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Regeste

Regeste Art. 67 OG. Zulassigkeit und Bedeutung eines Privatgutachtensim
Berufungsverfahren (Erw. 2). Richterliche Einschrankung des Patentes nach Art. 27 Abs. 1
und 24 Abs. 1 lit. c PatG. Keine zeitliche Befristung der Einschrankung nach Art. 24 Abs. 2
PatG (Erw. 4). Voraussetzungen der Einschrankung im vorliegenden Fall verneint (Erw. 5).

Erwagungen

E.1l

Die Beklagte beruft sich im Berufungsverfahren nicht mehr darauf, die Erhebung einer
Nichtigkeitsklage sei rechtsmissbréuchlich. Diese Frageist daher nicht zu prifen.

E.2

Die Beklagte hat mit der Berufung ein Gutachten eingereicht, dasihr Prof. X., ETH Zlrich,
am 8. Dezember 1966 erstattet hat. Das Gutachten befasst sich unter anderem mit der Frage,
ob dasim Schweizer Patent 355 554 angegebene Verfahren eine patentwirdige Erfindung
wiedergebe. Die Beklagte erklart dieses Gutachten zum Bestandteil der Berufung. Das ist
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes zuldssig, doch hat ein solches Gutachten
nicht die Bedeutung eines Beweismittels, sondern enthalt ausschliesslich Parteivorbringen (
BGE 8211 245, BGE 8611 196, BGE 89 1| 162 ).

E.3

Die Vorinstanz stellt auf Grund des Obergutachtens fest, dass der den Gegenstand des
Patentes 355 554 bildenden Erfindung primér die Aufgabe zu Grunde lag, zum Zwecke der
vollstéandigen Verbrennung fllissiger oder gasformiger Brennstoffe einen Teil der
Rauchgase auf eine einfachere und insbesondere solche Weise der Flamme zuzufihren,
dass auf besondere Rauchgasrtickfihrungsrohre verzichtet und eine moglichst gedréngte

K esselbauweise erreicht werden konnte (Aufgabe A). Ferner sollte zur Erreichung eines
stabilen Betriebes der Feuerung eine optimale Abgabe von Strahlungswérme an die
Feuerblichse erzielt werden (Aufgabe B). Diese beiden Aufgaben sollten mittels eines
entsprechenden Verfahrens und eines zu dessen Verwirklichung geeigneten Heizkessels
gel 6st werden. Das Obergericht gelangt auf Grund der Darlegungen der beiden Gutachten
zum Schluss, dass die Neuheit und der technische Fortschritt des Hauptanspruches | des
Schweizer Patentes 355 554 samt den Unteranspriichen 1-3 durch das entgegengehaltene
deutsche Patent 277 329 (Hundt) und das amerikanische Patent 2 674 981 (Clarkson)
vorweggenommen sei, well in diesen Patenten ebenfalls eine Riickfiihrung der BGE 95 |1
364 S. 369 Flamme vorgesehen sei. Das Obergericht verneint in Ubereinstimmung mit den
amtlichen Experten auch die Erfindungshohe des Streitpatentes.

E.4



Die Beklagte bestreitet nicht, dass der im Berufungsverfahren noch umstrittene
Patentanspruch | und die Unteranspriiche 1-3 keine schutzféhige Erfindung definieren. Sie
wirft aber dem Obergericht vor, es habe Art. 27 PatG dadurch verletzt, dass es das Patent
nicht teilweise nichtig erklart und auf die beantragte Fassung eingeschrankt habe. @) Nach
Art. 27 Abs. 1 PatG ist das Patent durch den Richter entsprechend einzuschranken, wenn
ein Nichtigkeitsgrund nur fur einen Teil der patentierten Erfindung zutrifft. Art. 24 Abs. 1
lit. ¢ PatG , welche Bestimmung im Rahmen des Art. 27 PatG analog anwendbar ist (vgl.
BGE 92 11 286 Erw. 3 @), sieht vor, einen Patentanspruch auf einem anderen (alsdem in
Art. 24 Abs. 1 lit. aund b genannten) Wege einzuschrénken, sofern der eingeschrénkte
Patentanspruch sich auf die gleiche Erfindung bezieht und eine Ausfihrungsart definiert,
welche sowohl in der veroffentlichten Patentschrift als auch in der am Anmeldungsdatum
vorgelegten Beschreibung vorgesehen ist. BLUM/PEDRAZZINI (Das schweizerische
Patentrecht, Bd. I, Anm. 2 zu Art. 27 PatG , S. 224 und 227 je unter Ziff. 3) bezeichnen es
als Selbstverstandlichkeit, dass der durch die Einschrankung neu zu fassende
Erfindungsgedanke schon in der Patentschrift, d.h. im Patentanspruch, in der Beschreibung
oder in den Zeichnungen geoffenbart sein muss. b) Wie das Handel sgericht des Kantons
Zurich in einem Entscheid vom 20. Juni 1961, publiziert in SIZ 1965 S. 61 f., den das
Bundesgericht im unverdéffentlichten Urteil vom 7. Mai 1963 i.S. Elektrolux gegen
Hammerli in allen Teilen bestétigt hat, darlegt, steht einer solchen Einschrankung nach Art.
24 Abs. 2 PatG nichts im Wege. Diese Bestimmung schreibt vor, dass ein teilweiser
Verzicht des Patentinhabers auf das Patent durch Stellung eines Antrages gemass Art. 24
Abs. 1 lit. ¢ nach Ablauf von vier Jahren seit dem amtlichen Datum der Eintragung des
Patentes ausgeschlossen sei. Es besteht indessen kein hinreichender Grund, diese zeitliche
Begrenzug auf den Fall der richterlichen Einschrénkung des Patentes nach Art. 27 PatG
analog anzuwenden (USTERI in SJZ 57 [1961] S. 148; BLUM/PEDRAZZINI a.aO. S.
235/36, Anm. 7 zu Art. 27 PatG ). Da Art. 108 PatG vorschreibt, bei amtlich vorgepriiften
Patenten BGE 95 |1 364 S. 370 gelte die zeitliche Schranke fir den Teilverzicht gemass Art.
24 Abs. 2 PatG nicht, drangt es sich auf, die richterliche Teilnichtigerkldrung mit dieser
Regelung zu vergleichen und nicht mit jener andern, die nur fir den Teilverzicht auf ein
ungepruftes Patent gilt. Denn Art. 27 PatG geht davon aus, dass der Richter die Patentlage
nach allen Seiten klart, also eine Prifung vornimmt, wie sie bel der Vorprifung dem Amt
und den Beschwerdeinstanzen zukommt (USTERI, a.aO.; vgl. auch die
Meinungsdusserung des Eidg. Amtes fur geistiges Eigentum vom 17. Juli 1958,
wiedergegeben bei BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O. S. 233). Die Einschrénkung des am 15.
Juli 1961 eingetragenen Streitpatentes unterliegt somit der zeitlichen Befristung des Art. 24
Abs. 2 PatG nicht. ¢) Bel der Beschrénkung eines Patentes ist davon auszugehen, dass nach
Art. 50 und 51 PatG der sachliche Geltungsbereich einer Erfindung durch die
Patentanspriiche (Haupt- und Unteranspriiche) umschrieben wird und dass die
Beschreibung der Erfindung sowie die zum Versténdnis erforderlichen Zeichnungen nur zu
ihrer Auslegung, nicht aber zur Ergénzung herangezogen werden dirfen. Diese Regelung
war schon im alten Recht - Art. 5 aPatG - massgebend (vgl. BGE 44 |1 200, BGE 47 11 495
,BGE 4811 294 ,BGE 4911 140f.,BGE501l 72, BGE 5311 186, BGE 7011 238 f., BGE
7111 302f., BGE 8211 250, BGE 8511 136 ). Der Patentbewerber hat somit den
Gegenstand der Erfindung im Patentanspruch genau zu umschreiben und trégt das Risiko
fur eine unrichtige, unvollstandige oder widerspriichliche Definition. Der Fachmann muss
auf Grund des Patentanspruches erkennen, wofur der Erfindungsschutz beansprucht wird
(vgl. BGE 8511 136 Erw. 3d). d) Mit Recht hat das Handel sgericht des Kantons Zurich (vgl.



a.a.0.) ausgefuhrt, der richterlichen Einschréankung des Patentes seien aus dem Blickpunkt
der Rechtssicherheit Schranken gesetzt: Dem Interesse des Patentinhabers, einen Teil des
Patentes retten zu konnen, stehen die Interessen Dritter (Fachleute, Konkurrenten, Forscher)
entgegen, in ihrem Vertrauen auf die Massgeblichkeit der im Patentanspruch gegebenen
Erfindungsdefinition und des dadurch umschriebenen sachlichen Geltungsbereiches nicht
enttduscht zu werden. Die Ricksicht auf das Interesse der Fachleute, an die sich
insbesondere die Patentschrift richtet, verpflichtet den Richter, das Patent nur insoweit
einzuschranken, als dem Fachmann auf Grund der ganzen Patentschrift schon von Anfang
an unmissverstandlich BGE 95 |1 364 S. 371 erkennbar war, dass eine bisher nur in der
Beschreibung oder in den Zeichnungen enthaltene und nunmehr als weiteres Merkmal in
den Patentanspruch aufzunehmende Angabe einen wesentlichen Bestandteil der Erfindung
bilde. Der eingeschrénkte Patentanspruch muss aber die gleiche Erfindung, d.h. die gleiche
Aufgabe und die Mittel derselben Gattung zum Gegenstand haben wie der alte; andernfalls
|&ge eine andere und nicht eine eingeschrénkte Erfindung vor (vgl. BLUM/PEDRAZZINI,
aa0. S. 80, 81 und 228; Urteil des deutschen Bundesgerichtshofes vom 15. Oktober 1957,
in GRUR 1958 S. 177 1.). €) Ferner ist zu berticksichtigen, dass der Gesetzgeber die
Regelung in Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG in erster Linieim Hinblick darauf getroffen hat, dem
Erfinder die Moglichkeit einzurdumen, alféllige Versehen bel der Formulierung des
Patentanspruches zu beheben (vgl. Bericht zum Vorentwurf | des Eidg. Amtes fir geistiges
Eigentum vom September 1945, S. 31). Die genannte Vorschrift ist daher einschrénkend
auszulegen. So hat das Bundesgericht im nicht verdffentlichten Entscheid i.S. The Carlton
Tyre Saving Company Ltd. gegen Pfliger und Mitbeteiligte vom 28. Oktober 1961 es
abgelehnt, einen Patentanspruch dadurch teilweise einzuschranken, dass nur ein in einer
Zeichnung der Patentschrift enthaltenes Element als weiteres Merkmal in den
Patentanspruch aufgenommen werde; denn darin lage nicht eine Einschrankung, sondern
eine Umgestaltung des Patentanspruches, welche Art. 27 PatG nicht erlaube. Allerdings
scheint dieser Entscheid in der Begriindung insofern zu eng zu sein, als er verlangt, dass die
neue Definition des Patentanspruchs auf Grund der urspriinglichen Haupt- und
Unteranspriiche zu bilden sai. Er legt aber den entscheidenden Grundsatz dar, dass die auf
dem Wege der Einschrankung zu schitzende Erfindung vom urspriinglichen
Patentanspruch erfasst sein muss. f) Diein Art. 27 lit. ¢ PatG vorgesehene Moglichkeit, den
Patentanspruch durch Merkmale zu erganzen, die der Beschreibung enthnommen werden
und weder im Haupt- noch in einem Unteranspruch enthalten sind, schafft eine "gewisse
Rechtsunsicherheit” (vgl. Botschaft des Bundesrates S. 45; Bericht zum Vorentwurf des
Eidg. Amtes fur geistiges Eigentum vom September 1945, S. 45). Diese Gefahr darf nur in
Kauf genommen werden, wenn die Einschrénkung einer Erfindung in Frage BGE 95 11 364
S. 372 steht, die durch den Patentanspruch klar definiert ist (vgl. Art. 26 Abs. 1 Ziff. 4 PatG
). Der Richter hat somit in die neue Definition des eingeschrankten Patentanspruchs keine
Merkmale aufzunehmen, die in der Beschreibung oder den Zeichnungen nur beiléufig
erwahnt sind; vielmehr ist erforderlich, dass der Fachmann in der Beschreibung oder den
Zeichnungen ein wesentliches Merkmal der Erfindung als klar geoffenbart zu erkennen
vermag (vgl. Urteil des Handel sgerichts des Kantons Zirich a.a.O.; Urtell des deutschen
Bundesgerichtshofes vom 15. Oktober 1957, a.a.O.).

E.5

Die Beklagte ist der Auffassung, dass die vom Obergutachter als Erfindung bezeichnete
Ruckfihrung der Verbrennungsheizgase sowohl in der Patentschrift (S. 2, Zellen 74 f.) als
auch in den urspringlichen Anmeldungsunterlagen beschrieben sei. @) Die Vorinstanz stellt



auf Grund der Oberexpertise fest, in der Patentschrift sei Uberhaupt nicht davon die Rede,
die Verbrennungsheizgase so zuriickzul eiten, dass damit eine bestimmte Stelle der Flamme,
namlich die Zundstelle abgeschirmt werde. Die Beklagte halt dieser Feststellung folgenden
Passus des Obergutachtens entgegen: "Dieses Y GNIS-Verfahren, welches dadurch
gekennzeichnet ist, dass die Ruckfihrung der Verbrennungsheizgase zur Zindstelle erfolgt,
ist aber im schweizerischen Patent 355 554 wohl beschrieben, nicht aber geschiitzt, bzw.
beansprucht.” Diese Stelle scheint angesichts der Wendung "... wohl beschrieben” mit der
erwahnten Feststellung im angefochtenen Urteil im Widerspruch zu stehen. An anderer
Stelle des Obergutachtens erklarte indessen der Experte, dass die Ruckfihrung der
Verbrennungsheizgase zur Zindstelle al's Aufgabe in der Patentschrift nicht geoffenbart
werde und dass die entsprechenden klaren Hinwei se ausschliesslich den Rechtsschriften der
Beklagten entstammen. Das gleiche treffe - so erklart der Experte an verschiedenen Stellen
seines Gutachtens - auch auf den Patentanspruch | und 11 zu. Der Fachmann sei nicht in der
Lage, die Aufgabe B (stabiler Betrieb der Feuerung) und damit die Tatsache zu erkennen,
dass die Zuleitung obligatorisch an der Ziindstelle erfolgen musse. In der
Instruktionsverhandlung vor Bundesgericht bestétigte der Experte ausdriicklich, dassin der
Patentschrift weder von BGE 95 Il 364 S. 373 der Ruickleitung zur Ziindstelle noch den
Mitteln zur LAsung dieser Aufgabe die Rede sei. Dabel stellte er klar, dasser im
schriftlichen Gutachten nicht den Patentgegenstand gemass Patentanspruch | as
erfinderisch betrachtete, sondern eine besondere Ausfuhrungsart des Heizkessels, wiesiein
den Unteranspriichen 10 f. zum Hauptanspruch 11 gekennzeichnet sei. Die nach dem
Experten in Fig. 8 f. enthaltenen Mittel fir die Ruckflhrung zur Zindstelle beziehen sich
auf die erwdhnten Unteranspriiche, was aus der Beschreibung S. 3, Zeilen 80-101,
hervorgeht. Auch das Obergericht ist der Auffassung, die Unteranspriiche 10 f. definierten
eine patentwurdige Erfindung. Sie sind aber nicht Gegenstand des Berufungsverfahrens.
Die Beklagte versucht auf Grund des Privatgutachtens darzutun, dass in der Beschreibung
des Streitpatentes die Rickfuhrung der Verbrennungsheizgase zur Ziindstelle als Aufgabe
geoffenbart sei. Der Gutachter fuhrte aus, dass durch die erfindungsgemasse Ausbildung
der Brennkammer allein oder eventuell zusammen mit besonderen Mitteln die Beimischung
rickstromender Flammengase Uber die ganze Lange der Brennkammer, vor allem aber
unmittelbar im Zundbereich der Flamme oder sogar noch vorher (in den

Verbrennungsl uftstrom) erreicht wird. Daraus |8sst sich aber nicht entnehmen, die
Ausdriucke "Zundstelle", "Einstromende Flamme" und "Flammenkern" seien fur den
Fachmann gleichwertig, und der Privatgutachter habe den "Zindbereich" dem Begriff
"Flamme" gleichgesetzt. Wenn Prof. X. vom "Zundbereich der Flamme" spricht, so macht
er wie der Oberexperte die nach dem allgemeinen Sprachgebrauch zu treffende
Unterscheidung zwischen Flamme und Zindstelle. Die von der Beklagten herangezogene
Stelle aus dem Privatgutachten enthalt somit keinen Anhaltspunkt daftr, dass die
Feststellung im angefochtenen Urteil unrichtig sei, die Rickfihrung zur Zindstelle werde
in der Patentschrift als Aufgabe nicht erwahnt, und es habe der fachméannisch gebildete
Leser keine Veranlassung gehabt, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, welche
Bedeutung das Wort "Flamme" mit Bezug auf die L6sung dieser Aufgabe haben konnte.
Auch die Zusammenstellung der patentbegriindenden Merkmale auf S. 8 des
Privatgutachtens weicht von den Ergebnissen des Obergutachters nicht ab. Prof. X.
betrachtet die Unteranspriiche 10 f. des Hauptanspruches 11 al's schutzwiirdig. BGE 95 11
364 S. 374 Das erhellt insbesondere aus folgender Feststellung: "Beim Y GNIS-Heizkessel
ist esvor alem die besondere Ausbildung der Brennkammer, die gerade eben diesen Zutritt



der riickstromenden Flammengase in oder sogar noch vor der Ziindzone bezweckt." b) Die
Beklagte will den Patentanspruch | in den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen dahin
umschrieben haben, "dass die Heizgase im Feuerungsraum im Gegenstrom in Richtung des
Flammenkerns zurtickgeleitet” werden. Nach Art. 24 Abs. 1 lit. ¢ PatG muss, wie erwahnt,
die Ausfuhrungsart sowohl in der verdffentlichten Patentschrift als auch in der am
Anmeldungsdatum vorgel egten Beschreibung vorgesehen sein. Da die Vorinstanz zu Recht
angenommen hat, die erste Voraussetzung sei nicht erflllt, brauchte sie die
Anmeldungsunterlagen nicht zu prifen. Im dbrigen ist fraglich, ob Flammenkern
gleichbedeutend sei wie Zindstelle. Der Flammenkern bedeutet die Mitte, die Zindstelle
dagegen den Entstehungsort der Flamme. Dispositiv
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