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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 28. Mai 1968
unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. ILoscher, Clafien,
Schneider, Triistedt und Dr. Bruchhausen

fiir Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats
(Nichtigkeitssenats II) des Bundespatentge-
richts vom 22. Oktober 1964 wird auf Kosten

der Klégerin mit der MaBgabe zuriickgewiesen,

dafl am Ende des Patentanspruchs 1 des Patents
g25 998 in der Fassung des angefochtenen Urteils
die Worte "das eine einstellbare Klemmwirkung
ermoglicht" gestrichen werden.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist Inhaber des am 17. Dezember 1951 ange-—
meldeten deutschen Patents 925 998, das eine Einrichtung
zum Aufbewahren von Giitern betrifft. Die erteilten Anspriiche
1 bis 3, 9 und 17 bis 21 lauten:

1. Einrichtung zum Aufbewahren von Giitern,
wie Biicher, Akten oder sonstige Waren,
welche Einrichtung eine Reihe von mit
ihren offenen Seiten einander zugekehr-
ten, praktisch ohne Zwischenrdume hinter-
einander angeordneten Behdltern (10) fiir
die Giiter aufweist, wobel zwischen je
zwel Beh#dltern ein Bedienungsgang dadurch
frei gemacht werden kann, daB Behdlter
seitlich des zu bildenden Ganges in der
Richtung der Reihe verschoben werden,
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dadurch gekennzeichnet, daB lédngs der
Behdlterreihe die beiden Trume (13%a, 13%Db)
eines endlosen, biegsamen Zugorgans (13)
verlaufen, welches mit einer Antriebsvor-
richtung (19 bis 21) in Verbindung steht,
und daB die Behdlter (10) Mittel ?22, 23%)
aufweisen, welche ermdoglichen, die Behdlter
einzeln wahlweise mit dem einen oder dem
anderen oder keinem Trum des Zugorgans zu
kuppeln.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, da jeder Behdlter (10) zwei
Klemmvorrichtungen (22, 23) aufweist, deren
eine mit dem einen Trum (13%a) und deren
andere mit dem anderen Trum (13b) des Zug-
organs zusammenzuarbeiten bestimmt ist.

3. Einrichtung nach Anspriichen 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, daBl die beiden Klemmvorrich-
tungen (22, 23) mit einem gemeinsamen Be-
tatigungsorgan (26) in Verbindung stehen.
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9. Einrichtung nach Anspriichen 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daf dem Betdtigungsorgan (26)
Anschlége (27) zugeordnet sind zur Begrenzung
der grofitmoglich einstellbaren Klemmwirkung.

» * @& ® 08 & » s

17. Zinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dafl mindestens die Endbehélter der
Reihe Mittel aufweisen, welche ein selbst-
tdtiges Stillsetzen der betreffenden Beh#dlter
herbeifiihren, wenn ein Fihlorgan dieser Be-
?élter gegen einen fest stehenden Gegenstand

dhrt.

18. Einrichtung nach Anspriichen 1, 2 und 17, da-
durch gekennzeichnet, daf das Fihlorgan mit
den Klemmvorrichtungen (22, 23) des betreffen-
den Behdlters (10) derart in Verbindung steht,

daB es ein (in der Patentschrift fehlsam: kein)

selbsttédtiges Loskuppeln vom Zugorgan herbei-
fihren kann.
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19. Einrichtung nach Anspriichen 1t und 17,
dadurch gekennzeichnet, daff das Fihl-
organ mit einem elektrischen Schalt-
kontakt in Verbindung steht, derart,
daB beim Betdtigen des Fithlorgans der
Stromkreis eines elektrischen Antriebs-
motors (20) unterbrochen wird.

20. Einrichtung nach Anspriichen 1 und 17,
dadurch gekennzeichnet, daB das Fithl-
organ eine waagerechte Stange ist, die
sich rechtwinklig zur Richtung der Be-
hédlterreihe erstreckt und in Richtung
der Reihe verschiebbar am betreffenden
Bendlter (10) gelagert ist.

21. Einrichtung nach Anspriichea 1 und 17,
dadurch gekennzeichnet, daB jeder Be-
hdlter (10) mindestens ein Fiihlorgan
besitzt, so daB je zwischen zwei ein-
ander benachbarten Behdltern und an
den AuBenseiten der Endbehédlter der
Reihe wenigstens ein ¥ihlorgan vorhan-
den ist.

Die Klégerin hat mit ihrer auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG
gestitzten Klage beantragt, das Streitpatent durch Strei-
chung der Anspriiche 1 bis 3, 17 bis 21 teilweise 2zZu vernich-
ten. Der Beklagte hat das Streitpatent schon in erster In~
stanz nur in beschrénktem Umfang verteidigt und in erster
Linie beantragt, die erteilten Anspriiche 1 und 2 durch einen
die Merkmale dieser beiden Anspriiche enthaltenden neuen
Hauptanspruch zu ersetzen, im ilbrigen die Klage abzuweisen;
hilfsweise hat er die Aufnahme der kennzeichnenden Merkmale
auch des erteilten, oben im Wortlaut mitgeteilten Anspruchs
9 in den vorgeschlagenen neuen Hauptanspruch sowie die Zu-
sammenfassung der Merkmale der erteilten Anspriiche 17 und
18 in einem neuen Anspruch 17 angeregt.

Das Bundespatentgericht hat unter Abweisung der
weitergehenden (Teilnichtigkeits-) Klage das Streitpatent
dadurch teéilweise fiir nichtig erklért, da8



a) an die Stelle der erteilten Anspriiche 1 bis 3 folgender
Anspruch 1 tritts

"Einrichtung zum Aufbewahren von Giitern,

wie Biichern, Akten oder sonstigen Waren,
welche Einrichtung eine Reihe von mit

ihren offenen Seiten einander zugekehrten,
praktisch ohne Zwischenrdume hintereinander
angeordneten Behidltern fiir die Giiter auf-
weist, wobei zwischen je zwel Beh#Hltern

ein Bedienungsgang dadurch freigemacht
werden kann, dafl Behdlter seitlich des zu
bildenden Ganges in der Richtung der Reihe
verschoben werden, wobel lidngs der Behdlter-
reihe die beiden Trumec eines endlosen bieg-
samen Zugorgans verlaufen, welches mit einer
Antriebsvorrichtung in Verbindung steht, und
vobel die Behdlter Mittel aufweisen, um sie
wahlweise mit dem einen oder dem anderen
oder keinem Trum des Zugorgans zu kuppeln,
dadurch gekennzeichnet, daB jeder Beh#dlter
zwei Klemmvorrichtungen (22, 23) aufweist,
deren eine mit dem einen Trum (13a) und deren
anderc mit dem anderen Trum (13b) des Zug-
organs zusammenzuarbeiten bestimmt ist, und
daB die beiden Klemmvorrichtungen mit einem
gemeinsamen Betdtigungsorgan (26) in Ver-
bindung stehen, das eine einstellbare Klemm-
wirkung ermoglicht";

b) an die Stelle der erteilten Anspriiche 17 und 18 folgender
Anspruch 17 tritt:

"Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kenngeichnet, daB mindestens die Endbehdl-
ter der Reihe Mittel aufweisen, welche ein
selbsttdtiges Stillsetzen der betreffenden
Behélter herbeifiihren, wenn ein Fithlorgan
dieser Behdlter gegen einen feststehenden
Gegenstand fiéhrt, wobei das Fithlorgan mit
den Klemmvorrichtungen (22, 23) des betref-
fenden Beh#dlters (10) derart in Verbindung

. 8teht, daB es ein selbsttdtiges Loskuppeln
vom Zugorgan herbeifiihrt%.

Die Kosten des Verfahrens hat das Bundespatentgericht zu
1/3 der Kldgerin, zu 2/3 dem Beklagten auferlegt.
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Gegen dieses Urteil hat die Klégerin Berufung ein-
gelegt. Sie beantragt, in teilweiser Abdnderung des ange—
fochtenen Urteils das Patent 925 998 durch Streichung des
Anspruchs 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils teil-
weige zu vernichten.

Der Beklagte beantragt

in erster ILinie: b
die Berufung der Klédgerin zuriickzuweisen,

hilfsweise:
unter Zurlickweisung der Berufung der Klégerin den

kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 in der Fassung
des Bundespatentgefichts wie folgt zu fassen:

"dadurch gekennzeichnet, dafl an jedem Be-
hélter (10) 2zwei mittels eines ebenfalls

an jedem Beh#lter (10) gelagerten Betdti-
gungsorganes (Schwenkarm 26) widhrend des
Betriebes von Hand steuerbare Klemmvor-
richtungen (22, 2%) angeordnet sind, deren
Klemmwirkung auf einen die Hdohe zu erwarten-
der Gegenkrdfte nicht ilibersteigenden Grenz-
wert'(maximaler Pixwert) eingestellt werden
kann",

Huferst hilfsweise:
unter Zuriickweisung der Berufung der Klédgerin das
angefochtene Urteil dahin abzuéndern, daB:iin/Angpruch.i
in der Fassung des angefochtenen Urteils der letzte
Relativsatz "das eine einstellbare Klemmwirkung er-
moglicht" weggelassen wird.

Wegen dieser beiden Hilfsantrége  hat der Beklagte in
der miindlichen Berufungsverhandlung Anschlufberufung einge=-
legt. Die Kldgerin hat die Zuriickweisung der Hilfsantrége
beantragt. ~ *




Im Auftrag des Senats hat Professor Dr.-Ing. Dreher,
Technische Hochschule Miinchen, ein schriftliches Gut-
achten (vom 3. Februar 1967) erstattet, nachdem er zu-
vor unter Zuziehung der Parteien eine - unstreitig nach
dem Streitpatent gebaute — Aufbewahreinrichtung bei der
Bayerischen Staatsbank in Ninchen besichtigt hatte. Der
Beklagte hat ein Privatgutachten (vom 20. Februar 1968)
eingereicht, das Dr.-Ing. Dr.jur. Eschebach, Senatsprési-
dent beim Bundespatentgericht i.R., fiir ihn erstattet hat.
Beide Sachverstédndige haben ihre Gutachten in der miind-
lichen Verhandlung erliutert . und erginzt.

Entscheidungsgriinde:

I, Gegenstand der Priifung im Berufungsverfahren sind
nicht die erteilten Anspriiche 1 bis 3, sondern der vom
Bundespatentgericht an ihre Stelle gesetzte neue Anspruch 1
(im folgenden: "Anspruch 1 BPatGer"). Der Beklagte will mit
seinem Hauptantrag auf Zuriickweisung der Berufung der Kl&-
gerin diesen Anspruch hinnehmen, wihrend die Klégerin die
Streichung auch dieses Anspruchs 1 BPatGer und somit der
Sache nach die ersatzlose Streichung der erteilten Anspri-
che 1 bis 3 anstrebt.

Begliglich der erteilten Anspriiche 17 bis 21, deren
Streichung die Kldgerin im erstinstanzlichen Verfahren zu-
siitzlich verlangt hatte, nehmen beide Parteien die Ent-
scheidung des Bundespatentgerichts hin, d.h. die Zusammen-
fassung der erteilten Anspriiche 17 und 18 zu einem neuen
Anspruch 17 und die Abweisung der Klage hinsichtlich der
erteilten Anspriiche 19 bis 21.




ITI. 1. Das Streitpatent betrifft eine "Einrichtung zum
Aufbewahren von Glitern, wie Biicher, Akten oder sonstige
Waren" (Uberschrift, Beschreibung S. 1 Z2. 1 ff, 8. 2

Z. 3 £f, Gattungsbezeichnung im Oberbegriff des erteil-
ten Anspruchs 1 und des Anspruchs 1 BPatGer). Der Anmel-~
der bezeichnet es als bekannt, dafl eine solche Aufbewahr-
einrichtung eine "Reihe von Beh#ltern" aufweist, und zwar -
in der Weise, dafll die Beh8lter "mit ihren offenen Seiten
einander zugekehrt", daffi sic "praktisch ohne Zwischenrdume
hintereinander angeordnet" und daff sie ferner "seitlich in
der Richtung der Reihe verschiebbar" sind, um einen Be-
dieﬁungsgang zum Herausnehmen oder zum Einlagern von Gegen-
stdnden frei zu machen (S. 1 2. 4 - 14). Als bekannt be-
zeichnet es der Anmelder ferner, an den zu verschiebenden
Behdltern eine Kraftquelle anzusetzen (Z. 16 ff aa0). In
diesem Zusammenhang erwdhnt er die Kupplung der Behédlter
mit einer sich léngs der Beh#ilterreihe erstreckenden Schub-
stange, die mittels einer Zshnung mit einer Antriebsein-
richtung in Wirkverbindung sﬁehe und in ihrer Lé#ngsrich-
tﬁng verschiebbar gelagert sei; eine solche Antriebsvor-
richtung sei aus wirtschaftlichen Griinden freilich nur fiir
grofie Binrichtungen geeigent (aa0 Z. 18 - 26). Jedoch widre
"auch bei kleineren Einrichtungen ein mechanischer Antrieb
der Behdlter erwlinscht, insbesondere dann, wenn die Behidl~
ter zu grofl sind, um von Hand verschoben werden zu konnen"
(220 2. 26 ff).

2. a) Als Mittel dazu, auch fir kleinere Aufbwahrein-
richtungen zum Verschieben der Behdlter einen "mechanischen"
(richtiger wohl: maschinellen) Antrieb neben dem Handantrieb
zu schaffen, werden in der Streitpatentschrift (S. 2 Z. 7 f£f)
drei MaBnahmen empfohlen: Verlauf der beiden Trume eines
endlosen biegsamen Zugorgans léngs der Beh#dlterreihe, Ver-
bindung dieses Zugorgans mit einer Antriebsvorrichtung, und

e



Ausstattung der Beh#dlter mit Mitteln, die es ermdglichen,
die Beh8lter einzeln wahlweise mit dem einen oder dem
anderen oder mit keinem der beiden Trume des Zugorgans

zu kuppeln.

b) Diese drei vorgenannten Mafnahmen, die nach der
Streitpatentschrift an sich schon zur "Losung'" einer weit
gesteckten Aufgabe gehdren sollen, erscheinen im Anspruch 1
BPatGer bereits im Oberbegriff. Die in der Streitpatent-
schrift ausdriicklich genannte, schr weite Aufgabe, fir
kleinere Aufbewahreinrichtungen "einen" (d.h. irgendeinen)
mechanischen Antrieb zu schaffen, verengti sich angesichts
der Fassung des Anspruches 1 BPatGer also dahin, daf der
zu schaffende '"mechanischc Antrieb" auf Grund seiner kon-
struktiven Gestaltung der ZEigenart speziell kleinerer Auf-
bewahreinrichtungen in besonderem Mafle geméfi, d.h. solchen
Einrichtungen in wirtschaftlicher und bvetrieblicher Hin-
sicht besonders angepallt sein soll. Hierzu gehdort die wirt-
schaftliche Tragbarkeit der Anlage auf Grund verhédltnis-
méBig niedriger Herstellungskosten (ausdriicklich genannt
S. 2 Z. 17) wie auch die Einfachheit der Bedienung und die
Brauchbarkeit im Betrieb.

Zu letzterem gehort zumindest, daBl das Verschieben der
Behédlter zum Herstellen eines Bedienungsganges sich ohne Ge-
fahr fiir das Aufbewahrgut vollzieht. DemgeméSB muB der auf-
gabegemédfe "mechanische Antricb" so beschaffen sein, Qdal
beim Verschieben der Beh#dlter die "mechanischen" Kréafte
nur allméhlich und nur bis zu solcher Stérke sich auswir-
ken, daB das Stapelgut in den Beh#ltern nicht infolge der
durch die Bewegung ausgelOsten Krédfte umféllt, sondern
seine Lage beibehdlt. '
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¢) Einige Unteranspriiche, (z.B. auch der ertcilte

Anspruch 9, der dem Betdtigungsorgan zugeordnete An-
schldge zur Begrenzung der grofltmdoglich einstellbaren
Klemmwirkung vorsieht,) zielen erkennbar darauf ab, beim
die sich bei Bewegung der Beh#dlter etwa im Bedienungs-
gang befinden. Die Parteien streiten dariiber, ob diese
Gefahrenabwehr fiilr Personen etwa als Teilaufgabe schon
den erteilten Anspriichen 1 bis 3, mithin auch dem Anspruch
1 BPatGer, oder ob sie erst als Sonderaufgabe einigen der
nachgeordneten Unteranspriiche . zugrunde liegt. Dieser Streit

der Parteien kann, wie unten (bei II 4 b) noch ndher dar-
‘zulegen ist, auf sich beruhen. Auch wenn man zugunsten der
Kldgerin annimmt, der ILehre der erteilten Anspriiche 1 bis
3 liege als Aufgabe nur der Giiter-, nicht auch der Per-
sonenschutz zugrunde und die dort genannten Losungsmittel
seien nur daraufhin zu werten, ob sie Gefahren fiir das
Aufbewahrgut bei Bewegung der Behdlter vermeiden konnten,
erweist sich der vom Beklagten im Berufungsverfahren ver-

teidigte Anspruch als schutzfiéhig.

3. Eine Aufbewahreinrichtung geméfl den erteilten An-
spriichen 1 bis 3 weist im einzelnen folgende Merkmale auf':

(a) sie besteht aus einer Reihe von Behdltern;
(v) die einzelnen Behdlter sind

(aa) mit ihren offenen Seiten einander
zugekehry,

(bb) praktisch ohne Zwischenrdume hinter-
einander angeordnet,

(cc) seitlich eines zwischen je zwei Be-
héltern freizumachenden Bediemungs-
ganges in Richtung der Reihe verschieb-
bar;
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(c) die Aufbewahreinrichtung hat ferner
(aa) eine Antriebsvorrichtung und
(bb) ein endloses biegsames Zugorgan,

(cc) die beide miteinander in Verbindung
stehen;

(d) die beiden Trume des Zugorgans verlaufen lings
der Behdlterreihe;

(e) die Behidlter weisen Mittel auf, die es ermdg-
lichen, die Behdlter einzeln wahlweise mit dem
einen oder dem anderen oder keinem Trum des Zug-
organs zu kuppeln;

- zu (a) bis_(e): Oberbegriff und kennzeichnender Teil
des erteilten Anspruches 1 -

(f) jeder Behdlter weist zwei Klemmvorrichtungen
auf;

(g) je eine Klemmvorrichtung jedes Behdlters ist
dazu bestimmt, mit je einem Trum des Zug-
organs zusammenzuarbeiten;

(h) die beiden Klemmvorrichtungen jedes Beh#lters
stehen mit einem gemeinsamen Betdtigungsorgan
in Verbindung;

- zu (f) bis_ (h): kennzeichnende Merkmale der erteilten

— -

Anspriiche 2 und 3 - . ”

——— - a— g y——_— ——

einrichtung weist alle vorgenannten Merkmale a his h auf,
zusdtzlich aber noch ein weiteres Merkmal, nédmlich:

(i) das gemeinsame Betdtigungsorgan efmﬁglicht
eine einstellbare Klemmwirkung.
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a) Der gerichtliche Sachversténdige hat begriindete
Bedenken geduflert, ob dieses Merkmal i technisch iiber-
haupt einen Sinn gibt: als Relativsatz gefaflt und auf
das Betdtigungsorgan bezogen, besage es dem Wortlaut
nach, daf das Betdtigungsorgan die Klemmung ermdgliche;
in Wirklichkeit aber erfolge die Klemmung durch das je-
weils zusammenarbeitende Klemmbackenpaar (feste-unda.be-
wegliche Klemmbacke). Auch lasse sich durch das Betdti-
gungsorgan die Klemmwirkung nicht "einstellen'; denn
einstellbar seil allenfalls die Hebeliibersetzung, widhrend
die im konkreten Betdtigungsfall aufgewendete Kraft von
Hand (Verschwenkkraft) den Grad der Klemmwirkung bestimme,
d.h. die Klemmwirkung "einstvelle".

b) Die Entscheidungsgriinde des angefochtenen Urteils
(S. 11 - 13) ergeben hierzu folgendes: das Bundespatent-
gericht hat das Merkmal i dem Anspruch 9 entnommen und hat
es dahin verstanden, "die MafBnahme der einstellbaren Klemm-
wirkung aus dem Anspruch 9" ermdgliche ein "gefiihlvolles
Einkuppeln der Behdlter".

Dieser Auslegung des Streitpatents vermag der erkennen-~
de Senat nicht zu folgen. Der erteilte Anspruch 9 spricht
nicht von der "einstellbaren Klemmwirkung", sondern von der
"Begrenzung der grofimdglich einstellbaren Klemmwirkung",
handelt mithin nicht von der feinen Dosieruﬁg der Klemm-
wirkung, sondern von ihrer starren Begrenzung nach oben hin.
Von den in Anspruch 9 genannten Anschlégen 27 heiBt es aus-
driicklich, daB sie dem Betdtigungsorgan "zur Begrenzung der
groftmoglich einstellbaren Klemmwirkung zugeordnet" sind. -
Bei Anspruch 9 wie bei einigen anderen, nicht angegriffenen
- und hier nicht interessierenden Unteranspriichen steht ein-
deutig im Vordergrund die Gefahrenabwehr fiir Personen, mit-
hin etwas, was jedenfalls nicht Hauptinhalt der den An-
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spriichen 1 bis 3 zugrunde liegenden Aufgabe ist. BEs geht
nicht an, die Gefahrenabwehr fiir Personen, die erkennbar
als einzige Aufgabe dem Anspruch 9 zugrunde liegt, von
dort zu entnehmen und in die Lehre der erteilten Anspriiche
1 bis 3 hineinzulegen.

¢) Letzteres hat das Bundespatentgericht freilich
auch nicht getan, wie die mitgeteilten Stellen dexr Ent-
scheidungsgrinde eindeutig ergeben. Es hat vielmehr den
von ihm angefiligten Relativsatz, d.h. das Merkmal i, als
ndhere Umschreibung dessen verstanden, was an anderen Stel-
len des Urteils als "gefilhlvolles Einkuppeln®, als "Dosie-
ren", als "Vermeiden riickartigen Einkuppelns" usw. be-
zeichnet ist.

Eines solchen Zusatzes bedurfte es jedoch nicht. Indem
der Anspruch 1 BPatGer davon spricht, daB die beiden
"Klemmvorrichtungen mit einem gemeinsamen Betétigungsorgan -
in Verbindung stchen", ist hinreichend Klarheit geschaffen,
dafl im Betrieb der Anlage die Klemmung durch Einwirken von
Hand auf das "Betdtigungsorgan" mehr oder weniger verstérkt,
d.h. dosiert werden kann.

Der angefiigte Relativsatz, wie ihn das Bundespateni-
gericht verstanden wissen will, enthélt somit eine Uber-
bestimmung, die nicht im Anspruch verbleiben darf. Denn der
Relativsatz, fiir sich gelesen, gestattet durchaus unter-
schiedliche Auslegungen, wenn er iiberhaupt - entgegen den
Bedenken des gerichtlichen Sachversténdigen (vgl. oben zu
4 a) - technisch einen Sinn gibt. Jedenfalls verdeutlicht
er nicht, sondern gibt im Gegenteil Anlafl zu MiBverstédnd-
nissen und Fehlauslegungen. Sclbst wenn man bei der Aus-
legung des Relativsatzes die Entscheidungsgriinde des ange-
fochtenen Urteils zu Hilfe nimmt, ist die Gefahr der
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Fehlauslegung nicht ausger8umt, da das Bundespatentge-~
richt den angefiigten Zusatz zwar als Verdeutlichung des
"gefiihlvollen Einkuppelns" verstanden, zur Begriindung
aber einen Unteranspruch herangezogen hat, der nicht

vom gefiihlvollen Einkuppeln handelt, sondern ein Mittel
angibt, das nichts mit der "Betdtigung" der fertigen
Anlage im Betrieb zu tun hat, sondern niitzliches Bauteil
zur Herstellung einer Anlage sein kann und dann der Be-
tdtigung des Schwenkarmes eine starre Grenze setzt, so
dall mboglicherweisc jeder weitere Versuch zum -~ gefiihl-
vollen oder auch ruckartigen - Einkuppeln gerade erfolg-

los werden mufl.

Die Streichung des Merkmals i ist schon im Rahmen
der Priifung des (auf Zurﬁckweisung der Berufung der Klé-
gerin gerichteten) Hauptantrages des Beklagten geboten
und bedarf keines besonderen Antrages. Denn die Streichung
soll lediglich mogliche Miflverstdndnisse daran ausrdumen,
was der Gegenstand des vom Bundespatentgericht neu gefafi-
ten Anspruchs 1 ist und was somit durch die Berufung der
Klagerin zur Priifung des erkennenden Senats gestellt ist.
Anders als in sonstigen Fédllen der Streichung eines echten
Merkmals aus einem Anspruch fithrt die hier gebotene Strei-
chung des bloBen Scheinmerkmals i nicht zu einer Erweite-
rung des gestiitzten Gegenstandes, sondern bewirkt eine
blofe Klarstellung.

I1I. Eine die Merkmale a bis h aufweisende Aufbewahrein-
richtung war im Prioritétszeitpunkt neu (Unionsprioritidt
gemd der Anmeldung in der Schweiz vom 12. Dezember 1951).

. SR — W

Bei dem hier gezeigten "Gefachungsgeschrénk fiir Bank-
schlieBfédcher und andere Zwecke" sind wie beim Streit-
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patent die einzelnen Behdlter praktisch ohne Zwischen-
rdume hintereinander angeordnet und in Richtung der
Reihe verschiebbar. Auch erfolgt wie beim Streitpatent
der Zugang zum einzelnen Behdlter von einem durch Ver-
schieben der Behdélter freigemachten Bedienungsgang aus,
wobei es unerheblich ist, dafl die Facher in der Regel
nicht offen, sondern ihrem Verwendungszweck als Bank-
schlieBfédcher entsprechend mit verschlieflbaren Klappen
versehen sind. Die Beschreibung (S. 3 2. 50) sieht iiber-
dies ausdriicklich auch offene Regale vor, wenn das Ge-
fachungsgeschrénk nicht als Bankschliefifach, sondern
etwa zur Aufbewahrung von Akten, Kartotheken, von Werk-
zeug oder von Fertigfabrikaten verwendet werden soll.

- Léngs der Behdlterreihe verlaufen die Trume eines
endlosen biegsamen Zugorgans, das mit einer Antriebsvor-
richtung in Verbindung stent. Zugorgan ist hier jedoch
nicht ein Seil, sondern eine "Kette oder dergleichen".
Beim Ausfilhrungsbeispiel der Zeichnung sind die Behdlter
in oben angeordneten Schienen verschiebar, die Kette be-
findet sich deshalb gberhaldb der Beh#dlterreihe, jedoch
sieht die Beschreibung (8. 3 Z. 60) auch vor, den Boden
als Fahrbahn fiir die Schrénke zu benutzen und in diesem
Falle die Bewegungsmittel (= Zugorgan) in abgedeckten
Kandlen anzubringen, die im FuBboden liegen.

Abweichend vom Streitpatent liegen die beiden Trume
des Zugorganes'hicht neben—, sondern iibereinander. Bei
den an den Behdltern angebrachten Kupplungsmitteln handelt
es sich um Mitnehmerklauen eines Schwenkarmes, welche
wahlweise in das obere oder das untere Kettentrum ein-
haken konnen. Statt einer kraftschlilssigen Klemmvor-
richtung, wie sie das Streitpatent aufweist, ist hier eine
formschliissige Kupplung gegeben. Die auf die Behdlter ein-
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wirkenden Bewegungskréafte sind nicht wie beim Streit-
patent dosierbar, das Anfahren erfolgt demgemédfl mehr

oder weniger ruckartig. Zur Sicherung der im Bedienungs-
gang befindlichen Personen sind als besondere Siche-
rungsmittel im Boden anzubringende, hohenbewegliche
Plattformen vorgesehen (Beschreibung S. 3 Z. 37 ff).
Abweichend vom Streitpatent kdnnen (wegen der Verbindung
des Stellhebels 19 mit Ausriickschiene 22 und Fiihrungsbock
23) die Schriénkc nicht wahlweise einzeln oder in Gruppen
gemeinsam und gleichzeitig verschoben werden, sondern

die Schrénke jeder Schrankreihé werden (durch Betdatigung
des jeweils zugeordneten Stellhebels)"einzeln nacheinander
bewegt" (vgl. Beschreibung S. 2 Z. 94 ff, insbesondere Z.
120 ff). Dies und vor allem das Fehlen einer Klemmvor-
richtung sind die bedeutsamen Unterschiede gegeniiber dem
Streitpatent. Beachtlich ist anderseits, daf fiir die form-
schliissige Kupplung bereits ein gemeinsames Bedienungs-
organ (der Schwenkarm 17 mit den zwei Mitnehmerklauen 16)

vorgesehen ist.

2. Schweizerische Patentschrift 256 188 (1949).

Auch dieses frithere Patent des Beklagten selbst er-
reicht ein Verschieben der mit ihren offenen Seiten ein-
ander zugekehrten Behélter noch durch formschliissige
Kupplungsmittel. Statt eines endlosen biegsamen Zugorgans
wird hier jedoch eine mit Kerben versehene Kupplungsstange
verwendet, die von einer Antriebsvorrichtung iiber ein Ge-
triébe je um eine Gengbreite nach rechts oder nach links
verschoben werden kann. .

Die LOsung dieser schweizerischen Patentschrift steht
dem Streitpatent ferner als die zuvor erdrterte deutsche
Entgegenhaltung. Es fehlt nicht nur die Klemmvorrichtung,

b



- 17 -

sondern es ist hier auch nicht von dem Losungsprinzip
Gebrauch gemacht, als Zugorgan ein endloses umlaufendes
Seil, eine Kette oder dergleichen zu verwenden und dessecn
beide gegenldufige Trume zur Verschiebung der Behélter

in beiden Richtungen zu benutzen. Die Anderung in der
Bewegungsrichtung der Kupplungsstange 8 erfolgt mit

Hilfe komplizierter Schaltvorrichtungen. Auch miigssen
jeweils alle Behdlter, die zur Freimachung eines Ganges
oder spidter zur Schlieflung des freigemachten Ganges in
ein und derselben Richtung verschoben werden sollen,
zugleich verschoben werden (vgl. Beschreibung S. 2

Z. 49 ff, insbesondere Z. 67 - 72, und S. 3 Z. 15 - 19);
diese mehreren Behdlter einzeln nacheinander zu verschie-
ben, ist nach der Konstruktion gem#B der schweizerischen
Patentschrift nicht moglich.

3. US-Patentschrift 2 166_704_(1939).

——

Diese Druckschrift wurde c¢rst im Berufungsverfahren
dem Streitpatent entgegengchalten.

Bs handelt sich um eine "Vorrichtung zur lagerung
von Waren in Lagerrdumen". Hauptanliegen des dortigen Er-
finders ist die bestmdgliche Ausnutzung eines vorgegebenen
Lagerraumes, und zwar durch Anordnung mehrerer Reihen von
Beh#iltern nebeneinander (vgl. hierzu Seite 1 links Zeilen
22 ff der Beschreibung und die Figuren 1,2, 5 und 9 der
Zeichnung). Anders als beim Streitpatent sind die in
- Richtung ihrer Reihe verschiebbaren Behdlter jeder Reihe
mit ihren geschlossenen Seiten einander zugekehrt; das Frei-
machen eines Ganges durch Verschieben von Behdltern einer
Reihe s0ll demgemédB nicht die Bedienung der Behélter von
der Seite des freigemachten Ganges aus ermbglichen, son-
dern den Zugang zu den Beh#ltern der jeweils dahinter be-
findlichen Reihe, und zwar den Zugang von vorne.




T~
2~

- 18 -

Die Mittel zum automatischen Verschieben der Be-
hdlter sind mehr beil&ufig behandelt und nicht in allen
Einzelheiten erkemnbar dargestellt. Dem Streitpatent
entgegengehalten ist hier nur ¥Figur 7 der Zeichnung und
die darauf bezligliche Beschreibungsstelle (S. 3 1li. Sp.
Z. 12 - 26). Gezeigt ist in der Figur 7 nur ein einziges
Seil, dessen beidc Trume genkrecht ilbereinander liegen.
Vom Beh#dlter aus ist (durch nachsitehend noch zu beschrei-
bende Kupplungsmittel) ein Zugriff nur auf das gbere
Trum dieses einzigen Seiles vorgesehen, im Regelfalle
lassen sich somit die Behédlter nur durch das obere Trum
bewegen, und zwar in nur einer Richtung, es sei denn,
daB man (wie in der Beschreibung S. 2 re Z. 63 ff zur
Figur 6 gesagt) einen besonderen Umschaltmechanismus

fir das eine Zugorgan einbaut, der dann zusétzlich be-
dient werden mufl. GemédB Seite 5 1i Z. 23 - 26 der Be-
schreibung kann freilich auch ein zweites, in Gegen-
richtung umlaufendes Seil angebracht werden. Es heifit

in der Beschreibung, daB in diesem Palle "die Einheit’
mit getrennten Verbindungsmitteln versehen ist"; ein ge-
meinsames Betdtigungsorgan fiir diese "getrennten Ver-
bindungsmittel", etwa dem Schwenkarm 26 des Streitpaten-
tes vergleichbar, wird nicht genannt, ist auch in der
Zeichnung nicht zu erkennen. .

Bei der Ausfithrung gemiB Figur 7 der Zeichnung léuft
"dag bestdndig umlaufende Seil oder &dhnliche Glied v"
zwischen zwei "brackets" v (Finger..oder-Klaien); .die:fest
am FuBe des Behdlters angebracht sind, und einem weiteren
"pracket" w 1 hindurch, der von Hand mittels einer Stange
w 2 vertikal nach unten und nach oben bewegt werden kann.
Bei entsprechender Stellung des "bracket" w 1 zu den
"brackets"w-wird:.das.unlaufende Seil "gegriffen". und
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veranlaflt, den betreffenden Behdlter mitzuziechen. Es
handelt sich also um eine kraftschliissige ("Klemm"-)
Kupplung. Die Beschreibung zu Figur 7 der Zeichnung
sieht statt der drei "brackets" auch noch. "andere
Mlethoden der mechanischen Bewegung der Einheiten" vor,
womit andere Kupplungsmittel gemeint sind. Es heifit
hierzu im folgenden Satz, eine "an der Einheit ange-
brachte zuriickziehbare Reibungsoberflédche" konne in
Kontakt mit einer "auf einem Forderband angebrachten
dhnlichen Oberflédche" geprefit werden; es sollen also
zwei Scheueriléchen in ldsbaren Kontakt miteinander ge-
bracht werden. Die nur an dieser Beschreibungsstelle

fiir das Zugorgan gebrachte Bezeichnung "conveyor bhand"
(statt der an friitheren Stellen verwendeten farbloseren
Bezeichnung "conveyor" oder auch "conveyor unit") stellt
klar, daB in diesem Falle der zusammenwirkenden Scheuer-
fldchen das Zugergan Bandform haben muB.

Das US-Patent lehrt somit zwar ein kraftschliissiges
Kuppeln von Beh#lter und Zugorgan (Klemmvorrichtungen) ,
diese vorbekannte Losung ist jedoch aus-vielerlei Griinden
dem Streitpatent nicht neuheitsschéddlich: Die in Richtung
ihrer Reihe verschiebbaren Behdlter sind mit ihren ge-
sSchlossenen Seiten einander zugekehrt (vgl. demgegeniiber
Merkmal b/aa des Streitpatentes); ferner ist im hier allein
hélter nicht etwa nur ein einziges Seil (Zugorgan) vorhan-
den, sondern es werden, wenn man nicht.Einbau und Bedie-
nung eines besonderen Umschaltmechanismus’ fiir das eine
Zugorgan hinnehmen will, deren zwei bendtigt, wobei die
getrennten Klemmvorrichtungen jeweils mit dem oberen Trum
der beiden Seile und nicht etwa mit den beiden Trumen
eines einzigen Seiles zusammenwirken miissen (vgl. hierzu
Untermerkmal c/bb sowie Merkmal g des Streitpatentes); ::ii.
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schlieflilich fehlt ein gemeinsames Betdtigungsorgan fir
die beiden Klemmvorrichtungen der einzelnen Behdlter
(Merkmal h des Strcitpatents).

Nach allem war eine die Merkmale des Anspruches 1
BPatGer aufweisende Aufbewahreinrichtung im Zeitpunkt
der Prioritdt des Streitpatentes neu.

IV. DaB die Lehre des Streitpatentes einen Fort-
schritt gegeniiber jeder der drei vorbekannten Losungen
gebracht und somit die Technik bereichert hat, wird von
der Klédgerin nicht ernstlich bestritten. Hierzu geniigen
folgende Hinweise:

. Gegeniiber den beiden Losungen zu III 1 und 2 stellt
die Verwendung kraftschliissiger statt formschliissiger
Kupplungsmittel die entscheidende Verbesserung dar: Die
Klemmwirkung kann dosiert werden, das Aufbewahrgut wird
nicht ruckartig bewegt. Da die Kraftschlilssigkeit der
Kupplung schon allein durch Aufhdren der Krafteinwirkung
sowie jedenfalls in der Regel und im Prinzip auch durch
eingetzbare Gegenkrédfte bestimmten Umfanges wieder losbar
ist und die Kupplung dann in sich zusammenf&llt, ist eine
Geféhrdung von Personen im Betrieb der Anlage weit weniger
zu besorgen als etwa bei Verwendung formschliissiger Kupp-
Jungsmittel. Dies gilt selbst dann, wenn dem Betdtigungs-
organ nicht Anschlédge 27 oder dhnliche Mittel “zur Be-~
grenzung der groftmoglich einstellbaren Klemmwirkung zu-
geordnet" sind, wie es etwa Anspruch 9 des Streitpatentes
im Interesse des Schutzes von Personen als zus#tzliche
niitzliche MaBnahme vorsieht (vgl. oben zu II 4 b . c).
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Was die vorbekannte Losung zu I1II 3 betrifft, so
liegt der Fortschritt des Streitpatentes dieser gegen-
{fiber jedenfalls darin, dafl fiir eine Bewegung der Be-
hdlter in Richtung und in Gegenrichtung nur ein einziges
Zugorgan benotigt wird, dessen beide Trume zudem hori-
zontal nebeneinander, also in nur geringer Bodentiefe,
verlaufen; ein Umschaltmechanismus fir dieses eine Zug-
organ und dessen zusétzliche Bedlenung entfdllt. Die
Betdtigung der beiden Klemmvorrichtungen jedes Beh#lters
durch ein gemcinsames Organ ist ein weiterer Vorzug des
Streitpatentes; Fehlschaltungen, die vei getrennten Be-
tdtigungsorganen leicht unterlaufen kdnnen, sind prak-

tisch vermieden.

V., Die Lehre des Streitpatents gemdfl Anspruch 1 BPatGer
beruht auch auf einer erfinderischen ILeistung, die patent-
rechtlichen Schutz verdient.

Wie auch dic Klédgerin einrdumt, war es nicht mdglich,
von nur einer einzigen der drei vorbekannten Losungen aus
unmittelbar zur Kombination des Streitpatentes zu gelangen.
Sie meint jedoch, im Prioritédtszeitpunkt des Streitpatents
habe es fiir den Durchschnittsfachmann nahegelegen, die
technischen Prinzipien des deutschen Patents 617 966 (Zu-
griff auf die beiden Trume eines einzigen Zugorgans mittels
eines gemeinsamen Betdtigungsorgans) sowie des US-Patents
2 166 704 (kraftschliissige Kupplung von Behdlter und Zug-
organ durch von Hand betidtigte Klemmvorrichtungen) gleich-
zelitig zu nutzen und in der Kombination der erfindungsge-
médBen Aufbewahreinrichtung zu vollziehen.

Dem vermag der Senat nicht zu folgen. Mit der bloflen
Kenntnis an sich moglicher und schon praktizierter techni-
scher Prinzipien fiir Aufbewahreinrichtungen war es nicht
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getan. Die erfinderische Leistung besteht hier darin,
daB den verschiedenen, in der Vergangenheit nur einzeln
genutzten Moglichkeiten der jeweils angemessene Platz
im Rahmen einer Gesamtkombination eingerdumt wurde.

Dies iiberschreitet schon um deswillen eine blofe
konstruierende Tatigkeit, weil jedes cinzelne, hier zur
Anwendung gelengte technische Prinzip fiir sich allein
bereits die verschiedensten Moglichkeiten seiner prak-
tischen Vollziehung in bestimmten Konstruktionen eroffnet.
So ist z.B. der Weg zu einer Aufbewahreinrichtung bestimm-
ter Art schon dadurch in gewisser Weise vorgezeichnet, daB
als Zugorgan eine Kette und nicht ein Seil oder ein Band
gewdhlt ist. Die Wahl eines einzigen wenig geeigneten Bau-
teils unter mehreren an sich moglichen kann den Miflerfolg
der fertigen Kombination zur Folge haben oder doch hindern,
dal mehrere an sich zur Verfiigung stehende technische
Prinzipien nebeneinander zum Einsatz kommen kOnnen. So ist
in der Konstruktion nach dem deutschen Patent 617 966 die
Verwendung zweier Mitnehmerklauen eines einzigen Schwenk-
armes, die auf die gegenldufigen Trume eines einzigen Zug-
organs zufassen, erkauft durch die Formschliissigkeit der
Kupplung, denn ein Seil oder ein Band anstelle der verwende-~
ten Kette ist als Zugorgan bei der konkret gewdhlten Art der
Kupplung schwer vorstecllbar. Umgekehrt.ist:beiider: Ausfithrung
geméB Figur 7 der US-Losung, wenn die insgesamt drei "brackets"
als Kupplungsmittel dienen, schwerlich etwas anderes als ge-
rade ein Seil als Zugorgan verwendbar. Werden dagegen gemilB
Beschreibung S. 3 1i. Sp. Z2. 19 des US-~Patents “"zuriickzieh-
bare Reibungsoberfléchen in Kontakt gedriickt", so kann kaum
etwas anderes als ein (dem VerschleiB besonders stark ausge-
setztes) Band ("conveyor bend") in Betracht kommen. Fiir beide
Ausfithrungsmdglichkeiten der US-Losung ergeben sich aber,
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wie die in der miindlichen Verhandlung angestellten Ver-
suche und Uberlegungen gezeigt haben, betridchtliche
Schwierigkeiten, beide Trume eines einzigen Zugorgans
(Seil bzw. Band) iiber irgendwelche Zwischenglieder mit
dem Beh#ilter in Eingriff zu bringen, so dafl die bei der
US-Losung erreichte Kraftschlissigkeit der Kupplung
durch die Notwendigkeit erkauft ist, zwel Zugorgane zu
verwenden oder aber einen besonderen Umschaltmechanismus
fiir das eine Zugorgan einzubauen und diesen zu bedienen.

Der BErfinder des Streitpatents hat demgegeniiber nicht
nur die verschiedenen, zu Eingang dieses Abschnitts ge-
nannten technischen Prinzipien gleichzeitig, zusammenwir-
kend und unter Ausschaltung der mit jedem Prinzip schein-
bar zwangsléufig verbundenen Nachteile in seiner Kombina-
tion zu gliickichem Einsatz gebracht; er hat dariiber hinaus
erreicht, daB eine ganze Behdltergruppe gleichzeitig und
gemeinsam oder aber auch einzeln nacheinander verschoben
werden kann, indem jeweils ein solcher Beh#lter kraft-
schliissig mit dem Trum gekuppelt wird, der entweder mehrere
in seiner Bewegungsrichtung befindliche Behélter oder nur
einen davon oder gar keinen vor sich herschiebt. Die Lo~
sung nach der deutschen Patentschrift 617 966 dagegen
nimmt den fiir die Bedienung der Anlage schwerwiegenden
Nechteil in Kauf9 die Behdlter immer einzeln durch Kuppeln
und Entkuppeln verschieben zu miissen; und nach der schweize-
rischen Patentschrift 256 988 ist zwar die gleichzeitige
Verschiebung einer ganzen Gruppe von Beh@ltern moglich,
aber immer die Verschiebung aller in Betracht kommenden
Behdlter auf einmal notig, und das iiberdies in einer prak-
tisch nur fiir GroBanlagen brauchbaren Konstruktion (Viel-
zahl der Bauteile, komplizierte elektrische Schaltanordnuns
gen).




Schon das Bundespatentgericht (Urteil S. 16 ff.)
hat bei Priifung der Erfindungshdhe des Streitpatents
dem sog. Zeitmoment besondere Bedeutung beigemessen.
Zs iiberrascht in der Tat, daB die schon seit 1935 be-
kannte Losung nach dem deutschen Patent 617 966, die
immerhin schon die Benutzung beider Trume eines einzigen
Zugorgans sowiec ein gemcinsames Betdtigungsorgan kannte,
bis zur Anmeldung des Streitpatents Ende 1951 nicht da-~
hin fortentwickelt wurde, die formschliissige Kupplung
mit ihren - fast zutage liegenden - Nachteilen und Ge-
fahren irgendwie durch eine kraftschliissige Kupplung zu
ersetzen. Statt einer Fortentwicklung in der genannten
Richtung bringt jedoch das nur 4 Jahre vor dem Streit-
patent angemcldete schweizerische Patent 256 988, dessen
Erfinder zudem der Beklagte selbst istv, wieder eine form-
schliissige Kupplung, nicht aber durch Kettenglieder und
Mitnechmerklauen eines Schwenkarmes, sondern durch die
mit Einkerbungen versehene Kupplungsstangen 8, in die
an den Beh&dltern angebrachte Kupplungsteile 11 eingrei-
fen. Hier wie in der US~Ldsung von 1939 wird das aus derxr
deutschen Patentschrift 617 966 bekannte sinnvolle Mittel
eines gemeinsamen Betédtigungsorgans nicht genutzt, die
US-Losung verlangt filr beidseitige Bewegung der Behdélter
entweder einen Umschaltmechanismus oder aber statt des
einen endlosen Zugorgans deren zwei. Bei der schweizeri-
schen Losung fehlt das endlose Zugorgan, und die mechani-
schen Mittel zur Beweguhg der Behdlter sind, wie Beschrei-
bung und Zeichnung deutlich machen, in ihrer Bedeutung
weitgehend zuriickgedréngt zugunsten elektrischer Schalt-
anordnungen. Der Erfinder des Streitpatents hat demgegen-
iiber eine besonders einfache und sinnvolle Konstruktion
vorgeschlagen, die in ihrer Herstellung wirtschaftlicn
tragbar und in der Bedienung recht einfach und verl&Blich

Z



- 25 -

ist, dies auch deshalb, weil die Bedienungsperson,

die neben dem 2zu verschiebenden Beh&lter hergeht, den
gesamten Kupplungs— und Entkupplungsvorgang steuern
und kontrollieren kann, wobei die Einrichtung eines
gemeinsamen Betadtigungsorgans fiir beide Bewegungs-
richtungen stdrende oder gar gefé@hrliche Fehlschaltun—~
gen von vornherein ausschlief3t.

VI. Ist demnach eine Kombination mit den Merkmalen
a bis h gem#éfl dem Anspruch 1 BPatGer schutzwiirdig, so
stellen die in den zahlreichen Unteranspriichen ndher be-
schriebenen Ausgestaltungen zweckméfige Weiterbildungen
des im zuerkannten Hauptanspruch enthaltenen Erfindungs-
gedankens dar. Dies gilt auch fiir den neuen Anspruch 17,
der an die Stelle der erteiltien Anspriiche 17 und 18 ge-
treten ist, sowie fiir die im erstinsvanzlichen Verfazhren
gleichfalls angegriifenen Anspriiche 19 bis 21. Es besteht
kein Anlafl, den Rechtsbestend auch nur des einen oder
anderen Unteranspruches im jetzigen Berufungsverfahren
von Amts wegen in Zweifel zu ziehen.

_ VII. Die Berufung der Klégerin war somit entsprechend -
dem Hauptantrag des Beklagten und unter Streichung des
Merkmals i aus dem vom Bundespatentgericht formulierten
Anspruch 1 (oben II 4) als unbegriindet zuriickzuweisen.

Auf die Hilfsantrige des Beklagten kommt es danach nicht
mehr an, seine insoweit eingelegte Anschluflberufung ist
gegenstandslos. '
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Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 42 Abs. 3,
40 Abs. 2, 36gq Abs. 1 PatG und bezieht sich sowohl auf
die gerichtlichen als auch auf die aulBlergerichtlichen

Kosten des Berufungsverfahrens.

Lbscher ClaBern. Schneider Triistedt Bruchhausen
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