
2118 016I ZR 19/59
Vorkündet am 
12. Juli I960
Grunau, Justizhauptsekretär 
als Urkundsbeamter 
dor Geschäftsstelle

I m  H a m e n  d e s  V o l k e s  
In dem Rechtsstreit

ufmanns Wilhelm W< 
Spezialfabrf ür

r, unter der Firma Wilhelm 
fondensatoren,

Klägers und Revisionsklägers,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt 3)r. ✓

gegen
i

die offene Handelsgesellschaft N 
durch die Gesellschafter Ulrich 

über
& vertreten
und Walter J ^ ^

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigtex*: Rechtsanwalt Br« -
»

hat der Srste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die 
mündliche Verhandlung vom 12. Juli I960 unter Mitwirkung 
des Senatspräsidenten Prof. Br. h.c. Wilde sowie der 
Bundesrichter Br. Spreng, Jungbluth, Pehle und Br« Spengler

für Recht erkannt:

Bie Revision des Klägers gegen das tfrteil 
des 5« Zivilsenats des Kammergerichts in 
Berlin vom 11. November 1958 wird auf 
Kosten des Klägers zurückgewiesen.

Von Rechts wegen —

r



-  2 -

Tatbestand:

Der Kläger ist Inhaber mehrerer Patente betreffend 
elektrische Kondensatoren, insbesondere Wickelkondensat or ea»

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

1. Verfahren zur Herstellung elektrischer Kondensatoren, insbesondere Wiokelkondensatoren, mit einer aus 
thermoplastischer Hasse gebildeter, im Tauchverfahren 
aufgebrachter Schutzhülle, dadurch gekennzeichnet, 
daß der Kondensatorwickel o« dgl« vor dem Tauchen
in die Schmelze der thermoplastischen Hasse etwa 
auf die Temperatur der Schmelze erwärmt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1 zur Herstellung von 
Wiokelkondensatoren mit Wachsimprägnierung des 
Kondensatorwickels, dadurch gekennzeichnet, daß 
das Tauchen des Kondensatorwickels zur Erzeugung 
der Schutzhülle unter Ausnutzung der Imprögnier- 
wärme im unmittelbaren Anschluß an den Imprägnier­
vorgang oder nach kurzer zusätzlicher Erwärmung 
vorgenommen wirdo

3« Verfahren nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch ge~ 
gekennzeichnet, daß das Tauchen des Kondensator­
wickels im Vakuum vorgenommen wird«

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

Das Zusatzp-atent Nr. 934 963 ist am 14. März 1951 an-

1. Verfahren zur Herstellung elektrischer Kondensa­
toren, insbesondere Wickelkondensatoren, mit aus 
einer thermoplastischen Masse gebildeter, im Tauch­
verfahren aufgebrachter Schutzhülle nach Patent 
839 065, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorwärmung
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gemeldet und hat folgende Patentansprüchet
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des Kondensatorwickels etwa auf die Temperatur 
des Tauohbades als Vorstufe für die in bekannter 
Weise durch ein- oder mehrmaliges Tauchen, ge­
gebenenfalls mit zwischenzeitlicher Abkühlung, 
zu bewirkende Aufbringung der Schutzhülle im 
Tauchbad selbst durch entsprechende Ausdehnung 
der Tauchzeit vorgenommen wird.

2 c Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge kennzeich­
net, daß für die Herstellung der einzelnen Schich­
ten der Schutzhülle Tauchmassen mit unterschied­
lichen chemischen und physikalischen Eigenschaften 
verwendet werden.

Ein weiteres Patent Nr« 969 821 schützt als Sachpatent 
einen elektrischen Kondensator von näher bestimmter Be­
schaffenheit.

Auf Grund dieser Schutzrechte hat der Kläger wegen Pa­
tent Verletzung gegen die Beklagte geklagt, die unstreitig 
Wickelkondensatoren mit Schutzhülle nach folgendem Verfahren 
horstellt:

Nachdem der Kondensator gewickelt und. in heißer Luft 
getrocknet worden ist, um die störende Luftfeuchtigkeit 
aus dem zwischen den beiden Aluminiumfolien als Dielektrikum 
mit eingewickelten Papierstreifen zu vertreiben, wird der 
Wickel durch Eintauchen in eine heiße, fast wie Wasser dünn­
flüssige Waehsmasse (unter Vakuum) imprägniert, wobei die 
Imprägnierflüssigkeit in das Innere der YFicklung eindringt, 
die Zwischenräume ausfüllt und den Papierstreifen durchtränkt 
(diesen Vorgang nennt die Beklagte "Vorimprägnierung*1). Um 
zu verhindern, daß die dünnflüssige Imprägnier masse aus den a» 
den Stirnseiten gebildeten Lamellen abfließt und Luft ein­
läßt, die in der später "anzubringenden Schutzhülle Poren und 
Blasen hervorrufen könnte, läßt die Beklagte (nunmehr bei 
offenem Luftdruck) den Wickelkondensator im Tauchbade und
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setzt die Temperatur des Tauchbades herab. Die hierdurch zäh- 
flüssiger und haftfähiger gewordene Masse bleibt, wenn der 
Kondensator erst jetzt auB dem Tauchbade herausgenommen wird, 
in den Lamellen und als verhältnismäßig dicke Schicht auch 
auf den Übrigen Außenflächen des Kondensators^fest''^haften 
(diesen Vorgang nennt die Beklagte "Nachimprägnierung1*).
Später taucht die Beklagte den Kondensator in kaltem Zustan­
de einmal oder mehrere Male für wenige Sekunden in eine sehr 
hoch erwärmte Schmelze aus thermoplastischer Masse und ver­
stärkt damit die während der "Nachimprägnierung” entstandene 
erste Sohicht durch v/eitere Dmhüllungsschichten, wobei zwi­
schen der ersten und der folgenden Schicht eine innige Ver­
bindung ohne Poren- oder Blasenbildung entsteht.

Diese Herstellungsweiee der Beklagten stellt nach der 
Auffassung des Klägers ein Varmtauchverfahren nach seinen 
Patenten 839 065 und 934 963 dar. Überdies hat er der Be­
klagten - erstmals im Berufungsrechtszug - vorgeworfen, daß 
sie sioh zur Versteifung und Verankerung der Anschlußdraht enden 
des Erfindungsgedankens seines Patents 969 821 bediene.

Er hat im Berufungerechtszuge zuletzt folgende'Anträge 
verlesen:

1. Der Beklagten bei Strafandrohung zu untersagen,
gewex’bsmäßig Wiokelkondensatoren herzustellen, in 
den Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu ge­brauchen,
a) die eine aus einer thermoplastischen Masse ge­

bildete Schutzhülle aufweisen, welche im Tauch­
verfahren auf den Kondensatorwioke 1 gebracht 
worden ist,
wenn dabei der Kondensatorwickel vor dem der 
Erzeugung der Schutzhülle dienenden Tauchen 
auf die Temperatur des Tauchbades erwärmt wor­
den ist,
und zwar in der Weise, daß der Wickelkondensator
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mit der gleichen Masse im gleichen Tauchbad 
zunächst imprägniert und dann umhüllt, und 
daß der Übergang vom Imprägnierungs- zum 
Umhüllungstauchbad durch Absenken der Tem­
peratur des Tauchbades erzielt worden ist, 
während der Wiokelkondensator im Tauchbad© 
verblieb, sq daß die Erzeugung der Schutz­
hülle in unmittelbarem Anschluß an die Im­
prägnierung unter Ausnutzung der Imprägnier­
wärme erfolgt,

b)   (betrifft das EBP 969 821)

2. Eie Beklagte zu verurteilen,
dem Kläger darüber Rechnung zu legen, 
wieviel Gegenstände der zu 1 bezeichneten Art 
sic seit ihrer Gründung hergestellt, in Ver­
kehr gebracht oder feilgehalten hat, und zwar 
unter Angabe der Liefermengen, Lieferpreise, 
Lieferzeiten und Abnehmer«

3c Pestzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, 
dem Kläger den Schaden zu ersetzen, der diesem aus 
den zu 1 bezeichneten Handlungen entstanden ist.

Eie Beklagte leugnet eine Patentverletzung. Insbesondere 
macht sie geltend, daß ihre Wickelkondensatoren nach dem Kalt- 
tauchverfähren, nicht nach dem dem Kläger geschützten Warm­
tauchverfahren hergestellt würden.

Bas Landgericht hat die, ursprünglich nur auf die Pa­
tente Nr« 839 06$ und 934 963 gestützte, Klage abgewiesen«

Eas Berufungsgericht hat die Berufung des Klägers in­
soweit zurückgewiesen, jedoch die Beklagte wegen Verletzung 
des EBP Nr. 969 821 (Klagantrag 1 b) zur Unterlassung und 
Rechnungslegung verurteilt sowie ihre Schadensersatzpflicht 
insoweit festgest eilt«
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Mit seiner Revision verfolgt der Kläger seine von 
beiden Vorinstanzen übereinstimmend abgewiesenen Anträge 
wegen Verletzung der Patente Nr« 839 065 und 934 963 wei­
ter, während die Beklagte um Zurückweisung der Revision 
bittet« ♦

EntscheidungsgrUnde:
#

1. Bei der Untersuchung von Aufgabe und Lösung des Haupt- 
patents Nr. 839 065 geht das Berufungsurteil nacheinander auf 
drei mögliche Aufgabenstellungen ein, nämlich:

Herstellung eines blasenfreien, gut haftenden 
Überzugs, Verzahnung der Umhüllung mit dem Im- 
prägnierüberzug, Verhinderung von Rissen und 
Spalten.

Es führt zunächst aus, daß nach der Beschreibungeder 
Patentschrift bei der Anbringung von Schutzhüllen aus thermo­
plastischer Masse auf Wickelkondensatoren im Kalttauehver- 
fehren oftmals Blasen und Poren in der Schutzhülle insbe­
sondere an den Stirnseiten des Kondensators, aüfgetrpten 
seien, weil sich beim Eintauchen des Kondensators sogleich 
ein Überzug, bestehend aus erstarrter Schmelzmasse unter 
Einsohluß von Luft- und Feuchtigkeitsresten, gebildet habe.
Zur Vermeidung dieser nachteiligen Blasenbildung im Schmelz- 
Überzug habe der Erfinder die Erwärmung des Kondensator- 
Wickels vor .dem Eintauchen in die Tauchmasse vorgeschlagen, 
weil erwärmte Luft einen geringeren Feuchtigkeitsgehalt und 
Ausdehnungskoeffizienten als kalte besitze und auch leichter 
von der Tauchmasse verdrängt werden könne.
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Dahingestellt bleibt es im Berufungsurteil, ob das 
Hauptpatent für solche Wickelkondensatoren, dio vorher eine 
Y/aehsimprägnierung erhalten haben, eine weitere Aufgaben­
stellung dahin enthält, die Verbindung der Schutzhülle mit 
dem Wickelkondensator inniger und klebfestor zu gestalten, 
tun so ein Abplatzen der Umhüllung zu verhindern. Jedenfalls 
sei in der Patentschrift nicht der zugehörige Lösungsgedan- 
ke offenbart, den Wickelkondensator zu diesem Ziele so v/arm 
in das Umhüllungsbad zu tauchen, daß das Imprägnierwachs 
noch flüssig sei und sich fest mit der Umhüllungsschicht 
verzahne. Dieser Lösungsweg könne auch weder mit Hilfe des 
Äquivalenzgedankens noch unter Zubilligung eines allgemeinen 
Erfindungsgedankens in den Patentschutz einbezogen werden.

Endlich verneint das Berufungsurteil das Vorhandensein 
einer selbständigen Aufgabenstellung dahin, Schrumpfrisse 
im Imprägnierwachs, die infolge seiner Erkaltung auf treten 
könnten, zu vermeiden und zu beseitigen. Der in der Patent­
schrift erwähnten Vermeidung und Beseitigung von Bissen und 
Spalten komme keine selbständige erfinderische Bedeutung zu, 
sondern es handele sich hierbei um eine zweckmäßige Unter- 
stüzungsmaßnohme zur Erzielung einer poren- und blasenfreien 
mit dem Kondensatorwickel innig und' klebfest verbundenen. 
Sphutzhülle durch das erfindungsgemäße Lösungsmittel des 
Wärmtauchensc

b
Das Haup.tpatent Nr. 839 063 enthält somit nach der Auf­

fassung des Berufungsgerichts nur eine technische Anweisung 
zur Lösung der ersten der drei als möglich untersuchten Auf­
gabenstellungen, nämlich der Herstellung eines blasenfreien» 
gut haftenden Schutzüberzugs. Als Erfindungsgegenstand be­
zeichnet;- es die Lehre, den Wickelkondensator vor dem Eintau-



ohen in das Umhüllungsbad etv/a auf die Temperatur des 
Tauchbades zu erwärmen (und zwar bei den mit Wachsimpräg­
nierung versehenen Wickelkondensatoren des Anspruchs 2 
zweckmäßig unter Ausnutzung der Imprägnierwärme im unmittel­
baren Anschluß an den Imprägniervorgang oder nach kurzer 
zusätzlicher Erwärmung), damit Luft, die dem Wickelkondensa­
tor insbesondere an seinen unebenen Stellen anhaftet, bes­
ser und leichter verdrängt wird und somit nicht von der 
sich bildenden Schutzhülle eingeschlossen werden kann, und 
damit ferner etwa eingeschlossene Luft infolge ihrer Wärme 
einen geringeren Feuchtigkeitsgehalt und einen geringeren 
Ausdehnungskoeffizienten hat und somit nicht erheblich zur 
I^renbildung beitragen kann, um so eine poren- und blasen­
freie Schutzhülle und eine innige und klebfeste Verbindung 
der Schutzhülle mit dem Kondensatorwickel zu erzielen« - 
Bas Zusatzpatent gebe hierzu die ergänzende Anweisung, daß 
die Erwärmung des Wickelkondensators zwar nach dem Eintau­
chen in das Umhüllungsbad, aber vor dem Beginn des eigent­
lichen UmhUllungsvorgangs erfolgen könne«

2. Bas von der Beklagten benutzte Verfahren sei nicht 
patent vor letzend, obschon es der Lösung der gleichen Aufgabe 
diene, eine poren- und blasenfreie Schutzhülle und eine innige 
und klebfeste Verbindung der Schutzhülle mit dem Kondensator­
wickel zu erzielen« Überdies sei sogar daö von der Beklagten 
angewandte»Lösungsmittel dem des Klagepatents ähnlich, da 
die Beklagte eine erste Schutzhülle im Warmtauohverf ähren, 
nämlich während des von ihr als '’Nachimprägnierung1’ bezeich- ’ 
neten Vorgangs, erziele, und zwar dergestalt, daß nach Be­
endigung dos (von der Beklagten "Vorimprägnierung1* genannten) 
ImprägnierungsVorgangs die dünnflüssige, heiße Imprägnier­
tauchmasse etwas abgekühlt, dadurch zähflüssiger und haft-
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fähiger gemacht und in eine Umhüllungstauchmasse verwandelt 1 
werde, während der Wickelkondensator im Tauchbade verbleibe ] 
und daher zwangsläufig bei Beginn des eigentlichen Umhüllungs-1 
Vorgangs (= ,,Nachimprägnierung,,) die Temperatur des Tauch­
bades besitze.

Ungeachtet dieser bestehenden Verwandtschaft könne je­
doch nicht von einer patentrechtlichen Gleichheit der Lösungs­
mittel gesprochen werden, da das Lösungsmittel der Beklagten 
nicht die gleiche Wirkung wie das Lösungsmittel des Haupt- I 
oder Zusatzpatents des Klägers aufweise. Denn während durch 
das patentierte Verfahren eine bessere Verdrängung odor Un­
schädlichmachung von Lufteinschlüssen bewirkt werde, verhindere 
das Verfuhren der Beklagten nach der Beendigung des Imprägnior- 
vorgangs überhaupt jeglichen Luftzutritt zu dem im Tauchbad 
vorbleibcndcn 7/ickelkondensator* Das Verfahren der Beklagten 
mache somit weder von dem Merkmal des Tauchens eines vor er­
wärmten V/ickolkondcnsators in das Umhüllungsbad (so das Haupt­
patent Ur. 839 063) Gebrauch, noch von dem Merkmal des Tauchen« 
in ein Umhüllungsbad mit anschließender Erwärmung des Wickel-* 
kondensators vor Beginn des eigentlichen Umhüllungsvorgangs j 
(so das Zusatzpatent Hr* 934 963)* Vielmehr tauche die Be- J 
klagte den Wickelkondensator in das Imprägnierbad und belasse 
ihn darin, während das Imprägnierbad durch Abkühlung in das 
Umhüllungsbad umgewandolt werde, so daß sich der Kondensator 
zwar bei Beginn des eigentlichen Umhüllungsvorganges durch 
Ausnutzung der Imprägnierwärme am unmittelbaren Anschluß an 
den Imprägniervorgang warm in der nunmehr zum Umhüllungsbad 
gewordenen Tauchmasse befinde, aber nicht in der von den Pa­
tentschriften gezeigten Weise in diese Umhüllungsmasse ge­
taucht worden sei* Biese Gestaltung weiche von den in den Pa­
tentschriften gezeigten Möglichkeiten wesentlich ab und trete
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di os on uuch nicht als technisches oder glattes- patentrecht­
liches Äquivalent zur Seite. Die angebliche Verletzungsform 
gehöre mithin nicht zum Gegenstand der Erfindung und könne ’ 
mangels ausreichender Offenbarung in den Patentschriften 
auch nicht als Benutzung eines allgemeinen Erfindungsgedankens 
angesehen werden.

3* Die Revision beanstandet, das Berufungsgericht habe 
die durch die Lösungsmittel der patentierten Verfahren er­
zielten Wirkungen und damit den Gegenstand der Klagpatente 
verkannt. Bas Lösungsmittel, durch das die erfindungsgemäße 
Wirkung erzielt werde, bestehe darin, daß der Wickelkondensa- 
tor in dem Zeitpunkt, in dem sich der eigentliche UmhUllungs- 
vorgang vollziehe, etwa die (Temperatur der thermoplastischen 
Schmelzmasse, aus der die Schutzhülle gebildet werden solle, 
besitze. Ba sich die Schutzhülle erst beim Austaueheh.'dos Kon­
densators bilde, so sei für den Lösungsgedanken der Xlagpa- 
tente entscheidend der (Temperaturzustand des Wickels im Augen­
blick seines Austauchens aus der Tuuchflüssigkeit, während es 
auf die Verhältnisse beim Eintauchen nicht ankomme. Bieser 
Temperaturzustand des Kondensatorv/ickels im Augenblick des Ver- 
lasscns der Tauchflüssigkeit sei ganz unabhängig davon, ob 
seine Erwärmung außerhalb oder innerhalb des Tauchbades, bzw. 
ob sie in einem selbständigen, oder einem mit dem späteren 
Umhüllungsbad identischen Imprägnierbad erfolgt sei. Stelle 
man auf den maßgeblichen Zeitpunkt der Schutzhüllenbildung, 
also den des Austauchens und nicht den des Eintauchens, ab, 
so erfülle der allein entscheidende Teil des Verfahrens der Be­
klagten alle Merkmale der Streitpatente. Es liege daher eine 
gegenständliche Verletzung sowohl des Anspruchs 2 des Haupt­
patents als auch des Anspruchs 1 des Zusatzpatents vor. Soweit 
das Berufungsgericht wegen Pehlens des Patentmerkmeis des 
"Tauchens” zur Verneinung einer Patentverletzung gelangt sei,
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beruhe seine Ansicht auf einer durch das Revisionsgericht 
nachprüfbaren technischen Fehlbeurteilung.

4. Hiermit versucht die Revision, den beiden Streit­
patenten eine Auslegung zu geben, bei der ihr Charakter als 
Verfahrenspatent nicht genügend berücksichtigt wird. Daraus 
erklärt sich der innere Widerspruch der Revision, welche 
gleichzeitig eine Verletzung beider Patente goltend macht, 
obv/ohl es sich beim Hauptpatent um ein zweistufiges Verfahren 
handelt, bei dem die Erwärmung "vor dem Tuuchen" erfolgt, wäh- 
rond das Zusatzpatent ein einstufiges Verfahren behandelt, bei 
dem die Erwärmung des Rohv/ickels "im Tauohbad selbst" erfolgen 
soll.

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

Zwecks Lösung der Aufgabe, eine poren- und blasenfreie
Schutzhülle void eine innige und klebfeste Verbindung der Schutz
hülle mit dem Kondensatorv/ickel zu erzielen, erfordert der
Anspruch^ 1_ des_ Hauptpatents^§33^065 folgende Arboitsgänge:
a) Vorwärmen dos Kondensatorv/ickcls außerhalb des Umhüllungs- 

bad es, z.B. in einer Wärmkammer;
b} Eintauchen des vorgewärmten - hdensutorvvickels in das 

Umhüllungsbad.
Zur Lösung dor gleichen technischen Aufgabe erfordert der

onÄ e Arb ei tsgänge:
a) Vorwärmen des Kondensatorwickels außerhalb des Umhüllungs­

bades, und zwar im Imprägnierbad;
b) Eintauchen des vorgewärmten Kondensatorwickels in das 

Umhüllungsbad;
c) notfalls zwischen a) und b): kurze zusätzliche Erwärmung.
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Diese Aufgliederung der Erfindungsmerkmale läßt er­
kennen, daß das Hauptpatent für die Bildung der thermo­
plastischen Schutzhülle jeweils ein zweistufiges Verfah­
ren vorschreibt» indem es dem Eintauchen in das Umhüllungs­
bad "eine besondere Arbeitsstufe zum Vorwärmen des Konden­
satorwickels11 vorschaltet (vgl. Patentbeschreibung des Zu­
satzpatents 934 9639 S. 1» Zeilen 28/30).

Diese charakteristische Zweistufigkeit fehlt bei dem 
angegriffenen Umhüllungsverfahren der Beklagten. Zwar könnte 
man sagen» daß auch die Beklagte vom Verfahrensschritt a) 
Gebrauch macht» indem sie den Kondensatorwickel in einem 
heißen Tauchbade» das in diesem Stadium noch kein Umhüllungs-» 
sondern ein Imprägnierbad ist» vorwärmt, wobei er zugleich 
seine Wachcimprägnierung erhält. Hingegen macht die Beklagte 
von dem zweiten Verfahrensschritt Cb) nach der unangegrif­
fenen Feststellung im Berufungsurteil keinen Gebrauch« Ins­
besondere stellt das nachträgliche Erkaltenlassen des an­
fänglich sehr heißen Imprägnierbades, in dem sich die ge­
tauchten Kondensatorwickel noch befinden, in Verbindung mit 
der dadurch eingetretehen Funktionswandelupg yem Imprägnier­
bad zum Umhüllungsbad nach der rechtsirrtumsfreien Würdigung 
des Berufungsgerichts technologisch einen andersartigen Ver­
fahrensschritt dar als das erfindungsgemäße Heueintauchen in 
ein zweites Tauchbad, das Umhüllungsbad.

Der Auslegungsversuch der Revision, welche unter Ab­
sehen von den tatsächlichen Verfahrensschritten allein auf 
die Eigenschaften des Kondensatorwickels im Zeitpunkt seines 
Austauchens aus dem Umhüllungsbad bzw. auf das “Ergebnis” 
des wie immer gestalteten Fabrikationsvorganges abstellen 
möchte, läuft praktisch auf eine Umdeutung des Verfahrens­
patents in ein Sachpatent hinaus. Ein geändertes Verfahren



kann jedoch nach anerkannten Rechtsgrund Sätzen nur dann 
vom Gegenstand eines Verfahrenspatents umfaßt werden, wenn 
die abweichende Herstellungsweise als technisches oder 
patentrechtliches Äquivalent zur AusfUhrungsform de3 Klage­
patents gewürdigt werden kann. Für die Ahnahme einer pa­
tentrechtlichen Gleichwertigkeit genügt dabei nicht die 
Übereinstimmung der Aufgabe und der Wirkung iin Hinblick 
auf das angestrebte Endprodukt; vielmehr muß das als unter 
den Patentschutz fallend in Anspruch genommene Lösungemit- 
tel des angegriffenen Verfahrens iau Sinne des in seiner Trag­
weite durch Auslegung zu ermittelnden Erfindungsgedankens 
als gleichwirkend von ihm umfaßt sein (vgl. RG in GRUR 1942, 
307, 309; BGH I 2R 9/59 vom 10. Mai I960, S. 16).

Mit Recht hat das Berufungsgericht diese Voraussetzung 
bei der angegriffenen Verletzungsform nicht als gegeben ange­
sehen; denn ihr Lösungsmittel beruht nicht auf dem Erfindung 
gedanken des Hauptpatents. Bas Haupt-Streitpatent lehrt die 
Notwendigkeit einer Vorwärmung des anschließend im Tauchver­
fahren zu umhüllenden Kondensatorwickels mit dem Ziel, die 
mit dem Neueintauchen in das Umhüllungsbad verbundenen Nach­
teile unschädlich zu machen. Demgegenüber verzichtet die Be­
klagte bei ihrem Verfahren gänzlich auf ein Herausnahmen der 
Kondensatoren aus dem Imprägnierbad nebst anschließendem Wie­
dereintauchen in ein besonderes Umhüllungshad. Damit verhin­
dert sie den schädlichen Luftzutritt schlechthin und bedarf 
nicht mehr des im Klagpatent offenbarten Gegenmittels gegen 
schädliche Luft- und Peuchtigkeitseinschlüsse. Es geht des­
halb nicht an, die zwangsläufige Erwärmung der Kondensator­
wickel, welche im Verlauf des auch von der Beklagten ange­
wandten, altbekannten Imprägnierprozesses eintritt, als ein 
"Vorwärmen" im Hinblick auf den zeitlich nachfolgenden Um-
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hüllungsprozeß zu bewerten, weil bei dem angegriffenen Ver­
fahren ein funktioneller Zusammenhang zwischen der Eigen­
temperatur des Kondensatorwickele und der Güte seiner spä­
teren Umhüllung unter*dem Gesichtspunkt der Blasenfreiheit 
und Haftfähigkeit nicht besteht. Von der Funktion her be­
trachtet stellt also die Eigsntemperatur des Wickels bei 
der Verletzungsform kein Lösungsmittel zur Erreichung der 
technischen Aufgabe dar, weil sie sich für einen - im Sinne 
der Aufgabenstellung - grundsätzlich abweichenden Lösungs­
weg, nämlich nach dem Imprägniervorgang garnicht auszutau­
chen und dadurch die Entstehung der vom Streitpatent be­
kämpften Gefahrenquellen bereits in der Wurzel unmöglich zu 
machen, entschieden hat.

5* Bin weiterer Angriff der Revision ist dagegen ge­
richtet, daß dem Hauptpatent vom Berufungsgericht kein zu­
sätzlicher Erfindungsgedanke des Inhalts zuerkannt v/orden sei, 
den Wickel so warm in das Umhüllungsbad gelangen zu lassen, 
daß das Imprägnierwachs noch flüssig ist und sich dadurch 
innig mit der es überlagernden UmhüllungsSchicht verzahnt.
Es erscheint jedoch müßig, im einzelnen auf die von der Re­
vision aufgeworfene Frage einzugehen, ob der Absatz in der 
Fatentbeschreibung des DBF 839 065«

11 Zweckmäßig wird die Temperatur des Wickels für den 
zur Erzeugung der Schutzhülle dienenden Tauchvor­
gang so gewählt, daß das Imprägnierwachs des Wickels 
sich im flüssigen Zustande befindet. Dadurch wer­
den Risse und Spalten-- vermieden und beseitigt"

als Lösungsmittel für eine besondere Teilaufgabe, nämlich:
"die Verbindung der Schutzhülle mit dem Kondensatorwickel 
bedeutend inniger und klebfester als beim Tauchen des kalten 
Wickels zu gestalten", ausgelegt werden darf, oder ob er 
bloß als Hinweis auf einen besonderen Vorteil des patentier-
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ten Verfahrens zu verstehen ist» Denn, wie das Berufungs­
gericht zutreffend ausgeführt hat, fehlt^der Ausfüh-* +* 
rungsform der Beklagten selbst bei Zugrundelegung der für 
die Revision günstigen Auslegung immer noch das erfindungs­
wesentliche Merkmal des "Tauchens”.

Damit verweist das Berufungsgericht auf die für das 
Hauptpatent des Klägers kennzeichnende Zweistufigkeit des 
Verfahrens, von dessen Erfindungsgegenstand die Beklagte 
schon wegen der Einstufigkeit ihres Verfahrens keinen Ge­
brauch machen kann. Von einem Patentverstoß könnte daher 
nur unter der Voraussetzung die Rede sein, daß die angeb- 
liehe lehre, das Imprägnierwachs vor Anbringung der Um­
hüllung wieder zu verflüssigen oder flüssig zu halten, als 
allgemeiner Erfindungsgedanke unabhängig von allen Verfah­
renoschritten des Hauptpatents Patentschutz genießen würde. 
Ein derartiger Elementen schütz für dieses Einzelmerkmal 
wird von der Revision selbst nicht geltend gemacht und ist 
vom Berufungsgericht ohne Rechtsfehler unter Hinweis auf 
die mangelnde Offenbarung dieses Lösungsgedankens abgelehnt 
worden. Zur Bekräftigung dieses Ergebnisses hätte das Be­
rufungsgericht auch noch hervorheben können, daß der ver- 
meintliehe allgemeine Erfindungsgedanke aus keinem der 
Patentansprüche herleitbar ist.- Das Berufungsgericht 
brauchte somit auf die weiteren Schutzerfordernisse ~ Neu­
heit, Fortschritt und Erfindungshöhe - nicht besonders ein­
zugehen. Daher geht die in diesem Zusammenhänge erhobene 
Revisionsrüge fehl, das Berufungsgericht habe es unter Ver­
letzung von § 286 ZPO übersehen, daß die in der Anweisung 
der I.G. Färbeninduetrie von August 1944 niedergelegte üb­
liche Auffassung dahin gegangen sei, die Tauchzeit dürfe 
nicht bis zum Auf schmelzen des Zusatz-Dielektrikums fortge­
setzt werden. Hierauf ist das Berufungsgericht nicht einge-
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gangen. 23a 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 
Prüfung der Neuheit oder Erfindungshöhe einzutreten brauch­
te a

6c Auch das Zusatzpatent widmet sich der Aufgabe» eine 
poren- und blasenfreie Schutzhülle und eine innige und kleb­
feste Verbindung der Schutzhülle mit dem Kondensatorv/ickel 
zu erzielen. Es unterscheidet sich nach seiner eigenen Patent­
beschreibung vom Hauptpatent dadurch, daß es auf das Vor­
wärmen des Kondensatorv/ickels "in einer besonderen Arbeits­
stufe" verzichtet und stattdessen die Erwärmung "im Tauch­
bad selbst" vornimmt. Sieht man von der freigestellten Mög­
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 839 063 anzusprechen. Innerhalb dieser einen 
Arbeitsstufe enthält Anspruch 1 des Zusatzpatents ft34 963 
folgende Merkmale:
a) Kalteintauchen des Kondensatorwickels in das Umhüllungs­

bad;
b) Ausdehnung der Tauchzeit, bis der Kondensatorwickel etwa 

die Temperatur des Umhüllungsbades angenommen hat;
c) freigestellte zweite Verfahrensstufe:

notfalls ein- oder mehrmaliges Warm- oder Kalt-Nach- 
tauchen zur Erzielung einer ausreichenden Dicke der 
Schutzhülle.

Auch von den Verfahrensschritten dieses Patents macht 
die Beklagte, wie das Berufungsgericht zutreffend ausführt, 
keinen Gebrauch. Vielmehr tauche sie den - ungewärmten - 
Wickelkondensator in das Imprägnierbad und belasse ihn darin.
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während das Imprägnierbad in dem nächsten Arbeitsgang durch 
Abkühlung in ein Umhüllungsbad verwandelt werde, so daß sich 
der Kondensator zwar im Augenblick der Bildung der Schutz­
hülle warm im Umhüllungsbad befinde, ohne jedoch in dieses 
entsprechend dem Lösungsgedanken des Zusatzpatentes einge­
taucht worden zu sein.

Nach der Ansicht der Revision beruhen diese Ausführungen 
des Berufungsgerichts auf einer Verkennung des Wesens des 
Tauchverfahrens und seiner physikalischen Vorgänge. Für die 
Frage, ob von dem patentierten Verfahren Gebrauch gemacht 
werde, könne es entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts 
überhaupt nicht darauf ankommen, wann und wie die Wickelkon­
densatoren in das Umhüllungsbad gelangten.

Dieser Angriff der Revision ist offenbar dahin zu ver­
stehen, daß sie auch beim - ebenfalls einstufigen - Her­
stellungsprozeß der Beklagten zwei dem Zusatzpatent entspre­
chende Verfahrensmerkmale vorzufinden meint, nämlich:
a) Kalteintauchen des Kondensatorwickels in ein warmes 

Tauchbad;
b) Ausdehnung der Tauchzeit bis zur Angleichung des Wickels 

an die Temperatur des Tauchbades;
wobei sie dem Umstand, daß das Tauchbad der Beklagten nicht 
ausschließlich als Umhüllungsbad dient, sondern vorher noch 
die andersartige Funktion eines Imprägnierbades zu erfüllen 
hat, patentrechtlich keine Bedeutung beimessen möchte. Die 
Revision übersieht jedoch bei dieser Betrachtungsv/eise, daß 
die Beklagte sich bei beiden Verfahrensschritten, aus denen 
ihre Patent Verletzung 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-

i
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Wickel zum Zwecke der Wachsimprägnierung kalt in eine heiße 
Wachsschmelze 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 Verfahrensschritte gleichzeitig als patentver­
letzende Maßnahmen im Hinblick auf die erst anschließend 
beginnende Fertigung des - an sich ebenfalls bekannten - 
Schutzüberzuge3 zu bewerten. Vielmehr könnte frühestens der­
jenige weitere Schritt unter dem Gesichtspunkt einer Patent­
verletzung gewürdigt werden, mit dem die Beklagte über das 
altgewohnte Imprägnierungsverfahren hinausgeht, um den zu­
sätzlichen Erfolg der Bildung einer Schutzhülle zu erzielen»
Als derartiger Zusatzschritt käme nur die Temperatur Senkung 
im Tauchbade in Betracht. Biese Abkühlung der Kondensatoren 
im Umhüllungsbad kann aber patentrechtlich nicht der im Zu­
satzpatent vorgeschriebenen Erwärmung im Umhüllungsbad gleich­
gesetzt werden, denn die notwendige Erwärmung hat beim ange­
griffenen Verfahren eben bereits im vorangegangenen Impräg­
nierbad stattgefunden. Damit rechtfertigt sich die Betrach­
tungsweise des Berufungsgerichts, welches es abgelehnt hat, 
die durch diese TemperaturSenkung eintretende Umwandlung 
des anfänglichen Imprägnierbades in ein Umhüllungsbad als 
eine der technischen Lehre des Zusatzpatentes gleiche oder 
gleichwertige Maßnahme zu behandeln. Somit ist das Berufungs­
gericht ohne Hechtsirrtum zur Verneinung einer gegenständli­
chen PatentVerletzung gelangt.

7. Die weiteren Ausführungen, mit denen das Berufungs­
gericht die Möglichkeit des Schutzes eines die vermeintliche 
Verletzungsform einschließenden allgemeinen Erfindun^sgedankens 
mangels ausreichender Offenbarung verneint hat, sind von der 
Hevision nicht ausdrücklich angegriffen worden und lassen 
auch bei der gebotenen Überprüfung durch das Bevisionsgericht 
keinen Verstoß gegen Grundsätze des Patentrechts erkennen.
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Ergänzend ist noph auf folgende Gesichtspunkte hinzu- 
v/eisen: Der Revision kann nicht gefolgt v/erden, v/enn sie 
in diesem Zusammenhang das Vorliegen einer Verletzung des 
Hauptpatents mit dem Hinweis darauf zu erweisen sucht, daß 
der Pall des Eintauchens des im Imprägnierbad vorgewärmten 
Wickels in das Umhüllungsbad technisch äquivalent sei mit 
dem Pall des Ablaufenlasaens der Imprägnierflüssigkeit aus 
dem Behälter nebst anschließendem Einschütten der Umhüllung 
flüssigkeit in denselben Behälter. Dieses Beispiel besitzt 
keinen Beweisv/ert für das angegriffene (einstufige) Verfahren 
der Beklagten, weil auch im Beispielsfalle ein zweistufiges 
Verfahren ^it^Luftsutritt zwischen den beiden Verfahrensstu­
fen stattfindet. Überdies läßt das eigene Vorgehen des Klä- ! 
gers erkennen, daß er nicht der Auffassung gewesen ist, in 
seinem Hauptpatent neben den zweistufigen Verfahren zugleich! 
auch die Möglichkeit, mit nur einer Arbeitsstufe auszukommen,] 
offenbart zu haben. Denn anderenfalls wäre die Nachanmeldung 
seines - einstufigen - Zusatzpatents überflüssig gewesen. 
Mehr als der Anmelder selbst konnte der durchschnittliche 
Fachmann erst recht nicht aus der ersten Patentanmeldung nt 
nehmen, so daß die Zubilligung eines auch einstufige- Verfah­
ren (also ohne Luftzutritt) umfassenden allgemeinen Erfin­
dungsgedankens vom Berufungsgericht mit Grund abgelehnt wor­
den ist.

Anscheinend glaubt die Revision, aus Haupt- und Zusatz­
patent gemeinsam einen allgemeinen Er findungege danken des 
Inhalts ableiten zu können, daß es zur Erreichung der ge­
stellten technischen Aufgabe genüge, wenn der Wickel im 
Augenblick seines Austauchens die gleiche oder annähernd 
die gleiche Temperatur wie das Umhüllungsbad aufweise. 
Patentrechtlich muß aber jedes der beiden Patente für sich 
allein betrachtet werden. Ein allgemeiner Erfindungsgedanke 
kann niemals aus der Zusammenfassung mehrerer Schutzrechte
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abgeleitet werden. Überdies erfordert die Erkenntnis des 
soeben gekennzeichneten allgemeinen Lösungs ge danken 3 ein 
so weitgehendes Abgehen von den in beiden Streitpatenten 
gelehrten Verfahrensschritten, daß darin nur eine Aufga­
benstellung, jedoch keine konkrete und vom Durchschnitts­
fachmann jederzeit wiederholbare Lehre zum technischen Han­
deln erblickt' werden könnte- Es kann also weder für das 
Haupt- noch für das Eusatzpatent der allgemeine Gedanke, 
es solle im Augenblick des Austauchens des Wickels aus 
dem Umhüllungsbad Temperaturgleichheit zwischen Wickel 
und Umhüllungsbad bestehen, als patentgeschützt anerkannt

Vwerden.

Die Revision des Klägers war daher gemäß § 97 ZPO auf 
seine Kosten zurückzuweieen.

SpenglerWilde Spreng Jungbluth Pehle
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