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50. Wirtt der Vergidgt auf den Houptaniprud) cincd Patentd mit
fiir den lnteranjprudy, toenn dicjer Yeine jelbitandige Erfindbung
enthalt?

Lat@. §9.

1. Bivitfenat. Urt. v, 15. Februar 1936 i. ©. &. u. . AY. (BVell))
. N. T und T.werfe GmbH. (K1), 1 2563/34.

I. Reid3patentamt.

Dad mit bem 11. Januar 1936 abgelaufene Ratent 281812 bex
Bellagten auf eine Sdalfungdanordvung fiiv Leitungdwibler in
Fernfprechaniagen mit jelbittdtigem ober Balbjelbittitigem Betrieb
roar feit Dem 11, Januar 1913 in @eitung, bis die Bellagte am
19. Februar 1934 auf die wegen der Unjpriiche 1 bisd 3, 5 unb 6 von ber
Slagerin erhobene Nidhtigleitstiage hin auf die njpriide 1 biz 4 bem
Reichdpatentamt gegeniiber versichtete; diefer Bergicht ijt in ber
PRatentrolle vermertt und befanntgemadyt worben, Jm Streit blieben
bie Anjpriidie 5 und 6, die auf den Unfprud) 1 verrweifen, Die Kldgerin
bittet um Bernidjtung diefer beiden Anjpriide. a3 nady ihnen als
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Crfindung beanjprud)t werbe, fei bereits Gegenftand eined dlteren
Patents. HuRerbem bleibe aber nad) BVerzicht auf ben Unjprud) 1 eine
jelbitinbig patentidibige Crfindung in den Unfpriiden 5 und 6 {iber-
haupt nidyt itbrig. Die Betlagte wenbdet ein, Mnfprud) 5 (unbd mit ihm 6)
enthalte etwad grunbfdplid) andered ald dad BVorpatent und bringe
nad) bem &tanbe der Tedynif, su bem die (nidht vorversffentlichte)
Borpatentfdyrift nidht gehore, dburdjaud Neued und Crfinderijches.

Dad Peidhdpatentamt hat die Klage, bem Unirag ber Kldgerin
gemd§, toegen ber Anfpriidje 1 bid 3 in ber Pauptjadye fitr erlebigt
ecfldrt, tmt iibrigen aber eine Teilvernichtung des angefocdytenen
Patentd burd) Streidung der Anjpriidhe 5 und 6 audgejproden.
Begen dicfe Teilverniditung ridtet fic) die BVerufung ber Bellagten
mit dem Untvag, unter Aufhebung ber Entjdjeibung be3 Reichs-
patentamtd infotveit bie Anfpriide 5 unb 6 aufreditzuerhalten. Die
Berufung hatte nur ben Erfolg, dai die Teilvernidhtung auf bie Jeit
pom 19. Februar 1934 ab bejdjrdntt wurbe.

ud ben Griindben:

Daf bie bom angegriffenen Patent allein nod) iibrigen Unfpriide
5 und 6 mwdhrend der Berufungsinftang durd) Jeitablauf erlojchen
jind, dndert nicht3 an ber Buldffigleit der Midjtigleitstiage, gany ab-
gefehen pon bem bejonderen Gnterefie, bad bie Rldgerin als Bellagte
im anhdngigen Verlepungdprozef dbatan Hat, daf die von Anfang an
bejtehende Nidhtigleit bed Patentd nod) jept feftaeftellt werbe. TWegen
der Patentanfpriide, auf die fid) der BVerzidyt ber Bellagten bezicht,
Dat bie Rldgerin die Rlage jebod) nidyt weiter verfolgt.
&egeniiber ben Patentanipricden 5 und 6 bat jie sur Klage-
begriimbung behauptet, bag bie Erfindung bereits Gegenftand eines
dlteren Patents fei. Die Parteien jireiten aber, nadybem bie Belagte
auf ben Patentanfprudy 1 verzidytet hat, auf ben dbie Un{priide 5 und 6
vermweifen, {iber bie Tragroeite biefes Verzidhts und damit dariiber, ob
bie beiben WAnfpritde, weil jie, wie bie Kdgerin darjulegen verfudht
bat, nid)t8 felbjtindig Crfinderijdies enthalten, durd) Wegnahme ber
Slitge ded AUnfprud 1 gegenftandslosd getorben find. Diejer Streit
ift im gegentodrtigen Bexrfahren mit zu entjdeiden.
Cr Tann aber nut entjdjieden werden nad) dem jonft im Sbentitits-
flreit megen ber audjufdeidenden RNeubeitsfrage nidyt in Betradyt
fommenben ©fanbe ber Tedhnif zur Beit der Anmeldung bed Streit-
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patentd. Nur auf dbiefer Grunblage fEft fid) beurteilen, ob bie An-
jprithe 5 und 6 bamald fitv fidh patentfdhig mwaven ober nur Aus-
fithrungaformen be3 Unjprud)3 1, cuf bem fie fufen, enthalten,
ob fie banach beftehen gebliebert ober im Hugenblid bed BVerzichts mit
eriofdien finb ... (Die fier folgendben usfiihrungen Haben bod
Crgebnid:) Jeber durdidnittlid) begabte Fadimann, ber im Jahre
1913 nad) ben im Patentaniprud) 1 enthaltenen Angaben eine Fern-
{prechanfage Berftellen wollte, mufte al38 RKonjtrutteur ouf Grund
diefed Anfprucha {dhon auf dbad fommen, wasd Unfprud 5 fagt. Dies
lief fidy alfo al8 felbftindige Erfinbung nidht mehr bemwerten. Und
bof bann ieiter ber Anjpruch 6 nur twieberum eine gwedmdfige
Mudfihrung rein fonjteuttoneller Ant fiir bie Cinridtung nady An-
fprud) 5 gab, hat aud; bie BeHagte nidt ernjthaft beftritten; jedenfalls
fann baran nad) bem @utacdhten bed Sadjverftinbigen fein Bveifel
beftehet.

Hiernady ecfiredt fid) der von ber Bellagten audgefprodene Ber-
sicht nottenbdigerweife mit auf die beiben Unfpriidye b und 6, {o daf
diefe iiber bent 19. Frebruar 1934 hinausd feinen Beftand haben Innen.
Bis paljin aber fanben fie bie fiir fie unerldfliche Grundblage im Un-
fprudy 1. ¥eil die RKldgerin bie Niditigleitsilage wegen biefes Un-
fprud® nidit tveiter berfolgt hat, fo Batte ihn ber Senat, ebenfo wie
va3 Reidi3patentamt, a3 su Redit beftehend hingunehmen, ohne die
MigliTeit dber Priifung (wie bei Aufrechterhaltung der flage) ob
ver Mnfprudy 1 wegen Wefendgleichheit mit bem diteren Patent
billiger Vernidhtung hitte anbeimfallen miiffen, wad nady dbem
suvor Ausgefithrten den Fortfall ver Anfpriide 5 und 6 aud filr die
Beit box der Berzichtzerfldrung gur notwendigen Folge gehabt Hhaben
ipfirbe. iir biefe Beit Deftand aljo Unfpruch 1 unangefodyten, und
Unfpruch 5 (und bamit 6) Yann deshalb nur dann vernidjiet werben,
senn fein Gegenftand fid) bedt mit bem Segenftand jenes dlteren
Ratentd . . . (€3 wird bargelegt, baf bied nicht ber Fallift.) Die von
ber Rlidgerin behauptete Jbentitit ift alfo nidit gegeben. Desdhalb
finb bie beiben ftreitigen Unjpriide erft mit ber Verzidytertarung
hinfallig geworden; bid balin haben fie mit bem Anjprud) 1 jufammen
Beftand gehabt. Tad war in Abdnderung ber angefodytenen Ent-
fcheibimg Durdy teilweife Abeifung ber Klage audjufpredien.
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patents. Tur auf diefer rundlage ldft fid) beurteilen, ob bie Un-
jprithe 5 und 6 damoal® fitr fidh patentjdhig tvaren ober nur us-
flthrungdformen bed Unjprudhd 1, ouf bem fie fufen, enthalten,
ob jie banach beftehen geblieben ober im Augenblid bed BVerzidhts mit
ecfofdien findb ... (Die hier folgenben Ausfithrungen Hhaben bad
Ergebnid:) Qeber burdidnittlidh) begabte Fadmanm, der im Jahre
13 nad) ben im Patentanfprudy 1 enthaltenen Ungaben eine Fern-
jprechaniage Berftellen woollte, mupte ald Sonjtrutteur auf Grund
biefed Anfprudyd fhon auf dbad fommen, wad Anfprud) 5 jagt. Dies
lieg fidh alfo al3 felbjtindige Erfindung nidyt mehr bewerten. Und
baf bann iweiter ber Unfbrudy 6 nur tvieberum eine ywedmdpige
Audfiifrung rein fonfiruftioneller Art fiiv die Cinvidtung nady An-
fprud) 5 gab, Hat aud bie BeHagte nidt exnjthaft beftritten; jebenfalia
fanit baran nad) bem Gutadten bed Sadyverftanbigen fein Biveifel
beftehen.

Hiernady erftredt fid) ber vont ber Bellagien ausdgefprodene BVer-
3icht nottoenbigeriveife mit auf bie beiben Unjpriide 5 und 6, fo Daf
diefe {iber den 19. Fyebruar 1934 Hinaus feinen Beftand Haben tonnen.
Bi3 bahin aber fanbden fie bie fir fie unetldfliche Grunblege im Un-
fprudh 1. Weil bie Rldgerin die Nidtigleitstlage twegen biefes An-
fprud3 nidyt roeiter verfolgt hat, fo hatte ihh der Senat, ebenfo mie
ba3 ReidBdpatentamt, al3 3u Redjt beftehend hingunehmen, obhne bdie
Miglidyteit ber Pritfung (tvie bei Aufrecdhterhaltung der flnge) ob
per UAnfyrudy 1 wegen Wefendgleidhheit mit dem dlteren Patent
votliger Wernidhtung hatte anheimfallen mitffen, wad nady dem
suvor Ausgefithrten den Fortfall ber Anjpritdie 5 und 6 aud) fiir die
Beit bor ber Berzichtserldrung sur notwendigen Folge gebabt haben
ioiithe, Fiir biefe Beit beftand aljo Anfprudy 1 unangefodhten, und
Anfpruch 5 (und damif 6) fann deshalb nur dann vernidytet werden,
wenn fein Gegenjtand fid) dedt mit bem Gegenjtand jened dlteren
Batentd . . . (€3 wit dargelegt, baf died nicht der Fall ift.) Die bon
ver Rligerin bebauptete pentitdt ift alfo nidht gegeben. Deshalh
finb bie beiven ftreitigen Anfpriiche erft mit der Berzidytertldrung
hinfdllig gemworben; 5i3 bahin haben fie mit bem Anfprud 1 sujammen
Beftand gehabt. Ta3 mwar in WAbdnberung ber angefochtenen Ent-
fcheibumg burd) teilweife Abweijung ber Klage audzufpredhen.



