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47. 1. Qann im Ridtigleitdverfahren eine einjdrintende Hnbde:
rung ber Patentbejdjreibung vder der Patentzeidmung erveidyt
werben?

2. Sann im Ridtigfeitdverfahren ein Mangel bed Grieilungs:
berjafrens qeltend gemadit werben, um bie BVernidjiung bded
Patentd ju erveiden?

8. Qommt filr bie JFeftitellung ded Gegenfianded eined ex:
teiltent Patentd neben dem Crieilungdhefdhlug und feinen Anlagen
eine eftva bavon abiveidende Fajfung der gedrudien Patentjdhrift

in Betvagt?
Pat®. (n. F.) §§ 1, 13, 35.

I. Bipilfenat. Urt. v, 18, Januar 1937 i. &. B. (KL.) . €. (BVell.).
T 200/36.

I. ReidiBpatentamt.

Der Bellogte ift Snbaber bed ihm erieilten DRP. 497824,
bejfen Erteifung am 10. Wpridl 1930 befannigemadyt ift und beffen
Unfpriidie folgenbermafen lauten:

1. Pofftift jur DBerbinbung von Bautetlen, indbefonbere

Mafdyinenelementen und dergleichen, badurd) gefenngeidinet,
Daf er in feimer Ringsridhtung Ubfladungen (e), Tin-
ferbungen ober Jillen (g} und zmwifdhen diefen volle Feile,
LBorfpringe ober Rippen (f) in jolder Unorbnung trdgt,
baf bie an ber Wanbdung (b) ber Bohrung anliegenden Tetle
beim Gintreiben be3d &tifte3 in bie Bolrung verdrdngt und
teilieife nad) ben Ubfladiungen, Einferbungen uftv. Hin
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suriidgedent verden, twobei ber YUnprejjungsbrud bdiefer
Zeile an bie LWanbdbung (b) ber Bolrung basd Fefthaltern bes
Pabitifta (a) berirl. ‘

2. Pofftift nady Unfprudy 1, dbaburd) gefennzeichnet, daf ber
©tift (a) an feinen vollen Teilen, Botfpriingen obet Fippen (f)
balfig getwdlbte Pakfladen aufrweit.

it ber am 9. Wpril 1935 beim Reich3patentamt eingegangenen
flage hat ber Kliger junddit beantragt, bad Patent bed Bellagten
volljténdig fite nidtig zu erfldren, ba der Gegenftand bed Patents
nicht new und nidht von fortjdrittliher Wirkung fet. Jn ber miind-
lidjent Werhanbdlung bor bem Reidspatentamt (Nidytigleitdfenat) hat
er fedbod) feinen ntrag auf Feilvernidtung bed Patentd dburd
Befdjrinfung bed Unjprud)® auf BVerwenbung bei zplindrifden
Bohrungen eingejdyrdantt.

Bur Begriinbung diefed Untrags Hat ber Kldger folgendes aus-
gefithet: Wie die BVejdjreibung ber Patentjdhrift einbeutig ergebe,
handble e fidh bei ber fireitigen Crfindbung audfdlieflid um Ber-
wenbung eined Papitiftd bei ylinbrifden Bobrungen. Dad fei
mafgeblidy und ur Erlduterung Herangugzieben, ba bie Patent
anfpriide hievitber nichtd auddritdlid) befagten. €3 fomme abet audy
fingu, baf bie Unmelberin (Red)t3vorgingerin bed Patentinhabers)
int einter Eingabe an bas Reich3patentamt vom 2. Junt 1927 wdihrend
bed Prifungsverfabrensd beantragt Habe, in ber Bejdyreibung und
in Ynfprud) 1 durd) Einfitgungen Harzuftellen, daf ed fidy bet bem
®egenftand ber Srfindbung allein um bdie Einfliigung von Pag-
ftiften in jylindrijde Vohrungen handle. Demgegenitber fei e3
unerbeblid), Dafj die Wbbilbung 1 ber Patentfdyrift eine fegelfirmige
Bohrung zeige. Die Unllarbeit der Patentidrift, die baburdy ge-
jdaffen fei, zwinge dazu, im Nidtigleitsverfahren den Patents
anjpruch 1 auf den bom Wnmelder felbft allein begehrien Sdus
su bejdrdnten.

Per Betlagte Hat bie Wbweifung der Klage beantragt. Fir eine
Teilpernichtung bed Streitpatents fet fein Roum, mweil bad Reid-
patentamt mit Redt fitr ben in ben Anfpriichen formulierten Gegen-
ftand ein Patent erteilt Habe. Mafgedlid) fet ber von ber Unmelde-
abteilung erloffene Erteilungsbejdhiug, bem die Abteilung offenber
nur die Fafjung der Patentbejdreibung und ber Unfpritce hHabe
sugrunbe legen mwollen, relde bie Anmelberin nad) Belehrung
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durd) die Puifungsftelle gemdf dem Boridlag ded Pritferd vom
23. Februar 1927 mit Eingabe vom 19. Oftober 1927 angenommen
habe. Der Unmelberin und offenbar aud; der die Unfpriide priifen-
ben Unmeldeabteilung fei entgangen, baf aufer ben bon ber Yn-
melberin Hergejtellten Reinjdyriften ein — ieitered — , Drud-
egemplar” ber Befdreibung und der Unipriihe gur Auslegumg
gemip Werfiigung vom 31. Oftober 1927 gelangt fei, bed ofne
Benadridtigung und ohne Cinmwilligung der Unmelberin im Tert der
Befdyretbung unjuldffigertweife berart gednbert torden fei, dbaf in
ber Fat bort durdyweg bon Fylindrijdien Bohrungen bie Rebe fei.
Davausd ergebe fid) allerbingd eine Unftimmiafeit, die aber weber
bon ber Unmelberin nod) vom Beflagten, ber die Anmelberredhte
etft am 10. Geptember 1929 erwotben Babe, zu vertreten fei, aud
nidt im Ridtigleitsverfahren befeitigt werben Eonne.

Das Reidspatentamt Hat die Rlage abgewiefen. Der Kldger
bat Berufung eingelegt unb beanivagt, entgegen ber angefodytenen
Entjdeibung bad Gtreitpatent teiltveife su vernidten. Sdlieflich
bat ber Rldger feinen YAntrag babin gefaft: dad unter Nr. 497224
erteilte Patent inforeit fiir nidhtig su erflaren, ald e3 die von ber
Nidtigleitzabieiiung ded Reidspatentamid feftgeftellte und vom
Betlagten jugegebene Unftimmigleit betreffe, unb biefe 3u bejeitigen,
indbem entwebder in der Wbbildung 1 ber Patentidhrift an Stelle der
fonijdjen Bobrung b eine gylindrifde gezeigt merbe, ober in ber
Patentbefdyreibung bie Bobrung b nidyt mebr ald ylindrijde
Bohrung befdyrieben wetbe. Jn der milnbliden Berhanblung Hat
per RKldger nod) angetegt, ob nidt vielleidht bad von ihm erfirebte
Biel aud dburd) Inderung besd Patentanjprud3, 3. B. dburdh Streichung
ber Begugnahme (b) bei den bie ,Wandung der Bobhrung” be-
treffenben Wortern, erreiht twerden finne. Die Verufung bes
Rldgers mutbe guriidaetviefen.

@riinve:

1. Der Kliger hat zwar im erjten Redjizzuge junddit bie voll-
jtanbige BVernidhtung ded DRP. 497224 beantragt, dbann aber jeinen
Untrag auf Teilvernichtung bes Patentd durdy Bejdhrdntung des
Unjpruchs 1 auf Verwendung bei zplindrijden Bobrungen befdrant:.
PDaf eine folde Bejdrinfung mbglid) ift, twenn entioeder ber
@tand ber Technif ed red)tfertigt ober wenn ber Anmelber auf
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emern toeitergebenden Sdup ausbriidlid) versidhtet Hatte — beibes
behauptet ber Rliger —, unterliegt feinem Zmeifel. Dad muf
borweg im Gegenfag zu ben Redhtdousfiihrungen bes Beflagten
betont perben. Denn e ift in ber Redht{predyung niemald weifel-
baft gemefen, baf der Patentfdhup auf die Verwendung bed paten-
tierten Gegenjtanbes fitr beftimmte Srwede bejdrinft werben farmn.
Taf ber fldger nur diefed erveidhen will, ergibt audy fein Untrag
bom 9. Januar 1937, ber in erfter Reifie auf basfelbe hinauslauft,
wad im erjten Redjtdjuge beantragt war. Dabei mup freilich ge-
fagt toerben, baf diefern Unfrag mweber in ber einen nodh in der
anderen Form wortlid) entfprodien werden Hnnte... Der Nlager
perfentnt babei bie Grengen bed Nidjtigleitdverfahrens, in bem nur
eine pollige ober teileife BVernichtung bes Patents, aljo des im
Unfprud) fejtgelegten Gegenftanbes ber Erfindbung, erreidht mwerden
fann, nidit aber eine 9inderung bed Jnfalts der Befdjreibung ober
per Darftellung in einer Jeidnung. Dad Hinbert aber nidt, im
Berufungsverfahren fadlidy ju priifen, 0b bie im Grunbe angeftredte
Zeilvernidghmg mit Red)t beantragt with. TWire danad) eine Be-
fbranfung bed Unfprud)s geredhtfertigt, fo wiltbe bie ausd ber
Jeidnung aldbann fid) ergebende Unftimmigleit baburd) befeitigt
fein, Daf jept biefe Beidnung fiberhaupt bebeutungslos mwiitde, tveil
ba3 rechtslrdftige Urteil im NMidptigleitaverfalren allein fiir den
Gegenfland ded Patentd mafigeblid) mwdve, aud) two bdie Patent-
jdytift efivad anbered fagt ober zeigt. Fus bemfelben Grunbde ift
eine inberung bed Wortlauts der Patentbefdreibung im Nidtig-
Feit3berfahren nidit angdngig; etivaige Unriditigleiten werden burd)
vad Urteil im Nidtigleitdverfahren Defeitigt, bad bei pofitivent Jn-
Balt an bie @Stelle ber ungutreffenben Teile ber Vefdjreibung tritt.
Witd dagegen die Nidtigleitdtlage abgemiefen, o muf e dabet
vetbleiben, daf fiir ben ®egenjland ber Grfindbung der Patents
anfprucd) mafgeblid) ift.

2. Der RKldger fann dad von hm erftrebte Biel aber aud) nidt
baburdh erreiden, daf et bie etrvn ausd ber Patentbefdhreibung zu
entnehntende Befdrdnfung des Patenigegenftanbes auj einen BVer-
siht bed WBellagten im Patenterteilungsverfahren friist. TWiirde
bamit ein JMangel bes Erteilungdverfafjrens geltend gemacht, um
datauf bie beantragte Teilvemichtung bes Patents su begriinden, fo
Ionnte biefer Ginwand fiberhaupt nidjt beadytet werben. Wber ber
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fldger will dburdy feinen Hinweid auf einen Verzidht bes Bellagten
nut den zuldffigen Beweid fithren, daf bad Reidspatentamt ibm
ein Patent nur unter Beachtung biefes Verzid)ts habe etteilen
wollen und fatfdchlich erteilt Habe und baf deshald bie Fajjung ber
Patentbefdhreibung, nidt die weitere Faffung bed Patentanfprudia
fiit ben Gegenftand ber Erfindung mafgeblid) fei. Daraus folgert
ber Sldger, baB burd) Ynberung bded Patentanjpruds eine Ve
feitigung ber jeBigen Unftimmigleit ber Patent{dyrift moglih fei
und bemgemdf infotveit eine Feilvernidhhmg des Patentd verlangt
werben finne.

Uber biefe gange flagebegrlinbung fdeitert daran, daf ihr die
au$ einem Berzidt bed Bellagten abgeleitete Grundloge feblt. €3
ift nicht richtig, twenn ber Rliger iviederholt behauptet, bie Un-
melberin Habe in einer Eingabe auf ben Sdus, den der Anfprud
unbejdirdntt gemwdhrt, teilmeife berziditet, fie habe mur nod) verlangt,
wa3 in ber Bejdjreibung gefagt ift, und bedhalb miiffe aud) bas
Patent burd) Ginfliqung ded befddniten Berwendungdzweds in
ben Unfprud) teiltveife vermidhtet mwerben. Diefes BVerlangen ift
unbegriinbet, tvie die angefodjtene Enifdeidbung einwanbfrei qus
vent Grieilung3atten nodjgeiefert hat. Bmwar mwar die Anmelberin
audmeislid) ihrer Eingabe vom 2. Fumi 1927 bereit, auf ben urjpriing-
tidy begehrten ©dup teilmeife su vetzidten, wnd madie bemgemdl
Borfdldge {iber eine anderweitige Faffung ber Patentbefdireibung
und bed Unjprudid 1. Danad) follte mun gefdilipt twerden ein BVer«
faBren, in 3ylindrijdy vorgebolrie, nidt aufgeriebene Lodher tonifde,
fich nadytrdglidy beformicrende Stifte einzuireiben. Der Prilfer riet
pon bet beabjichtigten Umgeftaltung pon Be[dreibung und Anfprud
ab und empfahl der Unmelberin nadydriidlidy die Annahme ber von
ihm mit Befdeid vom 23. Februar 1927 vorgediagenen Faffung.
Dabei madite er allerdingd im twefentlidhen Gefidhtdpunite geltend,
bie bier nidit von Belang find. Er verwied ndmlid) barauf, duf
durd) ein Verfahren nur deffen unmittelbare Erzeugniffe, nidht aber
gleiche, bod) anberdwie bergejtellte Erzeugnifie gejdyitht feien. Dad
hat offenbat bie Unmelberin iiberzeugt; benn fie hat nicht nur
bie borgefdhlagene Pnderung angenommen, fjonbern audy ents
fpredjende Rein[dhrift eingereicht. Der RKldger meint, bad fei
unbeadilich, benn e3 liege ein unmwiderruflider Berzidyt der Un-
melberin por. Tt Redyt lehnt bad Reidizpatentamt (Nidtigleitsd-
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abteilung) biefe Auffaffung ab, erfldrt pielmehr bie Gingabe vom
2. Juni 1927 fiiv einen Teil ber umberbindliden Erirterungen
goifden einem Anmelder und der Pritfungsftelle fiber die jwed-
mifigite Geftaltung bed Unjprud)d und ber Befdyreibung. Map-
geblid) mwar fiiv bad toeitere Priifungsverfahiren alfo bie Hietnad
auddriidlid) anerfannte Fajfung dber Vefdreibung vom 23. Februar
1927, bie im Gegenjap jur gedrudten Patentjdrift bei dem Tort
Bobuumg” nidhts von aplindrifd) agt, jonbern an einer Gtelle
vom ,Eintreiben ded €tijts in bie Bohrung. .., die gylindrifd) ober
feglig fein fann”, ausbridlih fpridht. Demgemdf Hat aud) der
Pritfer im Befanmtmadiungsbefhiug vom 31. Oltober 1927 zur Yus-
legung beftimmi: Befdreibung und 2 Patentanfpriidie, eingegangen
am 20. Ofober 1927, a3 Patent ift bann, nad) langrierigen Er-
drierungen fiber 5 Ginipriide, unberdnbert erteilt worden, ,auf
@runb der ausgelegten Unterlagen”, die ber Erieilungdbejdlug vom
23. Ditober 1929 allerdbingd nidyt ndfer auffithet.

€3 bejtebt banady fein Btoeifel, daf dad Patent 497224 in der
pomt Pritfer am 23. Februar 1927 vorgefdlagenen Fajfung erteilt
ift. Da fiir ben Beftand bes PVatentd und deffert Wortlaut allein bex
Befdyiuf der patentetteilenden Behirbe, hier ber Unmeldeabteilung,
maggeblid) ift, find Ubweidjungen von ben Unterlagen und Anlagen
biefes Befdhlufjes, bdie fidh in ber Patentjdyrift finben, redhtlid
unbeaditlidh, Idrmen aud) im RNichtigleitsverfahren nidyt befeitigt
wetben, toeil Ieiner ber gefeplidhen Nidtigleitdgriindbe des § 10
Pat®. (a. F.) vorliegt. € lonn oud) nidyt in Frage fommen, durd
smeimalige Streidung ber Bezugszeidhenn b im Patentanfprud)
etiwa Deffen tvofren Jnhait Horzuftellen. Dodurd) wiitbe nidhtd ge-
befjert, vielleidht fogar bie beftehenbe Unftimmigleit nody verjtdrkt
erben.

Bei diejer Sadlage ift alfo dem Reiddpatentamt in vollem
Umfang juzuftimmen, daf die geltendgemadyten zuldjfigen Midhtigs
feitdqriinde zu Unredit angerufen jind, dbaf aber die in ber Patent-
fchrift enthalfenen Unfimmigleiten, berufend cuf einer unzuldjjigen
nedhtrdglichen Hnberung des , Druderemplars” ver Befdhreibung, im
Ridtigleitdverfafiren nidht geltend gemadt und nur burd) bie
@rimbde der vorliegenben Entfdjeivung riditiggeftellt werben Iomuen.



