, weil nirgends
ctwes anderes gesagt oder gezeigt ist, ersichtlich nicht
nur auf die durch den Schnitt AB in Fig. 1 getroffenen
zwel Seiten, sondern auf alle vier Seiten des um die
fensterbankartige Offnung herum verbleibenden Rahmen-
kdrpers bezichen, Der Senat hat es deshalb fir zweck-
miBig gehalten, zum besseren Versténdnis, also zur
"Klarstellung" der patentierten Lehre, auch das Merk-
mal E 1 in den Wortlaut des Patentanspruchs 1 aufzu-
nchmen., Eine "Beschrinkung", welche die Erstreckung

des Schutzumfangs auf etwaige Aquivalente ausschldsse,
liegt auch darin nicht,

g W o . - By Boo W . e B P

und klargestellten Lehreé gemidf Anspruch 1 des Streit-
patents hat der gerichtliche Sachverstindige in seinem
schriftlichen Gutachten mit eingeliender und iiberzeu-
gender Begrindung bejaht, der nichts hinzuzufiigen ist.
Da die Kligerin nach Erstattung des schriftlichen Gut-
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achtens auvf ihrec insoweit zuniéchst erhobenen Bedenken
nicht mehr zuriickgelkommen ist, kann von weitceren Aus-—
filhrungen dazu abgeschen werden.

7. Im Rahmen der Erdrterungen iiber den der Pri-
{fung in diesem Nichtigkeitsverfahren zu unterzichenden
Gegenstand des Streitpatents 1 103 048 ist schlieBlich
noch dic der weiteren Priifung zugrunde zu legende Fas—

- e B S o e G e B (e G S G S M S BUn W S R S Gn e g R g ang e Aup e
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legen:

a) Ebenso wie in dem Patentverletzungsprozef
X ZR 89/65, der in der Revisionsinstanz mit dem gleich—
zeitig verkindeten und cebenfalls zur Verdffentlichung
bestimmten Urteil des erkennenden Senats "Allzweck-
Landmaschine" abgeschlossen wird, handelt es sich auch
in dem hiecr zur Entscheidung stehenden Patentnichtig-
keitsverfahren weniger um die in Rechtsprechung und
Schrifttum zum Nichtigkeits— und Verletzungsprozefl zu-
meist erdrterte Frage der nachtriglichen Erweiterung
bzw. Verdnderung (Yaliud®) des "Gegenstandes" der in
der urspriinglichen Anmeldung "offenbarten" Erfindung
(vgl. dazu Reimer, PatG 3. Aufl. § 13 Rdn. 3, § 6 Rdn. 4;
Benkard aa0 § 43 Rdn. 26, § 47 Rdn. 17, § 7 Rdn. 16,
~ je mit weit, Nachw.), als vielmchr um die in Recht-
sprechung und Schrifttum vorwiegend im Zusammenhang mit
deﬁ Erteilungsverfahren erdrterte Frage der nachtréglichen
Erweiterung bzwv. Verdnderung ("eliud") des in den ur-
sprﬁnglichen Patentanspriichen niedergelegten "“Schutz-
begehrens" (vgl. dazu Reimer aa0 § 26 Rdn, 37, 41 u.&.;
Benkard aa0 § 26 Rdn. 58, 59, 68 ~ 70, - je mit weit.
- Nachw. ). Auf eine solche nachtrdgliche Erweiterung bzw.
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Verdnderung, sci os des "Gegenstandes® der Anmel-
dung, sei es des "Schutzbegehrens", -~ mag sic nach

§ 26 Abs. 5 PatG i.d.F. vom 9., Mai 1961 bzw. § 26
Abs. % Satz 1 PatG i.d.F. vom 2. Januar 1968 im Er-
teilungsverfahren "zulidssig" gewesen sein oder

nicht -, kommt es an sich im Nichtigkeitsverfahren,
wo das angegriffene Patent grundsitzlich in der er-
teilten Fassung der Priifung zugrunde zu legen ist
(Benkard aa0 § 13 Rdn, 22), und im Verletzungspro-—
zef3, wo das Klagepatent grundsdtzlich ebenfalls in
der erteilten Fassung hinzunehmen ist (Benkard aa0

§ 6 Rdn. 113, § 47 Rdn. 17 u.6.), nicht an, - es sei
denn, c¢s handele sich um eine nach dem Inkrafttreten
des § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG nF geschehene "Erweiterung"
(vgl, dazu Reimer aa0 § 26 Rdn. 40 bei b, S. 988/89;
Benkard aa0 § 26 Rdn, 73, 74)., Eine unzulidssige Er—
weitcrung bzw. Veridnderung des "“Schutzbegehrens"
kenn jedoch cbenso wie eine unzulidssige Erweiterung
bzw. Verdnderung des "Gegenstandes" der Anmeldung,

- und zwar auch ohne daB ein Fall des § 26 Abs. 5
Satz 2 PatG nF vorliegt -, im Nichtigkeitsverfahren
oder im Verlectzungsprozefl dann von Bedeutung werden,
wvenn (im Nichtigkeitsverfahren) ein vor der Erwei-
terung eingetretenes, der Patentfihigkeit der Erwei-
terung entgegenstehendes Ereignis (§ 2 PatG) festge-
stellt wird, oder wenn (im VerletzungsprozeB) eine
die Erweiterung verletzende, aber vorher geschehene -
bzw. vorher begonnenc (§ 7 Abs. 1 PatG) - Benutzung
verfolgt wird. So liegen die Dinge in dem hier zur
Entscheidung stehenden Nichtigkeitsverfahren:

b) Der Oberbegriff des mit der Auslegeschrift
1 103 048 am 23. Mdrz 1961 beksnntgemachten Patent-
anspruchs 1 lautetes
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"Diapositivrahmen aus thermoplastischem
Kunststoff, bestehend aus zwei schalen-~
artigen Rohmenhidlften mit darin durch

—— o S

Umspritzen bei der Herstellung fest ein-

gelagerten Deckglidsern, ..o."

Im crteilten Patent 1 103 048 dagegen lautet der
Oberbegriff des Patentanspruchs 1:

"Diapositivrahmen, bestehend aus zwel aus
thermoplastischem Kunststoff gebildeten
schalenformigen Rahmenhédlften, bei dem
die Deckglédser ... mit ihnen (d.i. mit
den Rahmenh#ilften) vorzugsweisc durch

e B i st . S (e PR et Ty W G e e e P
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Diesc. Fassung des Oberbegriffs ist ausweislich der

Erteilungsakten erstmals mit der Eingabe vom 2./8., August
1964 vorgeschlagen worden, und zwar von der Jjetzigen
Beklagten zu 1, die inzwischen die Anmeldung von dem
urspriinglichen Anmelder Z@R crvorben hatte, die-

sc¢ Anmcldung nunmehr als Zusatzenmeldung zu ihrem be-
reits erteilten Patent 1 071 369 weiterverfolgte und

den Oberbegriff des Anspruchs 1 der erworbenen Anmel-
dung an den Anspruch 1 des Patents 1 071 369 angleichen

wollte, in dem es hieB:

"Rahmen fiir Filmabschnitte mit zwei Rahmen-
hilften, die ... Je aus einem Rdhmchen
aus Kunststoff und einer ... Glasplatte
bestehen, dadurch gekemmzeichnet, das
das Decckglas mit der Umrahmung aus ther—
moplastischem Kunststoff vorzugsweise

— i e b W G s S

durch Umsoritzen in einer Spritziorm

zu einer korperlichen Benutzungseinheit
verbunden ist." ’

c) Die Einfiligung des Wortes “"vorzugsweise' in

~den Patentenspruch 1 gemd8 der Eingabe vom 2./8. August
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1961 und dem ihr folgenden Patenterteilungsbeschlufl
vom 1. Mirz 1962 stellte eine nach § 26 Abs, 5 PatG aF
nicht zulissige Erweiterung des im bekanntgemachten
Anspruch 1 enthaltenen Schutzbegehrens dar. Durch die
Bekanntmachung war das Patentbegehren fiir die wei-
teren Abschnitte des Erteilungsverfahrens festgelegt
worden (vgl. BGH GRUR 1966, 146, <iL47/48 -~ "Beschrink-
bekanntgemachten Anspruchs 1 aber sollte sich das
Schutzbegehren rur auf solche Diapositivrahmen be-
zichen, bei denen die Deckgléser in die Rahmenhdlf-
ten aus thernmoplastischem Kunststoff ®durch Umspritzen
bei der Herstellung fest eingelagert" sind. Es mag
zvar sein, dafl der Schutzumfang des beckanntgemachten
Anspruchs 1 liber den Wortlaut hinaus sich auch auf
solchc Diapositivrzhmen erstreckte, beli denen die Deck-
gldser in anderer VWeise als durch "Umspritzen beil

der Herstellung'" in die Rahmenhdlften aus thermoplasti-
schem Kunststoff fest eingelagert sind. Die -~ insoweit
mit der spatceren Patentschrift 1 103 048 i{ibereinstim~
mende - Auslegeschrift 1 103 048 nannte selbst zwei
solche Mdglichkeiten: a) die in Fig. 5 der Patentzeich-
nung gezeigte Ausfihrungsform, bei der die Deckgléser
nach der Herstellung der Rahmenhélften in eine an
deren innerem Umfang ringsum verlaufende elagtische
Nut eingedriickt werden (Auslegeschrift Sp. 4 Z. 37

bis 51 = Patentschrift Sp. 4 Z. 53 bis 68), und b)

die im Unteranspruch 3 genannte Ausfiihrungsform, bei
der dic eine der beiden Rahmenhd@lften aus einem "glas-
klaren®, ausrecichend wirmefesten, verspritzbaren Kunst-
stoff bestehen so0ll, so daB an die Stelle eines beson-
deren “"Deckglases" ein als planparallele Platte ausge—
bildeter Teil der Rahmenhdlfte selbst tritt. Wiahrend
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sich aber der Schutzumfang des bekanntgemachten An-
spruchs 1 nur auf solche "Aquivalente" cerstreckte,
dic in der Auslegeschrift ausdriicklich genannt oder
doch aus ihr herleitbar waren und, - soweit es sich
um sogen. '"micht glatte" Aquivalente handelte -,

nach der herrschenden "Dreiteilungslehre® (vgl.
Reimer aa0 § 6 Rdn, 6 mit Rdn. 14; Benkard aa0

§ 6 Rdn. 105 mit Rdn. 126, 127) in einem Verletzungs-
fall vom Verletzungsrichter erst noch auf ihre Pa-
tentfihigkeit gegeniliber dem Stand der Technik hatten
gepriift werden miissen, erstreckte sich der erteilte
Anspruch 1 nach der Einfligung des Wortes "vorzugs-
weise® schon seinem Wortlaut nach, also filir den Ver-
letzungsrichter bindend, auf alle denkbaren Ausfithrungs—~
formen, bei denen die Deckglédser in anderer Veise als
durch das nur "vorzugsweise! genannte "Umspritzen"
nit den zugchdrigen Rahmenhdlften aus thermoplasti-
schem Kunststoff zu je einer kdrperlichen Benutzungs-
einheit verbunden sind. Diese Erveiterung des Patent-
begchrens, insbesondere die Ausdehnung auf die nicht
glatten Aquivalente, war nach der Bekanntmachung nicht
mehr zuldssig (vgl. Benkard aa0 § 26 Rdn. 64).

d) Die in der Einfiigung des Vortes "vorzugsweise"
liegende Erweiterung des Schutzbegehrens mufi im gegen-
wirtigen Nichtigkeitsverfahren wieder beseitigt werden,
da ihr Jjedenfalls schon die vor der Erweiterung ver-
8ffentlichte Auslegeschrift zum Streitpatent selbst
entgegensteht. Zwar nannte die Auslegeschrift, wie
vorstehend unter 7 ¢) ausgefiihrt, ausdriicklich nur
zwel Moglichkeiten, wie Deckglas und Rahmen anders
als durch “Umspritzen bei dor Herstellung! miteinander
verbunden bzw. zu einer Einheit gemacht werden konnten.
Es bedurfte aber angesichts dieSer Hinweise in der
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Auslegeschrift keines erfinderisches Bemithens mehr,
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sammenhang schon deshalb unerheblich, weil durch die
das Schutzbegehreﬁ erveiternde Einfligung des Wortes
"vorzugsweise" gerade nicht "bestimmte!, sondern alle
"irgendwelchen" weiteren Moglichkeiten in den Schutz-
umfang cinbezogen worden sind.

¢) Die durch Streichung des Vortes "vorzugsweise'
erfolgende Beseitigung der Erweiterung des Schutzbe-
gehrens im erteilten Patentanspruch 1 hat nicht zur
Folge, daf der Schutzumfang des Anspruchs 1 insoweit
nunmehr auf den VWortlaut des bekanntgemachten Anspruchs 1
("durch Umspritzen bei der Herstellung fest cingelagert't)
begriindet. Das Schutzbegehren wird vielmehr nur auf
das im bekanntgemachten Anspruch 1 enthaltene Schutz-
begehren zuriickgefihrt, und der Anspruch 1 behdlt sei-
nen dem bekanntgemachten Anspruch zukommenden Schutzum~
fang, erstreckt sich also ingbesonderc weiterhin auf sol=
che Aquivalente, auf dice sich der bekanntgemachte An-
spruch erstreckt hat, Das ist hier nicht anders als
im Falle einer "Klarstellung" (vgl. dazu oben bei 5 b
und 5 ¢ am Ende), oder in dem Falle, daB ein im Be-
schrankungsverfahren (§ 36 a PatG) erweiterter Patent—
anspruch gemifB § 13 a PatG in seiner erteilten Fassung
viederhergestellt wird (vgl. dazu Benkard aa0 § 13 a
Rdn. &), oder schlieBlich in dem Falle, daB eine nach
§ 26 Abs. 5 Satz 2 PatG nF keine "Rechte" gebende Er-
weiterung in einem aus anderem Grunde anhdngig gemach-
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ten Nichtigkeitsverfahren nach § 13 PatG im Wege der
"Klarstellung" (so Benkard aaC § 13 Rdn. 16 a) oder

in einem Nichtigkeitsverfahren nach § 13 a PatG (so

Reimer aa0 § 13 a Anm. 2) beseitigt wird.

II., Der vorstechend bei I 4 dargestellte, bei I 5
naher erl8utertc und bei I 7 auf das Schutzbegehren
der Bekammtmachung zuriickgefilihrte Gegenstand des Pa-
tentanspruchs 1 in der Fassung,wic sie ihm durch die
Entscheidungsformel dieses Berufungsurteils gegeben
werden soll, ist durch keine der im Berufungsverfahren
erdrterten vorversffentlichten Druckschriften neuheits-
hindernd vorweggenommen, ist also neu im Sinne des
§ 2 PatG,

7. In der erst im Berufungsverfahren in den Rechts-
aus den Jahrc 1945 wird ebenfalls ein Dia-Rahmen beschrie-
ben, der im Sinne der (oben bei I 4 so bezeichneten)
Merkmele A und B des Streitpatents aus zwei mechanisch
ohne weiteres miteinander verbindbaren und alle mecha-
nischen Rahmenfunktionen iibernchmenden Halften besteht,
Dic Verbindung erfolgt in der Weise, daB die im Umfang
ctwas kleiner bemcessene Rahmenhdlfte 2 (Deckel) in die
mit eineﬁ cerhthten Rand versehene Rahmenhiilfte 1 ein—
gesctzt und durch Reibungskrdfte festgehalten wird, die
durch Vorspriinge der einen Rahmenh#lfte, denan teilweise
Aussparungen oder Durchbriiche der anderen Rahmenhdlfte
entsprechen, hervorgerufen bzw, verstirkt werden. Es
wird weiter vorgeschlagen, an den Stofistellen der Rahe~
menhilften ein auf ihren Werkstoff einwirkendes Lo-
sungsmittel, z.B. Benzol, Ather oder Azeton, aufzutra-
gen; diese MaBnahme wird jedoch nur als Moglichkeit der
Abdichtung des Rahmens gegen das Eindringen von Staub



genannt, wird also offenbar nicht zur Verbindung der
beiden Rohmenteile flir erforderlich gehalten. Die
Rahmenhdlften nach der franzésischen Patentschrift
sind ferner entsprecchend den Merkmalen C 1 bis 4

deg Streitpatents aus thermoplastischem Kunststoff,
starr, schalenférmig und mit einer fensterbankartigen
0ffnung fiir ein Deckglas versehen.

Die frenzdsische Patentschrift befaBt sich ins-
besondere auch mit der Vermeidung von Newtonschen
Ringen. Zu diesem Zweck sind an jeder Rahmenh&lfte
zwel die Deckgldser an ihren Lingsseiten haltende
und ctwas Uberragende Stitzleisten vorgeschen, die
zugleich als Auflage fiir den Film dienen und damit
cine Abstandhaltung zwischen Film und Glas ermdglichen
sollen., Eine Anordnung solcher Stiitzlelsten auch an
den Querseciten ist nicht vorgesehen und bei dem zeich~
nerisch dargestellten Ausfihrungsbeispiel auch gar
nicht méglich, da hier der zur Verfiigung stehende Raum
fiir die dem Verschlieflen des Riahmchens dicenenden Vor-
spriinge bendtigt wird. AuBerdem sind die Stiitzleisten
bewuBlt schmal gchalten, weil neben ihnen noch Aus-—-
sparungen vorgesehen sind, in die sich die Uber die
Leisten hinausragenden Rénder des Films einlegen sollen.

Die Glasplatten sollen mit den Kunststoffteilen
verbunden werden, und zwar "durch Kleben, Umbdrdelung
der Rander oder durch Einbettung im Spritz- oder Pro~
Jektionsvorgeng"; damit ist auch das Merkmal D 1 des
Streitpatents vorweggenommen. Insbesonderc mit dem
Vorschlag einer 'Umbbrdelung der Rinder"ist angesichts
der raumlichen Anordnung der Stiitzleisten ferner zu-
gleich der Gedanke offenbart, die Stiitzleisten derart
umzubiegen, daB3 sie sowohl als riickwidrtige Halterung
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fiir die Deckgléser als auch als Auflagefléche fiir

das Filmstiick dicenen, womit auch die Merkmale D 2

und E 2 des Streitpatents Jjedenfalls der duBlcren
Erscheinungsform, wenn auch nicht notwendig der Wirkung
nach weitgehend vorwveggenommen sind, Es fchlt jedoch
vor allem das Merkmal E 1 des Streitpatents (Stiitz-

de ist diec Neuheitsschiddlichkeit der franzdsischen
Patentschrift 9062 764 zu verneinen.

2. Die weiteren Entgegenhaltungen stchen der Lehre
des Streitpatents erheblich ferner als dic zuvor er-
orterte franzosische Patentschrift und scheiden daher
cbenfalls als ncuheitsschiéidlich aus, wie auch die
Kligerin in der miindlichen Verhsndlung nicht mchr in
Zweifel gezogen hat.

deutschm Gebrauchsmuster 1_466_198_und 1_722 713 be-
fassen sich nicht mit der Verhinderung von Newtonschen
Ringen und beschreiben, wic soviohl der Nichtigkeitssenat
im angefochtenen Urteil ‘als auch der gerichtliche Sach-
verstiindige im Gutachten ausgefiihrt haben, auch keine
Mafinahmen, die objektiv gecignet wiren, die Bildung
von Newtonschen Ringen einigermaBen zuverldssig zu
verhindern., Auch sonst ist in diesen Entgegenhaltungen
nichts offenbart, was fir dic Lehre des Streitpatents
gemdfl seinem Anspruch 1 von Bedeutung wire und nicht
bereits der zuvor erorterten franzdsischen Patent-
schrift 902 764 entnommen werden kénnte.
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sind zwar die Merkmale A, B und C des Streitpatents als
vorbekannt nachgewiesen, die Deckgliser sind jedoch nicht
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mit der zugehdrigen Rahmenh#lfte zu einer Benutzungs-—
einheit verbunden (Merkmal D 41). Stiitzfldchen fir

die Abstandhaltung zwischen Glas und Filmstlick feh-
len ebenfalls (Merkmal D 2 und E 2),weshalb eine un-
mittelbare Beriihrung von Glas und Filmstick mdglich
ist und auch ausdriicklich in Kauf genommen wird. Die
Entstehung von Newtonschen Ringen soll zwar auch bei
dieser Fntgegenhaltung verhindert werden, jedoch auf
ecine von der Lehre des Streitpatents vollig verschie-
dene Weise, ndmlich dadurch, dafl das an der Blankseite
des Films liegende Deckglas aufgerauht wird.

III, Die Lehre des Streitpatents hat auch einen
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gebracht.,

1. Gegentliber der frenzésischen Patentschrift
902 764 ist der wesentliche Vorteil der Lehre des
Streitpatents nach den liberzeugenden Ausfiihrungen des
Sachverstidndigen darin zu sehen, dafl eine Entstcehung
von Nevwtonschen Ringen nicht nur unter idealen 3edingun-
gen, sondern auch bei unglinstigen Verh#ltnissen zuver-
léssig verhindert wird. Bei der Lehre nach der fran-
z8sischen Patentschrift wird das Filmstiick lediglich
an seinen Langsseiten von bewuft schmal gechaltenen
Langsleisten gehalten, die zudem das Filmstilick gerade
in dem Bereich erfassen, in dem dieses durch die
Perforation erheblich geschwi#icht ist, so daB der hier
auf das Filmstiick ausgelibte und der Planlage dienende
Druck nur in beschrénktem MaBe auf den fiir die Projek-
tion bendtigten Mittelteil des Filmstiicks Ubertragen
werden kann., Mit diesen MaBnshmen kenn cine ausreichen-
de Planlage des Filmstiicks und somit ~ angesichts der
bei einem Dia~R&hmchen cinzuhaltenden geringen BauhShe -
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eine zuverlidssige Verhinderung von Newtonschen Ringen
nur unter den besonders gilinstigen, oft aber nicht ge-
gebenen Bedingungen erreicht werden, daB das Filmstiick
von vornherein méglichst eben und bei der Projektion
keinen besonderen thermischen Belastungen ausgesetzt
ist. Nach den cinleuchtenden weiteren Ausfiihrungen des
Sachverstiandigen sind bei der Lehre des Streitpatents
schon deshalb wesentlich glinstigere Voraussetzungen ge-
geben, weil die zuglceich als Auflagefliéchen fiir das
Filmstlick dienenden "Stiitzflichen'" nicht nur an den
Langsseiten der Deckglédser, sondern an allen vier Sei-
ten vorgeéehen sind und sich als mdgliche Auflagefléchen
fiir das Filmstiick von der fensterbankartigen Offnung in
der Mitte bis hin zum #HuBersten Rand in einer solchen
Breite erstrecken bzw. fortsetzen, daB der gesamte

nicht fiir die Projcktion vorgesehene Rest des Film-
stiicks zu degsen "Einspannung" herangezogen wird. Hier-
durch wird einc ausreichende Auflageflédche fiir das Film-
stlck geschaffen, die eine Bertihrung von Film und Glas
und damit eine Entstehung von Newtonschen Ringen auch
bei unglinstigen Bedingungen zuverlissig verhindert. Ins—
besonderc werden durch die Auflagefléchen an den Quer-
seiten auch etwaige in Langsrichtung verlaufende Durch-
biegungen des Filmstilicks ausgeglichen, was zwar nach

den Darlegungen des Sachverstidndigen unter Umstinden
auch bei einer auf dice Liangsseiten beschrinkten Ein-—
spannung erreicht werden kann, dann aber nur bei breit-
flédchiger Einspannung, wie sie bei der franzésischen
Patentschrift ebenfalls nicht vorgesehen ist,

Mit liberzeugender Begriindung ist der Sachverstidndige
auch der Behauptung der Klagerin entgegengetreten, durch
die allseitige Einfassung des Filmstiicks sei wihrend
der Projektion ein Druckausgleich zwischen den Luft-
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kammern beiderseits des Filmstilicks nicht mdglich,

mit der Folge, dafl das Filmstiick zumindest bei
langerer Projektion durch gréfiere Erwdrmung der

Luft in der der Lichtquelle zugewandten Luftkammer
gegen das Deckglés auf der anderen Seitc gedriickt
werde., Wie der Sachversténdige hierzu ausgefiihrt

hat, ist der Abschlufl an den Rdndern des Filmstlicks
zwar ausrcichend, um cin Eindringen von Staub zu
verhindern, andererseits aber nicht so dicht, daB

ein Druckausgleich verhindert wird; auBerdem ware
cher noch ein - fir die Entstehung Newtonscher Ringe
weniger gefahrliches — Ausbauchen in Richtung auf die
Lichtquelle zu erwarten, da eine Erwdrmung der Luft
in den Luftkammern nur in unbeachtlichem MaBe unmit-
telbar durch die Lichitstrahlen oder durch Wdrmeabgabe
von den Glédsern her, im wesentlichen vielmehr durch
Warmeabgabe scitens des durch Lichtabsorption erwdrm-—
ten Filmstiicks erfolge, die Wiarmeabgabe seitens des
IFilmstlicks aber gerade auf dessen der Lichtquelle ab-
gewandten, unbeschichteten (glinzenden) Seite groSer
sei. Dic Erwdrmung des Filmstiicks selbst fiihrt zwar
zu einer Ausdchnung, nicht Jjedoch zu einer Ausbeu-
lung des Filmstilicks, da auch scine allseitige "Ein-
spannung" nach der Lchre des Streitpatents immer

noch ecine gewisse Ausdehnung in der Filmebene und
cine gewisse seitliche Verschicebung im Bereich der
Auflagefldchen gestattet.

Ein weiterer Vorteil der Lehre des Streitpatents
gegeniber der franzosischen Patentschrift ist darin
zu schen, daB durch die allseitige<=Auflage der Rahmen-
flichen an 2llen Ré&ndern des Filmstiicks eine allsei-
tige gute Abdichtung gegen das Eindringen von Staub
und Feuchtigkeit erfolgt, ohne daB die Abdichtung bei
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cinem Teil der Seiten noch durch den zusHtzlichen Ein-
satz von Klcbemitteln oder dergleichen verbessert wer-
den miiBte. |

2, Der Tortschritt des Streitpatlents gegeniiber
der deutschen Patentschrift 689 229 sowie gegeniiber
den deutschen Gebrauchsmusterschriften 1 466 198 und
1 732 713 bestceht vor allem darin, daB eine Lehre zur
Vermeidung von Newtonschen Ringen gegeben wird; auf
etwaige weitere Vorteile der Lehre des Streitpatents
gegeniiber diesen drei Entgegenhaltungen braucht danach
nicht mehr eingegangen zu werden.

3. Gegeniiber der deutschen Gebrauchsmusterschrift
1 727 812 wird nach der Lehre des Streitpatents das
Einlegen des Filmstlicks erleichtert und ein Herausfal-
len der Glaser bei gedfinetem Rahmen durch die feste
Verbindung der Gldser mit den Rahmenhidlften verhindert.
Ein Eindringen von Staub und Feuchtigkeit ist bei einer
Ausfilhrung nach dem Gebrauchsmuster 1 727 812 - im
Gegensatz zu ceiner solcheéen nach dem Streitpatent -
insbesondere deswegen leicht moglich, weil die Deck-
glédser mit Spiel im Rahmen gelagert sind; das Spiel
der Glasscheiben kann auBerdem zu einer Beschddigung
des Films fiihren. Das Auftreten von Newtonschen Ringen
wird zwar auch bei dieser Entgegenhaltung nach den Dar-
legungen des Sachverstidndigen zuverldssig verhindert,
jedoch auf eine von der Lehre des Streitpatents so ver-
schicedenc Weisce, dafl dadurch die Fortschrittlichkeit
des Streitpatents nicht ernstlich in Frage gestellt wird.

IV. Der Lehre des Streitpatents ist schlieBflich auch

—— T Tor - G - -

zuzuerkennen,
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Von allen im Berufungsrechtszug erdrterten Ent-
gegenhaltungen steht der Lehre des Streitpafents die
franzésische Patentschrift 902 764 am nichsten. Der
Unterschiced gegeniiber dieser Vorveréffentlichung be-
steht, wic oben bei III 1 dargelegt, vor allem darin,
daf3 durch die Anordnung breiter Auflagefldchen an
im orforderlichen Abstand von den Deckglédgern ge-
widhrleistet und hicrdurch das Auftreten von Newton-
schen Ringen zuverléssig vermieden wird. Flir diese
Verbesserung gegeniiber der franzdsischen Patentschrift
war keiner der {librigen Entgegenhaltungen eine wesent-
liche Anregung zu entnehmen., Einer Abwandlung des
Réhmchens nach der franzdsischen Patentschrift in
Richtung auf die Lehre des Streitpatents stand im
iibrigen bereits der Umstand entgegen, dafl dort der
unmittelbar an die Quersecite des Filmstiicks enschlieBien-—
dc Raum filir die dem VerschluBl des Ridhmchens dienenden
Vorspriinge bendtigt wird und es somit,um zum Streit-
patent zu gelangen, cingr vdlligen Umkonstruktion be-
durft hdtte. Nach den zusemmenfassenden Schlufifol-
gerungen des gerichtlichen Sachverstindigen, die sich
der Scnat zu cigen macht, kann daher die Lehre des
Streitpatents weder durch die franzdsische Patentschrift
902 764 allecin noch in Verbindung mit dem sonstigen
Stand der Technik als nahegelcegt angesehen werden.

Fir die Bejahung der Erfindungshdhe im vorliegen—
den Fall spricht ferner sehr wesentlich der auch vom
Sachverstédndigen hervorgechobene Umstand, daB es trotz
cines seit langem bestehenden erhéblichen Bediirfnisses
und trotz vielfdltiger Bemithungen der Fachwelt erstmals
mit der Lehre des Streitpatents gelungen ist, ein Dia-
Réhmchen zu schaffen, das allen wesentlichen Anforderun-
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gen gerccht wird, dic Nachteile friherer Ausfiihrungs-
formen vermeidet und insbesondere sowohl eine sichere
Planlage des Filmsticks als auch einen zur Vermeidung
von Newtonschen Ringen ausreichenden dbstand zwischen
Film und Glas gewdhrleistet, Wie der Sachversténdige
hierzu im einzc¢lnen ausgefiihrt hat, nahm dic Herstel-
lung von Diapositiven infolge der Einfilhrung und Durch-
sctzung der Kleinbildfotografice schr schnell einen er-
heblichen Umfang an und fiihrte insbesondere schon bald
zum Aufbau grofier Sammlungen fiir Dokumentations~, Lehr-
und Forschungszwecke, flir die sadmtliche mit der Lehre
des Strecitpatents erstrcebten und erreichten Vorteile
von groflier Bedeutung waren. Dem vorhandenen Bediirfnis
entsprach auch ein aufiergewdhinlich starkes Bemiihen der
Fachviclt um eine stetige Verbesserung der Dia-Réhmchen.
Nach der unwvidersprochen gebliebenen Behauptung der Be-
klagten sind allein in Deutschland in der Vorkriegszeit
32 Patentce und 81 Gebrauchsmuster, nach dem Kriege

72 Patente und 443 Gebrauchsmuster auf Dia-Rdhmchen
erteilt worden, und nach einer von den Beklagten iiber-
reichten Aufstellung in der Zeitschrift "Der Photo-
héndler" vom 4. Oktober 1961 sind zu dieser Zeit auf
dem deutschen Markt nicht weniger als 207 Diard@hmchen
unterschicdlicher Bezeichnung angeboten worden. Ange-
sichts derart vielfédltiger Bemiihungen auf einem so
engen Fachgebiet waren im Zeitpunkt der Anmeldung des
Streitpatents nur noch geringe Fortschritte zu erwarten,
Wenn gleichwohl das Streitpatent noch zwolf Jahre nach
der Veroffentlichung der franz@sischen Patentschrift
902 764 noch eine so erhebliche Verbesserung ihrer
Lehre gebracht hat, dann kann dem Streitpatent ein er-
finderischer Rang nicht abgesprochen werden. Dies gilt
umsomehr, als auch in den rund vier weiteren Jahren von
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der Anmeldung bis zur Bekaenntmachung des Streitpa-
tents nach dem unwidersprochen geblicbenen Vortrag
der Beklagten keine von anderer Scite stammenden
und der Lehre des Streitpatents entsprechenden Vor-
schldge bekannt gevorden sind.

V. Kann nach alledem der Anspruch 1 des Streit-
patents ~ in der ihm durch die Entscheidungsformel
dieses Berufungsurteils gegebenen Fassung - bestehen
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Bestand bleiben. Sie bringen keine platten Selbst-
verstidndlichkeiten, sondern zweckmé@Bige Ausgestal-
tungen des Erfindungsgedankens des Hauptanspruchs

und sind daher zumindest als sog. echte Unteranspriche
zu halten, ohne daB sic gesondert auf Neuheit, Fort-
schritt und Erfindungshohe gegeniiber dem Stand der
Technik zu priifen waren. Der Anspruch 2 ist nach

den iberzeugenden Darlegungen des gerichtlichen Sach-
verstindigen auch ausfiihrbar. Zum Anspruch 3 sei noch
bemerkt, dafl er cine von der Lehre des Hauptanspruchs
abweichende Gestaltung nur flir dic eine der beiden
Rahmenh#dlften vorschléigt,

VI, Mit der vom Senat verfligten Streichung des
Vlortes "vorzugsweisce" im Oberbegriff des erteilten
fnspruchs 1 des Streitpatents (oben bei I 7) wird
auf die Berufung der Kldgerin hin ihrer Nichtigkeits-
klage ~ teilweise ~ stattgegeben. Im Ubrigen aber
war dic Nichtigkeitsklage abzuweisen und dice Berufung
der Klidgerin insoweit zuriickzuweisen. Die vom Senat
ferner verfigten "Klarstellungen" (oben bei I 5 b und c)
stellen keine Teilvernichtung, sondern nur eine mit
der Abweisung der Nichtigkeitsklage verbundene "MaB-
gabe" der (vgl. Benkard aa0 ¢ 13 Ran. 37 a).
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Dic Kostenentscheidung beruht auf §§ 42 Abs. 3,
40 Abs, 2, 36 g Abs. 1 Satz 2 PatG und bezieht sich
auf die gerichtlichen und die auBergerichtlichen Kosten
beider Instanzen., Da dic Klidgerin nach diesem Berufungs-—
urteil mit ihrer Klage und ihrer Berufung teilweise
Erfolg hat, waren nunmchr auch dic Beklagten mit
cinem Teil der Kosten zu belasten. Die Kostenentschei-~
dung gilt in der verfiigten Weise auch fiir und gegen
dic Beklagte zu 2, die zwar erst im Laufe des Berufungs-
verfahrens, nachdem sie Mitinhaberin des Streitpatents
geworden war, als Mitbeklagte in den Rechtsstreit ein-
getreten ist, bis dahin aber von Anbeginn des Rechtg~
streits ab als ausschlieflliche Lizenznehmerin und Neben-
intervenientin daran beteiligt gewesen ist.

Spreng Loscher ClaBlen

Schneider Ballhaus
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