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behaltungsrechts geltend gemacht werden kann. Die Geltendmachung des Zu-
riickbehaltungsrechts besteht in der Erhebung der Einrede der Verweigerung
der geschuldeten Leistung, die zwar auch durch schlissige Handlung vorge-
bracht werden kann. § 273 BGB verlangt aber jedenfalls, daf3 der Rechtsbehelf
dem Gegner gegeniiber in irgendwie erkennbarer Weise geltend gemacht wird.
Dal dies in den Vorinstanzen geschehen sei, ist nicht ersichtlich. Durch Aus-
ibung des Fragerechts (§ 139 ZPO) auf die Erhebung der Einrede hinzuwirken,
bestand, zumal die Beklagte durch Anwilte vertreten war, keine Veranlassung;
Die Revision ist hiernach als unbegriindet zurtickzuweisen.

66. Die Frage des erweiterten Patentschutzes, die nur im Verletzungs-
streit auftritt, ist notwendig dem Richter des Verletzungsstreits, also dem
ordentlichen Richter vorbehalten. Es besteht kein hinreichender sach-
licher Grund, den von der Klage gewiinschten Versuch zu machen, die
Abgrenzung der Zustindigkeiten, von der das Gesetz ausgeht, im Wege
richterlicher Rechtsschépfung dadurch zu dndern, dal man im Nichtig-
keitsverfahren die Teilvernichtung des Patentanspruchs lediglich des-
wegen zulifit, um eine im Verletzungsstreit in Anspruch genommene
erweiterte Patentauslegung unmoéglich zu machen.

PatG § 13.
I. Reichspatentamt.
1. Zivilsenat. Urt. vom 17. Oktober 1944 (1 19/1943).

In der Patentnichtigkeitssache der Firma Allgemeine Elektrizitits-Gesell-
schaft in Berlin NW 40, Kligerin und Berufungskligerin,

gegen
die Firma Siemens-Schuckertwerke AG in Betlin-Siemensstadt, Beklagte
und Berufungsbeklagte,
hat das Reichsgericht, I. Zivilsenat, in der Sitzung vom 17. Oktober 1944
durch den Senatsprisidenten Dr. Lindenmaier und die Reichsgerichtsrite Wein-
kauff und Dr. Brandenburg fir Recht erkannt:

Die Entscheidung des Reichspatentamts vom 10. September 1942 wird bestitigt.
Die Kléigerin trégt die Kosten der Berufung. — Von Rechts wegen.

Tatbestand
Die Beklagte ist Inhaberin des DRP 589 824, das einen Salzbadofen zum
Gegenstand hat. Es ist mit Wirkung vom 25. August 1929 an erteilt und am
30. November 1933 bekannt gemacht. Der Patentanspruch lautet:
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Zur Wirmebehandlung von Metallen, insbesondere zum Hirten, dienen-
der Salzbadofen mit einem Tiegel aus Strom leitendem Werkstoff, der die Elek-
trode der einen Polaritit darstellt, gekennzeichnet durch einen Hohlzylinder,
der die Gegenelektrode und den Behandlungsraum fur das zu erwirmende Gut
bildet.

Mit Klage vom 18. Mirz 1942 beantragte die Kligerin, das Patent dadurch
teilweise zu vernichten, dall dem Anspruch folgende Fassung gegeben werde:

Zur Wirmebehandlung von Metallen, insbesondere zum Hirten, dienen-
der Salzbadofen mit einem Tiegel aus Strom leitendem Werkstoff, der die Elek-
trode der einen Polaritit darstellt, gekennzeichnet durch einen Hohlzylinder, der
die elektrisch einstiickige Gegenelektrode bildet und den Behandlungsraum fiir das
zu erwirmende Gut a/lseitig umschliefst.

Gleichzeitig beantragte sie, die Patentbeschreibung zu dndern. In Zeile 80
soll es statt ,,Drahtgitterwerk, Stabwerk und dergl.“ heilen ,,zusammenhingen-
des Drahtgitterwerk, Stabwerk und dergl.” und in Zeile 82 statt ,,hochheizen®
,hochheizen beim Inbetriebsetzen des Salzbades®“. Aulerdem soll ein Satz in
die Beschreibung aufgenommen werden, det besagt, durch das Patent sei nicht
die Anordnung beliebiger Elektroden, wie Stabelektroden, Plattenelektroden
und dergleichen in der Nihe der Wandung eines Metalltiegels schlechthin ge-
schutzt, sondern nur die besondere durch den Patentanspruch gekennzeichnete
Bauart des Ofens.

Zur Begrundung fihrte die Kligerin aus: Anspruch und Beschreibung des
Patentes seien unklar und so gefallt, daf3 ein in Wirklichkeit nicht bestehender
erweiterter Schutzbereich nicht streng genug ausgeschlossen sei. Das liege zum
Teil daran, daB3 die im Erteilungsverfahren entgegengehaltenen Schutzrechte des
DRP 455 696 und das Schweizer Patent 78 396 nicht vollig zutreffend gewiirdigt
worden seien. In Wirklichkeit offenbare das Patent nur die Lehre, bei Salzbad-
ofen zur Wirmebehandlung von Metallen, bei denen ein Tiegel aus Strom leiten-
dem Werkstoff die eine Elektrode darstelle, die Gegenelektrode als zylindrischen
Hohlkérper auszubilden, der ein einziger zusammenhingender, in sich geschlos-
sener einstiickiger elektrisch leitender Korper sein miisse, der den Behandlungs-
raum von allen Seiten umschliee. Die Beklagte habe jedoch demgegeniiber in
einem zwischen den Parteien schwebenden Abhingigkeits- und Verletzungsstreit
den Standpunkt vertreten, dem Patente sei auch die Lehre geschiitzt, bei einem
Elektrosalzbadofen mit Metalltiegel eine oder mehrere Elektroden in der Nihe
der Tiegelwand anzuordnen. Ein solcher Gedanke sei jedoch nicht offenbart und
nicht schutzwiirdig gegeniiber dem Stande der Technik, der dargestellt werde
durch die DRP 341300, 347978, 347979, das franzosische Patent 616653 und
das Osterreichische Patent 38 215. Um eine solche Auslegung auszuschlieBen,
miisse dem Anspruch und der Beschreibung des Streitpatentes eine engere Fas-
sung gegeben und aullerdem in der Beschreibung zum Ausdruck gebracht wer-



346 66. Zustindigkeit bei erweitertem Patentschutz

den, daf} diese erweiterte Auslegung unzulissig sei. Soweit das der bisherigen
Rechtsprechung widerspreche, werde in Ubereinstimmung mit AuBerungen, die
im Schrifttum (GRUR 1942, S. 315; 1943 S. 1; 1944 S. 58) zutage getreten seien,
ihre Anderung begehrt; das Gesetz stehe nicht entgegen.

Die Beklagte beantragte Klageabweisung. Sie legte dar: Soweit die Kldgerin
einen Ausspruch dariiber erstrebe, daB3 ein bestimmter erweiterter Erfindungs-
gedanke des Streitpatentes nicht schutzwiirdig sei, so stehe dem entgegen, daf3
nach Rechtsprechung #nd Gesetz das Nichtigkeitsverfahren es nur mit dem
Gegenstande der Erfindung zu tun habe, wihrend die Feststellung, ob ein tiber
den Gegenstand der Erfindung hinausgehender erweiterter Erfindungsgedanke
geschiitzt sei, ausschlieBlich den ordentlichen Gerichten im Verletzungsstreit
vorbehalten sei. Uberdies habe sie im Verletzungsstreit keineswegs denjenigen
erweiterten Erfindungsgedanken in Anspruch genommen, den ihr die Kligerin
jetzt unterstelle. Was aber den Gegenstand der Erfindung angehe, so sei es kei-
neswegs erfordetlich, dall die Gegenelektrode aus einez zusammenhingenden
einstiickigen Korper bestehe. Sie konne auch aus mehreren auf einem gedachten
Zylinderumfang angeordneten, voneinander getrennten Teilen bestehen. Das
bringe das Patent klar zum Ausdruck und dem stehe der Stand der Technik nicht
entgegen; ja die Kligerin habe das Letzte nicht einmal behauptet.

Der Nichtigkeitssenat des Reichspatentamts hat die Klage abgewiesen. Mit
der Berufung verfolgt die Kligerin ihren Antrag auf Teilvernichtung usf. weiter,
wihrend die Beklagte die Zuriickweisung der Berufung beantragt.

Der Senat hat als gerichtlichen Sachverstindigen den Professor Dr.-Ing,
Paul Riebensahm von der Technischen Hochschule Berlin gehort, der ein
schriftliches Gutachten erstattet und es in der mindlichen Verhandlung erliu-
tert und erginzt hat.

In der miindlichen Verhandlung hat die Kldgerin, ohne ihre Antrige zu
indern, den Standpunkt vertreten, das von ihr geforderte Merkmal des allseiti-
gen UmschlieBens des Behandlungsraums durch die Gegenelektrode besage
nicht notwendig, dafl die Gegenelektrode aus einem in sich mechanisch zusam-
menhingenden Korper bestehen miusse, es konnten auch mehrere mit den
Nachbarelektroden mechanisch nicht verbundene Einzelelektroden auf einem
gedachten Zylinderumfang angeordnet sein, doch mtfiten diese Einzelelektro-
den dann den Behandlungsraum allseitig dicht umschlieBen. Die Beklagte hat
auch ein mit einer solchen Zielsetzung geftihrtes Nichtigkeitsverfahren fiir un-
zulissig erklart.

Entscheidungsgriinde
Um den rechtlichen Sinn des Klageantrags zu ermitteln, ist zunichst zu
prifen, ob der von der Kligerin geforderte Patentanspruch sachlich enger ist als
der gegenwiirtige Patentanspruch oder ob er den unverinderten sachlichen In-
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halt dieses Anspruchs lediglich anders ausdriicken will. Im ersten Falle handelte
es sich um Teilvernichtung, im zweiten um Klarstellung.

Das Streitpatent bezieht sich auf elektrisch beheizte Salzbadéfen, die zur
Wirmebehandlung von Metallen, insbesondere zum Hirten dienen sollen. Da
es die Moglichkeit vorsieht, dal3 ,,das Hirtegut oder Glihgut in Kérben oder
anderen Einsatzkisten in das Salzbad eingebracht werde®, entnimmt ihm der
Fachmann, dal3 gedacht ist, sowohl an das so genannte Aufkohlen, ein langzeiti-
ges Glithen des Gutes bei hohen Temperaturen in einem Kohlenstoff abgeben-
den Mittel, wie an das eigentliche Hirten, das Erhitzen des Gutes auf hohe
Temperatur mit nachfolgendem Abschrecken aulerhalb des Ofens. Das dem
Aufkohlen dienende Salzbad wiitde einen Tiegel aus keramischem Werkstoff
chemisch angreifen. Das Patent kann daher keinen Tiegel aus keramischem
Werkstoff als Elektrode der einen Polaritit brauchen, sondern setzt voraus, dal3
ein Tiegel aus Strom leitendem Werkstoff, gewohnlich aus Metall, die eine Elek-
trode bildet. Es stellt sich nun die Aufgabe, die Gegenelektrode so auszubilden
und anzuordnen, dal der Behandlungsraum frei bleibt zunichst fiir das (vor-
tbergehende) Einbringen einer Anheizvorrichtung und sodann fir das Ein-
bringen des Glih- und Hirtegutes, insbesondere fiir sein Einhingen in Kérben
oder Kisten, und daf3 das Gut dabei ohne KurzschluB3gefahr eingebracht wer-
den kann, der Strom also im Wesentlichen auBlerhalb des Behandlungsraums
zwischen Elektrode und Gegenelektrode flieBt. Zu diesem Zweck soll die
Gegenelektrode als in den Tiegel eingehingter Hohlzylinder ausgebildet wer-
den, der zugleich den Behandlungsraum fiir das zu erwirmende Gut bildet. Da-
mit bleibt der durch das Innere des Hohlzylinders gebildete Behandlungsraum
frei und flie3t der Strom tberwiegend in dem Raum zwischen Hohlzylinder und
Metalltiegel, der sich dadurch als vom Behandlungsraum getrennter Heizraum
darstellt. Es wird weiter noch die Moglichkeit erwihnt, den Zylinder auf seinem
ganzen Umfang mit Bohrungen zu versehen oder als ein Drahtgitterwerk, Stab-
werk und dergleichen auszubilden, um auf diese Weise ein schnelleres Hoch-
heizen und eine gleichmiBigere Verflussigung des Salzbades zu erzielen. Der
Fachmann versteht das dahin, auf diese Weise kénne beim Hochheizen (und
das will sagen: beim Betriebe, nicht etwa beim Anheizen) das Salz durch die
Offnungen aus dem Heizraum in den Behandlungsraum flieBen und ermégliche
dadurch ein schnelleres und gleichmifligeres Durchheizen des gesamten Bades
von dem eigentlichen Heizraum aus. Wenn angesichts dessen der kennzeich-
nende Teil des Patentanspruchs von einem Hohlzylinder spricht, der die Gegen-
elektrode und den Behandlungsraum fiir das zu erwidrmende Gut bilde, so fal3t
das der Fachmann zwanglos dahin auf, der Hohlzylinder, der die Elektrode der
anderen Polaritit darstelle, konne aus einem zusammenhingenden Stiick be-
stehen, aber auch, und sogar vorzugsweise, mit Bohrungen versehen oder als
Drahtgitterwerk, Stabwerk und dergleichen ausgebildet werden. Es ist auch kein
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technischer Grund ersichtlich, warum die einzelnen Teile (Stibe und derglei-
chen) der den Behandlungsraum umfassenden Hohlelektrode unbedingt me-
chanisch-stofflich unter sich zusammenhidngen mii3ten; sie erfillen ihre Auf-
gabe genau so, wenn sie zu mehreren auf einer gedachten Zylinderform in einer
den Behandlungsraum umfassenden Weise angeordnet werden, ohne stofflich
unter sich zusammenzuhingen. Auch in einem solchen Falle konnen sie ,,elek-
trisch einstiickig™ gemacht, d. h. mit Strom derselben Polaritit aus der gleichen
Stromquelle beschickt werden. Der Fachmann schliet daher in den Gegen-
stand der Erfindung ohne weiteres auch diese Form ein. Ebenso wird sich ihm
von vornherein die Auslegung aufdringen, die sich infolgedessen noch inner-
halb des Gegenstandes der Erfindung hilt, daB3 es auf die strenge Zylinderform
der Gegenelektrode nicht ankommen kann, sondern daf3 auch jede andere den
Behandlungsraum entsprechend umfassende Hohlform geeignet ist, den Pa-
tentzweck zu erreichen.

Demgegentiber wollte, wie sich unzweideutig aus Bl. 9 der Klageschrift
ergibt, die Kligerin mit der von ihr vorgeschlagenen Anspruchsneufassung
urspriinglich zum Ausdruck bringen, die Gegenelektrode miisse notwendig ein
einziger in sich geschlossener, mechanisch-stofflich in sich zusammenhingen-
der Korper sein, wenn auch offen bleibt, ob die neue Fassung das wirklich klar
genug ausdriickt. Ja eine solche Auslegung mul3 nach wie vor als objektiv mog-
lich bezeichnet werden, wenn man den aufrecht erhaltenen Antrag auf Ande-
rung der Zeile 80 der Beschreibung zur Erlduterung heranzieht. Danach soll das
Drahtgitterwerk, Stabwerk und dergleichen, als das die Gegenelektrode ausge-
bildet sein kann, als ,,zusammenhingend* bezeichnet werden, was nur als ,,in
sich zusammenhingend* verstanden werden kann. Legt man der Anspruchs-
inderung diesen Sinn zu Grunde, dann erstrebt die Kldgerin mit ihr eine echte
Teilvernichtung des Patentes, und zwar seines im Anspruch ausgedriickten
Gegenstandes der Erfindung, nicht etwa nur eine Klarstellung des witklichen
Patentinhaltes. Diese Teilvernichtung sollen dann die beiden ersten von der
Kligerin beantragten Finfigungen in die Zeilen 80 und 82 der Patentbeschrei-
bung nur verdeutlichen. — Folgt man jedoch der von der Kligerin in der miind-
lichen Verhandlung gegebenen Auslegung des Merkmals ,,allseitig umschlie-
Bend®, die bei der Mehrdeutigkeit des Ausdrucks an und fiir sich ebenfalls mog-
lich wire, wenn sie auch mit der Neufassung der Zeile 80 der Beschreibung
nicht leicht zusammengeht, dann ist zu unterscheiden. Der Fachmann fa3t
auch den gegenwirtigen Patentanspruch dahin auf, daf}, wenn mehrere selb-
stindige, auf einer gedachten Hohlform angeordnete Einzelelektroden die
Gegenelektrode bilden, diese den Behandlungsraum umfassen, wobei ein nicht
unerheblicher Spielraum in Bezug auf den Abstand der Elektroden voneinander
bleiben kann. Sollte das in den Anspruch neu aufzunehmende Merkmal ,,allsei-
tig umschlieBend” nur diesen Sachverhalt ausdriicken sollen, so wiirde keine
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sachliche Anderung des Anspruchs, also keine Teilvernichtung begehrt, son-
dern nur eine sogenannte Klarstellung, eine sprachlich andere Fassung des in
seinem sachlichen Inhalt unveridndert bleibenden Anspruchs, wobei allerdings
wiederum durchaus offen bliebe, ob die sprachliche Neufassung diesen Sinn
wirklich klar ausdriicken wiirde. Sollte aber das Merkmal ,,allseitig umschlie-
Bend‘ noch einen anderen Sinn haben — und dies scheint nun in erster Linie die
Meinung der Kligerin zu sein —, sollte es sagen sollen, dal} zwar eine Mehrzahl
selbstindiger Einzelelektroden auf der Linie eines gedachten Hohlzylinders
vorhanden sein konnte, dafl diese aber dann den Behandlungsraum auf allen
Seiten moglichst dicht umgeben miissen, so bedeutete das rechtlich wieder eine
sachliche Einengung des Anspruchs, d.h. eine Teilvernichtung, allerdings eine
solche, die mit einem durchaus unscharfen und ins Unbestimmte verflieBenden
Merkmal arbeiten wiirde. Auch bei einer solchen Auslegung der Anspruchsneu-
fassung hitten die beantragten Einfligungen in die Zeilen 80 und 82 rechtlich
nur den Sinn, den neuen Anspruch auch in der Beschreibung zu verdeutlichen. —
Die weiter beantragte dritte Einfligung in die Patentbeschreibung hat dagegen
mit der wie auch immer gearteten Neufassung des Anspruchs unmittelbar
nichts zu tun; sie soll vielmehr dariiber hinaus zum Ausdruck bringen, daf3 ein
bestimmter, iiber den oben ermittelten Gegenstand der Erfindung und seinen
Schutzumfang noch hinausgehender erweiterter Erfindungsgedanke, namlich
die bloe Anordnung beliebiger Elektroden in der Nihe der Tiegelwandung,
nicht schutzfihig sei.

Begriindet wird nun die beantragte Teilvernichtung nicht etwa damit, der
Stand der Technik erfordere sie. Dieser wird im Gegenteil nur gegen den erwei-
terten Erfindungsgedanken ins Feld gefiihrt. Es ist auch in keiner Weise ersicht-
lich, inwiefern der Stand der Technik gerade die geforderte Teilvernichtung
no6tig machen sollte. Begriindet wird der Antrag auch nicht mehr, wenigstens
nicht klat, mit der Behauptung, der Fachmann konne dem Patent als Gegen-
stand der Erfindung nur die von der Kligerin urspriinglich gemeinte engere
Lehre (Gegenelektrode e in sich zusammenhingender Kérper) und nicht die
oben gekennzeichnete weitere Lehre entnehmen. In der Tat entnimmt er thm,
wie dargelegt, als Gegenstand der Erfindung die weitere Lehre. Begriindet wird
die Teilvernichtung vielmehr im wesentlichen nur damit, sie sei erfordetlich, um
zu verhindern, dafl man dem Patent eine Auslegung gebe, die den von der Be-
klagten im Verletzungsstreit angeblich in Anspruch genommenen erweiterten
Erfindungsgedanken einschlésse. Das soll durch die Neufassung des Anspruchs
und die Einschiebungen in Zeilen 80 und 82 der Beschreibung unmittelbar ver-
hindert werden. Auch fir den Fall, daf3 die Anderung des Anspruchs und der
Zeilen 80 und 82 der Beschreibung rechtlich nur den Sinn einer Klarstellung
und nicht den einer Teilvernichtung hitte, geht die Begriindung nur dahin, diese
Neufassung sei notwendig, um die von der Beklagten im Vetletzungsstreit in
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Anspruch genommene erweiterte Patentauslegung unmaoglich zu machen. Was
endlich die weiter beantragte dritte zusitzliche Einfiigung in die Patentbeschrei-
bung angeht, so wird sie damit begriindet, es sei auch ohne Ricksicht auf An-
spruchsinderungen geboten, im Nichtigkeitsstreit klar festzustellen, dal der im
Vetletzungsstreit von der Beklagten in Anspruch genommene erweiterte Erfin-
dungsgedanke keinen Patentschutz genie(3e.

I. Fal3t man nun die von der Klage begehrte Anderung des Anspruchs und
der Zeilen 80 und 82 der Beschreibung ihrem sachlichen Gehalte nach als echte
Teilvernichtung auf, so steht ihr nicht nur, wie die Kligerin will, die einhellige
Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Reichspatentamtes, sondern das
Gesetz selbst unzweideutig entgegen. Nach § 13 des PatG ist ein Patent ganz
oder teilweise zu vernichten, wenn sein Gegenstand nach §§ 1 und 2 nicht
patentfihig war, wenn die Erfindung nach § 4 Abs. 2 vorpatentiert ist oder wenn
der wesentliche Inhalt der Anmeldung nach § 4 Abs. 3 einem anderen wider-
rechtlich entnommen ist. Das ist nur vollziehbar durch die vollige oder teilweise
Vernichtung des oder der Patentanspriiche, die nach § 26 des Gesetzes angeben,
was als patentfihig unter Schutz gestellt werden soll. Der vom Fachmann auf
Grund der Patentbeschreibung und seines Fachwissens sinngemil verstandene
Inhalt des Patentanspruchs, einschlieBlich der Erginzungen, die sich auf Grund
des Fachwissens unmittelbar darbieten, ist aber das, was die Rechtsprechung
den Gegenstand der Erfindung nennt. Daraus folgen unmittelbar die von der
Rechtsprechung herausgearbeiteten grundlegenden Rechtssitze: Das Nichtig-
keitsverfahren hat es nur mit dem Gegenstande der Erfindung zu tun. Der
Patentanspruch kann nur ganz oder teilweise vernichtet, nicht aber mit anderem
Inhalt neu geschrieben werden. Die vollige oder teilweise Vernichtung kann nur
auf die in § 13 des Gesetzes erschopfend aufgezihlten, nicht aber auf andere
Griinde gestiitzt werden. — Demgegentiber weist das Patentgesetz in §§ 47 flg;
und 51 flg. die Entscheidung tiber Anspriiche aus Patentverletzungen ebenso
unzweideutig den ordentlichen Gerichten zu. Im Vetletzungsstreit wird hiufig
Schutz fiir einen sogenannten erweiterten oder allgemeineren, d.h. tiber den
Gegenstand der Erfindung in dem oben bezeichneten Sinne noch hinausgehen-
den Erfindungsgedanken begehrt. Ein solcher kennzeichnet sich dem Gegen-
stande der Erfindung gegentiber dadurch, dal3 er ohne unmittelbare Bindung an
den Patentanspruch (wenn auch im allgemeinen Rahmen seines Grundgedan-
kens) aus dem Gesamtpatent entnommen sein kann und sich nicht unmittelbar,
sondern erst auf Grund vermittelnder, wenn auch noch nicht erfinderischer
SchluBifolgerungen darzubieten braucht. Ein solcher Gedanke ist nur schutz-
wirdig, wenn er im Patente offenbart und selbst gegentiber dem Stande der
Technik neu, fortschrittlich und erfinderisch ist. Da die Frage des in diesem
Sinne erweiterten Patentschutzes nur im Vetletzungsstreit auftritt, ist ihre Ent-
scheidung notwendig dem Richter des Vetletzungsstreites, also den ordent-
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lichen Gerichten, vorbehalten. Das erkennt das Patentgesetz von 1936 zwar nur
mittelbar, aber unverkennbar dadurch an, dal3 es in § 52 eine bestimmte Mitwit-
kung des Reichspatentamtes bei den Patentstreitsachen der Gerichte durch
Schriftsitze oder durch die Entsendung eines Vertreters ausdricklich vorsieht.
Das Gesetz kann also schwetlich von der Voraussetzung ausgehen, die Ertei-
lungsbehtrden konnten schon im Nichtigkeitsverfahren tber die Frage des
erweiterten Patentschutzes, die praktisch die Grundfrage der meisten Verlet-
zungsstreite ist, entscheiden. — Dem steht nicht entgegen, daf3 das Reichspatent-
amt, und zwar mit vollem Recht, im Erteilungsverfahren nicht nur den Gegen-
stand der Erfindung, sondern nach Moglichkeit auch den Schutzumfang des zu
erteilenden Patentes abzugrenzen sucht. Das kann auf mancherlei Weise ge-
schehen: am besten durch eine moglichst klare, die wirkliche Patentlehre und
nicht nur ihre zufillige konstruktive Ausprigung ausdriickende Fassung des
Patentanspruchs, dann aber auch durch eine méglichst erschopfende Ausein-
andersetzung mit dem Stande der Technik in der Patentbeschreibung und end-
lich durch MaB3nahmen, wie sie im gegenwirtigen Rechtsstreit eine Rolle spie-
len, durch Ausspriiche in der Patentbeschreibung, die gewisse Formen oder Ge-
danken vom Patentschutz ausschlieBen. Das letzte ist das schwierigste, und eine
erschopfende Abgrenzung des Patentschutzes in diesem Sinne ist in aller Regel
unmoglich angesichts der Schwierigkeit, im Augenblick der Patenterteilung die
Tragweite der Patentlehre und die technische und rechtliche Bedeutung, die sie
jeweils in der sich stindig dndernden technischen Entwicklung erlangen wird,
auch nur einigermallen zu tiberblicken. Ist das Patent jedoch einmal erteilt und
bekannt gemacht und hat es damit einmal bestimmte Rechtswirkungen und
Rechtslagen fir Inhaber und Mitbewerber erzeugt, dann geht es gerade aus
Griinden der Rechtssicherheit keineswegs an, den den Gegenstand der Erfin-
dung verkorpernden Patentanspruch, auBler in den im § 13 des Gesetzes be-
stimmten begrenzten Fillen, dauernden erneuten Anderungen, die jeweils riick-
wirkend sein wirden, zu unterwerfen mit dem Ziele, jeweils die Auslegungs-
fragen zu beeinflussen, die sich im Verletzungsstreit ergeben und sich vielfach
wiederholt und immer wieder anders ergeben werden. Insofern liegen die Ver-
hiltnisse beim Nichtigkeitsverfahren grundlegend anders als beim Erteilungs-
verfahren.

Es besteht deswegen auch kein hinreichender sachlicher Grund, den von
der Klage gewlnschten Versuch zu machen, die Abgrenzung der Zustindig-
keiten, von der das Gesetz ausgeht, im Wege richtetlicher Rechtsschopfung
dadurch zu dndern, dal man im Nichtigkeitsverfahren die Teilvernichtung des
Patentanspruchs lediglich deswegen zuldf3t, um eine im Verletzungsstreit in An-
spruch genommene erweiterte Patentauslegung unmaoglich zu machen. Es ist
richtig, daB die Zulassung eines erweiterten Patentschutzes in dem oben ange-
gebenen Sinne die schatrfe und sichere Abgrenzung des Schutzes erschwert.
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Ohne diese Zulassung ist aber, wie vielfache Erfahrung gezeigt hat, wenn man
die deutsche Anspruchsgestaltung beibehilt, ein ausreichender Schutz des
Patentes gegen Verletzungen nicht moglich, weil sonst in vielen Fillen kleine
sachlich unbedeutende Anderungen hinreichen wiirden, den Verletzer aus dem
Patentschutz herauszubringen. Diese aus der Sache selbst folgende Schwierig-
keit ist daher hinzunehmen. Auswiichse kénnen durch die neuere Rechtspre-
chung des Reichsgerichts, daf3 auch der erweiterte Erfindungsgedanke offenbart
und schutzwiirdig sein muf3, verhindert werden. Es ist weiter richtig, da} die
Abgrenzungen des erweiterten Schutzbereichs eines Patentes, die in einem Ver-
letzungsstreit erarbeitet werden, mogen es nun Zuerkennungen oder Aberken-
nungen eines solchen Schutzes sein, mangels einer gesetzlichen Vorschrift nicht
von Amts wegen verdffentlicht werden und nicht allgemeinverbindlich sind,
sondern nur zwischen den Parteien des Verletzungsstreites wirken. Das Aus-
hilfsmittel, das die Klage dagegen vorbringt: Teilvernichtung des Anspruchs
zum Zweck der mittelbaren Beeinflussung der Patentauslegung im Verletzungs-
streit wiirde die Schwierigkeiten jedoch nur vermehren, ohne sie zu l6sen. Zwar
wirde auf diesem Wege die Anspruchsinderung vertffentlicht und riick-
wirkend allgemeinverbindlich werden. Zunichst aber wiirden in allen Fillen, in
denen im Verletzungsstreit ein erweiterter Patentschutz geltend gemacht wird,
also in der groen Mehrzahl der Fille, in der Regel fiinf Rechtsziige statt der bis
jetzt vorgesehenen drei erdffnet, d.h. neben Landgericht, Oberlandesgericht
und Reichsgericht im Vetletzungsstreit der Nichtigkeitssenat des Reichspatent-
amtes und das Reichsgericht im Nichtigkeitsstreit. Die zur Entscheidung im
Nichtigkeitsstreit berufenen Stellen sihen sich keiner fest umrissenen Aufgabe
gegeniiber, sondern miiiten zunichst einmal prifen, welcher erweiterte Erfin-
dungsgedanke denn nun im Verletzungsstreit wirklich in Anspruch genommen
sel. Im vorliegenden Fall streiten die Parteien sehr lebhaft tiber diesen Punkt.
Die Beklagte behauptet, einen anderen und engeren Gedanken in Anspruch
genommen zu haben, als ihr die Kligerin unterstelle. Sie fithrt aus, sie nehme
nur eine solche Anordnung von Elektroden in der Nihe der Strom leitenden
Tiegelwand in Anspruch, bei der sich ein vom Behandlungsraum funktionell ge-
trennter Heizraum ergebe, von dem aus der fiir das Einbringen des Gutes frei-
gehaltene und stromlos gestellte Behandlungsraum geheizt werde. Die Moglich-
keit, daB3, nachdem im Nichtigkeitsstreit der Anspruch im Hinblick auf einen
bestimmten Erfindungsgedanken des Verletzungsstreites neu gefa3t wurde, der
Patentinhaber im weiteren Fortgang des Vetletzungsstreites behauptet, er
nehme einen ganz anderen Gedanken in Anspruch, worauf die Sache erneut in
das Nichtigkeitsverfahren miif3te, lieBe sich keineswegs ausschlieBen. Im Nich-
tigkeitsverfahren konnte weiter die wirklich gestellte Frage, ob ein bestimmter
erweiterter Erfindungsgedanke geschiitzt sei, auf diese Weise nicht klar und un-
mittelbar, sondern nur mittelbar auf einem Umwege, ndmlich durch eine ent-
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sprechende Einschrinkung des den Gegenstand der Erfindung verkérpernden
Anspruchs, und daher behaftet mit zahlreichen Auslegungsschwierigkeiten ent-
schieden werden. So bliebe es, wie oben gezeigt, im gegenwirtigen Rechtsstreit
dutchaus zweifelhaft, welche Gedanken denn nun wirklich die von der Kligerin
vorgeschlagene Neufassung des Anspruchs und ihre Erlduterung in der Be-
schreibung, ihre Vertffentlichung unterstellt, dem fachminnischen Leser ver-
mitteln wiirde, und ob diese Fassung den fachminnischen Leser der Patent-
schrift wirklich verhindern wiirde, dem Patente einen von der Kligerin nicht
gewtinschten erweiterten Erfindungsgedanken zu entnehmen. Endlich und vor
allem ist es nicht so, dal3 der erweiterte Schutzbereich eines Patentes ein fiir
allemal seinem ganzen Umfange nach abschlieBend festgestellt werden konnte.
Wire das moglich, dann wire nicht einzusehen, warum es nicht schon bei der
Patenterteilung geschehen sollte. Gerade weil das die Moglichkeit menschlicher
Voraussicht tUbersteigt, erheben sich die sachlichen Schwierigkeiten und Un-
sicherheiten. Praktisch ist und bleibt es so, daB} immer nur beim Auftauchen
neuer Verletzungsfille, und dann immer erneut und immer anders, die Frage
auftritt, ob bestimmte, nun praktisch tiberblickbar werdende, wechselnde Be-
reiche (Ausschnitte) aus dew etwaigen erweiterten Schutzbereich eines Patentes
offenbart und geschiitzt sind. Man sihe sich also bei der von der Klage empfoh-
lenen Praxis vor die Tatsache gestellt, dal3 schon der Gegenstand der Erfindung,
der doch zum mindesten moglichst unverriickt bleiben sollte, bei jedem neu
auftauchenden Verletzungsfall immer erneut in Frage gestellt und in die Gefahr
gebracht wiirde, immer erneut und immer wieder anders und jedes Mal mit
rickwirkender Kraft neu gefal3it zu werden; ein Ergebnis, das unmdglich ange-
nommen werden kann. Am wenigsten aber bietet der von der Klage beschrit-
tene Weg der Teilvernichtung von Patentanspriichen die M6glichkeit, im Nich-
tigkeitsstreit den gesamten erweiterten Schutzbereich eines Patentes auf einmal
klarzustellen. Wird die Klage abgewiesen, dann bleibt es hinsichtlich des erwei-
terten Schutzbereichs beim Alten. Wird ihr stattgegeben, dann mag das mittel-
bar in bestimmter Richtung den erweiterten Schutzbereich einschrinken. Wie
weit das geht, hingt jedoch jeweils vom Einzelfall ab und die Frage, welcher
erweiterte Schutzbereich etwa dem teilweise aufrechterhaltenen Anspruch zu-
kommt, bleibt wiederum offen.

I1. FaBt man die von der Klage beanspruchte Anderung des Anspruchs
und der Zeilen 80 und 82 der Beschreibung ihrem sachlichen Inhalte nach nicht
als Teilvernichtung, sondern als Klarstellung auf, so wird damit im Rechtssinne
folgendes begehrt. Es soll ein Nichtigkeitsverfahren lediglich um deswillen ein-
geleitet und geftihrt werden, um den Anspruch und gewisse zu seiner Erliute-
rung dienende Teile der Beschreibung zwar ihrem sachlichen Inhalte nach vollig
unverindert zu lassen, sie aber sprachlich mit dem Ziele neu zu fassen, dadurch
mittelbar eine im Vetletzungsstreit in Anspruch genommene bestimmte erwei-
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ternde Patentauslegung zu erschweren. Hier handelt es sich keineswegs um eine
solche Klarstellung eines Patentes, wie sie die Rechtsprechung bisher von sich
aus und ohne besondere Grundlage im Gesetz allein zugelassen hat. Danach
kann in einem mit ordnungsmiBiger Begrundung in Gang gebrachten, d. h. auf
die Nichtigkeitsgrinde des § 13 Patentgesetzes gestiitzten Nichtigkeitsverfah-
ren ein Anspruch dann klarer gefalit werden, wenn er den Gegenstand der Er-
findung, wie er sich aus Beschreibung und Zeichnung in Wirklichkeit und zwar
von vornherein ergibt, nicht scharf und unzweideutig genug ausdriickt. Auf
diese Rechtsprechung kann daher der ganz anders geartete Klarstellungsantrag
der Kligerin nicht gestiitzt werden. Ebensowenig 146t er sich auf § 13 PatG
stiitzen, da dieser es nur mit der Vernichtung oder Teilvernichtung von An-
sprichen, d. h. des im Anspruch ausgedrickten Gegenstandes der Erfindung zu
tun hat. Ein Klarstellungsverfahren nur zum Zweck der mittelbaren Beeinflus-
sung der Patentauslegung im Verletzungsstreit 146t sich aus thm unméglich her-
leiten. Im ubrigen wiire ein solches Verfahren aus den unter Ziffer I angegebe-
nen Griinden auch unzweckmifBig, Das driickt sich u. a. in Folgendem aus: Ent-
weder ist ein bestimmter erweiterter Erfindungsgedanke in einem erteilten
Patente offenbart und schutzwiirdig. Dann wire es rechtlich unzulissig und
unbillig, die Patentfassung nachtriglich so zu dndern, daf3 ihr der Gedanke nicht
mehr oder nur schwerer entnommen werden konnte. Oder der Gedanke ist
nicht offenbart und nicht schutzwiirdig. Dann mul3 das in einem daftr be-
stimmten Verfahren klar festgestellt werden und geht es nicht an, es in einem fiir
andere Zwecke bestimmten Verfahren nur mittelbar anzudeuten.

III. LaBt man den bisher erdrterten mittelbaren Weg der Anspruchsinde-
rung, sei es der Teilvernichtung, sei es der Klarstellung, auf dem die Klage zum
Ziele kommen will, beiseite und wendet man sich zu dem rechtlich anders ge-
arteten Antrage, durch einen besonderen Zusatz in der Patentbeschreibung un-
mittelbar auszusprechen, da3 ein bestimmter erweiterter Erfindungsgedanke
nicht geschiitzt sei, so ist zuzugeben, dal3 dieser Weg im Vergleich zu der An-
spruchsidnderung an sich gangbarer wire. Er hat jedoch im Gesetz keine Stiitze.
Rechtlich handelt es sich hier tiberhaupt nicht um die Vernichtung oder Teilver-
nichtung eines Anspruchs, wie sie in § 13 PatG allein vorgesehen ist. Es handelt
sich auch nicht um eine solche Klarstellung des Patentes, wie sie die Rechtspre-
chung bisher allein zugelassen hat und wie sie unter Ziffer I erdrtert ist. Im
votliegenden Falle geht es vielmehr um etwas vollig andetes. Es soll ein Nichtig-
keitsverfahren lediglich deswegen in Gang gebracht werden, um in der Patent-
beschreibung nachtriglich zum Ausdruck zu bringen, da3 ein Gber den Gegen-
stand der Erfindung hinausgehender bestimmter erweiterter Erfindungs-
gedanke keinen Patentschutz genieB3e. Eine solche Moglichkeit sicht das Gesetz
nicht vor; sie ist insbesondere in keiner Weise aus seinem § 13 ableitbar, ja sie ist
mit ithm schlechterdings unveteinbar und sie wiirde tberdies gegen die vom
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Gesetz vorausgesetzte Verteilung der Zustindigkeiten zwischen Nichtigkeits-
behorden und ordentlichen Gerichten verstoen. Das zeigt sich u.a. daran, dafl
die glinstigen Wirkungen, die die Kldgerin mit ihrem Antrage erstrebt, die Ver-
Offentlichung und die Allgemeinverbindlichkeit von Leitsdtzen tber den erwei-
terten Schutzumfang eines Patentes, aufgrund der gegenwirtigen Gesetzeslage
selbst dann nicht eintreten wiirden, wenn man dem Antrage der Kligerin statt-
gibe. Nachtrigliche Anderungen der Patentbeschreibung ohne gleichzeitige
Anspruchsinderung werden gegenwirtig nicht vertffentlicht und wiirden,
selbst wenn sie veroffentlicht wiirden, nicht allgemeinverbindlich sein, da nach
§ 26 des Gesetzes nur der Patentanspruch angibt, was als patentfihig unter
Schutz gestellt werden soll; ja sie wiirden sogar nach der gegenwirtigen Recht-
sprechung (RGZ Bd. 170 S. 346) nicht einmal den Vetletzungsrichter binden.
Nur der Gesetzgeber, der dabei die Voraussetzungen und das Verfahren, die
entscheidende Stelle und die Rechtswirkung ihrer Entscheidungen im Einzel-
nen regeln miiBite, konnte, wenn er es fir erforderlich und zweckmiBig hielte,
die Moglichkeit schaffen, nachtriglich erarbeitete Leitsdtze tiber den erweiterten
Schutzbereich eines Patentes mit Allgemeinverbindlichkeit auszustatten.

Daher ist, ohne da3 zu priifen wire, ob der von der Kligerin bezeichnete
erweiterte Erfindungsgedanke in Anspruch genommen, offenbart und schutz-
wiirdig ist, die Klage abweisende Entscheidung des Nichtigkeitssenates zu be-
stitigen und sind der Kligerin die Kosten der Berufung aufzuerlegen.

67. Uber das Verhiltnis von § 2 Abs. 2 und § 48 Abs. 2 TestG zueinander.

Gesetz Uber die Errichtung von Testamenten und Erbvertrigen
v. 31. Juli 1938 (RGBL. 1, 973) §§ 2 Abs. 2, 48 Abs. 2.

VI. Zivilsenat. Urt. v. 18. Oktober 1944 (VII 116,/1944).

I. Landgericht Graz.
II. Oberlandesgericht Graz.

In Sachen 1. der Handelsangestellten H. T. in Graz, 2. der Schauspielerin
W. T. in Wien, Kliger, ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. Alois Schnu-
rer in Graz, vor dem Reichsgericht: Rechtsanwalt Justizrat Geutebriick in
Leipzig,
gegen
1. die Handelsangestellte M. S. in Graz, 2. die Handelsangestellte E R. in
Graz, Beklagte, Prozef3bevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. Max Pranghofer in
Graz, vor dem Reichsgericht: Rechtsanwalt Justizrat Huber in Leipzig, wegen
Nichtigkeit eines Testaments (50.000 RM)
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