%

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja

PatG §§ 13, 2, 26 Abs. 5
Aufhénger

a) Enthdlt ein Patent einerseits ein Merkmal, das im
Laufe des Erteilungsverfahrens vor dem 1. Oktober 1968
offenbart und in den Patentanspruch eingefiigt worden
ist, nachdem dessen Gegenstand offenkundig benutzt
worden war, aber andererseits eine patentfdhige Unter-
kombination ohne das betreffende Merkmal, so ist das
Patent nicht in vollem Umfange fiir nichtig zu erkléren.

b) In einem solchen Falle kann auch nicht das spdter ein-
gefiigte Merkmal gestrichen werden.

c) Der Patentinhaber muBf das spdter in den Patentanspruch
eingefiigte Merkmal gegen sich gelten lassen. Das Patent
ist dadurch teilweise fiir nichtig 2zu erkldren, das das
eingefligte Merkmal im Patentanspruch als im Zusammen-
hang mit den iibrigen Merkmalen des Patentanspruchs und
als fur sich allein bekannt bezeichnet wird.

BGH, Urt. v. 7. Dezember 1978 - X ZR 4/76 - Bundespatentgericht
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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 4/76 URTEIL Verkiindet am
7. Dezember 1978
Krieql,

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

des Kaufmanns Johann LD AUED "6 WD

Beklagten und Berufungsklidgers,

- ProzeBbevollmichtigte: Rechtsanwalt Dr. YIENEGD.
U ;

pl -hln . A.—

Patentanwalt Di

gegen

die Kommanditgesellschaft SHl-CElllEED <urt MU,
FEEEEE, vertreten durch die MR : M Leder-
waren GmbH, FIIEN diese vertreten durch den

Geschidftsfiihrer Kurt MR, FENEENED

Kldgerin und Berufungsbeklagte,

- ProzeBbevollmfichtigte: Rechtsanwalt Prof. Dr. -

Patentingenieur Ernst

Rechtsanwalt Kurt



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

ué

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 24. Oktober 1978
durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter
br. Bruchhausen, Dr. Windisch, BrodeSier und von Albert

fiir Recht erkannt:

Auf die Berufung des Beklagten wird unter
Zuriickweisung des weitergehenden Rechtsmittels
das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats II)
des Bundespatentgerichts vom 27. Mai 1975
teilweise abgeé&dndert:

Das Patent 12 78 371 wird dadurch teilweise
fiir nichtig erkldrt, daB der Patentanspruch
folgende Fassung erhdlt:

"Aufhdnger fiir Kleidungsstiicke od. dgl.,
bestehend aus einem an den Enden durch
Blechteile verstédrkten Lederband od. dgl.,
dadurch gekennzeichnet, daf8 das Leder-
band (1) entlang seiner Ldngsseiten bis zum
AneinanderstoBfen der Rdnder gefaltet und an
den aufeinanderliegenden Fl&dchen verklebt
ist und daB8 an beiden Enden des Lederban-
des (1) die verstidrkenden Blechteile (2) in
Querrichtung des Lederbandes (1) zu einer
geschlossenen flachen Hiilse herumgelegt sind
und daB die Blechteile (2) mittels im Zusam-
menhang mit den {ibrigen Merkmalen des Patent-
anspruchs und fiir sich allein bekannter ein-
dringender Rdndergrate sowie mittels nach der

i
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gleichen Seite vorspringender eingeprédgter Vertie-
fungen (4), welche die NdhlScher (3) umgeben,

fest mit dem Lederband (1) verbunden sind."

Im tibrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens werden der Kl&dgerin

zu drei Viertel und dem Beklagten zu einem
Viertel auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Beklagte ist Inhaber des am 9. Mai 1963 angemel-
deten Patents 12 78 371 (Streitpatents), das einen Aufhdnger
fiir Kleidungsstiicke betrifft. Das Streitpatent ist mit den
folgenden beiden Anspriichen erteilt worden:

"1. Aufhédnger fiir Kleidungsstiicke u. dgl.,
bestehend aus einem an den Enden durch
Blechteile verstdrkten Lederband od. dgl.,
dadurch gekennzeichnet, daB8 das Band (1)
entlang der Léngsseiten bis zum Aneinander-
stoBen der Ridnder gefaltet und an den auf-
einanderliegenden Fldchen verklebt ist,
und die aus Streifen bestehenden, Rénder-
grate aufweisenden Blechteile (2) in der
Querrichtung des Bandes (1) zu einer ge-
schlossenen flachen Hiilse herumgelegt und



durch die in das Band (1) eindringenden
Grate befestigt sind.

2. Aufhénger fiir Kleidungsstiicke u. dgl.
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB die Blechteile (2) eingestanzte N&h-
lécher, um die vorspringende Einpré&gungen
angeordnet sind, aufweisen."

Diese Anspriiche sind nach Erhebung der Nichtigkeits~-
klage in einem Beschridnkungsverfahren durch BeschluB des
Deutschen Patentamts vom 2. August 1974 durch den folgenden
Patentanspruch ersetzt worden:

"Aufhidnger fiir Kleidungsstiicke od. dgl.,
bestehend aus einem an den Enden durch
Blechteile verstdrkten Lederband od. dgl.,
dadurch gekennzeichnet, das8 das Leder-

band (1) entlang seiner Lidngsseiten bis zum
AneinanderstoBen der Rénder gefaltet und an
den aufeinanderliegenden Flédchen verklebt
ist und das8 an beiden Enden des Lederban-
des (1) die verstidrkenden Blechteile (2) in
Querrichtung des Lederbandes (1) zu einer
geschlossenen flachen Hiillse herumgelegt sind
und da8 die Blechteile (2) mittels eindrin-
gender Rdndergrate sowie nach der gleichen
Seite vorspringender eingeprégter Vertiefun-
gen (4), welche die N&hl6cher (3) umgeben,
fest mit dem Lederband (1) verbunden sind."
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Die Kldgerin begehrt die Nichtigerkldrung des Streit-~
patents. Sie hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streit-
patents sei erst am 19. Januar 1968 vollstdndig offenbart
worden. Zu diesem Zeitpunkt sei er aber nicht mehr neu ge-
wesen, da sie - die Kldgerin - von 1965 bis 1967 Kleider-
aufhidnger mit allen Merkmalen des Gegenstandes des Streit-
patents offenkundig benutzt habe. Im iibrigen sei die Lehre
des Streitpatenté durch folgende Druckschriften nahegelegt
worden: die franzdsischen Patentschriften 494 919, 584 146
und 1 246 684, die deutsche Patentschrift 163 600 und die

deutsche Auslegeschrift 1 034 934.

Der Beklagte hat der Nichtigerkldrung widersprochen.
Er vertritt die Ansicht, gegeniiber dem vor dem 1. Okto- -
ber 1968 angemeldeten Streitpatent komme eine unzuldssige
Erweiterung nicht als Nichtigkeitsgrund in Frage. AuBSerdem
habe der Fachmann den Gegenstand des Streitpatents mit allen
seinen Merkmalen aus den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen

entnehmen kdnnen.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent nach
Vernehmung eines Zeugen mangels Neuheit filir nichtig erklart,
weil die Lehre des Streitpatents, wie sie in der Streitpatent-
schrift aufgezeigt sei, auch Merkmale umfasse, die nicht
urspriinglich offenbart, sondern erst am 27. September 1967
nachgebracht worden seien. Zu diesem Zeitpunkt seien aber
Kleideraufhdnger mit den nachgebrachten Merkmalen wegen der

of fenkundigen Benutzung bereits bekannt gewesen.

Mit der Berufung erstrebt der Beklagte die Abweisung
der Klage. Er hat ferner zwei "Hilfsantrdge" fiir die Fassung

des Patentanspruchs gestellt:



1. Hilfsantrag:

"Aufhinger fiir Kleidungsstiicke oder dergl.,
bestehend aus einem an den Enden durch
Blechteile verstidrkten Lederband oder dergl.,
dadurch gekennzeichnet, daf das Leder-

band (1) entlang seiner L&ngsseiten bis zum
AneinanderstoBen der Riénder gefaltet und an
den aufeinanderliegenden Fldchen verklebt
ist, und da8 die Blechteile durch gestanzte,
durchgehende N&hldcher (3) und die in das .
Band eindringenden Lochrdndergrate sowie mit-
tels nach der gleichen Seite vorspringender
eingepridgter Vertiefungen (4), welche die
Lécher umgeben, fest mit dem Lederband ver-
bunden sind."

2. Hilfsantrag:

"Aufhdnger fiir Kleidungsstiicke oder dergl.,
bestehend aus einem an den Enden durch
Blechteile verstidrkten Lederband oder dergl.,
dadurch gekennzeichnet, dag das Leder-

band (1) entlang seiner Lingsseiten bis zum
AneinanderstoSen der Rdnder gefaltet und an
den aufeinanderliegenden Fldchen verklebt
ist und daB8 an beiden Enden des Lederban-
des (1) die verstdrkenden Blechteile (2) in
Querrichtung des Lederbandes (1) zu einer
geschlossenen flachen Hiilse herumgelegt sind,
und daB8 die Blechteile (2) mittels nach der
Bandseite vorspringender eingeprédgter Ver-
tiefungen (4), welche die N&hldcher (3) um-
geben, fest mit dem Lederband (1) verbunden
sind."
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Die Kl&gerin beantragt, die Berufung zuriickzuweisen.

Der Dozent an der Fachhochschule Niederrhein Textil-

und Bekleidungstechnik in M{ I Professor Dipl.-Ing.

K. R hat als gerichtlicher Sachverstdndiger ein schrift-
liches Gutachten erstattet, das er in der miindlichen Verhand-

lung ergidnzt und erliutert hat.

Entscheidungsqgriinde

hat teilaese
Die Berufung bliett=sismse Erfolg.

I. Nichtigkeitsgriinde

Der Nichtigkeitsgrund des § 13a PatG kommt nicht in
Betracht, weil das Merkmal der Rd&ndergrate schon in der
erteilten Fassung des Streitpatents enthalten war.

Eine Erweiterung oder Verdnderung des Gegenstandes der
Anmeldung im Laufe des Erteilungsverfahrens ist kein Nichtig-
keitsgrund im Sinne des § 13 Abs. 1 PatG 1968, so daB8 auf die-
sen Grund allein die Nichtigerkldrung des 1963 angemeldeten
Patents nicht gestilitzt werden kann. § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG 1968
findet auf den vorliegenden Fall keine Anwendung (Art. 7 § 1
Abs. 1 Satz 1 PatAndG 1967). Wegen der Folgen einer nachtrig-
lichen Offenbarung des Erfindungsgegenstandes wird auf die

Ausfiihrungen zu III. verwiesen.



II. Der Gegenstand des Streitpatents in der
Fassung des Beschrdnkungsbeschlusses

Das Streitpatent betrifft nach der Beschreibungsein-
leitung einen Aufhinger filir Kleidungsstiicke u. dgl., der
aus einem an den Enden durch Blechteile verstédrkten Leder-
band od. dgl. besteht (Sp. 1 2. 1 - 3).

1. In der Streitpatentschrift ist es als Nachteil
eines bekannten, aus einem Lederband bestehenden Aufhdngers
mit an den Enden in Ldchern angeordneten Blecheinfassungen
bezeichnet, da8 sich in der Gebrauchsstellung das Bandende
bis zu der Blecheinfassung umbiegen und so zu einer schnel-
len Abnutzung und zum ZerreiBen des auf Zug beanspruchten
Bandendes fiihren kénne (Sp. 1 2. 9 - 14). Die der Erfindung
zugrundeliegende Aufgabe wird darin gesehen, haltbare Blech-
einfassungen an den Enden des Aufhédngerbandes in einfacher
Weise mittels maschineller Vorrichtungen billig als Massen-
artikel herzustellen (Sp. 1 2. 20 - 23).

2. Diese Aufgabe wird nach den Angaben der Streitpatent-
schrift dadurch geldst, daB8 das Band entlang der Lidngssei-
ten bis zum AneinanderstoBen der Ridnder gefaltet und an den
aufeinanderliegenden Fl&chen verklebt ist und daB an beiden
Seiten des Lederbandes die verstédrkenden Blechteile in
Querrichtung des Lederbandes zu einer geschlossenen flachen
Hiilse herumgelegt sind und dag die Blechteile mittels ein-
dringender R&ndergrate sowie nach der gleichen Seite vor-
springender eingeprédgter Vertiefungen, welche die N&hl&cher
umgeben, fest mit dem Lederband verbunden sind (Sp. 1
2. 23 - 30).

meman
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3. Der Gegenstand des Streitpatents ist durch
folgende Merkmale gekennzeichnet:

(1) Der Aufhinger fir Kleidungsstiicke oder dergleichen
besteht aus

a) einem Lederband oder dergleichen und

b) aus Blechteilen, mit denen dessen Enden ver-
stirkt sind;

(2) Das Lederband ist

a) entlang seiner Lingsseiten bis zum Aneinander-
stoBen der Rinder gefaltet und

b) an den aufeinanderliegenden Flachen verklebt;

(3) Die Blechteile sind

a) jeweils am Ende des Lederbandes in Querrichtung
zu einer geschlossenen flachen Hillse herumge-

legt und
b) fest mit -dem Lederband verbunden, und zwar
c) mittels eindringender Réndergrate sowie

d) mittels eingeprdgter Vertiefungen, die nach
der gleichen Seite vorspringen und die
N&hl&8cher umgeben.
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III. Schutzfihigkeit des Gegenstandes

1. Der Beurteilung der Patentfdhigkeit des vorgenannten
Gegenstandes ist der Stand der Technik am 27. September 1967
zugrunde zu legen. Denn die das Merkmal 3c, daB ndmlich die
Blechteile (auch) mittels eindringender Rdndergrate, welche
die N&hldcher umgeben, fest mit dem Aufhdngerband verbunden
sind, enthaltende Kombination ist erst mit der an diesem Tag
beim Patentamt eingegangenen Eingabe des Anmelders vom
26. September 1967 in das Erteilungsverfahren eingefiihrt
worden. Deshalb ist der fir die Priifung der Schutzf&higkeit
mas8gebende Zeitpunkt dieser Tag (BGH GRUR 1970, 289, 292 -
Dia-Rdhmchen 1IV). Die weitere spdtere Ergdnzung (Teilmerk-
mal 3d), das8 die Ri&ndergrate nach der gleichen Seite vorsprin-
gen wie die darilber hinaus genannten eingeprédgten Vertiefun-
gen, bedarf als einzig in Betracht kommende und daher selbst-
verstidndliche MaBnahme keiner besonderen Erdrterung.

a) Ein Hinweis auf das Merkmal 3c findet sich weder
unmittelbar noch mittelbar in den am 9. Mai 1963 eingegan-
genen Anmeldungsunterlagen des Streitpatents. Die hier
allein in Betracht zu ziehenden Ausfilhrungsformen sind in
den urspriinglichen Patentanspriichen 3 und 4 dadurch gekenn-
zeichnet, da8 die Endabschluf- und Befestigungsstiicke aus
Blech bestehen, die ringartig quer um die Aufhdngerenden
herumgelegt, mit durchgehenden L&échern (3) fiir die Vernd-
hungsfidden ausgeriistet und durch um die Durchtrittsldcher (3)
herum verlaufende Einpr&gﬁngen mit dem Aufhdngerstreifen
verbunden sind und da8 sich die Einprédgungen iiber mehrere
burchtrittslécher (3) und iUber den Zwischenraum zwischen
diesen erstrecken (Bl. 11 ErtA). Damit ist zum Ausdruck
gebracht, daB8 die Verbindung zwischen den Blechstiicken und
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dem Band (Aufhdngerstreifen) allein durch die Einprédgungen
bewirkt wird, nicht dagegen auch durch die "durchgehenden
Lécher"; diese sind erkennbar nur vorhanden, um den N&h-
faden durchfiihren zu k&nnen. Da die Verbindung zwischen

deh Abschluf- und Befestigungsstiicken (auch als EndabschluB-
und Befestigungsstiicke bezeichnet) und dem Aufhidngerstrei-
fen an zwei Stellen mit denselben Worten beschrieben ist
(vgl. Bl. 8, 9 ErtadA), 1l&B8t der Wortlaut der Beschreibung

ein weitergehendes Verst&dndnis der urspriinglichen Anspruchs-
fassung nicht zu.

Der Fachmann konnte dem mehrfachen Hinweis, das die
Blechstiicke mit "durchgehenden L&chern ausgeriistet" sind
(Bl. 8, 9 ErtA), nicht die Lehre entnehmen, diese L&cher
mittels eines besonderen Stanzverfahrens anzubringen, sie
ndmlich in die Blechteile zu stechen oder 2zu stoBen, so daB
sich ausgeprédgte Ridndergrate nach Art eines Kragens bilden,
die sich dann bei dem Zusammenfiigen mit dem elastischen
Bandmaterial in dieses einkrallen und dadurch neben den
beschriebenen Einprdgungen zu der festen Verbindung beitra-
gen. Soweit in diesem Zusammenhang in der Beschreibung die
Ausdriicke "durchgehende Lécher" (in den Blechstiicken) und
"Durchtrittséffnungen" (an den Enden des Aufh&ngers) neben-
einander stehen, ist daraus kein Hinweis auf eine unter-
schiedliche Ausgestaltung oder voneinander verschiedene
Merkmale zu entnehmen; denn nach Anspruch 3 und den Erldu-
terungen zu Figur 1 bezeichnen beide Ausdriicke dasselbe mit
der Bezugszahl 3 bezeichnete Merkmal. Der Fachmann konnte
aus den Angaben der Anmeldung nur schlieBen, da8 Ldcher in
den beiden flachen Seiten eines Blechteils und im Aufhdnger-
band selbst, also durch den Aufhinger "durchgehend" vorzu-
sehen sind. Da das Aufh&ngerband aus elastischem Material
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besteht, 1l&48t sich ein Aufhdnger auch dann anndhen, wenn
nur die Blechteile gelocht wiirden, nicht aber auch das
Band. Dann sind zwar keine "durchgehénden Locher" im Auf-
hdnger vorhanden, Ndhnadel und -faden lassen sich aber
durch die gestanzten L8cher der Blechstiicke und das Band-
material im wesentlichen ungehindert durchfilhren.

b) Das Argument des Beklagten, daB notwendigerweise
beim Stanzen (von Blechteilen) Grate entstehen, ist nicht
tiberzeugend. Zu dieser Auffassung hat der gerichtliche Sach-
verstdndige ausgefilhrt, daB sich beim Lochstanzen gewollt
Grate von Null bis zu einigen Millimetern HShe erzeugen
lieBen. Erfahrungsgemdf tritt die Gratbildung an gestanzten
Blechteilen bei der Verwendung mangelhafter oder abgenutzter
Werkzeuge ein, nicht dagegen bei der Verwendung neuer Werk-
zeuge, Einen Hinweis, Grate erzeugende Werkzeuge zu verwen-
den, konnte der Fachmann der Patentanmeldung nicht entneh-

men.

c) Die Anmeldungsunterlagen enthalten keinen Hinweis
auf eine bestimmte Reihenfolge der zur Herstellung des Auf-
hdngers erforderlichen Arbeitsgdnge, aus der fiir den Fach-
mann ohne weiteres erkennbar gewesen wdre, das8 das Entstehen
von Graten, insbesondere an den Lochrdndern, und das Ein-
krallen derselben in das Bandende erreicht werden sollten.
Die in den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen enthaltenen
Angaben zur Aufgabe der Erfindung beschrdnken sich auf die
Aufzdhlung von nachteiligen Eigenschaften bekannter Aufhdn-
ger, die beseitigt werden sollten, damit der erfindungsge-
médBe Aufhidnger eine erhBhte Festigkeit und lange Lebensdauer
erreichen sollte. Die im Laufe des Erteilungsverfahrens in
der Eingabe vom 26. September 1967 umschriebene Aufgabe,
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daneben auch die Schwierigkeiten bei der Herstellung von
Aufhdngern aus Leder, Kunststoff oder anderen festen Ma-
terialien zu liberwinden und einen Aufhidnger zu schaffen,

der mdglichst einfach und billig als Massenartikel herge-
stellt werden kdnne (Bl. 49/50 ErtA), ist in der Patentan-
meldung noch nicht angesprochen. Erst diese Eingabe enthidlt
auch Angaben zur konstruktiven Ausgestaltung der Blechteile,
zur Fertigung des Aufhdngerbandes und zur Zusammenfiigung
der einzelnen Bestandteile.

Wie der gerichtliche Sachverstdndige iiberzeugend
dargelegt hat, konnte ein Fachmann, der hier als ein im
wesentlichen handwerklich geschulter Techniker mit prakti-
schen Erfahrungen in der Herstellung von kleinen Stanztei-
len gesehen werden muf, die Herstellung der erforderlichen
Blechteile auf verschiedene Art und Weise vornehmen. Er
konnte bereits vor dem Zusammenfiigen von Blechteilen und
Aufhdngerband an bzw. in den Blechteilen die eingepr&dgten
Vertiefungen und die Anndhl8cher anbringen und dabei sein
Vorgehen auch noch insoweit variieren, als diese beiden
EinzelmaB8nahmen entweder in verschiedener Aufeinanderfolge
oder gleichzeitig vorgenommen werden konnten. Eine Grat-
bildung konnte er dabei allenfalls bei der Arbeitsweise
in Betracht ziehen, bei der zundchst nur die L&cher ausge-
stanzt und erst danach die Einprdgungen angebracht werden.
Denn dabei k&nnen sich die Lochinnenr&dnder bei dem an-
schlieBenden Pr&dgen nach innen verkanten (verwinden) und
dann in der Art von Graten vorstehen. Dabei handelt es
sich jedoch um eine wenig vorteilhafte Arbeitsweise, da der
Fachmann in der Regel bemiiht sein wird, bei der Herstellung
solcher Stanzteile mit mdglichst wenig Fertigungsschritten
auszukommen; auf deren Anwendung wurde der Fachmann in den
urspriinglichen Anmeldungsunterlagen nicht ohne weiteres

hingelenkt.
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Der Fachmann konnte zwar auch - worauf der gericht-
liche Sachverstdndige hingewiesen hat - erwdgen, die nur
der AuBenform nach vorgestanzten Blechteile zundchst mit
dem Lederstreifen zusammenzufiigen und anschlieBend die
Lécher und die Einprédgungen einzustanzen. Nur bei dieser
Arbeitsweise wilirde er infolge der- elastischen Lederzwischen-
lage in dem oben liegenden Blechabschnitt zwangslaufig stets
eine ausgepriédgte, nach innen, d.h. auf das Lederband zu ge-
richtete Gratbildung an den Lochradndern erhalten. Die in
den urspriinglichen Unterlagen der Patentanmeldung enthal-
tenen Angaben ilber die Lehre des Streitpatents geben aber
keinen Hinweis darauf, das8 die in der Beschreibung darge-
legte Aufgabe, einen besonders haltbaren Aufhidnger zu schaf-
fen, geldst werden konnte, wenn sich an den Lochrdndern der
Blechteile - ausdriicklich nicht erwdhnte - (R&nder)Grate
ausbilden und da8 erst diese die feste Verbindung zwischen
den Blechteilen und dem Aufhidngerband sicherstellen oder
wesentlich verstdrken. Denn nach der gesamten Beschreibung
der Erfindung in den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen
konnte ein Fachmann ohne weiteres auch die Uberzeugung
gewinnen, daB sich die - allein erwdhnten - Einprédgungen
der Blechteile beim Zusammenfiigen derselben mit dem elasti-
schen Aufhidngerstreifen nach dem ringartigen Herumlegen
um das Band infolge des dabei erkennbar anzuwendenden
Druckes in das elastische Material eindriicken und damit
allein bereits die geforderte feste Verbindung schaffen,
die verhindert, daB8 sich Blechteile und Aufhdngerband
unter Zugbelastung wieder voneinander 1l&sen kdnnen.

Kommt es nach alledem nur bei zwei von mehreren in
Betracht kommenden Arbeitsweisen zu der im Streitpatent
nachtrédglich hervorgehobenen Gratbildung an den Lochrédndern
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und ld8t sich - wie der Sachverstdndige {iberzeugend darge-
legt hat - allein auf Grund der Angaben in der Patentanmel-
dung von einem Fachmann nicht ohne weiteres erkennen, das
sich entweder nur eine insoweit zur Gratbildung fiihrende
Arbeitsweise als allein anwendbar oder besonders vorteilhaft
anbietet oder die Grate an den Lochré&ndern von funktions-
wesentlicher Bedeutung sind, so kann nicht anerkannt werden,
da8 die urspriinglichen Anmeldungsunterlagen diese Lehre
offenbarten. Fiir den Fachmann bestand ndmlich kein Anlas,
sich iiber das Entstehen von Graten am Rand der L&cher und
deren Wirkung auf die Verbindung der Blechteile mit dem
Aufhidngerband Gedanken zu machen und etwa die L&cher mittels
einer besonders auszuwdhlenden MafSnahme, z. B. Stechen oder
StoBen, anzubringen, bei der das Entstehen von ausgeprégten

Graten gewdhrleistet ist.

2. Im Ergebnis tritt der erkennende Senat danach dem
Bundespatentgericht darin bei, daB das Merkmal, die Blech-
teile seien "mittels eindringender R&ndergrate, ..., welche
die N&hldcher umgeben, fest mit dem Lederband verbunden", in
den am 9. Mai 1963 eingegangenen Unterlagen nicht offenbart
ist. Daraus folgt, daB8 auch das weitere dann an sich selbst-
verstédndliche Merkmal, daB diese Grate nach der gleichen
Seite wie die eingepridgten Vertiefungen vorspringen, nicht
urspriinglich offenbart gewesen ist. Zutreffend ist auch die
Feststellung, daB dieses Merkmal erst durch die am 27. Sep-
tember 1967 beim Deutschen Patentamt eingegangene Eingabe
offenbart worden ist, in der erstmals ein ausdriicklicher
Hinweis auf Lochstanzgrate, deren Anbringung und Funktion
enthalten ist (Bl. 53 ErtA). Das bedeutet, daB fiir die vor
dem 1. Oktober 1968 eingereichte Patentanmeldung auch im
vorliegenden Nichtigkeitsverfahren dieser Zeitpunkt als der
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der ersten vollstdndigen Offenbarung des Gegenstandes des
Streitpatents zu berilicksichtigen ist. Zu diesem Zeitpunkt
gehdrte der Kleideraufhdnger, den die Rechtsvorgdngerin der
Kldgerin in den Jahren 1965 und 1966 hergestellt und vertrie-
ben hat, zum Stand der Technik. Das Bundespaténtgericht hat
zu dieser "Vorbenutzung" einen Zeugen vernommen und aufgrund
der Beweisaufnahme festgestellt, das8 dieser Aufhdnger in
allen wesentlichen Merkmalen mit dem Gegenstand des Streit-
patents ibereinstimmt und offenkundig vorbenutzt worden

ist. Dem hat der Beklagte mit der Berufung nicht wider-
sprochen. Mit Ricksicht auf diese offenkundige Vorbenutzung
kann der Gegenstand des Streitpatents in der beschridnkten
Fassung deshalb nicht als neu und damit nicht als patentfdhig
angesehen werden.

3. Entsprechendes gilt fiir die Fassung des Patentan-
spruchs, die der Beklagte mit dem ersten Hilfsantrag ver-
teidigt. Die Frage, ob es sich dabei um eine Beschradnkung
oder um eine Klarstellung des Streitpatents handelt, kann
hier dahingestellt bleiben, weil auch in dieser Anspruchs-
fassung neben einem - ebenfalls urspriinglich nicht aus-
driicklich erwdhnten - Hinweis darauf, daB die Blechteile
gestanzte, durchgehende N&hldcher aufweisen, das erst
nachtrédglich offenbarte Merkmal der Lochrdndergrate, die
nach der gleichen Seite wie die eingeprédgten Vertiefungen

vorspringen, enthalten ist.

IV. Schutzfihigkeit der urspriinglich offenbarten
Unterkombination (Teillehre)

1. a) In dem Streitpatent in der geltenden Fassung des
Beschrénkungsbeschlusses ist die Unterkombination (Teillehre)
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geschiitzt, den Aufhidnger fiir Kleidungsstiicke oder dergleichen
aus einem Lederband (Merkmale 1a und 2) und aus dessen Enden
verstidrkenden Blechteilen auszubilden, die jeweils am Ende
des Lederbandes in Querrichtung zu einer geschlossenen fla-
chen Hiilse herumgelegt und mittels eingeprédgter und die N&h-
15cher umgebender Vertiefungen fest mit dem Lederband verbun-
den sind (Merkmale 1b und 3a, b und d). Diese Teillehre des
Streitpatents ohne das Merkmal 3c ist zwar in der Patent-
schrift nicht ausdriicklich erwdhnt. Sie ist in ihr aber in
Form einer aus dem Patentanspruch herleitbaren Unterkombina-
tion enthalten. Ein Fachmann durchschnittlichen Kénnens konnte
sie der erteilten und der "beschrédnkten" Patentschrift ent-
nehmen. Er konnte ndmlich erkennen, daB8 er auch durch eine
Kombination der obengenannten Merkmale unter Weglassung des
Merkmals der Réndergrate ein technisches Ergebnis erzielen
konnte, das im Rahmen des Erfolgs der Gesamtkombination

liegt (BGH GRUR 1973, 465 - Diebstahlssicherung). Diese Lehre
war auch bereits in den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen
offenbart, denn diese enthielten das Merkmal der R&ndergrate
noch nicht, und ist in der erteilten und in der beschradnkten
Fassung des Streitpatents verblieben. Sie erweist sich auch

als patentfdhigqg.

b) Die nach dem Tage der Anmeldung des Streitpatents
erfolgte Benutzung des Kleideraufhdngers durch die Kl&gerin
bleibt bei der Priifung ihrer Patentfdhigkeit auBer Betracht,
weil der Unterkombination die Prioritdt des Anmeldetages
(9. Mai 1963) zukommt.

c) Die Neuheit dieser Unterkombination ist auch gegen-
iber den Druckschriften gegeben, die vor dem Anmeldetag
verb6ffentlicht worden sind. In keiner ist ein Kleidungsauf-



- 18 =~

hdinger mit allen Merkmalen der Unterkombination dargestellt;
das macht auch die Kldgerin nicht geltend.

2. Der Teillehre des Streitpatents ist auch ein tech-
nischer Fortschritt gegeniiber den Entgegenhaltungen, die
ebenfalls Aufhidnger fiir Kleidungsstiicke betreffen, zuzuer-
kennen.

a) Im Vergleich zu dem Aufhdnger nach der bereits im
Priifungsverfahren erdrterten deutschen Patentschrift 822 532,
bei dem die Befestigungsl&cher mit einer Metalleinfassung
versehen sind und der mittels druckknopfartiger Platten am
Stoff befestigt wird, wirkt sich die allseitige Umfassung der
Bandenden zusammen mit der festen Verbindung zwischen Blech-
teilen und Bandenden in einer deutlichen ErhShung der Zug-
festigkeit aus. Zudem gestatten es bei der Lehre der Unter-
kombination des Streitpatents die Einprdgungen dariiber hinaus,
die Ndhfadenschlingen versenkt unterzubringen, so daB sie
beim Tragen nicht stéren kénnen und auch vor &duBeren Einfliis-
sen besser geschiitzt sind.

b) Gegeniiber dem Gegenstand der deutschen Patentschrift
163 600, bei dem ein Kleideraufhdngerband an den Enden mit
Metallschutzteilen nach Art von Kappen versehen ist, die
an der Ober- und Unterseite korrespondierende Offnﬁngen
haben, von denen die innere als eine den Stoff vollstédndig
durchdringende, mit ausgebuchsten Wandungen versehene Ose
ausgebildet ist, zeichnet sich die Unterkombination in
gleich vorteilhafter Weise aus. Auch dort ist eine Verbin-
dung von Metallkappen und Band - vor dem Anndhen - nur iiber
die nach Art eines Niets ausgestaltete Use mit ausgebuchster
Wandung vorgesehen. Das Zusammenfigen wvon Band und Schutz-
kappen ist aber ersichtlich umstdndlicher als bei dem Gegen-
stand der Unterkombination.
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3. Die mit der Unterkombinaticn nach dem Streitpatent
vorgeschlagene L&sung beruht schlieBSlich auch auf einer
erfinderischen Leistung. Es bedurfte einer iiber das K&nnen
eines Durchschnittsfachmanns hinausgehenden Leistung, um
von dem erdrterten Stand der Technik zu dieser Lehre zu ge-
langen. Keine der drei von der Kldgerin in der miindlichen
Verhandlung noch erdrterten Druckschriften legte die Lehre

des Streitpatents nahe.

a) Gegenstand der US-Patentschrift 518 681 ist eine
‘Klammer (clip), auch Schutzstiick (protector) genannt, fir
Posttaschen- und andere Bdnder, mit denen entsprechende
Behdltnisse abgeschlossen werden kénnen. Diese Klammer be-
sitzt angeformte Flansche, die ein Bandende sowohl an seinem
flachen &duBeren Rand als auch den Umfang eines fiir das Durch-
stecken einer Befestigungs- bzw. Verbindungsklammer vorge-
sehenen Lidngsloches begrenzen (umfassen), und wird durch
Nieten mit dem Bandende verbunden. Die Klammer ist aus einem
Blechstilick nach Art einer Kappe geformt, das das Band von
der Stirnseite her ilibergreift. Diese Patentschrift beschrédnkt
sich in diesem Zusammenhang auf den Hinweis, die Enden von
speziellen Verschlufbdndern mit einem Blechformteil zu
umkleiden und dabei auch die Randbereiche des Bandes und
die Innenkante eines in diesem angebrachten Langloches durch
Abkantungen des Blechteils zu schiitzen. Daraus ergibt sich
zwar, daB die Flansche innerhalb des Langloches bei ent-
sprechender Bemessung einen Teil der in Langsrichtung des
Bandes wirkenden Zugkrdfte aufnehmen kdnnen; die eigent-
liche Verbindung zwischen den Klammern und den Bandenden
erfolgt indessen mittels einer zweifachen Vernietung durch
besondere Lécher. Das Einprdgen von Vertiefungen um die
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Lécher herum ist danach ebensowenig nahegelegt wie das
ringférmige Herumlegen der Blechteile zu einer geschlos-

senen Hiilse.

b) Die deutsche Auslegeschrift 10 34 934 beschreibt
einen scharnierartigen Riemenverbinder, bei dem erfindungsge-
midB sich widerhakenartig in das Riemenende eindriickende Be-
festigungsmittel vorgesehen sind, um eine elastischere und
nachgiebigere Verbindung zu erhalten, durch die eine stoBs-
artige Uberlastung der Verbindung geddmpft wird (Sp. 2 7. 35
- 43). In der Zeichnung (Fig. 3 und 4) dieser Druckschrift
ist ferner dargestellt, daB8 die Scharnierbandteile daneben
zur Verbindung mit den Riemen- oder Fdrderbandenden mit
Krampen versehen sind, die das Bandende vollstédndig durch-
dringen. Dabei sind die Scharnierteile im Bereich der Krampen
nach innen eingezogen, so daf die Krampen nach dem Einsetzen
biindig mit der Oberflidche der Scharnierbdnder abschlieBen
(Sp. 4 Z. 15 - 18). Diese Einprdgungen driicken sich - wie
die Figuren 3 und 4 der Zeichnung zeigen - in den Riemen
oder das Forderband ein und tragen dadurch ersichtlich zur
Verbindung zwischen Scharnierteil und Bandende bei. Eine
Anregung in Richtung auf die in dem Streitpatent offenbarte
Unterkombination konnte der Fachmann dieser Entgegenhaltung
aber nicht entnehmen. Diese Druckschrift beschreibt nach Auf-
gabe und L&sung einen Gegenstand aus dem Fachgebiet der Rie-
menverbinder, das mit dem der Kleidungsaufhinger nur ent~-
fernte Beriihrungspunkte hat. Die bei dem Gegenstand der
deutschen Auslegeschrift 10 34 934 vorgesehenen eingeprédgten
Vertiefungen zur Aufnahme der auf und unter dem Band liegen-
den Schenkel der Krampen kdnnen hinsichtlich ihres speziellen
Zwecks mit den Einprdgungen beim Gegenstand des Streitpatents
allenfalls insoweit verglichen werden, als in diesen die

N&dhfadenschlingen untergebracht werden k&nnen. Aber selbst
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wenn man davon ausgeht, daB der Fachmann durch die deutsche
Auslegeschrift eine diesbeziigliche Anregung erhalten konnte,
stellt dies die Erfindungshdhe nicht in Frage. Denn die im
Streitpatent vorgeschlagene technische Lehre erschdpft sich
nicht darin, Einprdgungen an den Blechenden zu diesem Zweck
vorzusehen; dem Fachmann wird durch diese Druckschrift nicht
nahegelegt, neben den das Band durchdringenden Krampen mit
den eingeprédgten Vertiefungen eine gr&fere Festigkeit der
Verbindung zwischen Riemenverbinder und Bandende zu erzielen.

c) Bei dem Kleideraufhdnger nach der deutschen Patent-
schrift 163 600 ist das Aufhdngerband an den Enden mit
Metallschutzteilen nach Art von Kappen versehen und nach
Art einer Vernietung mit dem Stoff verbunden. Damit ist eine
andere Art der Verbindung zwischen Kappen und Band gegeben
und - bei grunds&tzlich gleicher Aufgabenstellung - ein
anderer L&sungsweg als beim Streitpatent eingeschlagen
worden. Eine Anregung, die verstdrkenden Blechteile an den
Enden des Aufhidngerbandes ringférmig herumzulegen und durch
eingeprdgte Vertiefungen die Verbindung zwischen den Blech-
enden und dem Aufhidngerband herzustellen, wurde dem Fachmann
durch diese Druckschrift nicht gegeben.

d) Aus alledem ergibt sich, daB sich der Kleiderauf-
h&nger mit den Merkmalen der Unterkombination von den am
Anmeldetag bekannten wesentlich unterscheidet. Er eignet
sich in besonderem MaBe zu einer maschinellen Herstellung,
bei der nur wenige Arbeitsgdnge bendtigt werden. Keine der
erdrterten Druckschriften legt die bei der Unterkombination
zusammenwirkenden Merkmale nahe. Dies gilt auch in der
Gesamtheit aller Entgegenhaltungen.
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V. Folgerungen fiir die Entscheidung iliber die
Nichtigkeitsklage

Nach dem Vorstehenden ergibt sich fiir die zu treffende
Entscheidung folgende Ausgangslage: Der vollst&ndige Gegen-
stand des Streitpatents in der Fassung des Beschridnkungsbe-
schlusses ist infolge seiner nach dem Anmeldetage des Streit-
patents erfolgten Offenbarung wegen der dieser Offenbarung
vorausgegangenen offenkundigen Benutzung nicht neu im Sinne
von § 2 PatG und deshalb nicht patentfdhig. Hinsichtlich
der im Streitpatent in der Fassung des Erteilungs- und des
Beschrédnkungsbeschlusses enthaltenen Unterkombination liegt
dagegen kein Nichtigkeitsgrund im Sinne von § 13 Abs. 1 PatG
1968 vor. Bei dieser Sachlage, bei der die schutzf&hige
Lehre der Unterkombination in den urspriinglichen Anmeldungs-—-
unterlagen offenbart, im erteilten Patent enthalten und
darin auch nach der Beschrédnkung verblieben ist, ist es
nicht gerechtfertigt, das Streitpatent im vollen Umfang
filr nichtig zu erkldren; auch das Interesse der Allgemein-
heit fordert in einem solchen Fall nicht die vollst&ndige
Nichtigerkldrung.

Wiilrde der Gegenstand des Streitpatents durch Streichung
des zur Zeit seiner Offenbarung bereits vorweggenommenen Merk-
mals 3c auf den Gegenstand der urspriinglich offenbarten Unter-
kombination zuriickgefiihrt, so wlirde dies iiber das von dem
Beklagten im Erteilungsverfahren verfolgte Schutzbegehren
hinausgehen. Zudem sdhe sich die Kldgerin, die das Streitpa-
tent mit dem Ziel einer Nichtigerkl&rung mit der Nichtigkeits-
klage angegriffen hat, wie auch die Allgemeinheit dann einem
umfassenderen Schutzgegenstand gegeniiber, den der Verlet-
zangsrichter als bindend hinzunehmen h&tte. Die Verhdltnisse
liegen hier anders als in den Fdllen der das Patentertei-
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lungsverfahren betreffenden Entscheidungen des erkennenden
Senats (GRUR 1975, 310 - Regelventil; GRUR 1977, 714 -

Fadenvlies).

Wirde die Nichtigkeitsklage dagegen ohne Einschrankung
abgewiesen, weil jedenfalls hinsichtlich der im Streitpatent
geschiitzten Unterkombination kein Grund fiir eine vollstdn-
dige Nichtigerkldrung des Streitpatents vorliegt, so kdnnte
das den unrichtigen Eindruck erwecken, als ob auch das im
Patentanspruch verbleibende Merkmal 3¢ fiir die Patentfdhig-
keit Bedeutung hdtte. Um einer Irrefitlhrung in dieser Richtung
vorzubeugen, erscheint es geboten, im Wege der teilweisen
Nichtigerkldrung im Patentanspruch zum Ausdruck zu bringen,
daB das Merkmal "da8 die Blechteile (2) mittels eindringen-
der Rdndergrate, welche die N&hldcher (3) umgeben, fest mit
dem Lederband (1) verbunden sind" im Zusammenhang mit den
iibrigen Merkmalen des Patentanspruchs und fiir sich allein
bekannt gewesen ist. Mit dieser Einfligung wird zweierlei
erreicht: Einerseits mu8 der Beklagte dieses spdter offen-
barte und in den Patentanspruch aufgenommene Merkmal 3c bei
der Bestimmung des Patentgegenstandes und bei der Ermittlung
des sachlichen Schutzbereiches des Streitpatents gegen sich
gelten lassen. Andererseits wird damit zum Ausdruck gebracht,
daf dieses Merkmal fiir die Patentfdhigkeit des im Patentan-
spruch umschriebenen Patentgegenstandes keine Bedeutung hat
und sich daraus entsprechende Folgerungen fiir die Bemessung

des Schutzumfangs ergeben.
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VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 42 Abs. 3, § 40
Abs. 2 und § 36q Abs. 1 Satz 2 PatG i.Vv.m. § 92 Abs. 1 ZPO.
Dabei hat der Senat im Rahmen des gesetzlich eingerdumten
Ermessens auch berilicksichtigt, da8 der Beklagte durch die

unzuldssige Erweiterung des Gegenstandes des Streitpatents
zu der Erhebung der Nichtigkeitsklage AnlaB gegeben hat.

Ballhaus Bruchhausen Windisch
BrodeBer von Albert
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