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Verkiindet am
12. Juli 1960
Grunau, Justizhauptsekretir

PRIt S N RN

als Urkundsbeamter
der Geschiédftsstelle

Inm Namen desn Volkoes

In dem Rechtsmtreit

des Kaufmanns Wilhelm wﬂ, unter der Firma Wilhelm
W, » Spesialfabrik flr Kondensatoren, Mgl
1

Kldgers uid Revisionsklidgers,
- Prozeﬂbevollrhéichtigter: Rechteanwalt Dr. - -~

gegen

& J@P, vertrefen

die offene Handelsgesellachaft N
und Walter I

durch die Gesellschafter Ulrich
iiber

' Beklagte und Revisionsbeklagte,
- Prozefbevollméchtigter: Rechtsanwalt Dr. @ -
hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichishofs auf die

miindliche Verhandlung vom 12. Juli 1960 unter Mitwirkung
des Senatsprédsidenten Prof. Dr. h.c¢. Wilde sowie der

Bundesrichter Dr. Spreng, Jungbluth, Pehle und Dr. Spengler

| fiir Recht erkannt:

Die Revision des Kligers gegen das Urteil
des 5. Zivilsenats des Kammergerichts in
Berlin vom 11. November 1958 wird auf
Kosten des Kligers zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen —
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Eatbestand:

Der Kléger ist Inhaber mehrerer Patente betreffend
celcktrische Kondensatoren, insbesondere Wickelkondensatoren.

oo 2m pg v

Zwei Patente schiitzen ein "Verfahren zur Herstellung
von elektrischen Kondensatoren, insbesondere Wickelkondensa—
toren". Das Hauptpatent Nr. 839 065 ist am 25. Oktober 1950
angemeldet und hat folgende Patentanspriiche:

T R R pre-

1. Verfahren gzur Herstellung elektrischer Kondensatoren,
insbesondere Wickelkondensatoren, mit einer aus 9
thermoplastischer Masse gebildeter, im Tauchverfahren :
aufgebrachter Schutzhiille, dadurch gekennzeichnet,
dafl der Xondensatorwickel o. dgl. voxr dem Tauchen
in die Schnelze der thermoplastischen Masse etwa
auf die Temperatur der Schmelge erwidrmt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1 zur Herstellung von
Wickelkondensatoren mit Wachsimpréignierung des
Kondensatorwickels, dadurch gekenngeichnet, daB
das Tauchen des Kondensatorwickels gzur Erzeugung
der Schutzhiille unter Ausnutzung der Impriignier-
wirme im unmittelbaren Anschluf an den Imprignier-
vorgang oder nach kurzer zushtzlicher Erwhrmung
vorgenommen wird.

3. Verfahren nach den Anspriichen 1 und 2, dadurch ge-
gekennzeichnet, dal das Tauchen des Kondensator-
wickels im Vakuum vorgenoumen wird.

L e R S AT, ey oo

Die Erteilung des Hauptpatents ist am 10. April 1952
bekanntgemacht.

Das Zusatzpatent Nr. 934 963 ist am 14. MHrz 1951 an-
gemeldet und hat folgende Patentansprilche:

1. Verfahren zur Herstellung elektrischer Kondensa-
toren, insbesondere Wickelkondensatoren, mit aus
einer thermoplastischen Masse gebildeter, im Tauch-
verfahren aufgebrachter Schutghillle nach Patent
839 065, dadurch gekennzeichnet, daB die Vorwidrmung
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des Kondensatorwickels etwa auf die Temperatur
des Tauohbades als Vorstufe fiir die in bekannter
Weise durch ein- oder mehrmaliges Tauchen, ge-
gebenenfalls mit zwischenzeitlicher Abkithlung,
zu bewirkende Aufbringung der Schutzhiille im
Tauchbad selbst durch entsprechende Ausdehnung
der Tauchgeit vorgenommen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daB fily die Herstellung der ¢ingelnen Schich-~
ten der Schutzhiille Tauchmassen mit unterschied-
lichen chemischen und physikalischen Eigenschaften
verwendet werden.

MUTH

Ein weiteres Patent Nr. 969 821 schiitzt als Sachpatent
einen elektrischen Kondensafor von ndher bestimmter Be-
schaffenheit.

AL, YONY :SIS
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Auf Grund dieser Schutzrechte hat der Klédger wegen Pa-
tentverlcetzung gegen die Beklagte geklagt, die unstreitig
Wickelkondensatoren mit Schutzhiille nach folgendem Verfahren
horstellt: :

N[UWWeSS[IaMI N 19

Nachdem der Kondensator gewickelt und. in heifier Luft
getrocknet worden ist, um die stdrende Luftfeuchtigkeit
aus dem zwischen den beiden Aluminiumfolien als Dielektrikumé
mit eingewickelten Papierstreifen zu vertreiben, wird der f
Wickel durch Eintauchen in eine heifle, fast wie Wasser dﬁnn—%
flissige Wachsmasse (unter Vakuum) imprégniert, wobei die
Imprignierfliissigkeit in das Innere der Wicklung eindringt,
diec Zwischenrdume ausfiillt und den Papierstreifen durchtrinki
(diesen Vorgang nennt die Beklagte "Vorimpriégnierung"). Um
zu verhindern, daB8 die diinnfllssige Impréigniermasse aus den at
den Stirnseiten gebildeten Lamellen abflieBt und Iuft ein-
liBt, die in der spédter -anzubringenden Schutzhiille Poren und
Blasen hervorrufen konnte, 1ldéBt die Beklagte (nunmehr bei
offecnem Luftdruck) den Wickelkondensator im Tauchbade und
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setzt die Temperatur des Tauchbades herebh. Die hierdurch zéh-

flissiger und haftfihiger gewordene Masse bleidbt, wenn der
Kondensator erst jetzt aus dem Tauchbade herausgenommen wird,
in den Lamellen und als verhdltnism#Big dicke Schicht auch
auf den Ubrigen AuBenfléichen des Kondemsators. fest haften
(diesen Vorgang nemnt die Beklagte "Nachimpriignierung").
Spidter taucht die Beklagte den Kondensator in kaltem Zustan-

de einmal oder mehrere Male fiir wenige 8ekunden in eine sehr

hoch erwdrmte Schmelze aus thermoplastischer Masse und ver-
stlirkt damit die wilhrend der “Nachlmpragnlerung" entstandene
erste Schicht durch weitere Umhﬁllungsschlchten, wobel zwi-
schen der ersten und der folgenden Schicht eine innige Ver-
bindung ohne Poren- oder Blasenbildung entsteht.

Diese Herstellﬁngsweise der Beklagten stellt nach der
Auffassung des Klégers ein Warmtauchverfahren nach seinen
Patenten 839 065 und 934 963 dar. Uberdies hat er der Be-
klagten - erstmals im Berufungsrechtezug - vorgeworfen, daB

sie sioh zur Versteifung und Verankerung der AnschluBdrahtenden -

des Erfindungsgedankens seines Patents 969 821 bediene.

Er hat im Berufungsrechtszuge zuletzt folgende "Antrége
verlesen:

1. Der Beklagten bei Strafandrehnng zZu untersagen,

- gewerbsmiifiig Wiokelkondensatoren herzuatellen, in
den Verkehr zu bringen, fellzuhalten oder zZu ge-
brauchen,

a) die eine aus einer thermoplastlschen Masse ge-
bildete Schutszhiille aufweisen, welche im Tauch-
_verfahren auf den Kondensatorwiokel gebracht
worden ist,
wenn dabei der Kondensatorw1ckel vor dem der
Erzeugung der Schutzhiille dienenden Tauchen
auf die Temperatur des Tauchbades erwdrmt wor-
den ist,
und zwar in der Weise, daf der Wickelkondensator
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mit der gleichen Masse im gleichen Tauchbad
zuntichst imprégniert und dann umhiillt, und
dafl der Uvergang vom Imprignierungs- zum
Umhiillungstauchbad durch Absenken der Tem-
peratur des Tauchbades ergzielt worden ist,
wihrend der Wiockelkondensator im Tauchbade
verblieb, sq daf die Erzeugung der Schutz-
hillle in unmittelbarem AnschluB an die Im-
priagnierung unter Auenutzung der Imprignier-
wHdrme erfolgt,

B) ..... (betrifft das DBP 969 B821)

2. Diec Beklagte zu verurteilen,

dem Klhger darilber Rechnung zu legen, ‘ .
wieviel Gegenstinde der zu 1 bezeichneten Art
gsie seit ihrer Griindung hergestellt, in Ver-

kehr gebracht oder feilgehalten hat, und zwar
unter Angabe der Liefermengen, Lieferpreise,

Lieferzeiten und Abnehmer.

3. Festzustellen, daB die Beklagte verpflichtet ist,
dem Kliger den Schaden zu ersetzen, der diesem aus
den zu 1 bezeichneten Handlungen entstanden ist.

Die Beklagte leugnet eine Patentvexletzung. Insbesondere
macht sie geltend, daB ihre Wickelkondensatoren nach dem Kalt-
tauchverfuhren, nicht nach dem deam Klégexr geschiitzten Warm-
tauchverfahren hergestellt wilrden.

Das Landgericht hat die, urepringlich nur auf die Pa-
tente Nr. 839 065 und 934 963 gestiitzte, Klage abgewiesen.

Das Berufungsgericht hat die Berufung des Kl#gers in-
soweit zuriickgewiesen, jedoch die Beklaghte wegen Verletzung
des DBP Nr. 969 821 (Kiagantrag 1 b) zur UnterlaSsﬁng und
Rechnungslegung verurteilt sowie ihre Schadensersatzpflicht
insoweit festgesicllt.
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Mit seiner Revision verfolgt der Kléger seine von
beiden Vorinstangen libereinstimmend abgewiesenen Antrége
wegen Verletzung der Patente Nr. 839 065 und 934 963 wei-~
ter, wihrend die Beklagte um Zuriickweisung der Revision
bittet. ‘ |

]

- Entscheidungsgriinde:s

-

1. Bei der Untersuchung von Aufgabe und sung des Haupt-

patents Nr. 839 065 geht das Berufungsurteil nacheinander auf
drei mﬁgliche‘Aufgabénstellungen ein, nﬁmlichz

Herstellung eines blasenfreien, gut haftenden
Uberzugs, Verzahnung der Umhiillung mit dem Im-
prignieriiberzug, Verhinderung von Rissen und
Spalten.

Es fiuhrt zundchot aus, daf nach der Bééchféibﬁﬁ&ider '
Patentschrift bei der Anbringung von Schutghiillen aus thermo-
plastischer Masse auf Wickelkondensatoren im Kalttauchver-
fahren oftmals Blasen und Poren in der Schutzhiille insbe-
sondere an den Stirmseiten des Kondensators, aufgetreten
seien, weil sich beim Eimtauchen des Kondénsatdrs)sogleich
ein Uberzug, bestehend aus erstarrter Schmelzmasse unter
Einschlu8 von Luft- und Peuchtigkeitsresten, gebildet -habe.
Zur Vermeidung dieser nachteiligen Blasenbildung im Schmelz-~
iiberzug habe der Erfinder die Erwdrmung des Kondensator-
wickels vox.dem Eintauchen in die Tauchmesse vorgeschlagen,
weil erviirmte Luft einen geringeren Peuchtigkeitsgehalt und
Ausdehnungskoeffigienten ale kalte besitze und auch leichter
von dexr Tauchmasse verdréngt werden kdnme.
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Dahingestellt bleibt es im Berufungsurteil, ob das
Houptpatent filr solche Wickelkondensatoren, die vorher eine
Vachsimpriignierung erhalten haben, eine weitere Aufgaben-
stellung dahin enthidlt, die Verbindung der Schutghiille mit
dem Wickelkondensator inniger und klebfestor zu gestalten,
um 8o ein Abplatzen der Umhiillung zu verhindern. Jedenfalls
sel in der Patentschrift nicht der zugehdrige Losungsgedan-
ke offenbart, den Wickelkondensator zu diesem Ziele so warm
in das Unmhiillungsbad zu tauchen, da8 das imprﬁgnierwachs
noch fliissig sei und sich fest mit der Umhilllungsschicht
verzahne. Dieser Lusungsweg konne auch weder mit Hilfe des
Lquivalenzgedankens noch untoer Zubilligung eincs allgemeinen
Erfindungsgedankens in den Patentschuitz einbezogen werden.

Endlich vermeint das Berufungsurteil das Vorhandemsein
einer sglbstindigen Aufgebenstellung dahin, Schrumpfrisse
im Impriégnierwachs, die infolge seiner Erkaltung auftreten
konnten, zu vermeiden und zu beseitigen. Der in der Patent-
schrift erwihnten Vermeidung und Beseitigung von Rissen und
Svalten komme keine selbstiindige erfinderische Bedeutung 2zu,
sondern es handele sich hierbei um eine zweckmifige Unter-
stiizungsmafinohme zur Erzielung einer poren~ und blasenfreien,
mit dem Kondensatorwickel innig und:klebfest verbundenen. -
Sghutzhiille durch das erfindungSgeméBe,Lasungsmittel'des
Kéi:{ntauehensc

Das Hauptpatent Nr. 839 065 enthiilt somit nach der Auf-
fassung des Berufungsgerichts nur eine technische Anweisung
sur Ltsung der ersten der drei als mglich untersuchten Auf-
gobenstellungen, nidmlich der Herstellung eines blasenfreien,
gut haftonden Schuigilberzugs. Als Erfindungsgegenstand be-
ceichnet: es die lLehre, den Wickelkondensator vor dem Eintau-



chen in das Umhlillungsbad etwa auf die Temperatur des
Tauchbades zu erwhrmen (und ewar bei den mit Wacﬁbimprﬁg~
nierung versehcnen Wickelkondensatoren des Anspruchs 2
gweckmiilig unter Ausnutzung der Imprégnierwéirme im unmittel-
baren AnschluBl an den Impriigniervorgeng oder nach kurszer
gusiitzlichor Erwhrmung), damit Iuft, die dem Wickelkondensa-
tor insbesondere an seinen unebenen Stalien anhaftet, bes-
ser und leichter verdriéngt wird und somit nicht von der

sich bildenden Schutzhiille eingeschlossen werden kann, und
damit ferner etwa eingeschlossene Luft infolge ihrer Whrme
oincn geringeren Feuchtigkeitsgehalt und einen geringeren
Ausdehnungakoeffizienten hat und somit nicht erheblich zur |
Porenbildung beitragen kann, um so eine poren- und blasen-
freie Schutzhiille und einc innige und klebfeste Verbindung
dor Schutzhiille mit dem Kondensatorwickel gzu ergielen. -

Das Zusatzpatent gebe hiergu die ergéinzende Anweisung, da8
die Brwirmung des Wickelkondensators zwar nach dem Eintau-
chen in das Umhilllungsbad, aber vor dem Beginn des eigent-
lichen Umhiillungsvorgengs erfolgen kimne.

2. Das von der Beklagten benutzte Verfshren sei nicht
patentvorletzend, obschon es der Lisung der gleichen Aufgabe

diene, eine poren- und blasenfreie Schutghiille und eine inniga

und klebfeste Verbindung der Schutzhiille mit dem Kondensator-
wickel zu erzielen. Uberdies sei sogar das von der Beklagten
angevwandter LUsungsmittel dem dea Klagepatente Ehnlich, da
dic Beklagte eine erste Schutzhiille im Warmtauchverfahren,
némlich wihrend des von ihr als "Nachimprédgnierung" bezeich-
neten Vorgangs, ergiele, und gwar dergestalt, daf nach Be-
ondigung dos (von der Beklagtén "vorimpriignierung" genannten)
Impréignierungsvorgangs die dunnflﬁssige, heiBe Imprignier-
tauchmasse ctwas abgekiihlt, dadurch zidhflilesiger und haft-
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fihiger gemocht und in eine Umhiillungstauchmasse verwandelt
werde, wihrend der Wickelkondensator im Tauchbade verbleibe
und dsher zwangsliufig bei Beginn des eigentlichen Umhiillungs-
vorgengs (= "Nachimprignierung") die Temperatur des Tauch-
bades besitze.

Ungeachtet dieser bestehenden Verwandtschaft kionne je-~
doch nichit von einer patentrechtlichen Gleichheit der Lisungs-
mittol gesprochen werden, da das Lisungsmittel der Beklagten
nicht dic gleiche Wirkung wie das Lisungsmittel des Haupt-
oder Zusatzpatents des Klidgers aufweise. Denn wihrend durch
das patentierte Verfahren eine besserc Verdringung oder Un-~
schiidlichmachung von Imfteinschlilesen bewirkt werde, verhindex
das Verfuhren der Beklagten nach der Beendigung des Impriégnier-
vorgangs ilberhaupt jeglichen Luftzutritt zu dem im Tauchbad
verbleibcnden Wickelkondensator. Das Verfohren der Beklagten
mache somit weder von dem Merkmul des Tauchens eines vorer~
wirmten Wickolkondonsators in das Umhtillungsbad (so das Haupt-
vatent Nr. 839 065) Gebrauch, noch von dem Merkmal des Tauche
in cin Umhiillungsbad mit anschlieBender Erwdrmung des Wickel-
kondensators vor Beginn dea eigentlichen Umhiillungsvorgangs
(so das Zusatzpatent Nr. 934 963). Vielmehr touche die Be-
klagte den Wickelkondensator in das Imprégnierbad und belasse
ihn darin, wihrend das Imprégnierbad durch Abkithlung in das
Umhtillungsbad umgewandelt werde, so daB sibh der Kondensator
gvar bei Beginn des eigentlichen Unmhilllungsvorgenges durch
Ausnutzung der Imprégnierwdrme im unmittelbaren Anschluf an
den Imprigniervorgang wéiﬁ in der nunmehr zum Unhiillungsbad
gewordenen Tauchmasse befinde, aber nicht in der von den Pea~
tontschriften gezeigten Weise in diese Umhiillungsmasse ge-
taucht worden sei. Diese Gestaltung weiche von den in den FPa-
tentschriften gezeigten Moglichkeiten wesentlich ab und trete



- 9 -

dieson uuch nicht als technisches oder glattes- patentrecht-
liches Aquivalent zur Seite. Die angebliche Verletzungsform
gehtre mithin nicht zum Gegenstand der Erfindung und konne '
mangols ausreichender Offenbarung in den Patentschriften

auch nicht als Benutzung eines allgemeinen Erfindungsgedankens
sngesechen wierden.

3. Dic Revision beanstendet, das Berufungsgericht habe
die durch die Lisungsmittel der patentierten Verfahren er-
gielton Wirkungen und damit den Gegenstand dexr Klagpatente
verkannt. Das Losungsmittel, durch das die erfindungsgemiiBe
Wirkung ergioilt werde, béstehe’darin, daB8 der Wickelkondensa-
tor in dem Zeitpunkt, in dem sich der eigentliche Umhilllungs-
vorgeng vollziehc, etwa die Temperatur der thermoplastischen
Schmelzmoasse, aus doxr die Schutzhiille gebildet werden solle,
bositze. Da sich die Schutzhillle erst beim Austaucheh..des Xon-
densators bilde, s0 sei filr den Lisungsgedanken der Xlagpa-
toente entscheidend der Temperaturzustand des Wickels im Augen-
blick seinecs Austauchens aus der Tuuchflissigkeit, wdhrend es
auf die Verhdltinisse beim Eintauchen nicht ankomme. Dieser

Temporaturzustand des Kondensatorwickels im Augenblick des Ver-

lasscns dor Tauchflissigkeit sei ganz unabhidngig davon, ob
seinc Ervdrmung auBSerhalb odér innerhaldb des Tauchbades, bzw.
ob sie in oinem selbsténdigen, oder einem mit dem spiteren
Unmhiillungsbad identischen Imprignierbad erfolgt sei. Stelle
man auf den maBgeblichen Zeitpunkt der Schutzhiillenbildung,
also den des Austauchens und nicht den des Eintauchens, ab,

so crfiille der allein entscheidende Teil des Verfahrens der Be~
klagten alle Merkmale der Streitpatente. Es liege deher eine
gegenstandliche Verletzung sowohl des Anspruchs 2 des Haupt-
patents als auch des Anspruchs 1 des Zusatzpatents vor. Soweit
das Berufungsgericht wvegen Fehlens des Patentmerkmals des
"Tauchens" zur Verneinung einer Patentverletzung gelangt sei,
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beruho seinc Ansicht auf einer durch das Revisionsgoericht
nachpriifbaren technischen Fehlbeurteilung.

4. Hiocrmit versucht die Revision, den beiden Streit-~
patenten cine Auslegung zu geben, bei der ihr Charskter als
Verfahrenspatent nicht geniigond berlicksichtigt wird. Darous
orklirt sich der innere Widerspruch der Revision, welche
gleichzeitig einc Verletzung beider Patente goltend macht,
obwohl ¢s sich beim Hauptpatent um ein szweistufiges Verfshren
handclt, bei dem die Erwdrmung “"vor dem Tauchen" erfolgt, wih-
rend das Zusatzpatent ein einstufiges Verfahren behandelt, bei
dem dic Erwdrmung des Rohwickels "im Tauwohbad selbst" erfolgen
soll.

Im einzelnen setzt die Anwendung des Hauptpatents das
Vorliegoen folgender Merkmale voraus. '

Zwecks Losung der Aufgabe, eine poren-~ und blasenfreie
Schutshiille und eine innige und klebfeste Verbindung der Schutsz-
hiille mit dem Kondensatorwickel zu erzielen, erfordert der
Anspruch 1 des Houptpatents 839 065 folgende Arboitsginge:

a) Vorwdrmen dcs Kondensatorwickels uuBerhalb des Uphilllungs-
bades, z.B. in einer Wirmkammer;

b} Bintauchen des vofgewﬁrmten < vndensutorwickels in das
Unhiillungsbad. . ,
Zur Lvsung dor gleichen technischoen Aufgabe erfordort der
Anspruch_ 2 des Hauptpatents 839 065 folgende Arbeitsgiinge:

a) Vorwiirmen des Kondensatorwickels auferhalb des Umhitllungs-
bades, und zwar im Imprédgnierbad;

b) Eintouchen des vorgewirmten Kondensatorwickels in das
Umhiillungsbad; '

¢) notfalls zwischen a) und b): kurge zusitzliche Erwérmung.
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Diese Aufgliederung der Erfindungsmerkmale léBt er-
kennen, dafl das Hauptpatent fiir die Bildung der thexrmo-
plastischen Schutzhiille jeweils ein zweistufiges Verfah-
ren vorschreidt, indem es dem Eintauchen in das Unmhiillungs-
bad "eine besondere Arbeitsstufe zum Vorvwilrmen des Konden-
satorwickels" vorschaltet (vgl. Patentbeschreibung des Zu~-

' satzpatents 934 963, 8. 1, Zeilen 28/30).

Diese charakteristische Zweistufigkeit fehlt bei dem
angegriffenen Umhiillungsverfahren der Beklagten. Zwar kionnte
man sagen, da8 auch die Beklagte vom Verfahrensschritt a)
‘Gebrauch macht, indem sie den Kondensatorwickel in einem
heiBen Tauchbade, das in diesem Stadium noch kein Umhiillungs-,
sondern ein Imprédgnierbad ist, vorwirmt, wobei er zugleich
seine Wachsimprﬁgnierﬁng erhilt. Hingegen macht die Beklagte
von dem gweiten Verfahrensschritt (b) nach der unangegrif-
fenen Feststellung im Berufungsurteil keinen Gebrauch. Ins-
besondere stellt das nachtrligliche Erkaltenlassen des an-

- fnglich sehr heifien Imprkgnierbades, in dem sich die ge-

tauchten Kondensatorwickel noch befinden, in Verbindung mit
der dadurch eingetretenen Funktionswanddmmg?0m=Imprﬁgnier-
bad zum Umhiillungsbad nach der rechisirrtumsfreien Wirdigung
des Berufungsgerichts technologisch einen andersartigen Ver-
fahrensschritt dar als das erfindungagemﬁﬂe Neueintauchen in
ein zweites Tauchbad, das Umhiillungsbad.

Der Auslegungsversuch der Revision, welche unter Ab-
sehen von den tatsiichlichen Verfahrensschritten allein auf
die Eigenachaften des Kondensatorwickels im Zeitpunkt seines
Austauchens aus dem Unmhiillungsbad bzw. auf das "Ergebnis"
des wie immer gestalteten Pabrikationsvorganges abstellen
mochte, léduft praktisch auf eine Umdeutung des Verfahrens-
patents in ein Sachpatent hinaus. Ein gedindertes Verfahren
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kann jedoch nach anerkannten Rechtsgrundsitzen nur dann
vom Gegenstand eines Verfahrenspatents umfaflt werden, wenn
die abweichende Herstellungsweise als technisches oder
patentrechtliches Aquivalent zur Ausfihrungsform des Klage-
patents gewiirdigt werden kann. Fir die Afinahme einer pa-
tentrechtlichen Gleichwertigkeit geniigt dabei nicht die
Ubereinstimmung der Aufgabe und der Wirkung im Hinblick
auf das angestrebte Endprodukt; vielmehr muf das als unter
den Patentschutz fallend in Anspruch genommene Lésungsmit-
tel des angegriffenen Verfahrens im.Sinne des in seiner Trag-
veite durch Auslegung su ermittelnden Erfindungsgedankens
als glelchwirkend von ihm umfaBt sein (vgl. RG in GRUR 1942,
307, 309; BGH I 2R 9/59 vom 10. Mai 1960, S. 16).

Mit Recht hat das Berufungsgericht diese Voraussetzung
bei der angegriffenen Verletzungsform nicht als gegeben ange-
gehen; denn ihr Lisungsmittel beruht nicht auf dem Erfindung
gedonken des Hauptpcotents. Das Haupt-Streitpatent lehrt die
Notwendigkeit einer Vorwidrmung des anschliefiend im Tauchver-
fahren zu umhiillenden Kondensatorwickels mit dem 2iel, die_
nit dem Neueintauchen in das Umhiillungsbad verbundenen Nach-
teile unschiidlich zu machen. Demgegeniiber verzichtet die Be-
klagte bei ihrem Verfahren génzlich auf ein Herausnehmen der
Kondensatoren aus dem Imprégnierbad nehst anschlieflendem Wie-
dereintavchen in ein besonderes Umhiillungsbad. Damit verhin-
dert sie den sochiidlichen Iuftzutritt schlechthin und bedarf
nicht mehr des im Klagpatent offenbarten Gegenmittels gegen
schidliche Luft- und Feuchtigkeitseinachliisse. Es geht des-
halb nicht an, die zwangslbufige Erwirmung der Kondenmsator-
wickel, welche im Verlauf des auch von der Beklagten ange-
wandten, altbekannten Imprignierprozesses eintritt, als ein
"Vorviirmen" im Hinblick auf den zeitlich nachfolgenden Um-
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hilllungsproge8 gzu bewerten, weil bei dem angegriffenen Ver-
fahren ein funktioneller Zusammenhang zwischen der Eigen-
temperatur des Kondensatorwickels und der Giite seiner spi-
teren Umhiillung unter dem Gesichtspunkt der Blasenfreiheit
und Haftfihigkeit nicht besteht. Von der Punktion her be-
trachtet stellt also die Eigentemperatur des Wickels bei
der Verletzungsform kein Losungemittel zur Erreichung der
technischen Aufgabe dar, weil sie sich fiir einen -~ im Sinne
der Aufgabenstellung - grundsédtzlich abweichenden ILdsungs-
weg, nimlich nach dem Imprégniervorgang garnicht auszutau-
chen und dadurch die Entstehung der vom Streitpatent be-~
kimpften Gefahrenquellen bereits in der Wurzel unmbglich zu
machen, entschieden hat.

5. Ein weiterer Angriff der Revision ist dagegen ge-
richtet, daB dem Hauptpatent vom Berufungsgericht kein zu-
sitzlicher Erfindungegedanke des Inhaltis zuerkannt worden sei,
den Wickel so warm in das Umhilllungsbad gelangen zu lassen,
da8 das Impriignierwachs noch fliiseig ist und sich dadurch
innig mit der es iiberlagernden Umhiillungsschicht verzahnt.

Es erscheint jedoch miiBig, im eingelnen auf die von der Re-
vision aufgeworfene Frage einzugehen, ob der Absatz in der
Patentheschreibung des DBP 839 065

"ZweckmiiBig vird die Temperatur des Wickels flir den
. zur Ergeugung der Schutzhillle dienenden Tauchvor-
' gang so gewihlt, da8 das Imprégnierwachs des Wickels
sich im fliissigen Zustande befindet. Dadurch wer-
den Risse und Spalten --- vermieden und beseitigt"

als Losungemittel flir eine besondere Teilaufgabe, nidmlich:
"die Verbindung der Schutzhiille mit dem Kondensatoxrwickel
bedeutend inniger und klebfester als beim Tauchen des kalten
Wickels zu gestalten'", ausgelegt werden darf, oder ob er
bloB8 als Hdinweis auf einen besonderen Vorteil des patentier-
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ten Verfahrens zu verstehen ist. Denn, wie das Berufungs-
gericht zutreffend ausgefiihrt hat, fehlt der Ausfiih-- .
rungsforn der Beklagten selbst bei Zugrundelegung der fiir
die Revision glinstigen Auslegung immer noch das erfindungs-
wesentliche Merkmal des "Tauchens".

Damit verweist das Berufungsgericht auf die fiir das
Hauptpatent des Kligers kennzeichnende Zweistufigkeit des
Yerfahrens, von dessen Erfindungsgegenstand die Beklagie
schon wegen der Einstufigkeit ihres Verfahrems keinen Ge-
brauch machen kann, Yon einem Patentverstof kionnte daher
nur unter der Voraussetzung die Rede sein, daB die angeb-
liche_Lehre, das Imp;ﬁgnierwachs vor Anbringung der Um-
hiillung wieder zu verfliissigen oder fliisseig zu halten, als
allgemeiner Erfindungsgedanke unabhingig von allen Verfah-
rensschritten des Hauptpatents Patentschutz geniefBlen wiirde.
Ein derartiger Elementenschutz fiir dieses Einzelmerkmal
wird von der Revision selbst nicht geltend gemacht und ist
vom Berufungsgericht ohne Rechtsfehler unter Hinweis auf
die mangelnde Offenbarung dieses Losungsgedankens abgelehnt
worden. Zur Bekridftigung dieses Ergebnisses hétte das Be-
rufungsgericht auch noch nexrvorheben kinnen, daB der ver-
meintliche allgemeine Erfindungsgedanke aus keinem der
Patentanspriiche herleitbar ist.- Das Berufungsgericht
brauchte somit auf die weiteren Schutzerfordernisse - Neu-
heit, Fortschritt und Erfindungshéhe - nicht besonders ein-
zugehen. Dasher geht die in diesem Zusammenhange erhovene
Revisionsriige fehl, das Berufungsgericht habe es unter Ver-
letzung von § 286 ZPO Ubersehen, da8 die in der Anweisung
der I.G. Farbenindustrie von August 1944 niedergelegte iib-
liche Auffassung dahin gegengen sei, die Tauchgeit diirfe
nicht bis zum Aufschmelzen des Zusatz-Dielektrikums fortge-
setzt werden. Hierauf ist das Berufungegericht nicht einge-
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gangen. Es kam auch von seinem Standpunkt nicht darauf an,

da es bereits die Offenbarung des vermeintlichen allgemeinen
Erfindungsgedankens verneint hat und daher nicht mehr in eine

Prifung der Neuheit oder Erfindungshthe einzutreten brauch-
te.

6. Auch das Zusatzpatent widmet sich der Aufgabe, eine

poren- und blasenfrele Schutzhiille und eine innige und kleb-

feste Verbindung der Schutzhiille mit dem XKondensatorwickel

zu erzielen. Es unterscheidet sich nach seiner eigenen Patent-

beschreibung vom Hauptpatent dadurch, daB es auf das Vor-
wirmen des Kondensgatorwickels '"in einer besonderen Arbeits-
stufe" verzichtet und stattdessen die Erwtirmung "im Tauch-
bad selbst" vornimmt. Sieht man von der freigestellten Mbg-
lichkeit des ein~ oder mehrmaligen Nachtauchens ab, so ist
das Verfahren des Zusatzpatents 934 963.als ein einstufiges
Verfahren im Gegensatz zu dem zweistufigen Verfahren des
Hauptpatents 839 065 anbusprechen. Innérhalb dieser einen

Arbeitsstufe enthéilt Anspruch 1_des Zusatz Eatents 934 963
folgende Merkmale:

a) Kalteintauchen des Kondensatorwickels in das Umhiillungs-
bad;

b) Ausdehbnung der Tauchzeit, bis der Kondensatorwickel etwa
die Temperatur des Umhiillungsbades angenommen hat;

c) freigestellte zweite Verfahrensstufe:
notfalls ein~ oder mehrmaliges Warm- oder Kalit-Nach-
tauchen zur Erzielung einer ausreichenden Dicke der
Schutzhiille.

Auch von den Verfahrensschritten dieses Patents macht
die Beklagte, wie das Berufungsgericht zutreffend ausfiihrt,
keinen Gebrauch. Vielmehr tauche sie den - ungewidrmten -

Wickelkondensator in das Imprignierbad und belasse ilm darin,

t
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wiihrend das Impréignierbad in dem nédchsten Arbeitsgang durch
Abvkiihlung in ein Umhiillungsbad verwandelt werde, so daB sich
der Kondensator zwar im Augenblick der Bildung der Schutz-
hiille warm im Umhiillungsbad befinde, ohne jedoch in dieses
entsprechend dem Lisungsgedenken des Zusatzpatentes einge-
taucht worden zu sein.

Nach der Ansicht der Revision beruhen diese Auafithrungen
des Berufungsgerichts auf einer Verkennung des Wesens des
Tauchverfahrens und seiner physikalischen Vorgtnge. Flir die
Frage, ob von dem patentierten Verfahren Gebrauch gemacht
werde, kinne es entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts
iiberhaupt nicht darauf ankommen, wann und wie die Wickelkon-
densatoren in das Umhiillungsbad gelangten.

Dieser Angriff der Revision ist offenbar dahin 2zu ver-
stehen, daB sie auch beim - ebenfalls einstufigen - Her-
atellungsprozeB der Beklagten gwei dem Zusatzpatent entspre-
chende Verfahrensmerkmale vorzufinden meint, némlich:

a) ¥aiteintauchen des Kondensatorwickels in ein warmes
Tauchbad:

b) Ausdebnung der Teuchzeit bis zur Angleichung des Wickels
an die Temperatur des Tauchbades;

wobel sie dem Umstand, daB das Tauchbad der Beklagten nicht
ausschliefllich als Umhiillungsbad dient, sondern vorher noch
die andersartige Funktion eines Imprédgnierbades zu erfiillen
hat, patentrechtlich keine Bedeutung beimessen mdchte. Die

Revision iUibersieht jJedoch bei dieser Betrachtungsweise, daB
die Beklagte sich bei beiden Verfahrensschritten, aus denen
ihre Patentverletzung bestehen soll, im Rahmen des freien

Standes der Technik bewegt. Denn ausweislich der Patentbe-
schreibung Nr. 839 065 (Seite 2, Zeilen 31-40) war es schon
vor der Anmeldung dieses Hauptpatents bekannt, Kondensator-
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wickel zum Zwecke der Vachsimpriéignierung kalt in eine heiBe
Wacheschmelze einzutauchen und darin - wie unstreitig ist -
stundenlang zu belassen. Es geht also nicht an, die von der
Beklagten in bekannter Weise und zu bekanntem Zwecke vorge-
nommenen Verfehrensschritte gleichzeitig als patentver-
letzende MaBnahmen im Hinblick auf die erat anschlieBend
beginnende FPertigung des - an sich ebenfalls bekannten -
Schutziiberzuges zu hewerten. Vielmehr kinnte friihestens der-
jenige weitere Schritt unter dem Gesichtspunkt einer Patent-
verletzung geviirdigt werden, mit dem die Beklagte iliber das
altgewohnte Imprﬁgnierﬁngaverfahren hinausgeht, um den zu-
sdtzlichen Erfolg dexr Bildung einer Schutgzhiille zu erzielen.
Als derartiger Zusatzschritt kéime nur die Temperatursenkung
im Tauchbade in Betracht. Diese Abkiihlung der Kondensatoren
im Umhfillungsbad kann aber patentrechtlich nicht der im Zu-
satzpatent vorgeschriebenen Erwdrmung im Umhiillungsbad gleich-
gesetzt werden, denn die notwendige Erwiirmung hat beim ange-~-
griffenen Verfahren eben bereits im vorangegangenen Impriig-
nierbad stattgefunden. Damit rechtfertigt sich die Betrach-
tungsvieise des Berufungsgerichte, welches es abgelehnt hat,
die durch diese Temperatursenkung eintretende Umwandlung

des anfénglichen Imprignierbades in ein Umhiillungsbad als
eine der technischen Lehre des Zusatzpatentes gleiche oder
gleichwertige Mafnahme zu behandeln. Somit ist das Berufungs-
gericht ohne Rechbsirrtum zur Vernmeinung einer gegensténdli-
chen Patentverletzung gelangt.

7. Die weiteren Ausfithrungen, mit denen das Berufungs-
gericht die Moglichkeit des Schutzes eines die vexrmeintliche
Verletzungsform einschlieBenden gllgemeinen Erfindungsgedankens
mangels ausreichender Offenbarung verneint hat, sind von der
Revision nicht ausdriicklich angegriffen worden und lassen
auch bei der gebotenen Uverpriifung durch das Revisionsgericht
keinen VerstoB gegen Grundsitze des Patentrechts erkenmnen.
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Ergénzend ist noch auf folgende Gesichtspunkte hinzu-
weisen: Der Revision kann nicht gefolgt werden, wenn sie
in diesem Zusammeénhang das Vorliegen einer Verletzung des
Hauptpatents mit dem Hinweis darauf zu erweisen sucht, da§
der Fall des Eintauwchens des im Imprignierbad vorgewiirmten
Wickels in das Umhiillungsbad technisch dquivalent sei mit
dem Fall des Ablaufenlassens der Imprignierfliigsigkeit aus
dem Behiilter nebst anschlieSendem Einschittten der Umhiillung
flilssigkeit in denselben Behiéilter. Dieses Beispiel besitzt
keinen Beweiswert fiir das angegriffene (einstufige) Verfahr
der Beklagten, weil auch im Beispielsfalle ein zweistufiges
Verfahren mit Luftzutritt zwischen den beiden Verfahrensetu-
fen stattfindet. Uberdies 1ldéBt das eigene Vorgehen des K1li-
gers erkennen, daf er nicht der Auffassung gewesen ist, in
seinem Hauptpatent neben den zweistufigen Verfahren zugleich
auch die Moglichkeit, mit nur einexr Arbeitsstufe auszukommen,
offenbart zu haben. Denn anderenfalls wiire die Nachanmeldung
seines ~ einstufigen - Zusatzpatents iiberfliissig gewviesen.
Mehr als der Anmelder selbst komnte der durchschnittliche
Pachmann erst rechit nicht aus der ersten Patentanmeldung :n
nehmen, so daf die Zubilligung eines auch einstufige. Verfah
ren (also ohne Imftzutritt) umfassenden allgemeinen Exfin-
dungsgedankens vom Berufungsgericht mit Grund abgelghnt wor-
den ist. ‘

Anscheinend glaubt die Revision, aus_Haupi~ und Zusatz-
patent gemeinsam einen allgemeinen Erfindungegedanken des
Inhalts ableiten zu kinnen, daB es gur Erreichung der ge-
stellten technischen Aufgabe geniige, wenn der Wickel im
Augenblick seines Austauchens die gleiche oder anndhernd
die gleiche Temperatur wie das Umhiillungabad aufweise.
Patentrechtlich mufl aber jedes der beiden Patente fiir sich
allein betrachtet werden. Ein allgemeiner Erfindungsgedanke
kann niemuls aus der Zusammenfassung mehrerexy Schutzrechte



- 20 -

abgeleitet werden. Uberdies erfordert die Erkenntnis des
soeben gekenngeichneten ailgemeinen Lésungsgedankens ein
g0 weitgehendes Abgehen von den in beiden Streitpatenten
goelehrten Verfahrensschri%ten, daf8 darin nur eine Aufge-
benstellung, Jedoch keine konkrete und vom Durchscimitts-
fachmann jedergeit wiederholbare Lehre gum technischen Han-
deln erblickt werden kinnte. Es kann also weder fir das
Haupt- noch filr das Zusatzpatent der allgemeine Gedanke, -
es solle im Augenblick des Austauchens des Wickels aus
dem Umhullungsbad‘xemperaturgleichheit gwischen Wickel

und Umhilllungebad bestehen, als patentgeschiitzt anerkannt
werden. '

, Die Revision des Kligers war daher gem#8 § 97 ZPO auf
seine Kosten zuriickzuweisen.

Wilde ‘BSpreng Jungbluth Pehle Spengler
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