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Recht erkannt:
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Die Klage wird abgewiesen.
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Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 29. Juli
1970 angemeldeten deutschen Patents 20 37 555 (Streitpa-
tent), das Ausbildung und Anordnung eines Ruckblickspiegels
fir Seitenturen von Kraftfahrzeugen betrifft. Das Patent ist
mit zwei Patentanspriuchen erteilt; sein Anspruch 1 hat in
der erteilten Fassung folgenden Wortlaut:

"Ausbildung und Anordnung eines auPferhalb des Inneren
von Kraftfahrzeugen, insbesondere von Personenkraftwa-
gen, vorgesehenen Rickblickspiegels im vorderen Bereich
einer Seitentire, die mit einer in Flhrungsschienen ge-
fihrten, versenkbaren Seitenscheibe ausgerlistet ist und
einen von der Tiroberkante und dem Fensterrahmen be-
grenzten Fensterausschnitt aufweist, wobei die vordere
Fihrungsschiene fir die nur einen Teil des Fensteraus-
schnitts abdeckende versenkbare Seitenscheibe aus der
Tiroberkante herausragt und mit dem schrdg nach oben
hinten verlaufenden vorderen Teil des Fensterrahmens
verbunden ist,

dadurch gekennzeilchnet,

daP die vor der vorderen Fuihrungsschiene (50) befindli-
che, von der versenkbaren Seitenscheibe (2} nicht be-
deckte fensterfreie Flache des Fensterausschnitts (6)
durch ein entsprechend ausgebildetes Halteteil des Rlck-
blickspiegels (9) abgedeckt ist."



Wegen des weiteren Anspruchs wird auf die Patentschrift
Bezug benommen. Der Wortlaut der erteilten Anspriiche stimmt
mit dem der urspringlichen Anmeldung nicht tberein. Insoweit
wird auf die Anmeldeunterlagen verwiesen,

Aus diesem Patent hat die Beklagte die Klagerinnen des
vorliegenden Verfahrens auf Schadensersatz und Rechnungsle-
gung in Anspruch genommen. Daraufhin haben die Klagerinnen
mit der Begrindung, der Gegenstand des Streitpatents sei ge-
genuber der urspringlichen Anmeldung unzuldssig erweitert
und durch den druckschriftlichen Stand der Technik, insbe-
sondere das vorbekannte Entwicklungsmodell "Exemplar I", ei-
ne vorverdffentlichte Designstudie American Motors AMX/2,
die britische Patentschrift 1 098 723 und den das Modell
Karman-Ghia-Cabriolet betreffende Datenblatt des VW-Ersatz-
teilkatalogs nahegelegt, Nichtigkeitsklage erhoben mit dem
Ziel, das Streitpatent insgesamt fir nichtig zu erklaren.
Die Beklagte ist diesem Begehren entgegengetreten.

Mit seinem Urteil vom 6. Oktober 1993 hat das Bundespa-
tentgericht das Streitpatent flr nichtig erklart. Gegen die-
se Entscheidung richtet sich die Berufung der Beklagten, mit
der sie ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiterverfolgt.
Die Klagerinnen bitten um Zurlickweisung des Rechtsmittels.

Als gerichtlicher Sachverstandiger hat
Herr Prof. Dr.-Ing. Rolf Gnadler, Mitglied der Leitung des
Instituts fir Maschinenkonstruktionslehre und Kraftfahrzeug-
bau der Universitdt Karlsruhe, ein Gutachten erstellt und
dieses in der mundlichen Verhandlung erlautert und erganzt.



Entscheidungsgrunde:

Die Berufung ist zuldssig und hat in der Sache Erfolg.

I. Der Zulassigkeit der Nichtigkeitsklage steht nicht
entgegen, dap das Streitpatent infolge Zeitablaufs erloschen
ist. Zwar setzt nach der Rechtsprechung des Senats die Nich-
tigkeitsklage nach Ablauf der Geltungsdauer eines Patents
ein schutzwirdiges Interesse des Klagers an der Nichtiger-
kldrung voraus (vgl. Sen.Urt. v. 26.6.1973 - X ZR 23/71,
GRUR 1974, 176 - Schraubennahtrohr). Daflir genugt jedoch,
dap der Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens sich auf Rechte
des Nichtigkeitskldgers auswirken kann und die Durchfihrung
des Verfahrens der Wahrung dieser Rechte dient (Sen.Urt. v.
16.2.1982 - X ZR 78/80, GRUR 1982, 355 - Bauwerksentfeuch-
tung). Diese Voraussetzung ist hier schon mit Ricksicht auf
die Inanspruchnahme der Kldgerinnen aus dem Schutzrecht er-
fullc.

Den Parteiwechsel auf seiten der Kldagerinnen hat das
Bundespatentgericht als jedenfalls sachdienlich angesehen
und daher zugelassen. Der erkennende Senat schlieft sich dem
an. Gegen die Zulassigkeit des Parteiwechsels hat auch die
Berufung keine Einwande erhoben.

IT. Die Klage ist jedoch nicht begrindet. Ohne Erfolg
machen die Klagerinnen geltend, das Streitpatent sei gegen-
Uber der ursprunglichen Offenbarung unzuldssig erweitert.
Die Voraussetzungen des Nichtigkeitsgrundes nach der hier im
Hinblick auf die Anmeldung des Streitpatents vor dem 1. Ja-
nuar 1978 nach Art. IV in Verbindung mit Art. XI § 1 Abs. 1




und § 3 Abs. 7 IntPatUG mafgeblichen materiellen Vorschrift
des § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG 1968 hat der Senat nicht fest-
stellen kénnen. Andere Grunde, die zur Vernichtung des
Streitpatents fihren kénnten, sind weder geltend gemacht
noch sonst ersichtlich. Die damit verbleibenden Zweifel wir-
ken sich zum Nachteil der fuir die Voraussetzungen des Nich-

tigkeitsgrundes darlegungs- und beweispflichtigen Kl&gerin-
nen aus.

1. Gegenstand der Lehre des Streitpatents sind Ausbil-
dung und Anordnung eines RUckblickspiegels fir Seitentliren
von Kraftfahrzeugen, insbesondere Personenkraftwagen. Einen
solchen Spiegel schildert die Streitpatentschrift einleitend
als aus der deutschen Auslegeschrift 12 32 844 bekannt. Die-
ser sel teilweise in einem aus der Fahrzeugkontur nach aufen
ragenden Gehduse untergebracht, das seinerseits unter einer
ausstellbaren, vor der vorderen, bis zum horizontalen oberen
Teil des Fensterrahmens verlaufenden Fuhrungsschiene ange-
ordnet ist. An dieser Konstruktion beméngelt sie, dap der
RUckblickspiegel zwar weitgehend vor Witterungseinflissen
geschitzt werde, seine Konstruktion und sein Einbau jedoch

aufwendig und damit teuer und er selbst &sthetisch stdérend
sei.

An weiter als bekannt dargestellten Anordnungen, bei de-
nen der Riuckblickspiegel auf die duPere Seite des TilrauBen-
blechs geschraubt werde, beanstandet die Patentschrift, dap
hierflr Bohrungen und besondere Befestigungselemente erfor-
derlich seien. Das bedinge nicht nur einen erhdhten Ferti-
gungsaufwand, sondern sei auch hinsichtlich der Stabilitét
der Befestigung unbefriedigend. Hinzu komme, daP bei dieser



Befestigung wegen der Bohrungen im TuUrblech und insbesondere
aufgrund der schon bei geringen StéPen gegen den Spiegel
auftretenden Verbiegungen des Blechs die Gefahr vorzeitiger
Korrosion bestehe. Schlieflich erwdhnt die Streitpatent-
schrift die britische Patentschrift 1 098 723, die die Ver-
wendung von Fuhrungsschienen zur Flhrung einer versenkbaren
Seitenscheibe lehre, Uber die Anordnung von Ruckblickspie-
geln jedoch keine Aussage treffe.

2. Ausgehend von diesem Stand der Technik bezeichnet die
Streitpatentschrift es als das zu ldsende technische Pro-
blem, einen Ruckblickspiegel zu schaffen, der mehrere Vor-
teile aufweisen soll. Als ein zu ldésendes technisches Pro-
blem gibt die Streitpatentschrift eine sichere Fuhrung der
Fensterscheibe an. Hierfir werden - als solche im Stand der
Technik bekannte - vertikal in die Fensterdffnung hineinrei-
chende FlUhrungsschienen verwendet, von denen die hintere die
Fensterd6ffnung begrenzt und die vordere so verldauft, dap in
Richtung auf die vordere Seitenkante der Tur eine dreieckige
Offnung verbleibt, die von der bei geschlossenem Fenster auf
den Raum zwischen den Flihrungsschienen beschré&nkten Fenster-
scheibe nicht bedeckt wird. Weiter wird eine organische Ver-
bindung von Tur und Spiegel angestrebt, die dadurch erreicht
werden soll, dap seine Halterung nach Form und Grdfe an die
Dreiecksflache angepapt ist, die zwischen der vertikal ver-
laufenden vorderen Fuhrungsschiene fir die versenkbare Sei-
tenscheibe und den in diesem Bereich schrdg nach oben ver-
laufenden Rahmen entsteht, und so befestigt wird, dap sie
diese Flache dichtend abdeckt. Dardber hinaus will die Lehre
des Streitpatents nach der in der Schrift formulierten Auf-
gabenstellung die von dem Spiegel ausgehende Unfallgefahr



verringern. Dem dient eine glatte Form des Spiegels und sei-
nes Gehduses sowie dessen dichte Anbringung an der Fahrzeug-
tur.

Durch die Lehre des Streitpatents geldst werden soll
dariber hinaus ein weiteres, in der in der Schrift genannten
Aufgabenstellung nicht ausdricklich erwdhntes technisches
Problem, das sich aus der Kritik der Schrift im Stand der
Technik ergibt. Durch die gewahlte Konstruktion soll eine
Befestigung des Spiegels an der TilrauPenwand vermieden wer-
den, die nach den Angaben der Streitpatentschrift eine Ursa-
che fur eine verstarkte Korrosionsgefahr bildet.

3. Zur Loésung dieser Probleme schllgt die Streitpatent-
schrift in der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 eine
Ausbildung und Anordnung eines RUckblickspiegels mit folgen-
den Merkmalen vor:

(1) Der RUckblickspiegel ist im vorderen Bereich einer
Seitentire angebracht.

(2) Die Seitentlre ist mit einer in Fihrungsschienen ge-
flihrten versenkbaren Seitenscheibe ausgeristet.

(3) Die TiUr weist einen von der Tiroberkante und dem
Fensterrahmen begrenzten Fensterausschnitt auf.

(4) Die versenkbare Seitenscheibe deckt nur einen Teil-
bereich des Fensterausschnitts ab.
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(5) Die vordere Fluhrungsschiene fir die versenkbare Sei-
tenscheibe ragt aus der Turoberkante heraus.

(6) Die vordere Flihrungsschiene ist mit dem schr&g nach
oben verlaufenden vorderen Teil des Fensterrahmens
verbunden.

(7) Die vor der vorderen Fihrungsschiene befindliche,
von der versenkbaren Seitenscheibe nicht bedeckte
fensterfreie Flache des Fensterausschnitts ist durch
ein Halteteil des Ruckblickspiegels abgedeckt.

(8) Das Halteteil ist dazu entsprechend ausgebildet.

Der fachkundige Leser erkennt dabei, daP die in Mexrk-
mal (7) angesprochene Abdeckung den dreieckfdérmigen Tell des
Fensterausschnitts zwischen dem schrdg nach oben verlaufen-
den Teil des Rahmens und der vorderen Fihrungsschiene dich-
tend abschliePen soll. Allerdings ist der Begriff der Abdek-
kung nach den Ausfihrungen des gerichtlichen Sachverstandi-
gen aus der Sicht des Fachmanns nicht eindeutig. Von ihr
wird danach sowohl bei einer blofen den Durchtritt von Licht
hindernden Funktion als auch bei einer abdichtenden Wirkung
gesprochen. Was jeweils konkret damit bezeichnet werden
soll, mup der Fachmann daher der weiteren Beschreibung, ins-
besondere der Funktion entnehmen, der die Abdeckung dient.
Das fihrt ihn schon aufgrund einfacher Uberlegungen dazu,
daP hier ebenso wie bei der in Merkmal (4) angesprochenen
Abdeckfunktion der versenkbaren Seitenscheibe ein dichtender
Abschlup der Offnung durch den Spiegel gemeint ist. Dieser
ist, wie er unschwer erkennt, schon unerldpflich, um das Ein-




dringen von unerwinschter Feuchtigkeit oder unbefugte Zu-
griffe auf das Fahrzeug zu unterbinden. Durch die die ubrige
Fenster®ffnung verschliefende Seitenscheibe kann dies nicht
erreicht werden. Die Scheibe wird an der der Dreiecksfléche
abgewandten Seite der Flhrungsschiene gefihrt und reicht da-
her in die Dreiecksflache nicht hinein. Von den in der
Streitpatentschrift vorgeschlagenen Ldosungsmitteln steht da-
her nur das Halteteil des RUckblickspiegels zur Verfligung,
so dap mit der dort in Merkmal (7) offenbarten Abdeckung der
Offnung durch dieses Halteteil nur ein abdichtender Abschlup
der Dreiecksflédche gemeint sein kann. Das bedingt, wie der
Fachmann ebenfalls unschwer erkennt, zum einen, dap der
Spiegel auf der AuPenseite der die Dreiecksdéffnung begren-
zenden Fuhrungsschiene und Rahmenteile aufliegt und zum an-
deren eine flUr diesen Zweck geeignete Formgebung des auf der
O0ffnung aufliegenden Teils des Spiegels hat.

4. Ein Spiegel mit diesen Merkmalen war, wie auch die
Klagerin nicht in Zweifel zieht, im Prioritétszeitpunkt neu.
Er ist in keiner der vorliegenden Entgegenhaltungen iden-
tisch vorbeschrieben; fir eine neuheitsschadliche Vorbenut-
zung sind Anhaltspunkte ebenfalls nicht zu erkennen. Auch
eine Fortschrittlichkeit gegeniliber dem Stand der Technik ist
ihm nicht abzusprechen. Die Anbringung bei der zwischen vor-
derer FlUhrungsschiene und vorderem Rahmen gebildeten Drei-
ecksOffnung vermeidet Biegebeanspruchungen des Blechs der
Karosserie, wie sie bei einer Befestigung an der Turwand
oder am Kotfllugel nicht zu vermeiden sind.
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5. Durch die Anderungen gegeniiber der ursprunglichen An-
meldung wird der Gegenstand des Schutzrechtes nicht im Sinne
des § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG 1968 (§ 38 PatG 1981) unzuldssig
erweitert, so dap hier dahinstehen kann, ob eine unzuldssige
Erweiterung als solche einen eigensté&ndigen Nichtigkeits-
grund nach dem Patentgesetz 1968 darstellt.

a) Von dem Gegenstand des Anspruchs 1 nach der ursprung-
lichen Anmeldung unterscheidet sich der des erteilten An-
spruchs - abgesehen von Anderungen in Form der Verlagerung
einzelner Elemente aus dem Kennzeichnungsteil in den Oberbe-
griff mit lediglich redaktioneller Bedeutung - dadurch, dap
das Schutzbegehren von einer Seitentir mit einer urspring-
lich im Oberbegriff und unter c¢) beschriebenen Anordnung und
Ausbildung eines AuPenspiegels auf diese Anordnung und Aus-
bildung verlagert wurde und zugleich mit dem neu in den An-
spruch aufgenommenen Halteteil eine bestimmte Form der Be-
festigung des Spiegels neu eingefihrt wurde. Durch beide Ab-
wandlungen wird das urspringliche Schutzbegehren lediglich
in rechtlich unbedenklicher Weise eingeschrénkt. So hat dies
auch das sachverstdndlg besetzte Bundespatentgericht bei

seinen im Einspruchsverfahren ergangenen Entscheidungen ge-
sehen.

b) Nach der gefestigten Rechtsprechung des Senats ist
der Anmelder bzw. der Patentinhaber im Erteilungsverfahren
nicht gehindert, sein Patent zu beschréanken (BGHZ 110, 123,
125 = GRUR 1990, 432 - Spleipkammer; BGHZ 111, 21, 24 = GRUR
1990, 510, 511 - Crackkatalysator I; Sen.Beschl. v.
30.10.1990 - X ZB 18/88 - Bodenwalze, GRUR 1991, 307, 308),
solange auf diese Weise weder der Schutzbereich erweitert
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noch an die Stelle der zum Patent angemeldeten Erfindung ei-
ne andere (ein aliud) gesetzt wird (BGHZ 66, 17; BGHZ 110,
123, 125 - Spleipfkammer; BGHZ 111, 21, 24 - Spreizdubel).
Letzteres ist der Fall, wenn die Lehre in der nunmehr bean-
spruchten Form nicht in der Patentschrift offenbart ist
(BGH, Beschl. v. 6.10.1994 - X ZB 4/92, GRUR 1995, 113 - Da-
tentréger). Die Anforderungen an die Offenbarung einer Er-
findung ergeben sich fur das hier anzuwendende alte Recht
aus § 26 Abs. 1 Satz 4 PatG 1968. Danach wird unter der er-
forderlichen und zugleich fir eine Beschrénkung des Patent-
anspruchs ausreichenden Offenbarung eine solche Beschreibung
in den urspringlichen Anmeldungsunterlagen verstanden, nach
der eine Benutzung der Erfindung durch andere Sachversténdi-
ge mdéglich erscheint. Offenbart ist alles das, was in der
Gesamtheit der ursprunglichen Unterlagen schriftlich nieder-
gelegt ist und sich dem Fachmann ohne weiteres aus dem Ge-
samtinhalt der Unterlagen am Anmeldetag erschlieft (vgl.
BGH, Urt. v. 14.10.1982 - X ZR 56/79, GRUR 1983, 169, 170

- Abdeckprofil). Dabei ist unerheblich, ob das hinzugetrete-
ne Merkmal in der Beschreibung gegentber anderen Lésungen
als vorteilhaft, zweckmdfig oder bevorzugt bezeichnet ist.
Ebensowenig gibt es eine Abstufung in der Wertigkeit der fir
die Beschreibung der Erfindung benutzten Offenbarungsmittel
(BGHZ 111, 21, 25 - Crackkatalysator I).

c) Die Verlagerung des nach der urspringlichen Fassung
auf eine Fahrzeugtiir mit einer ndheren Ausgestaltung gerich-
teten Schutzbegehrens auf Ausrichtung und Ausbildung eines
Ruckblickspiegels enthalt - wie auch die Klagerinnen nicht
verkennen - lediglich eine inhaltliche Einschrénkung. Anord-
nung und Ausbildung eines solchen Spiegels waren bereits Ge-
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genstand des urspringlichen Anspruchs 1. Unter Schutz ge-
stellt werden sollte durch diesen Anspruch auch die Anord-
nung eines Ruckblickspiegels im vorderen Bereich der Tlr in
der Weise, daPp durch ihn der vor der vorderen Fuhrungsschie-
ne liegende Bereich des Tur- bzw. Fensterausschnitts abge-
deckt wird, Diese Anordnung stellt aus der Sicht des fach-
kundigen Lesers der Schrift einen wesentlichen Teil der Er-
findung dar, wie sich Uber die Beschreibung hinaus auch dar-
aus ergibt, dap sich die weiteren Schutzanspriche der ur-
springlichen Anmeldung ausschlieflich mit ihm und seiner Ge-
staltung befassen.

d) Eine unzulassige Erweiterung enthalt der neu gefate
Patentanspruch auch nicht wegen des neu in den Anspruch ein-
gefihrten Halteteils. Auch dieses ist Gegenstand der mit der
ursprunglichen Anmeldung offenbarten Erfindung. Zwar ist ein
solches Halteteil in der Schrift nicht ausdricklich erwdhnt.
Auf diesen Wortlaut ist die Offenbarung nach den urspringli-
chen Unterlagen jedoch nicht beschrankt. Von ihr wird Uber
den Inhalt der Patentanspriche und den Wortlaut der Be-
schreibung hinaus alles erfaPt, was aus der Sicht des Fach-
manns nach seinem allgemeinen Fachwissen fir die unter
Schutz gestellte Lehre unerlé&plich oder ublich ist und des-
halb keiner besonderen Erwdhnung bedarf (vgl. BGHZ 128, 270,
276 = GRUR 1995, 30 - Elektrische Steckverbindung). Hierher
gehdren daher auch solche Abwandlungen, die nach dem Gesamt-
zusammenhang der Schrift fur den Fachmann derart naheliegen,
daP sie sich ihm bei aufmerksamer, weniger auf die Worte als
ihren erkennbaren Sinn achtenden Lektlre ohne weiteres er-
schliefen, so daP er sie gewissermafen in Gedanken mitliest,
auch wetnn ihm das nicht bewuPt wird. Ist Gegenstand des Pa-




tentschutzes - wie hier - die Abwandlung eines ihm seit 1l&n-
gerem aus dem Stand der Technik bekannten Gegenstandes, wird
er dabei auch die ihm geldufigen Ausfihrungsformen einbezie-
hen, soweit dem die patentgemafe Lehre nicht entgegensteht.

Wie etwa die Abbildungen auf den S. 17 ff. der Zeit-
schrift "mot" (Heft 17/67) erkennen lassen, waren im Priori-
tdtszeitpunkt vor allem Spiegel mit einem stangenfdérmig aus-
gebildeten Halteteil verbreitet, das das Spiegelgehduse und
den der Befestigung der Vorrichtung dienenden Fup verbindet.
Die Verbreitung dieses Formenschatzes mufte den fachkundigen
Leser der ursprlinglichen Anmeldeunterlagen, auf dessen Ver-
stédndnis fir ihre Interpretation abzustellen ist, 2zu der
Vorstellung fihren, dap auch die dort offenbarte Lehre von
einem solchen, ihm bekannten Spiegel ausging. Das hat im
Ergebnis auch der gerichtliche Sachverstandige so gesehen.
Auf Befragen hat er bestatigt, daPp aus der Sicht des Fach-
manns im Prioritétszeitpunkt die Verwendung eines besonderen
Halteteils selbstversténdlich gewesen sei, zumal dessen
Zwischenschaltung nach der Erfahrung des Fachmanns eine ein-
fache MOglichkeit bietet, die Lage des Spiegels an die indi-
viduellen Bedlirfnisse des Fahrers anzupassen.

An einem auf dieser Erfahrung aufbauenden Versté&ndnis
der Patentschrift, bei dem Gegenstand der Offenbarung jeden-
falls auch Spiegel mit einem besonderen Halteteil sind, hat
sich der gerichtliche Sachverstdndige nur wegen der Angaben
in der urspringlichen Beschreibung gehindert gesehen. Er hat
zum einen gemeint, das Fehlen ndherer Angaben zur konkreten
Ausgestaltung von Spiegel und dessen Halterung in Patentan-
spruch 1 gebe Anlap, die weiteren Angaben in der Schrift
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heranzuziehen. Die auf Seite 4 beschriebenen Vorteile bei
der Verringerung der Unfallgefahr und von Windgerduschen
seien aber - wie der Fachmann wisse - nur bei einem dichten
Anliegen des Spiegelgeh&uses am Fensterausschnitt gegeben.
Das schliefe aus seiner Sicht die Verwendung eines besonde-
ren Halteteils aus. Diese Wurdigung 1l&Bt zum einen unberuick-
sichtigt, dap aus dem Fehlen ndherer Angaben zur Gestaltung
des Spiegels in Patentanspruch 1 zundchst nur der Wille des
Anmelders gefolgert werden kann, alle méglichen und bekann-
ten Ausfdhrungsformen in sein Schutzbegehren einzubeziehen.
Demgegenuber 1&pt sich der durch den Sachverstandigen heran-
gezogenen Beschreibung eine Beschrénkung auch des An-
spruchs 1 nicht entnehmen. Nach dem logischen Aufbau der Pa-
tentschrift steht die Beschreibung der mit der patentgeméfen
Lehre verbundenen Vorteile nicht in einem unmittelbaren Zu-
sammenhang mit Patentanspruch 1. Danach spricht vielmehr aus
der Sicht des fachkundigen, mit dem Aufbau derartiger
Schriften vertrauten Fachmanns alles dafir, daf die Be-
schreibung auf Seite 4 der Anmeldung in ihrer Untergliede-
rung in einzelne Abs&tze dem Aufbau der Schutzanspriche
folgt. Insbesondere die durch den Sachverstadndigen herange-
zogene Aufz&hlung der patentgeméfen Vorteile steht danach
nicht nur nach ihrem Inhalt, sondern auch nach dem Aufbau
der Schrift in einem engen Zusammenhang mit dem ursprungli-
chen Patentanspruch 2. Noch deutlicher wird dieser Aufbau
der Schrift durch den auf Seite 4 nachfolgenden Absatz, der
auch seinem Inhalt nach nur auf den urspringlich begehrten
Schutzanspruch 3 bezogen werden kann.




Die Lehre des ursprunglichen Patentanspruchs 1 und die
zugehOrige knappe Beschreibung selbst bieten aus der Sicht
des fachkundigen Lesers keinen Anlaf, das Schutzbegehren al-
lein auf Spiegel ohne besonderes Halteteil 2zu beschranken.
Ebenso wie dem Streitpatent in seiner erteilten Fassung kann
der Fachmann auch diesen Unterlagen hinsichtlich der Anord-
nung und Ausgestaltung des Spiegels als Anliegen nur entneh-
men, daP die bei der vorgestellten Fensterkonstruktion vor
der vorderen Fihrung verbleibende Dreiecksfldche mit Hilfe
eines Bestandteils des Spiegels abgedeckt werden soll und
dieser daher diesem Zweck entsprechend ausgestaltet sein
muf. Eine darldber hinausgehende Festlegung auf bestimmte Ge-
héduse- oder Befestigungsformen enthalt dieser Anspruch nach
Wortlaut und Funktionszusammenhang nicht. Die angestrebte
Abdichtung kann, wie dem Fachmann nach den lUberzeugenden
Ausfihrungen des gerichtlichen Sachverstandigen bekannt ist,
sowohl durch eine entsprechende Gestaltung des das Spiegel-
glas aufnehmenden Gehduses als auch bei einer diesem Zweck
entsprechenden Formgebung eines gesonderten Halteteils er-—
reicht werden. Deren jeweilige néhere Ausgestaltung liegt,
wie der gerichtliche Sachverstdndige bestdtigt hat, im Be-
lieben des Fachmanns.

6. a) Der Senat hat sich aufgrund des Vorbringens der
Parteien, dem schriftlichen Gutachten des gerichtlichen
Sachverstandigen und dem Ergebnis der mindlichen Verhandlung
auch nicht davon Uberzeugen kdénnen, dap ein Fachmann durch-
schnittlichen Kénnens Ausbildung und Anordnung eines Aufen-
spiegels mit den Merkmalen des Streitpatents allein aufgrund



seines allgemeinen Fachwissens im Stand der Technik hat auf-
finden kénnen und es damit an der fir die Schutzf&higkeit
nach den §§ 1, 2 PatG erforderlichen Erfindungshéhe fehlt.

b) Als der weiteren Beurteilung zugrundezulegender
Durchschnittsfachmann ist hier nach den Uberzeugenden Aus-
fihrungen des gerichtlichen Sachversté&ndigen, denen der Se-
nat foigt, ein Fachhochschulingenieur oder ein Techniker mit
langjéhriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Automobil-
konstruktion anzusehen, der bei Entwicklungsaufgaben auf De-
signer zurlckgreifen kann. Zu Recht hat der gerichtliche
Sachverstédndige hervorgehoben, daP der hier t&tige Konstruk-
teur auch gestalterische Elemente einbringen und beachten
mup, so daP es darauf ankommt, dap er entweder Uber diese
Fdhigkeiten verfugt oder sie sich anderweitig verschaffen
kann. Der Markterfolg insbesondere eines Personenkraftwagens
wird auch durch seine Gestalt und asthetische Form bestimmt,
auf die der Konstrukteur mithin nicht nur bei der Gestaltung
des Kraftfahrzeugs selbst, sondern auch von dessen sichtba-
ren Teilen sein Augenmerk richten muf.

¢) aa) Einem solchen Fachmann war nach den Uberzeugenden
Ausfihrungen des gerichtlichen Sachverstédndigen, denen der
Senat auch insoweit folgt, allerdings eine Tir mit den Merk-
malen (2) bis (6) aus der 1980 und damit vor der Anmeldung
des Streitpatents bekannt gemachten, in dessen Beschreibung
als Stand der Technik aufgenommenen britischen Patentschrift
1 098 723 bekannt.




Diese Schrift lehrt eine Kraftfahrzeugtlr, insbesondere
fir Personenkraftwagen, mit einer in Fuihrungsschienen ge-
fihrten versenkbaren Seitenscheibe (Ubers. S. 1, 2 - Merk-
mal (2)). Oberhalb eines aus einem durchgehenden Blech ge-
fertigten Teils weist die Tir einen Fensterausschnitt auf,
der - wie etwa Fig. 1 zeigt - nach oben und zu den Seiten
durch einen Rahmen und nach unten durch die Oberkante der
TUir begrenzt ist (Merkmal (3)). Aus der gleichen Abbildung
ergibt, sich weiter, dap die vordere Fuhrungsschiene mit dem
Bezugszeichen 14 nicht unmittelbar an der Vorderkante der
Tir, sondern leicht versetzt nach hinten angeordnet ist. Dem
entnimmt der Fachmann, dap die nach der Beschreibung ver-
senkbare Seitenscheibe (vgl. u.a. S. 2 4. Ubers.) nur einen
Teil des Fensterausschnitts abdeckt. Nicht erfapt wird ins-
besondere der in Richtung auf das vordere Ende des Wagens
liegende Abschnitt vor der Fuhrungsschiene (Merkmal (4)).
Diese Fuhrungsschiene ragt - wie weiter aus Abbildung 1 er-
sichtlich ist - aus der TuUroberkante heraus (Merkmal (5))
und ist mit dem Teil des Fensterrahmens verbunden, der
- ausgehend von dem vorderen Ende der TlUroberkante - schrag
nach oben hinten verléuft (Merkmal (6)). Vor der vorderen
Flhrungsschiene entsteht so ein dreieckiger, von der Seiten-
scheibe nicht bedeckter Bereich, der nach der Lehre der Ent-
gegenhaltung durch zwei keilférmige Platten dichtend abge-
deckt werden soll, die in ihrer Form der dreieckigen Offnung
entsprechen und mit dem schrdg nach oben verlaufenden vorde-
ren Abschnitt des Fensterrahmens verschraubt werden (s. 5 4.
Ubers.).



bb) Wie durch die vorliegenden Druckschriften bestatigt
wird, kannte der Fachmann ferner eine Anbringung des Ruck-
blickspiegels im vorderen Bereich der Seitenture (Merk-
mal (i)). An dieser Stelle ist der RlUckblickspiegel in meh-
reren Fallen der auf Seite 18/19 vorverdéffentlichten Abbil-
dungen in Heft 17/67 und weiteren Abbildungen in Heft 12/67
der Zeitschrift "mot" befestigt. Auch in den vorverdffent-
lichten, Kfz-Modelle der Firma Saab betreffenden Prospekten
und bei den druckschriftlich vor dem Prioritatstag verdf-
fentlichten Abbildungen des Fahrzeugmodells "Exemplar I" be-
findet' sich der Spiegel im vorderen Bereich der Tur.

cc) Von den im Stand der Technik bekannten Formen unter-
scheidet sich die Lehre des Streitpatents jedoch durch die
Merkmale (7) und (8). Auch insoweit war im Prioritétszeit-
punkt insbesondere eine Befestigung des Ruckblickspiegels
bekannt, bei der dieser nicht an einem &uferen Blech des
Kotflugels oder der Tur, sondern im Bereich des Seitenfen-
sters angebracht wurde. So hat der gerichtliche Sachverstéan-
dige bestatigt, dapP der Fachmann der Ersatzteilliste fur das
Karman-Ghia-Cabriolet eine Anbringung des Rickblickspiegels
entnehmen konnte, bei der dieser Uber eine Lochbohrung in
dem schré&g nach hinten oben verlaufenden, die Fensterdffnung
im vorderen Teil begrenzenden Rahmen befestigt wurde. Auch
bei den aus den vorverdéffentlichten Prospekten der Jah-
re 1966 bis 1969 ersichtlichen Fahrzeugmodelle Saab 95 und
Saab 96 sind die Ruckblickspiegel an dieser Stelle angeord-
net, wie die vorliegenden vorverdffentlichten Prospekte er-
kennen lassen. Danach sind die RiUckblickspiegel bei diesen
Fahrzeugen an einer dreieckigen Flache angebracht, deren
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Oberkante von der Turkante schrdg nach oben zum vorderen
Rahmenteil verlauft und die durch das Turblech abgedeckt
wird.

dd) Demgegenuber findet sich im Stand der Technik kein
Vorbild fir den Vorschlag des Streitpatents, die in Merk-
mal (7) beschriebene vordere Flache des Fensterausschnitts
durch das Halteteil eines (entsprechend gestalteten) Ruck-
blickspiegels abzudecken. Es ist auch nicht mit der erfor-
derlichen Sicherheit zu erkennen, daPp der Stand der Technik
im Prioritatszeitpunkt sonst Anregungen in diese Richtung
gab, die eine Konstruktion mit den Merkmalen des Streitpa-
tents nahelegen koénnte.

Soweit - wie bei den Fahrzeugmodellen Saab 95 und
Saab 96 und in der Ersatzteilliste fuir das Karman-Ghia-Ca-
briolet eine Befestigung im Bereich der Fensterdéffnung vor-
gesehen ist, geschieht das nicht in einer die Lehre des
Streitpatents nahelegenden Weise. Bei allen Entgegenhaltun-
gen wird nicht die zwischen vorderer Flihrungsschiene und
Fensterrahmen verbleibende Dreiecksfldache durch ein entspre-
chend gestaltetes Teilstick des gesamten Rickblickspiegels
dichtend abgedeckt. Bei den Fahrzeugmodellen der Firma Saab
sitzt der Aupenspiegel mit einem schmalen Arm auf einer
kleinen Grundplatte, die ihrerseits auf dem in den Fenster-
ausschnitt hochgezogenen Turblech befestigt ist, ohne das
hochgezogene Blech insgesamt abzudecken. Der Ersatzteilliste
fuir das Karman-Ghia-Cabriolet kann der Fachmann nach den
uberzeugenden Ausfihrungen des gerichtlichen Sachverstandi-
gen nur eine Befestigung des Spiegels uber eine Lochbohrung
im Rahmen der Fensterdffnung entnehmen.
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Insoweit folgt der erkennende Senat dem gerichtlichen
Sachverstandigen daher in seiner Einschétzung, dap jeden-
falls ohne die durch das Entwicklungsmodell "Exemplar I"
vermittelten Kenntnisse die Lehre des Streitpatents im Stand
der Technik ohne erfinderisches Bemuhen nicht aufzufinden
gewesen ist.

Das Automodell "Exemplar I" selbst ist nach dem unstrei-
tigen Vorbringen der Parteien vor dem Prioritdtstag nur im
Ausland offenkundig vorbenutzt worden und gehdérte damit nach
der hier maPgeblichen Regelung in § 2 PatG 1968 nicht zum
Stand der Technik. Zu beridcksichtigen sind lediglich die
druckschriftlich vorverdéffentlichten Presseberichte Uber das
Modell, die wesentliche Einzelheiten nicht erkennen lassen
und daher allein keine Anregung fir eine der Lehre des
Streitpatents entsprechende Gestaltung und Anordnung des
Ruckblickspiegels geben kénnen. Diesen Artikeln, insbesonde-
re den Bildberichten in "mark 3", 1/1968, Seite 21 f£. und
"Quattroroute", 2/1968, Seite 94 ist ein Sportwagen zu ent-
nehmen, bei dessen Seitenscheiben auf einen Rahmen und seit-
liche Fihrungen verzichtet wurde. Auf den vorliegenden Ab-
bildungen erkennt man weiter einen Riuckblickspiegel mit ei-
nem - von aufPen gesehen - keilfdérmigen Gehduse. Dessen Befe-
stigung bleibt, wie der gerichtliche Sachverstandige besta-
tigt hat, ebenso unklar wie die weitere Frage, ob die Sei-
tenscheibe die Fensterdffnung ganz oder teilweise ausfullt
und ob der Spiegel und gegebenenfalls in welcher Weise er
teilweise Fihrungsaufgaben Ubernimmt.
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Soweit der gerichtliche Sachversté&ndige darauf verweist,
der Fachmann werde hier auch eine Befestigung an einer bei
geschlossener Scheibe verbleibenden dreieckigen Offnung als
mbdgliche Ausgestaltung in Betracht ziehen, weil er keine Be-
festigungsldécher und -schrauben erkennen kdénne, vermag sich
dem der Senat nicht anzuschliefen. Ohne erkennbaren Hinweis
auf andere Befestigungsarten wird der Fachmann erfahrungsge-
méf an den ihm nach dem Stand der Technik bekannten Formen-—
schatz anknipfen, bei denen der Spiegel an dem Aufenblech
der Tir oder am Blech der Kotfligel, im Ergebnis also immer
an einem Karosserieblech befestigt ist. Die bei diesem Mo-
dell gebrauchten, an einen Kegel angendherten Spiegelformen
entsprechende Gestaltungen waren ihm in Form der von dem
Sachversténdigen nach einigen typischen Herstellern so ge-
nannten "Talbot-" bzw. "Sebring-Spiegel" bekannt, die nach
seiner' anschaulichen Darstellung Uber eine entsprechende
Vorrichtung am Aupenblech der Tur bzw. des Kotfllgels befe-
stigt wurden. In gleicher Weise wurde auch, wie sich aus
seiner Abbildung im Rahmen der Zusammenstellung verschiede-
ner Spiegel auf den Seiten 18 ff. in Heft 17/67 der Zeit-
schrift "mot" ergibt, der Spiegel bei dem Fiat 124-Spider
angebracht. Schon das legte es mangels einer aus der Abbil-
dung erkennbaren Abweichung von den ihm bekannten Befesti-
gungsarten aus seiner Sicht nahe, auch bei dem in den ge-
nannten Verdffentlichungen wiedergegebenen Fahrzeug "Exem-
plar I" von den ihm bekannten Formen auszugehen.

FUr weitergehende Uberlegungen in Richtung auf die Lehre
des Streitpatents gaben die Abbildungen des Fahrzeugs und
die mit diesen verbundenen Berichte auch deshalb keine Anre-
gung, weil sich das Problem, eine wegen der Fihrung der Sei-
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tenscheibe verbliebene {Offnung zu verschliefen, bei ihm
nicht stellte. Die wiedergegebenen Fotografien und deren Be-
schreibung lassen aus der Sicht des fachkundigen Lesers
nicht erkennen, dap die vorhandene Seitenscheibe die Fen-
sterdéffnung in ihrem vorderen Bereich nicht vollstandig ab-
deckt. Hierfir ist auch sonst nichts ersichtlich. Als Fuh-
rungsschiene kénnten allenfalls die bei der Wiedergabe des
Spiegels im Rahmen der Abbildung des gesamten Fahrzeugs in
der Zeitschrift "Quattroroute” erkennbaren schrdg verlaufen-
den Streifen angesehen werden. Dap diese derartige Schienen
wiedergeben, hat der gerichtliche Sachversté&ndige uberzeu-
gend verneint, nach dessen Beurteilung die aus den Abbildun-
gen ersichtlichen Streifen eher als Lichtreflexe erscheinen.
Mit dieser Einschdtzung ist seine weitere Annahme nicht zu
vereinbaren, der fachkundige Betrachter der Abbildungen wer-
de sie gleichwohl fUr Flihrungsschienen halten, weil ihm de-
" ren Ve;wendung geldufig sei. Das gilt um so mehr, als dem
Fachmann derartige Schienen bei einer im Ubrigen rahmenlosen
Tir ungewbdhnlich und deren Vorhandensein daher Uberraschend
erscheinen mussen. Wie der gerichtliche Sachverstdndige zur
Uberzeugung des Senats ausgefihrt hat und im Ergebnis durch
die vorliegenden Entgegenhaltungen bestatigt wird, war, so-
weit auf Ausstellfenster verzichtet wurde, bei den im Prio-
ritétszeitpunkt vorliegenden Konstruktionen eine einheitli-
che, das ganze Fenster verschliepfende Seitenscheibe Ublich.
Damit bestand keine technische Notwendigkeit fir eine Unter-
teilung der Fensterdffnung. Dann war fur eine Fuhrung der
Seitenfensterscheibe an dieser Stelle kein Raum, so dap der
die Abbildungen betrachtende Fachmann schon deshalb fir eine
in diese Richtung gehende gedankliche Ergé&nzung der Abbil-
dungen keinerlei Anlap hatte. Ebensowenig gab es dann Veran-




_25_

lassung fir weitergehende Uberlegungen, den nur in seinen
Umrissen erkennbaren Spiegel so umzugestalten, daP er eine
in der Ndhe der Stelle, an der er an der Tiur befestigt war,
vorhandene und von der Seitenscheibe nicht erfaBte Dreiecks-
flache abdeckte. Gerade weil der Fachmann, wie der gericht-
liche Sachversténdige in anderem Zusammenhang Uberzeugend
dargelegt hat, dazu neigt, sich an die ihm bekannten Pro-
blemldésungen zu erinnern und diese zugrunde zu legen, dirfte
es aus seiner Sicht ndhergelegen haben, zur Lésung des bei
anderen Fahrzeugen mit einer Unterteilung der Scheibe auf-
tretenden Problems, die Dreiecksflache zu verschliefen, auf
die ihm aus der britischen Patentschrift 1 098 723 und von
den Fahrzeugmodellen der Firma Saab bekannten Lésungen zu-
rickzugreifen.

Uber das Fehlen einer Anregung in Richtung auf die durch
das Streitpatent vorgeschlagene besondere Gestaltung und An-
ordnung des Rlckblickspiegels hinaus spricht indiziell fur
die Patentfahigkeit der beanspruchten Lehre auch deren wirt-
schaftlicher Erfolg und die umfangreiche Nachahmung durch
Mitbewerber der Parteien. Zwar kénnen beide allein die er-
finderische Leistung nicht begrinden (vgl. Sen.Urt. v.
27.11.1964 - Ia ZR 164/63, Liedl 1963, 64, 662, 669
- Schichtschleifmaschine; Urt. v. 19.7.1967 - Ia ZR 280/63,
Liedl 1967, 1968, 223, 237 - Strapfenbrucke; Urt. v. 2.7.1968
- X ZR 87/65, GRUR 1969, 182, 184 - Betondosierer; Urt. v.
21.5,1985 - X ZR 56/83, B1PMZ 1985, 374 - Atzen), zusammen
mit anderen Umstadnden kénnen sie jedoch zur Beurteilung der
Patentfahigkeit unterstitzend herangezogen werden, etwa wenn
die umfangreiche Nachahmung durch Mitbewerber darauf beruht,
dap das neue Produkt dem bisher angebotenen technisch deut-
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lich Uberlegen ist und zuruUckverfolgt werden kann, dap die
einschlé&gigen Fachfirmen lUberkommenen technischen Vorstel-
lungen verhaftet geblieben sind und gegebene Anregungen aus
dem Stand der Technik nicht aufgegriffen haben (vgl. BGH,
Urt. v. 18.9.1990 - X ZR 29/89, GRUR 1991, 120 - elastische
Bandage; vgl. auch Sen.Urt. v. 20.1.1987 - X ZR 70/84, BGHR
PatG (1978), § 2 Abs. 1 - erfinderische Tatigkeit). Einen
solchen Sachverhalt hat dle Beklagte hier unwidersprochen
vorgetragen. Nach ihrer Darstellung ist das in dem Streitpa-
tent niedergelegte Konzept eines AuPenspiegels von nahezu
allen Wettbewerbern uUbernommen worden. Darin kommt ein tech-

nischer und wirtschaftlicher Erfolg von einigem Gewicht zum
Ausdruck.

IJII. Die Lehre des Patentanspruchs 2 enth&lt nach den
Uberzeugenden Ausfihrungen des gerichtlichen Sachverstédndi-
gen eine vorteilhafte, nicht selbstverstéandliche Ausgestal-

tung der patentgem&fen Lehre und hat daher neben diesem Be-
stand.

IV. Nach alledem war auf die Berufung der Beklagten das
angefochtene Urteil abzudndern und die Nichtigkeitsklage ab-
Zuweisen.
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V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 110 Abs. 3 PatG

in Verbindung mit § 91 ZPO.

Rogge Brop Melullis

Scharen Pokrant
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