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in der Patentnichtigkeitssache

1. Hermenn v QSN .

2. Petor Y DD .
beide in M, P-strafse .

Beklagte, Berufungskliger und
AngchluBberufungsbeklagte y

- ProzeBbevollmichtigte: Rechtsanwidlte Prof. Dr. —
und Dr. G in

gegen

die Firma E.P. 4 & C o. DLtd. in IEH-on-SEB
in Eqmm (Grofbritannien), gesetzlich vertreten durch

Stanley TENES und D. C. AN, AU Roaid,
é SoEREED- on-SEn, Famms (-GN

Klégerm, Berufungsbeklagte und
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@, Dipl.-Ing. @. )
Dlpld“PhySC I}rn '.0 -
Dipl.~Ing. @

Dipl.-Chem.
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Der X. Zivilsonat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat in der Sitzung vom 20. Mirz 1970 unter Mitwir-
kung des Senatsprdsidenten Dr. Spreng und der Bundesrich-
ter ClaBen, Schneider, Tristedt und Dr. Bruchhausen

fiir Recht erkannt:

Auf die Berufung dexr’ Beklagten wird das
Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats IIT)
des Bundespatentgerichts vom 15. Mai 1968

. teilweise getindert und, wiechigt, neu gefaft:

Dle Klage wird mlt der. Maﬁgabe abgew;esen,
daB gur K}arstellung~1m Anspruch 1 des Pa-
tents @D @D hinter dem l»etzten Wort
("erfolgt") der Punkt durch ein Komma er-
setzt wird und die Worte angefiigt werden:
"dic ein Anwerfen des Motors durch einfaches
 Aufstampfen des Gerites ermﬁglichta“

“316 AnschluBbaerufung der Klagerln wird zu—~
rickgewiesgen. '

- Die Kosten des.BerufungSrechtézuges'weragn -
- gegeneinander aufgehobenm.

Yon Rechts_wégen  |

Tatbostand*

[ hanFhanflingh Ahumicgus aptnd RN

i §i§,Bék1agten<sind eihgetrééené Iﬁh&bér.deé am
6. November 1952 angemeldeten };’a»'tents ' ¥ A ‘dessen
Patentanspriiche in der erteilten PFassung lauten:
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"1, Von Hand gefiilhrtes und von einer Ver-
brennungskraftmagschine angetriebenes
Stampf- oder Rittelgerdt mit hin- und
hergehenden Bewegungen des Werkzeuges,
insbesondere flir die Bauindustrie, da-
durch gekennzeichnet, dafBl der Antriebd
deg Werkzeuges (2) von einer an dessen
Gehduse (1) im Bereich des Fihrungs-
‘handgriffes (3) auswechselbar angeord-
neten und als Anflanschmotor ausgebil-
_deten Verbrennungskraftmaschine (4)
unter direkter Kraftiibertragung auf
‘dag Werkzeug (2) erfolgt.

2¢;Arbeltsgerat nach Ansprueh 1, dadurch
gekennzeichnet, daf auBer dem Fihrungs-
handgriff (3) ein an sieh bekannter Be-
dienungshandgriff (6) angeordnect ist
der zugleich die Regelglieder (8, 105
flir den Kraftstoff und das EBin- und
Masschalten dexr Verbrennungskraftma—
schine (4) trigt. v

‘3. Arbeitsgerdt nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daff der Vergaser
der Verbremnungskraftmaschine (4) in
goeiner Lage einstellbar und bzw. oder
als schwimmerloser VErgaser ausgebil-
det ist." ‘ .

Die Xl#gerin hat mit ihrer auf § 13 Abs. 1 Nr. 1
und Abs. 2 PatG gestiltzten Klage beantragt, das,Patent
im Hinblick euf den von ihr begzeichneten Stand der
Technik in vollem Umfange, hilfsweise durch eine ein-

,schrankende Begriffsbestimmung des im Angpruch 1 ent— o

. haltenen Ausdrucks "direkto Kraftlibertragung auf das

'Werkzeug" teilweige fir nlchtlg Zu erklaren.

Das Bundespatentgerlcht hat dle Klage auf Kosten
tder Klagerln mit der MaBgabe abgewlesen, daﬁ der WQrt~

* laut des Anspruehs 1 wie folgt klargestellt erd:]
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a) hinter dem Wort "Kraftiibertragung" werden
dic Worte "nidmlich ohne Federn oder sonstige
storanfidllige Zwischenmittel" eingefiigt;

b) hinter dom letzten Wort ("erfolgt") wird
angefligt: "und der ein Anwerfen des Motors
durch einfaches Aufstampfen des Gerites or-
crmdglicht.

Tag Bundespatentgericht hat demnach dem kennzeich-
nenden Teil des Anspruchs 1, auf welchen sich die Klar-
stellung augschlieBlich bezieht, nachstehenden Inhalt
gegeben, wobei die Abweichungen gegeniiber dem erteilten
_Anspruch‘durch Untexrstreichung hervorgchoben werden:

", .., dadurch gekennzeichnet, dal der Antrieb.
dos Werkzeuges (2) von einer an dessen Ge-
~héiuse (1) im Bercich des Fiihrungshandgriffes

- (3) auswechselbar angeordneten und als An-
flanschmotor ausgebildeten Verbrenmnungskraft-
maschine (4) unter direkter Kraftiibertragung,
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und_dey. cin Anwerfen des Motors durch einfaches
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Aufstamnfen des_Gerites crmoglicht.!
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Gegen diese Entscheidung haben dievBeklagton Beru-
fung cingelegt, mit der sie zuletzt beantragt haben,

~das angefochtene Urteil dahin gu dndern, dafl
die im Urteilstenor enthaltene'Klarstellung"
zu Buchst. a) entfallt und daB in der vom
Bundespatentgericht unter Buchst. b) angeord-
‘neten Anfiigung zum Patentanspruch 1 das Wort
"und" durch ein Kowma und das sich auf das
Wort "direkte Kraftiibertragung® bezishende
Bezugswort Y"der" durch "die' ersetzt werden.
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Die Kldgerin hat zuletzt beantragt,
in der Hauptsache zu entscheciden wie
Rechtens.

Sic hat ferner AnschluBberufung eingelegt mit dem
Antrage, '

die Kosten des ersten Rechtszuges zur
Hilfte den Beklagten aufzuerlegen.

Die Beklagien haben beantragt, |
dic AnschluBberufung szuriickzuweisen.
| _Beidé Parteien haben schlieﬁlich'no¢h beantragt,
- jeweilp dic Gegenseite mit den Kogten des

Berufungsrechtszuges zu belasten,

8ic haben einer Entscheidung ohne vorausgehende miindliche
Verhandlung zugestimmt (vgl. § 42 £ Abs. 3 Nr. 1 PatG).

‘-w—'ww-———-—— v vt — - —

I, Gegon die ZulaSbigkelt bclder Rechtsmlttel be=~
atehen keine Bedenken°

Die Beklag*cn haben ihre Beschwer genugend durch

. die schlusslge Behauptung dargetan, die vom Bundespatent-

- gericht unter Buchsgt., a) angeordnebe, als Klarstellung .

o bezexchnete Erginsung des Patentanspruehs 1 sei in Wahr-
: _helt ozne Beschrankung und gwar cine sehr weitgehende,

‘welche das Streitpatent praktisch nahezu bedeutungslos
mache (vgl. hierzu BGH GRUR 1967, 194, 195 £ - Hohlwalze ~
mit woiteren Nachwelben) :
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Die Statthaftigkeit der (unselbstindigen) AnschluB-
berufung der Klidgerin scheitert nicht nach § 99 Abs. 1 ZPO
daran, daB sie lediglich die Entscheidung des Bundecspa-—
tentgerichts iiber den Kostenpunkt angreift (vgl. BGHZ 17,
392,397).

ITI, In sachlicher Hinsicht dringt jedoch nur die
Beprufung der Beklagten mit der Folge durch, daB das an-
gefochtene Urteil, wie aus der Entscheidungsformel dieses
Urtcils ersichtlich, teilweise zu &ndern ist.

1. Auf das Rechtsmittel der Beklagten ist der
Rechtgstreit zur Hauptsache beim Bundesgerichtshof nur
ingoweit anhédngig geworden, als das Bundespatentgericht
den crteilten Patentanspruch 1 durch Beifiigung zweier
Zusidtze gedndert hat, welche beide seiner Aﬁffassung
nach ciner Klarstellung des Streitpatents dienen. Hin-
sichtlich der genannten Anderung haben die Beklagten nun-
mehr beantragt, die vom Bundespatentgericht unter Buchst. a)
der Urtcilsformel angoordnete, nach ihrer Ansicht zu elner
‘Bogchrdnkung des Patentschutzes fuhrende Einfiigung zu
streichen und dem Zusatz unter Buchst. b) die von ihnen
vorgeschlagene, auf eine Berichbtigung hinauslaufende Fag-
sung zu geben. Diegem Begehren iet die Kligerin ausweis-
lich ihres oben mitgeteilten Berufungsentrages nicht ent-
gegengotreten. Damit ist der beim Bundeggerlchtshof ange-
fallene ProzeBstoff mit blndonder Wirkung fir den erken-

nenden Senat begrenzt, so daf dieser im vorliegenden Zu-
sammenhang nur noch zu priifen hat, ob die jetzt in,Rede
stche@de Neufasoung des Anspruchs 1 des Streitpatente,
‘verglichennmit der erteilten,Eassung, eine zuldssige An-
derung ist und ob das, was in dem;verbleiben@en‘Zusatz
zum Anspruch 1 ausgedriickt wird, bereits im Streitpatent
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ausrecichend offenbart war. Die weitere Frage dagegen,

ob dic erfindungsgemdBe Lehre patentfBhig ist, ob also

der gednderte Anspruch 1 neu, fortschrittlich und er-
finderisch ist, und ob dic beiden anderen Anspriiche zu-
mindest als sog. echte Unteranspriiche haltbar sind, ist
bereits deswegen der Nachpriifung durch das Berufungsgericht
entzogen, weil die Klégerin diec Abweisung ihrer auf voll-
gténdige bzw. teilweise Nichtigerklédrung des Streitpatents
gorichteten Klage durch das Bundespatentgericht hinge-
nommen hat (vgl. hierzu BGHZ 21, 8, 10 f = GRUR 1956, 409,
410 -~ SpritzguBmaschine -, BGH GRUR 1962, 294, 296“~ Hafen-
drehkran -, BGHZ 41, 13, 14 ff = GRUR 1964, 308, 309 -
Dopier- und Mischanlage filr Baustoffe -, BGH-Urteil vom

31. Oktober 1967 - Ia ZR 80/64 - Mehrkammer-Filterpresse -,
sdmtliche fiir den Fall, daB der Beklagbe das Patent nur
noch in beschrénktem Unfange verteidigt und der Klédger
seine Nichtigkeitsklage nicht mehr weiter verfolgt; vel.
ferner Benkard, Kommentar zum Patentgesetz und Gebrauchs-
mustergesctz 5. Aufl., § 13 PatG Rdn. 37).

Die Priifung im zuldssigen Rahmen ergibt, daB der
jetzt noch allein in Betracht kommende Zusgaty den im
Anspruch 1 enthaltenen, zwischen den Pariteien umstrit-
tenen Begriff der "direkten Kraftiibertragung" ndher er-
liutern soll. Was zu diesem Zweck in dem Zusatz gesagt
wird, ist cindeutig der Streitpatentschrift zu entnehmen.
Dort heoiflt es in Sp. 1, Z. 49 bis Z. 53, daB es bei der
erfindungsgeméifen Ausbildung méglich sei, durch cinfaches
‘AufatoBen des Gerdtes auf eine Unterlage die Verbrennungs-
kraftmaschine zum Anlaufen zu bringen, und daf die direkte’

- Krafttbertragung hierdurch somit als Anlafvorgang benutzt
- werden ktnne. Es handelt sich demnach bei dem Zueats, wie

bercits dasg Bundespatentgericht angenommen hat und wovon
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ersichtlich auch beide Parteien ausgehen, um einc zuléds-
sige Klarstellung des Patentanspruchs 1 .

Wie gich diese Klarstellung auf den Schutzumfang
des Streitpatents auswirkt, ist im vorliegenden Nichtig-
keitsverfahren nicht zu entscheiden. Die Peststellung
des Schutzunfangs gcgeniiber einer bestimmten Verletzungs-
form igt vielmehr allein Aufgabe des Verletzungsrichters. -
Deshalb kann auch dic Frage, welcher Schutzumfang dem
Anspruch 1 des Streitpatents beil Beriicksichtigung der
Klarstellung beizumessen ist, fiir die Kostencntscheidung
des Nichtigkeitsverfahrens keine Rolle spiélen. Es kommt
infolgedesscon unter keinem Gesichtepunkt auf die Ausein-
andersetzung der Partecicn dariiber an, welche Bedeutung
dic Klarstellung fiir den zwischen den Beklagten und der
deutschen Vertriebsfirma der Klégerin anhingigen Ver-
lotzungsstreit hat und ob sie fir diesen liberhaupt not-
wendig gewesen ist. |

2. Bei der Entsaheidung iiber die gerichtlichén und

auBergerichtlichen Xosten ist gemdB den §§ 40 Abs. 2,
36 q Abs. 1 Pat@, die nicht nur fir den ersten Rechtszug,
~ sondern nach § 42 Abs. 3 PatG auwch fiir den Berufungs-

rechtszug gelten, nach billigem Ermessen zu begtimmen,
welcher der Parteien und gegebenenfalls zu welchem An-
teil ihnen die Kosten zur Last fallen. Bei der Ausiibung
dicses Ermessens sind nach stiéindiger Rechisprechung die
- Vorschriften der §§ 91 ff ZPO gur Richtschnur zu nehmen
(vgl. hierzu die Rechtsprechungshinweise bei Benkard, aa0,
§ 40 PatG Rdn. 13). Dies bedeutet, daB die Kligerin die
Kbafen des ersten Rechtszuges zu tragen hat, da sie mit
ihrer Klage, mit welcher &ie dic vollstén&ige, gzumindesgt
abor dic teilweise Nichtigerklirung des Streitpatents
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angestrebt hat, in vollem Umfange unterlegen ist., Hieran
vermag auch der Umstand nichts zu dndern, dafl der Anspruch -
des Streitpatents nunmehr durch einen einzigen Zusatz end-
giltig klargestellt worden ist. Bs muB mithin bei der
Kostenentscheidung des Bundespatentgerichits sein Bewenden
haben. .

Mit Rilcksicht auf die besondere Entwicklung dce
Stroitfalles im zweiten Rechitszuge erscheint es dagegen
im Rehmen der oben genannten Vorschriften billig, die
Koston dieses Rechtszuges gegeneinander aufzuheben.

Spreng ClaBen | Schneider

Priistedt | ~ Bruchhausen
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