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PatG § 2
Gardinenrollenaufreiher

Zur Prioritédt eines Erfindungsmerkmals, das der Fachmann den
Anmeldungsunterlagen ohne weiteres entnehmen kann, obwohl es
darin weder wortlich noch bildlich dargestellt ist.
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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 42/73 URTEIL Verkiindet am
23, November 1976
Kriegl,
Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle

in der Berufungssache

des Rentners Stefan HEEEES, AW, "GEEEERstrace @,

Klagers, Berufungsklégers
und AnschluBberufungsbeklagten,

- ProzeBbevollmichtigter: Patentanwalt =
G, g -

gegen

1. den Zahnarzt Herivert LGN, "INENEGEGEGNDD.

K@EERstrate WD,

2. die Firma Harry S , RGNS, n',
B, [nhaber: Kaufmann Harry , ebenda,

Beklagte, Berufungsbeklagte
und AnschluBberufungskléger,

- ProzeBbevollmichtigte: Patentanwalt




Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 23. November 1976
durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter
Dr. Bruchhausen, Dr. Windisch, Dr. Hesse und BrodeSer

fiir Recht erkannt:

Auf die AnschluBberufung der Beklagten wird

das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitsse-

nats II) des Bundespatentgerichts vom 12. Dezem-
ber 1972 teilweise abgeidndert:

Das Patent 1 233 549 wird dadurch teilweise
fiir nichtig erklért, daB8 an die Stelle der
erteilten Patentanspriiche 1 bis 8 der nach-
folgende einzige Patentanspruch tritt:

Gardinenschnellaufreiher bestehend aus
einer der Gardinenschiene entsprechenden
Hilfsschiene fiir Rollen, die iiber ein Mund-
stiick auf die Gardinenschiene iiberzuleiten
sind, dadurch gekennzeichnet, daB

a) die aus Rundmaterial mit aufgesetztem
Kamm oder einer l-Schiene bestehende
Hilfsschiene S-formig gestaltet ist
und

b) ein an sich bekanntes gabelfdrmiges
Mundstiick aufweist,

c) welches so angebracht ist, daB die Hilfs-
schiene in Arbeitsstellung sich in einer
senkrecht zur Laufebene der Gardinen-
schiene verlaufenden Ebene befindet.

Die Berufung des Klédgers wird zuriickgewiesen.

Die Gerichtskosten beider Rechtsziige tragen
der Kléger zur Halfte und die Beklagten zu
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je einem Viertel., Jede Partei trégt ihre
eigenen auBergerichtlichen Kosten beider
Rechtsziige selbst.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Beklagten sind Inhaber des Patents 1 233 549
(Streitpatent). Das Patent betrifft einen Gardinenschnell-
aufreiher, mit dem Aufhénger von Gardinen oder Vorh#ingen
auf eine Laufschiene iiberfiihrt werden. Als Anmeldetag ist
in der Patentschrift der 14.Januar 1965 angegeben. Wegen
der erteilten Patentanspriiche wird auf die Patentschrift
verwiesen,

Der Klédger begehrt die Nichtigerkldrung des Streit-
patents. Er macht geltend, dem Gegenstand des Streitpa-
tents fehlten die Neuheit, der technische Fortschritt,
die Erfindungshdhe und die gewerbliche Verwertbarkeit.

Zum Stand der Technik verweist der Kldger auf die deutsche
Patentschrift 918 406 und weitere Druckschriften, die die
Anbringung von Gardinen betreffen. Der Kléiger ist der
Ansicht, der Gegenstand des Streitpatents sei im Ertei-
lungsverfahren erst in der Eingabe vom 7. Oktober 1966
vollstédndig beschrieben worden. Er hdlt dem Streitpatent
deshalb weiter die Unterlagen des am 21. Oktober 1965 ein-
getragenen Gebrauchsmusters 1 925 580 und die diesem ent-
sprechende Auslegeschrift 1 218 127 vom 2. Juni 1966

sowie die offenkundige Vorbenutzung seines Gardinenwasch-
aufreihers "Quick-Boy" entgegen.



Die Beklagten haben das Streitpatent im ersten
Rechtszuge nur mit folgender Fassung des Patentanspruchs
verteidigt:

"Gardinenschnellaufreiher, bei dem die
Schiene fiir die iiber ein Mundstiick auf

die Gardinenschiene iiberzuleitenden Rollen
aus Rundmaterial mit aufgesetztem Kamm
besteht, dadurch gekennzeichnet, daB die
Schiene S-férmig ist und das Mundstiick aus
einem Gabelkamm und einer Steckhiilse be-
steht, wobei das Mundstiick so angebracht
ist, daB die Schiene in Arbeitsstellung
sich in einer senkrecht zur Laufbahnebene
der Gardinenschiene verlaufenden Ebene be-
findet."

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent teilweise fiir
nichtig erkl&ért, soweit die erteilten Patentanspriiche iiber
die von den Beklagten verteidigte Fassung des Patentan-
spruches hinausgehen und im iibrigen die Klage abgewiesen.

Mit der Berufung verfolgt der Kldger seinen Antrag
auf vollstéindige Nichtigerklérung des Streitpatents weiter.

Die Beklagten beantragen, die Berufung zuriickzuwei-
sen.

Die Beklagten haben Anschlufiberufung eingelegt, mit
der sie zun#chst beantragt haben,

das angefochtene Urteil teilweise abzuiéndern
und die Klage insoweit abzuweisen, als sie sich
gegen das Patent 1 233 549 mit folgender Fas-
sung des Patentanspruches richtet:



Gardinenschnellaufreiher bestehend aus
einer der Gardinenschiene entsprechenden
Hilfsschiene fiir Rollen, die {iber ein
Mundstiick auf die Gardinenschiene {iberzu-
leiten sind,

dadurch gekennzeichnet, daB

a) die aus Rund- oder Profilmaterial be-
stehende Hilfsschiene S-f8rmig gestaltet
ist und

b) ein an sich bekanntes gabelférmiges Mund-
stlick aufweist,

c) welches so angebracht ist, da8 sich die
Hilfsschiene in Arbeitsstellung in einer
senkrecht zur Laufebene der Gardinen-
schiene verlaufenden Ebene befindet,

hilfsweise, das Streitpatent mit der aus dem
Tenor dieses Urteils ersichtlichen Anspruchs-
fassung aufrechtzuerhalten, wobei allerdings
das Wort .l -Schiene nicht funktionsgerecht
T-Schiene geschrieben war.

In der miindlichen Verhandlung haben die Beklagten den
Hauptantrag der AnschluBberufung zuriickgenommen und nur
noch den Hilfsantrag der AnschluBSberufung gestellt.

Der Kléger beantragt,

die AnschluSberufung zurlickzuweisen.

Der Senat hat ein Gutachten des gerichtlichen Sach-
verstindigen Privatdozent Akademischer Oberrat Dr. Rainer
FOIR: G, cingeholt. Der Sachversténdige hat
sein Gutachten in der miindlichen Verhandlung erlidutert und
ergénzt.



Entscheidungsgriinde

Die AnschluBberufung der Beklagten hat Erfolg. Die
Berufung des Klédgers ist dagegen unbegriindet.

I.

1. Der mit der AnschluBSberufung weiterverfolgte An-
trag ist umfassender als der Patentanspruch in der Fassung
des angefochtenen Urteils. Nach dem von der Anschlufiberu-
fung neugefafSiten Patentanspruch soll die Hilfsschiene fiir
die Rollen der Gardinenschiene entsprechen, neben Rundma-
terial mit aufgesetztem Kamm auch aus einer l-Schiene be-
stehen und ein an sich bekanntes gabelfdrmiges Mundstlick
aufweisen.

2. Die Neufassung des Patentanspruches, wie sie vom
Nichtigkeitssenat vorgenommen worden ist, beruht darauf,
dal die Beklagten das Streitpatent im ersten Rechtszuge
nur in einem beschrénkten Umfange, nédmlich nur mit der
Fassung des Patentanspruches verteidigt haben, der gegen-
liber der Nichtigkeitssenat die Nichtigkeitsklage des Kla-
gers abgewiesen hat. Die Beklagten sind im Berufungsrechts-
zuge an die im ersten Rechtszuge gewdhlte Art der Vertei-
digung ihres Patents gegeniiber der Nichtigkeitsklage nicht
gebunden. Sie kdnnen das mit der Nichtigkeitsklage ange-
griffene Patent im Berufungsrechtszuge im Wege der Anschluf-
berufung auch in einem weitergehenden Umfange verteidigen,
als das im ersten Rechtszuge geschehen ist, solange und
soweit die der Selbstbeschridnkung Rechnung tragende Nich-
tigkeitsentscheidung noch nicht rechtskréftig geworden
ist (BGH GRUR 1965, 480, 482 - Harnstoff).




3. Der von der AnschluBSberufung neugefaBte Patent-
anspruch enthdlt eine Einschréankung des erteilten Patent-
anspruches. Er erweitert oder verandert den Gegenstand
des erteilten Patents nicht in unzulédssiger Weise.

a) Die Streitpatentschrift weist schon im einlei-
tenden Satz der Beschreibung auf das Ziel der Erfindung
hin, Aufhinger fiir Vorhénge oder Gardinen bequem auf eine
Laufschiene zu {iberfilhren. Zu einer vorbekannten Vorrich-
tung fiir diesen Zweck bemerkt die Streitpatentschrift, sie
habe sich wegen ihrer Ausbildung als lange Leiste, die
abbiegbar gemacht sei, in der Praxis nicht durchsetzen
konnen, weil die Gardinenleisten hdufig in Nischen und
unzugéinglich angebracht seien (Sp.1, Z.22 - 28). Als der
Erfindung zugrunde liegende Aufgabe nennt die Streitpatent-
schrift unter anderem, die auf die Gardinenschiene aufzu-
bringenden Rollen in groBer Zahl mit der anzuhéngenden
Gardine auf kleinstem Raum bequem an einem Arbeitstisch
in die Vorrichtung bringen zu ktnnen (Sp.1, Z.37 - 41).
Das Gewicht der Gardine soll beim Anbringen an der Lauf-
schiene bequem bewiltigt (Sp.3, Z.12/13) und die Vorrich-
tung leicht an der Gardinenschiene gehaltert werden kénnen
(Sp.3, Z.14/15). Es gehbrte deshalb zu der dem Gegenstand
des Streitpatents zugrunde liegenden Aufgabe, dafiir zu
sorgen, daB die Gardinenrollen mit angehéngter Gardine
auch bei ungiinstiger rédumlicher Anordnung der Gardinen-
laufschiene leicht (bequem) von einer Hilfsvorrichtung
auf die Gardinenlaufschiene iberfiihrt werden ktnnen.

b) Der Losungsvorschlag nach den erteilten Patent-
anspriichen ist im Patentanspruch 1 sehr abstrakt dahin
umschrieben, da8 der Gardinenschnellaufreiher eine Fiihrung



fiir die auf die Gardinenschiene iiberzuleitenden Rollen
aufweist, die aus Rund- oder Profilmaterial, z. B. aus
einer T-Schiene besteht (Sp.4, Z.26 - 30). Das Mundstiick
zum Uberleiten auf die Gardinenschiene besteht nach An-
spruch 2 aus einem Gabelkamm mit zwei Zungen und ist
nach Anspruch 3 als Steckhiilse ausgebildet (Sp.4, Z.31 -
37). Im Anspruch 6 ist Schutz fiir die S- oder U~Form

des Ger#dts beansprucht (Sp.4, Z.45 - 48). Der Anspruch 8
ist auf einen Gardinenschnellaufreiher gerichtet, bei
dem alle Rollenaufhéinger z. B. als AuBenldufer fiir I-férmi-
ge Gardinenschienen in bequemer Arbeitsstellung auf den
Aufreiher aufzubringen, in den S~ oder U-Bogen leicht zu
halten und mit einer Bewegung auf die Gardinenschiene 2zu
iiberfiihren sind (Sp.4, Z.54 - 63).

c) Der L¥sungsvorschlag nach dem von der AnschluB-
berufung neugefaBten einzigen Patentanspruch besteht
darin, daB der Gardinenschnellaufreiher aus einer Hilfs-
schiene fiir die Rollen besteht, die der Gardinenschiene
entspricht; die Rollen werden iiber ein Mundstiick an der
Hilfsschiene auf die Gardinenschiene iibergeleitet; die
Hilfsschiene besteht aus Rundmaterial mit aufgesetztem
Kamm oder einer J-formigen Schiene und ist S-férmig ge-
staltet; das Mundstiick ist in an sich bekannter Weise
gabelfrmig; es ist so an der Hilfsschiene angebracht,
daB diese sich in der Arbeitsstellung in einer senkrecht
zur Laufebene der Gardinenschiene verlaufenden Ebene be-
findet.

d) Diese Neufassung des Patentanspruches schrinkt
den Gegenstand des erteilten Patentanspruches 1 ein. Der
erteilte Patentanspruch 1 war allein darauf gerichtet,




daB die Fihrung fiir die Rollen - damit ist die Hilfs-
schiene gemeint - aus Rund- oder Profilmaterial, zum
Beispiel aus einer 1V -Schiene, besteht. Der neugefaBte
Patentanspruch enthdlt dariiber hinaus weitere Merkmale
der Hilfsschiene, némlich den auf das Rundmaterial auf-
gesetzten Kamm, die S-fdrmige Gestalt der Hilfsschiene,
deren gabelfdrmiges Mundstiick und Angaben iiber die Lage
der Hilfsschiene in der Arbeitsstellung, in der sie in
einer senkrecht zur Laufebene der Gardinenschiene ver-
laufenden Ebene liegen soll. Diese Merkmale schrénken
den erteilten Schutzgegenstand auf einen Gardinenschnell-
aufreiher mit den genannten Form- und Lageerfordernissen
ein. Sie verdndern den Schutzgegenstand des Streitpatents
nicht in unzulédssiger Weise. Das in den Oberbegriff des
Patentanspruchs eingefiigte Merkmal, dafl die Hilfsschiene
der Gardinenschiene entsprechen soll, ist nicht so zu
verstehen, daB8 die Hilfsschiene der Formgestaltung der
Gardinenschiene entsprechen soll. Dieses Merkmal ist
nach den iiberzeugenden Ausfiihrungen des gerichtlichen
Sachverstdndigen in der miindlichen Verhandlung so aufzu-
fassen, daB es die Funktion der Hilfsschiene ndher um-
schreibt, die Aufhiénger(rollen) von der Hilfsschiene auf
die Gardinenschiene iiberleiten (iibergeben) zu kénnen.
Dazu bedarf es nicht notwendig einer {bereinstimmung

der Form der Hilfsschiene und der Gardinenschiene. DalB
dem Rundmaterial ein Kammstiick aufgesetzt sein soll, ist
in der Beschreibung des Streitpatents erwidhnt (Sp.3,
Z2.49/50) und in den Figuren 1 bis 3 der Patentzeichnung
dargestellt (siehe dort Bezugszeichen 1 und 2). Die T-Form
der Hilfsschiene ist im Anspruch 1 als Beispiel aufge-
fiihrt (Sp.4, Zeilen 29/30). Im erteilten Patentanspruch 6
war bereits die S~-Form des Gerdts unter Schutz gestellt,
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womit ersichtlich die Form der Hilfsschiene gemeint war,
Der erteilte Patentanspruch 2 bezog sich auf das Mund-
stiick, das aus einem Gabelkamm mit zwei Zungen bestehen
sollte. Damit war bereits die Gabelform des Mundstiicks
beansprucht. Aus dem durch die Patentzeichnung erléauter-
ten Anspruch 8 des Streitpatents ist die Arbeitsstellung
der S-férmigen Hilfsschiene in einer senkrecht zur Lauf-
schienenebene verlaufenden Ebene als Wesensmerkmal der
unter Schutz gestellten Erfindung zu entnehmen. Die

Figur 1 der Patentzeichnung 148t eindeutig erkennen, daB
der in dem Mundstiick auslaufende Schenkel der Hilfs-
schiene in einem rechten Winkel zum Aufreiher angeordnet
ist. Da sich das Mundstiick des Aufreihers beim Uberfiihren
der Aufhéngerrollen in der normalerweise waagerecht ver-
laufenden Ebene der Gardinenlaufschiene befindet und der
Benutzer des Aufreihers die aufgeféddelten Aufhéngerrollen
im U-formigen Teil der Hilfsschiene zu halten sucht, wie
das in der Beschreibung (Sp.3, Zeilen 24/25) angegeben
ist, ergibt sich die oben bezeichnete Lage der Hilfs-
schiene zur Laufschienenebene fiir den Betrachter ohne
weiteres, ohne daB dies iiber die Patentzeichnung hinaus
noch einer weiteren Erléuterung in der Patentbeschreibung
bedurft hédtte. Die von der AnschluBberufung vorgenommene
Selbstbeschréadnkung des Streitpatents ist demnach zuld#ssig.
Das hat zur Folge, daB8 der von der AnschluBberufung for-
mulierte Patentanspruch im Berufungsverfahren der Priifung
zu unterziehen ist, ob hinsichtlich seines Gegenstandes
ein Nichtigkeitsgrund des § 13 Abs. 1 Nr. 1 vorliegt.

II.

1. Gegenstand des neugefaBten Patentanspruchs des
Streitpatents ist ein Gardinenschnellaufreiher mit folgen-
den Merkmalen:




(1) Er besteht aus einer der Gardinenschiene entspre-
chenden Hilfsschiene fiir die Rollen,

(a) die aus Rundmaterial mit aufgesetztem Kamm oder
einer 4 -Schiene besteht
(b) und S-férmig ausgebildet ist.

(2) An der Hilfsschiene befindet sich ein an sich be-
kanntes gabelformiges Mundstiick, liber das die Rollen
von der Hilfsschiene auf die Gardinenschiene iiberge-
leitet werden.

(3) Das Mundstiick ist so an der Hilfsschiene angebracht,
daB diese sich in der Arbeitsstellung in einer senk-
recht zur Laufebene der Gardinenschiene verlaufen-
den Ebene befindet.

2. Hinsichtlich des Gegenstandes des von der An-
schluBberufung neugefaten Patentanspruchs ist ein Nich-
tigkeitsgrund des § 13 Abs. 2 Nr. 1 PatG nicht gegeben.

a) Eine unzulidssige Erweiterung einer Patentanmel-
dung iiber den Gegenstand des urspriinglichen Anmeldungsge-
genstandes hinaus, wie sie der Kléger behauptet, ist fiir
sich allein genommen kein Nichtigkeitsgrund im Sinne von
§ 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG. Dort ist nur die mangelnde Patent-
fdhigkeit des Patentgegenstandes nach den §§ 1 und 2 PatG
als Nichtigkeitsgrund aufgefiihrt. Der Umstand, da8 die
Streitpatentschrift méglicherweise einen unrichtigen An-
meldetag nennt und daB der Gegenstand des von der An-
schlu8berufung neugefaBten Patentanspruches in den am
14. Januar 1965 eingereichten Unterlagen méglicherweise
noch nicht vollstdndig beschrieben war, vermag der Klage
allein nicht zum Erfolg zu verhelfen.
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b) Eine neuheitsschéddliche Vorwegnahme des Gegen-
standes des von der AnschluBSberufung zuletzt verteidig-
ten Patentanspruches liegt nicht vor. Der eingeschiinkte
Patentgegenstand ist bereits in den am 21. Januar 1965
beim Deutschen Patentamt eingegangenen Anmeldungsunter-
lagen offenbart.

b1) Die Merkmale, daB8 die Hilfsschiene aus Rundma-
terial mit aufgesetztem Kamm bestehen und S-férmig aus-
gebildet sein soll, sind in der am 21. Januar 1965 ein-
gereichten Beschreibung ausdriicklich genannt. Das Mund-
stiick ist darin als aus einem Gabelkamm und einer Steck-
hiilse bestehend beschrieben. Damit lehnte sich die Be-
schreibung genau an das in der Zeichnung gesondert darge-
stellte Mundstiick an. Da dem Fachmann aus der vorverdf-
fentlichten, einen Gardinenaufhéngerrollenaufreiher be-
treffenden Patentschrift 918 406 bereits verschiedene
gabelftrmige Mundstiicke zum Uberfiihren der Aufhingerrol-
len von der Hilfsschiene auf die Gardinenlaufschiene be-
kannt waren (vgl. die Figuren 5, 6, 7 und 8 der Patent-
schrift 918 406), konnte er ohne weiteres Nachdenken er-
kennen, daB die woértliche Umschreibung des Mundstlicks
mit Gabelkamm und Steckhiilse nur beispielhaft gemeint
war und dag es flir die bequeme und reibungslose Ubergabe
der Aufhéngerrollen von der Hilfsschiene auf die Gardinen-
laufschiene im wesentlichen auf die Gabelform des Mund-
sticks ankam. Deshalb ist auch dieses gegeniiber den Unter-
lagen vom 21. Januar 1965 abstrakt formulierte Merkmal
bereits in diesen Unterlagen offenbart. Die Arbeitsstel-
lung der Hilfsschiene und des Mundstiicks zur Gardinen-
laufschiene konnte der Fachmann ebenfalls bereits anhand
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der am 21. Januar 1965 eingereichten Beschreibung ohne
weiteres der Zeichnung vom 17. Januar 1965 entnehmen.
Dies hat der gerichtliche Sachverstidndige zur Uberzeu-
gung des Senats ausgefiihrt. Er hat das glaubhaft aus der
Art der Abbildung des Gardinenschnellaufreihers in der
Zeichnung vom 17. Januar 1965 im Zusammenhang mit der
Beschreibung vom 21. Januar 1965 und der tatsidchlichen
Handhabung der Vorrichtung abgeleitet.

b2) Das weitere Merkmal, daB die Hilfsschiene aus
einer 1 -Schiene bestehen soll, ist in der am 21. Januar
1965 eingereichten Beschreibung nicht genannt und in der
Zeichnung vom 17. Januar 1965 nicht bildlich dargestellt.
Dieses Merkmal kann aus Rechtsgriinden nicht der Zeichnung
vom 4. Januar 1965 entnommen werden. Der Beklagte zu 1
hat in einem am 14, Januar 1965 beim Deutschen Patentamt
eingegangenen mit "Anmeldung zum Patent” {iberschriebenen
Schreiben vom 11. Januar 1965 zu priifen gebeten, ob zeich-
nerisch beigefiigte Vorrichtung zum Patent oder Gebrauchs-
muster erhoben werden kdnne, und bejahendenfalls um Schutz
der vorgenannten Vorrichtung gebeten. In der beigefiigten
Zeichnung vom 4, Januar 1965 ist die Vorrichtung als Gar-
dinenaufhédngung bezeichnet. Dazu ist bemerkt: "Keine Ein-
zelrolleneinfiihrung sondern Aufreihung iber Vorrichtung".
Die Vorrichtung ist in zwei Ausfiihrungen dargestellt wie
in den Figuren 1 und 5 der spédteren Patentzeichnung. Am
oberen Rand der Zeichnung vom 4. Januar 1965 sind Schienen
im Querschnitt dargestellt. T1 zeigt ein I-Profil; T2
zeigt ein kreisformiges Profil mit einem Rechteck im
Innern. AuBerdem ist ein Schnitt A-A dargestellt, der ein
kreisférmiges Profil mit einem oben angesetzten Steg zeigt.
Die Auskunftsstelle beim Deutschen Patentamt antwortete
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dem Beklagten zu 1 am 15. Januar 1965, auf seine Eingabe
vom 11, Januar 1965 kénne zur Zeit noch nichts veranlaft
werden, und lUbersandte ihm Merkblédtter und Anmeldebestim-
mungen, Sie empfahl dem Beklagten zu 1, bei seiner Anmel-
dung darauf hinzuweisen, daf in der Auskunftsstelle be-
reits Zeichnungen unter der Nummer PA 019 250 (L) vorli-
gen, damit diese beigefiigt werden kénnten. Die Beklagten
{ibersandten nunmehr mit Schreiben vom 17. Januar 1965

- beim Deutschen Patentamt eingegangen am 21. Januar 1965 .
die Antridge auf Erteilung eines Patents, eine mit dem

12. Januar 1965 datierte Beschreibung und eine Zeichnung
vom 17. Januar 1965. Sie erbaten die in der Auskunfts-
stelle eingegangenen Zeichnungen und Antrége zuriick und
baten, dafiir "die jetzt von Ihnen erwlinschten beziiglich
vorgeschriebenen Antridge und Zeichnungen zu iibernehmen",
In der beigefiigten Beschreibung wird ein anderes Profil
als Rundmaterial mit aufgesetztem Kamm nicht genannt. Auf
der beigefiigten Zeichnung fehlen die Profildarstellungen
der Zeichnung vom 4, Januar 1965.

Nach der mit Schreiben vom 17. Januar 1965 ausge-
sprochenen Bitte, die bei der Auskunftsstelle eingegan-
genen Zeichnungen und Antrége zurilickzusenden und dafiir
die "erwiinschten" Antrége und Zeichnungen zu libernehmen,
mit der die frilher eingereichten Unterlagen endgliltig
fallengelassen wurden, kdénnen die Zeichnungen vom
4, Januar 1965 nicht mehr zu den urspriinglichen Anmel-
dungsunterlagen gerechnet werden, die die Priorit#dt des
Patentgegenstandes begriinden. Diese Bitte kann anderer-
seits aber auch nicht so verstanden werden, daB die Be-
klagten damit auf einen Schutz fiir diejenigen Ausbildungen
des Gardinenschnellaufreihers verzichteten, die in den
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Zeichnungen vom 4. Januar 1965, nicht aber in der am
21. Januar 1965 eingereichten Beschreibung und in der
Zeichnung vom 17. Januar 1965 in Wort und Bild darge-
stellt waren, die der Fachmann jedoch der genannten Be-

schreibung und der Zeichnung ohne niéihere Uberlegung ent-
nehmen konnte.

Der gerichtliche Sachverstindige hat in der miind-
lichen Verhandlung iiberzeugend dargelegt, da8 ein Fach-
mann aus der am 21. Januar 1965 eingereichten Beschreibung
und aus der Zeichnung vom 17. Januar 1965 ohne weiteres
Nachdenken von der Hilfsschiene aus Rundmaterial mit auf-
gesetztem Kamm zur Fiihrung der Rollen und zur Verstiarkung
der Schiene zu einer .L -Schiene gelangen konnte. Der
Fachmann habe ohne weiteres erkennen kénnen, dafl es bei
der Hilfsschiene aus Rundmaterial mit aufgesetztem Kamm
fiir die Aufnahme und filir die Flihrung der Rollen bei der
tibergabe auf die Gardinenlaufschiene nur auf die neben
dem Kamm (d.h. dem nach oben gerichteten Steg) liegenden
im wesentlichen waagerechten Schultern des Rundmaterials
ankomme. Deshalb habe ihm die Hilfsschiene aus Rundmate-
rial mit aufgesetztem Kamm eine 1. ~-férmige Hilfsschiene

nahegelegt, ohne dal dies n#here Uberlegungen erfordert
hétte.

Es stellt sich demnach die Frage, ob dem Merkmal
der - -Form der Hilfsschiene des eingeschriénkten Patent-
gegenstandes, das bereits im erteilten Patentanspruch 1
des Streitpatents aufgefiihrt war, die Prioritét des Ein-
gangs der unter dem 12. Januar 1965 datierten Beschrei-
bung und der Zeichnung vom 17. Januar 1965 beim Deutschen
Patentamt, ndmlich vom 21. Januar 1965, zuerkannt werden
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kann, obwohl dieses Merkmal darin nicht ausdriicklich
genannt oder bildlich dargestellt worden ist. Diese

Frage ist zu bejahen. Der erkennende Senat hat es in
seinem Urteil vom 15. Oktober 1974 - X ZR 79/72 - BGHZ
63, 150, 154 - Allopurinol - fiir die Beanspruchung der
Prioritédt nach Art. 4 Abs. 1 der Pariser Verbandsiiber-
einkunft ausreichen lassen, daB8 sich einzelne nicht aus-
driicklich erwdhnte Merkmale der Erfindung dem Durch-
schnittsfachmann aus der Voranmeldung ohne weiteres, d.h.
ohne weiteres Nachdenken und ohne nihere Uberlegungen
ergeben. Er hat dazu auf einen Ausspruch im Urteil vom
22. Dezember 1966 - Ia ZR 225/63 - S.8 - Nadelrollenkifig
(abgedruckt bei Liedl, Entscheidungen des Bundesgerichts-
hofs in Zivilsachen - Nichtigkeitsklagen 1965/66, 694,
700) verwiesen, wonach zum Gegenstand der urspriinglichen
Anmeldung nicht allein das dort ausdriicklich Beschrie-
bene, sondern auch dessen glatte Aquivalente zdhlen (BGHZ
aa0 S.155). Dieser Grundsatz gilt im Nichtigkeitsverfah-
ren fir die Beurteilung der Prioritdt des ersten Eingangs
eines Erfindungsmerkmals im Patenterteilungsverfahren in
denjenigen F&llen, in denen das betreffende Merkmal Ein-
gang in den erteilten Patentanspruch gefunden hat. Sol-
chenfalls wird dann aber bei einer Abweisung der Nichtig-
keitsklage im Patentverletzungsstreit darauf zu achten
sein, daB der Schutzumfang des Patents hinsichtlich wei-
terer Aquivalente nach dem Offenbarungsgehalt der erst-
maligen Offenbarung des Anmeldungsgegenstandes im Patent-
erteilungsverfahren, nicht aber nach den dem Anmeldungs-
gegenstand zuzurechnenden glatten Aquivalenten zu bemes-
sen ist. Demnach kommt dem nach den iiberzeugenden Ausfiih-
rungen des gerichtlichen Sachverstindigen als eine glatt
dquivalente Ausfiihrungsform zu der Hilfsschiene aus Rund-
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material mit aufgesetztem Kamm anzusehenden Merkmal der
d-formigen Hilfsschiene die Prioritd#t vom 21. Januar 1965
zu., Somit sind sé@mtliche Merkmale des Gegenstandes des
von der AnschluSberufung neugefaBten Patentanspruches
bereits in den Anmeldungsunterlagen des Streitpatents
offenbart gewesen, als am 21. Oktober 1965 die Gebrauchs-
musterunterlagen 1 925 580 der Beklagten der Offentlichkeit
zugédnglich wurden. Diese Unterlagen sind daher dem einge~
schrénkten Patentanspruch gegeniiber nachverffentlicht.
Dasselbe gilt von der noch spidter verdffentlichten Ausle-
geschrift 1 218 127. Sie beeintrédchtigen die Neuheit des
eingeschrédnkten Patentgegenstandes ebensowenig wie die
offenkundige Benutzung des Gardinenwaschaufreihers "Quick-
boy",von der der Kliéger selbst nicht behauptet, da8 sie
vor dem 21. Januar 1965 geschehen sei.

b3) Die Vorrichtung zum Uberfiihren von Laufrollen-
aufhé@ngern fir Vorhdnge oder Gardinen auf die Laufschienen
nach der deutschen Patentschrift 918 406 nimmt den Gegen-
stand des von der AnschluBSberufung neugefaSten Patentan-
spruches nicht vorweg. Diese im Jahre 1954 verdffentlichte
Druckschrift beschreibt Halter fiir Laufrollenaufhé@nger in
Form von Profilschienen mit verschiedenen Profilgestaltun-
gen. So zeigen die Figuren 2, 9 und 16 beispielsweise ein
C:}fﬁrmiges Profil des Halters. Dem Rundmaterial nach dem
von der AnschluBberufung neugefaBten Patentanspruch des
Streitpatents am nidchsten kommt das db -frmige Schiénenpro-
fil nach Figur 4 der Patentschrift 918 406, das den unteren
1 -férmigen Teil der Gardinenlaufschiene umfaSt. Das.b -for-
mige Profil gem#B Figur 8 der Patentschrift 918 406 weist
einen aufgeschnittenen Schenkel (i) auf, der zu Zungen (r)
geformt ist, die sich auf Jjede Seite des Laufschienensteges -
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fiir die Gardinenaufhéngerrollen auflegen, wenn die auf
dem Halter befindlichen Rollen auf die Laufschiene iiber-
geleitet werden. Auf Seite 2, rechte Spalte, Zeilen 122
bis 126 der Patentschrift 918 406, ist eine Besonderheit
des Halters beschrieben, die eine Ubergabe der Aufhinger-
rollen auf die Gardinenlaufschiene bei beengten ré@umlichen
Verhdltnissen am Ende der Laufschiene, zum Beispiel in
Fensternischen oder Fensterecken, ermdglichen soll. Dort
wird vorgeschlagen, die [ -ftrmige Schiene nach Figur 9
an den Flanschen (g5) einzuschneiden (d.h. einzukerben),
damit sie gebogen werden kann, wenn das notwendig ist.

Der gerichtliche Sachversténdige hat in seinem schrift-
lichen Gutachten und in der miindlichen Verhandlung iliber-
zeugend dargelegt, daB dem Fachmann an dieser Stelle der
Patentschrift 918 406 nur das seitliche Abbiegen der Auf-
reiherschiene offenbart ist. Dem ist beizutreten, denn
die Kerben in den beiden Stegen (g°) der [(-férmigen Auf-
reiherschiene (a) erlauben ein einwandfreies Biegen der
Schiene (a) nur in einer waagerechten Ebene zu der Gar-
dinenlaufschiene (e). Bei einer Biegung der Halterschiene
(a) in einer senkrechten Ebene zu der Gardinenlaufschiene
(e) wiirden sich infolge des [ -ftrmigen Profils der Hal-
terschiene mit den eingekerbten Flanschen Verwindungen
der Halterschiene ergeben, die den einwandfreien Lauf der
Gardinenaufhingerrollen behindern wiirden. Diese Schwie-
rigkeiten lenken den Leser der Patentschrift 918 406 davon
ab, die Halterschiene (a) in einer senkrecht zur Gardinen-
laufschiene verlaufenden Ebene zu biegen, wenn die Uber-
gabe der Gardinenaufhéngerrollen in ré@umlich beengten
Verhédltnissen am Ende der Gardinenlaufschiene erfolgen
soll. Schon aus diesem Grunde nimmt die Patentschrift

918 406 den Gegenstand des von der AnschluSiberufung neuge-
faBten Patentanspruches nicht vorweg.
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c) Der gerichtliche Sachverstindige sieht in der
Méglichkeit, mit dem S-formigen Aufreiher nach dem Streit-
patent einen Vorhang an sonst unzugénglichen Stellen in
die Vorhanglaufschiene einfiihren zu ktnnen, den wesent-
lichen technischen Fortschritt des Streitpatents gegen-
iiber dem Aufreiher nach der Patentschrift 918 406. Dem
ist im Ergebnis beizutreten. Der in einer waagerechten
Ebene, d.h. seitlich abgebogene Halter mit einer [ -formi-
gen Schiene nach der Patentschrift 918 406 ermdglicht zwar
bereits die Uberfiihrung der Aufhiingerrollen auf die Gardi-
nenlaufschiene in Nischen oder Ecken. Die Handhabung des
in einer waagerechten Ebene befindlichen Halters ist je-
doch umstdndlich. Insbesondere unter dem Gewicht eines
an den Aufhidngerrollen angehiéngten Vorhanges neigt sich
die waagerechte Schiene nach unten, so daB8 die Spitze des
Halters nur mit Schwierigkeiten an die Laufschiene ange-
setzt werden kann., Es besteht die Gefahr, daB8 die Rollen
mit dem eingehéngten Vorhang aus einer nach unten geneig-
ten Schiene herausrollen. Héngt der Vorhang hingegen in
dem U~-f6rmigen Teil des S~formigen Aufreihers, so ist
diese Gefahr gebannt. Der angehidngte Vorhang iibt auf die
Spitze des S-férmigen Aufreihers keinen nach unten ge-
richteten Zug aus. Die Spitze der Hilfsschiene kann bequem
an die Gardinenlaufschiene angesetzt werden. Dabei kann
der Benutzer den Aufreiher mit dem angehiéngten Vorhang
bequem halten. Deshalb kann dem Gegenstand des von der
AnschluBberufung neugefafiten Patentanspruches der tech-
nische Fortschritt nicht abgesprochen werden.

d) Insoweit kann auch die Erfindungshdhe nicht ver-
neint werden. Der Stand der Technik in der Patentschrift
918 406 gab dem Durchschnittsfachmann keine Anregung, den
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Aufreiher S-férmig so auszubilden, daB sich die Schiene
in der Arbeitsstellung in einer senkrecht zur Gardinen-
laufschienenebene verlaufenden Ebene befindet. Diese An-
ordnung der Hilfsschiene des Aufreihers ergab, nachdem
sie aufgefunden war, den iiberraschenden Vorteil der be-
deutend erleichterten Handhabung des Aufreihers mit
einem angehidngten Vorhang. Die Patentschrift 918 406 war
schon mehr als neun Jahre bekannt, ohne da8 jemand auf
den Gedanken gekommen wire, die gebogene Schiene (a) in
eine solche S-Form zu bringen, die in der Arbeitsstellung
senkrecht zur Gardinenlaufschienenebene steht. Der LOG-
sungsvorschlag nach dem von der AnschluBberufung neuge-
faBten Patentanspruch mag im nachhinein einfach erschei-
nen, Das nimmt ihm jeddch nicht die Erfindungshdhe, denn
diese ist von dem Standpunkt aus zu beurteilen, der sich
aus dem Stand der Technik vor der Anmeldung ergibt. Vom
Stand der Technik in der Patentschrift 918 406 her betrach-
tet, ist der Gegenstand des neugefaBten Patentanspruches
als das Ergebnis einer iiberdurchschnittlichen Leistung
anzusehen, der deshalb die Erfindungshthe nicht abgespro-
chen werden kann.

I1I.

Die AnschluBberufung der Beklagten ist demnach begriin-
det. Deshalb war das angefochtene Urteil abzuindern und
der Patentanspruch gemid8 dem Antrag der AnschluBberufung
neuzufassen. Die Berufung des Kligers ist dagegen unbegriin-
det und deshalb zuriickzuweisen,

Mit Riicksicht auf die teilweise Zuriicknahme der An-
schluBberufung, die zunichst darauf abzielte, auch Profil-
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material fiir Innenldufer in den Patentgegenstand einzu-

beziehen, erscheint es billig, die Kosten des Verfahrens
nach §§ 42 Abs. 3, 40 Abs. 2, 36 q Abs. 1 Satz 2 PatG im
angegebenen Verhdltnis auf die Parteien zu verteilen.

Ballhaus Bruchhausen Windisch

Hesse Brodefler
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