BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 17/72 URTEIL Verkiindet am

28. Februar 1974
Schwingen,
Amtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache |

der Firma V| Ke Carl & Eugen RGN
GmbH & Co KG, G He@lll® (wirtt.), gesetzlich
vertreten durch die geschiaftsfiihrende Gesellschafterin,
die Firma REEE-Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH, diese
vertreten durch ihre Geschiaftsfilhrer Heinz REED,

Siegfried R und Wolfgang REEED, C-UNNNNEENS-H- -GS,

Beklagten und Berufungskligerin,

- Prozefibevollmiichtigte: Patentanwdlte Dipl.-Ph s. . G,
?

Dipl.~Ing. B. QR y
Sl -

gegen

die Firma Wilhelm FUlEE® KG, WED, vertreten durch
die perstnlich haftende Gesellschafterin, die Firma

FOlRR GnbH, diese vertreten durch den Geschédftsfiihrer
Wilheln FOINEED, VIR,

Kldgerin und Berufungsbeklagte,

- ProzeBSbevollmdchtigter: Patentanwalt Dr. Ing. Gilin U,
G * - -



Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 28, Februar 1974
durch die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Dr. Frhr.von Gamm,
Bendler und HduBer '

flir Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des
2. Senats (Nichtigkeitssenat I1I)

- des Bundespatentgerichts vom
28. September 1971 wird auf Kosten
der Beklagten zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am
29. Mirz 1962 angemeldeten Patents D@D WP (Streit-
patent), das unter der Bezeichnung "RoQEER" erteilt
wurde. Die hier wesentlichen Patentanspriiche haben in
der Fassung des erteilten Patents folgenden Wortlaut:

". R nit nur einem etwa senkrecht
stehenden durchlaufenden oder unterbroche-
nen Rahmen mit mindestens einer Querstrebe,
an dem mehrere etwa rechtwinklig zu der
Rahmenebene verlaufende Auflageldngsholme
zur Aufnahme von zu réduchernder Ware be-
festigt sind, dadurch gekennzeichnet, dafB
die Wagen dadurch, daf samtliche Quer-
streben (3, 4) dieses Rahmens (1, 2, 3, 4)
auflerhalb der waagerechten Ebenen der Auf-
lagelingsholme (15) und des Fahrgestells
(5, 6) angeordnet sind, ineinanderschiebbar
sind.
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2. Wagen nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Rahmen (1, 2, 3, 4) in
der Mittelebene des Wagens angeordnet
ist, so daB der Wagen einen im wesentlichen
H-formigen GrundrifBl aufweist."

Wegen des Wortlauts der nachfolgenden Patentanspriiche
3 und 4 in der Fassung des erteilten Patents wird auf die
Patentschrift verwiesen.

Die Kligerin hat Nichtigkeitsklage erhoben und nach
§ 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG beantragt, das Streitpatent fiir
nichtig zu erklédren. Sie hat auf die US-Patentschrift
®E» @, die US-Design-Patentschrift S, die fran-
z6sischen Patentschriften @) @D B und D @, die
deutschen Patentschriften () &P und @D @, sowie auf
die Schrift von Riege "Handbewegliche Forderungsmittel®
(1959) Seite 50 (Abb. 107), den Prospekt der schwedischen
Firma Fabriken Odin AB (Seite 4 Fig. 19) und die einen
Re@l» betreffende Konstruktionszeichnung der d&ni-
schen Firma BRDR Frederiksen vom 24. September 1958 hin-
gewiesen. Die Kl&gerin hat geltend gemacht, da8 dem Gegen-
stand des Streitpatents im Hinblick auf die druckschrift-
lichen Vorverdffentlichungen die erforderliche Erfindungs-
hohe fehle.

Die Beklagte hat der Nichtigerklidrung des Streitpa-
tents widersprochen. Sie ist den Ausfiihrungen der Klid-
gerin entgegengetreten und hat darauf hingewiesen, das
der Gegenstand des Streitpatents nur mit der US-Patent-
schrift @ B @ verglichen werden kénne, bei dem #hn-
liche Probleme gegeben seien.
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Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen;

hilfsweise hat sie beantragt,

das Patent mit einem einzigen, durch Zusammen-
fassung der Patentanspriiche 1 und 2 gebildeten
Patentanspruch aufrechtzuerhalten.

Das Bundespatentgericht hat das Patent @ D) WP
durch Urteil vom 28. September 1971 wegen mangelnder Er-
findungshthe fir nichtig erklirt.

Mit der Berufung erstrebt die Beklagte die Aufrecht-

erhaltung des Streitpatents mit einem neugefaBten Patent-
anspruch.

Die Beklagte beantragt,

die Nichtigkeitsklage mit der MaBgabe abzu-
weisen, dafl der einzige verbleibende Patentan-
spruch folgende Fassung erh#lt:

"Rauchwagen mit nur einem etwa senkrecht ste-
henden, durchlaufenden oder unterbrochenen
Rahmen mit mindestens einer Querstrebe, an
dem mehrere etwa rechtwinklig zu der Rahmen-
ebene verlaufende Auflagelidngsholme zur Auf-
nahme von an Stdben hingender, zu riuchender
Ware befestigt sind, dadurch gekennzeichnet,
da8 in an sich bekannter Weise der Rahmen in
der Mittelebene des Wagens angeordnet ist, so
daB der Wagen einen im wesentlichen H-fdrmigen
GrundriB aufweist, und daB die Wagen dadurch,



|
|

daB sd@mtliche Querstreben des Rahmens aufler-
halb der waagerechten Ebenen der Auflagelings-
holme und des Fahrgestells angeordnet sind,

s0 ineinanderschiebbar sind, daB8 die Rahmen
dicht beieinander stehen."

Die Klidgerin beantragt,
die Berufung zuriickzuweisen.
Als gerichtlicher Sachverstidndiger hat Professor
Dr. Ing. habil. J. J@EEE (friher Lehrgebiet Maschinen-
kunde und Lehrgebiet Feinwerktechnik der Universitat

KElllR) in der miindlichen Verhandlung ein Gutachten
erstattet. '

Entscheidungsgriinde:

Die Berufung ist nicht begriindet.

I. Im Berufungsverfahren ist der von der Beklagten
allein noch verteidigte neugefaf3te einzige Patentanspruch
zugrunde zu legen. Dem Patentinhaber steht es nach der
stidndigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 21,
8, 10 £f. - SpritzguBmaschine I; BGH GRUR 1960, 542, 543 -
Flugzeugbetankung I; GRUR 1962, 294, 296 - Hafendrehkran)
frei, statt zuvor ein Beschrinkungsverfahren nach § 36 a
PatG durchzufiihren, eine Beschrdnkung des Patents auch in
dem anhiéngigen Nichtigkeitsverfahren durch die Erklédrung
herbeizufiihren, das Patent werde nur noch in einem einge-
schrénkten Umfang verteidigt. Im Patentnichtigkeitsverfah-
ren ist dann nur noch die vom Patentinhaber verteidigte



Anspruchsfassung zu priifen, sofern damit sachlich eine
Beschriankung des Patents vorgenommen wurde und der so
beschridnkte Gegenstand in dem Patent offenbart war.

Der neugefafite Patentanspruch stellt eine solche zu-
ldssige Beschrinkung des Streitpatents dar, da der nunmehr
allein in Frage stehende Patentanspruch der Sache nach
eine Zusammenfassung der Patentanspriiche 1 und 2 in der
Fassung des erteilten Patents enthdlt. Die in den neuen
Patentanspruch aufgenommene zusdtzliche Angabe, daB die
Rahmen der ineinandergeschobenen Rauchwagen dicht bei-
einander stehen, ist in der Beschreibung des Streitpatents
enthalten (Sp. 4 Z. 6 - 9).

II. Das Streitpatent in der verteidigten Fassung
betrifft nach seiner Bezeichnung, den einleitenden Worten
der Patentbeschreibung (Sp. 1 Z. 1 - 7) und nach dem
Gattungsbegriff des Patentanspruchs einen Ro@P nit
nur einem etwa senkrecht stehenden Rahmen, an dem mehrere
etwa rechtwinklig zu der Rahmenebene verlaufende Auflage-
langsholme zur Aufnahme von zu rduchernder Ware befestigt
sind. Ra@l I dieser Art finden zur Beschickung von
Rauchkammern Verwendung; die auf sogenannten Rauchstecken
aufgereihte Raucherware wird in den Wagen eingehingt und
verbleibt so nach dem Einfahren in die Rauchkammer bis
zur Beendigung des Raucherprozesses (Sp. 1 Z. 7 - 9).

1. Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde,
einen Wagen zur Beschickung von Rauchkammern zu schaf-
fen, der zwecks Raumersparnis im unbeladenen Zustand mit
anderen Wagen der gleichen Bauart (seitlich versetzt)
ineinandergeschoben werden kann (Sp. 1 Z. 47 - 51, Sp. 2
Z. 21 - 26).



2. Zur Losung dieser Aufgabe wird nach der Beschrei-

i bung des Streitpatents im Zusammenhang mit dem neugefaBten

| | Patentanspruch ein Ra@jjl0 vorgeschlagen, der nur einen,

%;. etwa senkrecht stehehden, durchlaufenden oder unterbro-

“ - chenen (starren) Tragrahmen aufweist; dieser Rahmen wird
dadurch gebildet, daB zwei (etwa) senkrechte Schenkel durch
mindestens eine Querstrebe miteinander verbunden werden
(Sp. 1 2. 1 - 4; Sp. 3 2. 5 - 9). Die senkrechten Schenkel
des Rahmens sind auf den Langstridgern eines Fahrgestells
befestigt (Sp. 3 Z. 9 - 13). An dem Rahmen sind (zu beiden
Seiten der Rahmenschenkel) mehrere, etwa rechtwinklig zu
der Rahmenebene verlaufende Auflagelangsholme befestigt,
die zur Aufnahme von zu réduchernder Ware bestimmt sind
(Ssp. 1 2. 4 -~ 7; Sp. 3 Z. 26 - 29). Die eine oder die
mehreren Querstreben des Rahmens sind auBerhalb der
waagerechten Ebenen der Auflagelidngsholme und der Lings-
trédger des Fahrgestells angeordnet, so daB beim (seitlich
versetzten) Ineinanderschieben der leeren Wagen die Enden
der Léngsholme und der Léngstriger des Fahrgestells durch
die Ebene des senkrecht stehenden Tragrahmens durchtre-
ten konnen, weil die auBerhalb der Ebene der Lingsholme
liegenden Querstreben des Rahmens den Durchtritt dieser
Langsholme durch den Rahmen nicht behindern (Sp. 1 Z. 47 bis
Sp. 2 Z. 21; Sp. 3 Z. 22 ~ 25, Z. 32 - 35). Die leeren Wa-
gen konnen deshalb so weit ineinandergeschoben werden, daf
die Tragrahmen etwas parallel zueinander versetzt dicht
beieinander liegen (Sp. 4 Z. 6 - 9). Nach dem neugefaBten
Patentanspruch soll schlieBlich der Rahmen in der Mittel-
ebene des Wagens angeordnet sein, so daB der Wagen einen
im wesentlichen H-férmigen GrundriB aufweist. Dies entspricht
einer in der Patentbeschreibung (Sp. 2 Z. 27 - 31; Sp. 3
Z. 5 - 39) und in der einzigen Abbildung der Patentzeich-




nung dargestellten Ausfiihrungsform des erfindungsgem&dfen
Rauchwagens, die auch Gegenstand des Patentanspruchs 2
in der Fassung des erteilten Patents war.

3. Gegenstand des neugefaBten Patentanspruchs des
Streitpatents ist demnach ein Ra@lllllllP nit folgenden
Merkmalen:

(1) Der Rauchwagen besteht aus

(a) einem etwa senkrecht stehenden durchlaufenden
oder unterbrochenen Tragrahmen und
(b) einem Fahrgestell mit Lingstrigern;

(2) der Tragrahmen wird aus zwei (etwa) senkrechten
Schenkeln gebildet, die durch mindestens eine Quer-
strebe (starr) verbunden sind;

(3) die senkrechten Schenkel des Tragrahmens sind auf den
Lingstridgern des Fahrgestells befestigt;

(4) an den senkrechten Schenkeln des Tragrahmens sind
(beidseitig) mehrere Auflagelidngsholme befestigt,
die etwa rechtwinklig zu der Rahmenebene verlaufen;

- Oberbegriff -

(5) der Tragrahmen ist in der Mittelebene des Wagens an- o
geordnet, so daB der Wagen einen im wesentlichen
H-f6rmigen Grundrifl aufweist; v a

(6) die Querstreben des Tragrahmens sind auBerhalb der
waagerechten Ebenen der Auflagelidngsholme und der
Liangstridger des Fahrgestells angeordnet, so dasB
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(7) mehrere gleichartige Wagen (seitlich versetzt) so
ineinandergeschoben werden kénne, daf3 ihre Rahmen
dicht beieinander stehen.

- kennzeichnender Teil -

III. 1. Die Kldgerin zieht selbst nicht in Zweifel,
daB der Gegenstand des Patentanspruchs des Streitpatents
in der hier zu priifenden Fassung (vgl. oben zu I) am
Anmeldetag (29. M#rz 1962) neu im Sinne der §§ 1 Abs. 1,
2 Satz 1 PatG gewesen ist. Durch die entgegengehaltenen
vorverdffentlichten Druckschriften ist dieser Gegenstand
nicht neuheitsschédlich vorweggenommen worden.

2. Der Gegenstand des neugefaf3iten Patentanspruchs
des Streitpatents hat auch gegeniiber jeder der entgegen-
gehaltenen vorverdffentlichten Druckschriften einen
technischen Fortschritt gebracht. Gegeniliber den fiir den
Fortschrittsvergleich allein in Betracht zu ziehenden
Gegenstidnden der deutschen Patentschriften §j) Wl und
@B @ licgt der technische Fortschritt darin, daB
mehrere Rauchwagen in unbeladenem Zustand bis zum dich-
ten Anliegen der Tragrahmen ineinandergeschoben und so
raumsparend aufbewahrt werden ktnnen. Dies ist bei dem
in der Beschreibung und in Abbildung 5 der Zeichnung des
deutschen Patents (P WP dargestellten Rauchwagen nicht
mdéglich, weil die Querstreben des Tragrahmens erkennbar
in der gleichen Ebene angebracht sind wie die zur Aufnahme
der R#ucherstecken bestimmten Auflagelédngsholme. Auch das
in der deutschen Patentschrift [l)Jdl® wiedergegebene
Etagengestell flir Backwaren, das einen H-formigen Grund-
rif aufweist, kann mit anderen Gestellen gleicher Bauart
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nur unvollstandig, ndmlich bis zum AnstoBen der vdrderen
Enden der Liangsholme an den Querstreben des nichsten
Wagens ineinandergeschoben werden. Zudem hat der erfin-
dungsgemédBe Rofj D nach der Beladung eine gréBere
Standfestigkeit als der RGP nach der deutschen
Patentschrift () @, da anders als bei dem Gegenstand
dieser Entgegenhaltung die Belastung beiderseits des
Tragrahmens erfolgt. SchliefBllich zeichnet er sich im
Vergleiche zu dem aus mehreren Teilen lose zusammenge-
fiigten Etagengestell der deutschen Patentschrift -
durch eine grtfere Stabilit&t aus.

3. Der Gegenstand des neugefafiten Patentanspruchs des
Streitpatents weist jedoch nicht die erforderliche Erfin-

dungshéhe auf.

Die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe,
zum Zweck der Raumersparnis das (seitlich versetzte)
Ineinanderschieben mehrerer Ragll gleicher Bauart
bis zum dichten Anliegen der Tragrahmen zu ermdglichen,
wird bei dem vorgeschlagenen Rauchwagen dadurch geltst,
daB die Querstreben der Tragrahmen auBerhalb der Ebenen
der Jjeweils rechtwinklig zur Rahmenebene verlaufenden
Auflageldngsholme angeordnet sind. Dieser Vorschlag
beruht auf der Erkenntnis, daB8 diese Teile das voll-
stdndige Ineinanderschieben gleichartiger Wagen behindern
konnen und daB8 es deshalb erforderlich ist, die Querstreben
des Tragrahmens aus dem Bereich der daran anstofienden Auf-
lageldngsholme zu entfernen und die sich gegenseitig
behindernden Teile in verschiedenen waagerechten Ebenen
anzuordnen. Der gerichtliche Sachverstdndige hat hierzu
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in der miindlichen Verhandlung dargelegt, daB auf den
verschiedensten Gebieten der Technik gleichartige Auf-
gaben tagtidglich zu l1l6sen seien; er hat das mit dem
Streitpatent offenbarte Lésungsprihzip als trivial
bezeichnet. Der Senat ist zwar davon iiberzeugt, dafl die
Ausgestaltung des RaGR nach der Lehre des Streit-
patents einen zweckmdfligen konstruktiven Schritt darstellt.
Er ist aber auch davon ﬁberzéugt, daB8 der Gedanke, das
vollstédndige Ineinanderschieben mehrerer Rauchwagen behin-
dernde Teile der einzelnen Wagen in verschiedenen waage-
rechten Ebenen anzuordnen, von einem Fachmann durchschnitt-
lichen Kénnens erforderlichenfalls auf Grund weniger Ver-
suche gewonnen werden konnte und der Vorschlag des Streit-
patents demgemdB das von einem solchen Fachmann zu erwar-
tende handwerkliche Konnen nicht libersteigt.

Dies mu8 umso mehr gelten, als am Anmeldetag durch
den Stand der Technik auf den benachbarten Gebieten der
Transportfahrzeuge flir Betriebe mit vergleichbaren Bediirf-
nissen, z.B, fiir Biackereien, Versandgeschifte und Waren-
h8user, die Aufgabe der raumsparenden Aufbewahrung einer
Vielzahl solcher'Fahrzeuge und das auch bei dem Gegenstand
des Streitpatents verwirklichte L&sungsprinzip bekannt war.
So ist den Darstellungen des in der US-Patentschrift
® @D PP beschriebenen fahrbaren Gestells fiir Ablage-
bretter und des Einkaufwagens nach dem US-Design-Patent
®@ 8P zu entnehmen, daB das Ineinanderschieben meh-
rerer Transportfahrzeuge gleicher Bauart dann mdglich ist,
wenn in Langsrichtung verlaufende Teile der Fahrzeuge nicht
in der gleichen waagerechten Ebene angebracht sind wie
- aus konstruktiven Griinden erforderliche - (waagerechte)
Querstreben.
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Zwar besitzt der Rauchwagen nach dem neugefaften
Patentanspruch des Streitpatents - anders als die in
diesen vorveroffentlichten Druckschriften beschriebenen
Transportfahrzeuge - infolge der Anordnung nur eines
senkrechten Tragrahmens einen im wesentlichen H-fdrmigen
Grundrifl. Auch hierbei handelt es sich Jjedoch im wesent-
lichen um die konstruktive Anpassung an den besonderen
Verwendungszweck des Ra@jjjjJ® nach dem Streitpatent.
Hinweise auf das Vorliegen einer erfinderischen Leistung
ktnnen daraus schon deshalb nicht entnommen werden, weil.
durch die in der Beschreibung des Streitpatents berlick-
sichtigte deutsche Patentschrift -- ein fahrbares
Absetzgestell fiir Backwaren bekannt war, das ebenfalls .
einen H-férmigen Grundrif8 aufweist.

Da unter Beriicksichtigung aller Umstidnde keine An-
haltspunkte gegeben sind, daB besondere technische Schwie-
rigkeiten {iberwunden werden muBiten, um zu dem Gegenstand
des Streitpatents zu gelangen, kann dahingestellt bleiben,
ob am Anmeldetag schon lange ein Bedilirfnis flir einen Rauch-
wagen bestand, der die raumsparende Aufbewahrung einer
Vielzahl unbeladener Rauchwagen gleicher Bauart ermég-
lichte. Selbst wenn ein solches Bediirfnis erst durch die
mit dem Streitpatent offenbarte Losung befriedigt worden
wire, konnte dieser Umstand allein die erforderliche Er-
findungshohe nicht begriinden (vgl. BGH GRUR 1963, 568,

569 - Wimpernfirbestift; BGH bei Liedl 1965/66 S. 576,
599 - Hafendrehkran 01).

IV. Nach allem ergibt sich, daB das Streitpatent auch
mit dem neugefaBten Patentanspruch nicht bestehen bleiben
kann und durch das angefochtene Urteil zu Recht fiir nichtig
erklirt worden ist.
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Die Kostenentscheidung, die sich auch auf die
auBergerichtlichen Kosten der Parteien bezieht, beruht
auf § 42 Abs. 3 PatG in Verbindung mit §§ 40 Abs. 2,
36 q Abs. 1 Satz 2 PatG. ' '

Ballhaus Bruchhausen V. Gémm

Bendler HiufBer
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