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Der Ia-givilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf 
die nündliche Verhandlung vom 11. Januar 1966 unter Mit­
wirkung des Senatspräsidenten Dr. Kastelski und der 
Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr, Löscher und 
Claßen

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats 
des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 10. April 
1962 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts v/egen

Tatbestand:

Beide Parteien stellen Elektrokardiographen her.

Die Beklagte ist Inhaberin des am 15. Juni 1953 an­
gemeldeten deutschen Patents Kr. G B  für das die
Priorität der Anmeldung in der Schweiz vom 9. Mai 1953 
in Anspruch genommen ist. Das Patent betrifft einen 
Schreibarm mit einem an seinem Ende angeordneten elek­
trischen Heizelement zum Beschreiben von wärme empfind­
lichem Papier in einem sehne11schreibenden Registrier­
gerät. Die Patentansprüche 1 und 2 lauten - ohne Bezugs­
zeichen - wie folgt:

1. Elektrisch beheizter Schreibarm in Porm eines 
Rohres mit einem an seinem Ende befindlichen 
Heizelement für schnell schreibende Registrier­
geräte, bei denen die Stromzuführung innerhalb 
des Armes angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, 
daß die blanken Enden des Leiters und des Heiz­
elements itn an sich bekannter Weise formschlüssig
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mittels eines Metallröhrehens miteinander ver­
bunden sind, welches in eine hitzebeständige 
Ausgußroasse von kleinem l’emperaturauodehnungs- 
koeffizienten eingebettet ist.

2...........

3. Sehreibarm nach Anspruch 1 uhd 2, dadurch ge­
kennzeichnet, daß das eine Ende des Heizele­
mentes an einer das Hohr abschließenden Kappe 
festgelötet ist.

Hie Klägerin verwendet bei den von ihr hergestellten 
Elektrokardiographen Schreibarme (gewöhnlich als ’’Rohr- 
schreibfeder” bezeichnet), die indii'ekt beheizt sind.
Has freie Ende der in dem Schreibnhr untergebrachten 
Heizv/endel geht durch die ganze Hänge des Rohres hindurch. 
Sie verläßt das Rohr durch eine Glaskapillare und ist 
nahe dem Ucehpunkt des Schreibarmes mit einer Zuführungs­
litze weich verlötet. Hie Lötstelle liegt in einem Rohr- 
nict, das zwischen Eiberscheiben gefaßt ist.

Hie Beklagte ist der Ansicht, daß die Klägerin mit 
diesem Schreibarm das vorbezeichnete Patent verletze. Sie 
hat die Klägerin mit Schreiben vom 3. April 1957 ent­
sprechend verwarnt und auch eine Kopie dieses Schreibens 
an eine Kundin der Klägerin, die Eirma C.H.E. in
H a H B >  übersandt.

Hie Klägerin stellt eine Patentverletzung in A-bredc. 
Sie fühlt sich durch die Pa tent Verwarnung der Beklagten 
geschädigt und hat Klage erhoben mit dem Anträge,

die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, die
Behauptung aufzustellen, daß der von der Klägerin
bei der Herstellung von Elektrokardiographen verwen-

JLaw – Gesetze und Urteile
(mobile App)

JLaw – für Android

Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile JLaw – für iOS

Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

H
inw

eis: A
uch Teile der U

rteilssam
m

lung sind als D
atenbank nach §§ 87a ff. U

rhG
 geschützt.

https://itunes.apple.com/de/app/apple-store/id1071207904?pt=117423805&ct=Stamped_PDFs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=marly.jlaw
https://www.prinz.law
http://www.marly.de


- 4 -

dete indirekt geheizte rohrförmige Schreibarm 
(Stylo), bei dem das feie Ende des Heizelements 
als Zuleitung benutzt v/ird, gegen das der Beklag­
ten zustehende Deutsche Bundespatent Nr. 
verstoße.

Die Klägerin hat ihren weiteren Antrag, die Beklag­
te zur Auskunfterteilung zu verurteilen, nicht verlesen, 
nachdem die Beklagte Auskunft erteilt hatte.

Schließlich hat die Klägerin im ersten Rechtszug die 
Peststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten be­
gehrt .

Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und 
Widerklage erhoben mit dem Antrag,

die Klägerin zu verurteilen, es zu unterlassen, 
als Kantenschreiber für Registriergeräte ausge­
bildete, elektrisch beheizte, rohrförmige Schreib­
arme herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzu­
halten oder zu gebrauchen, bei denen ein in das 
Rohr eingeschobener Heizdraht in eine hitzebestän­
dige Hasse eingebettet und mit seinem vorderen Ende 
an dem vorderen Ende des Rohres befestigt, und zwar 
an einer das Rohr abschließenden Kappe festgelötet 
ist.

Mit weiteren Anträgen hat die Beklagte Verurteilung 
der Klägerin zur Rechnungslegung und Feststellung der 
Schadensersatzpflicht begehrt.

Zur Begründung ihrer Anträge hat sie geltend gemacht, 
die Klägerin verletze mit ihrem als Kantenschreiber aus ge-
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bildeten Schreibarm das Patent der Beklagten dadurch, 
daß sie in dessen erweiterten Schutzbereich eingreife. 
Durch das Patent sei als allgemeiner Erfindungsgedanke 
ein als Kantenschreiber für Registriergeräte ausgebil­
deter, elektrisch beheizter, rohrförmiger Schreibarm 
auch dann geschützt, wenn ein in das Rohr eingeschobene 
Heizdraht in eine hitzebeständige Masse eingebettet und 
mit seinem vorderen Ende an dem vorderen Ende des Rohre 
befestigt, vorzugsweise an einer das Rohr abschließende: 
Kappe festgelötet sei. Dies ergebe sich aus den Patent­
ansprüchen 1 und 3» der Zeichnung Eig. 3 der Patent­
schrift und dem letzten Absatz der Patentbeschreibung 
(S. 2 Z. 66 - 80).

Die Klägerin hat Abweisung der Widerklage beantragi

Nach ihrer Auffassung ist der von der Beklagten als 
schutzfähig in Anspruch genommene allgemeine Erfindungs- 
gedanke in der Patentschrift nicht offenbart. Im übriger 
bestx'eitet sie die Neuheit, Fortschrittlichkeit und Er­
findungshöhe und bezieht sich hierfür auf verschiedene 
Vorveröffentlichungen, insbesondere das österreichische 
Patent Nr. 168 869 (Cr|BB) und eine den H^H^-Schreib 
arm (1950) betreffende offenkundige Vorbenutzung der Klä 
gerin selbst (hierzu Prospekt 1/125 - 128). Schließlich 
hat die Klägerin noch geltend gemacht, daß der Schutz- 
umfang des Streitpatents durch Verzicht und durch Ein­
schränkungen im Erteilungsverfahren auf die beiden im 
kennzeichnenden 'Teil des Anspruchs 1 enthaltenen Kombi­
nationsmerkmale begrenzt worden sei.

Das Landgericht hat dui'ch Urteil vom 20. Juni 1956 
die Klage abgev/iesen und auf die Widerklage die Klägerin 
antragsgemäß zur Unterlassung und Redinungslegung verur-
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teilt. Es hat weiter festgestellt, daß die Klägerin zu 
Schadensersatz verpflichtet sei.

Mit der Berufung hat die Klägerin beantragt, unter 
Aufhebung dieses Urteils die Widerklage abzuweisen und 
die Beklagte gemäß ihrem bereits im ersten Rechtozug 
gestellten Unterlassungsantrag zu verurteilen. Sie hat 
die ursprünglich weiter angekündigten Anträge auf Aus- 
kunfterteilung und Peststellung der Schadensersatzpflicht 
im Berufungsrechtszug nicht verlesen.

Bas Berufungsgericht hat durch Urteil vom 10. April 
1962 die Widerklage abgewiesen und dem Unterlassungsan- 
trage der Klägerin stattgegeben.

Mit der Revision beantragt die Beklagte, unter Auf­
hebung des angefochtenen Urteils mit der Maßgabe nach 
ihren Schlußanträgen in der Berufungsinstanz zu erkennen, 
daß Ziffer IX. 1. des landgerichtlichen Urteils folgende 
Passung erhält:

”Ber Klägerin v/ird verboten,

als Kantenschreiber ausgebildete, elektrisch 
beheizte Schreibarme in Form eines Rohres mit 
einem an seinem Ende befindlichen Heizelement 
für schnell schreibende Registriergeräte, bei 
denen die Stromzuführung innerhalb des Armes 
angeordnet ist,
gewerbsmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen, 
feilzuhalten oder zu gebrauchen,
bei denen die blanken Enden des Leiters und de3 
Heizelements in an sich bekannter Weise form- 
schlüssig mittels eines Metallröhrchens rnitein-
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ander verbunden sind, das übrige Heizelement 
in eine hitzebeständige Ausgußmasse von klei­
nem femperaturausdehnungskoeffizienten einge­
bettet ist und das eine Ende des Heizelements 
an einer das Rohr abschließenden Kappe fest­
gelötet ist” (Hauptantrag).

Hilfsv/eise beantragt die Beklagte, der Ziffer II. 1, 
des landgerichtlichen Urteils folgende Passung zu geben:

’•Der Klägerin wird verboten,

eieiirisch beheizte Schreibarme in Eorm eines 
Rohres mit einem an seinem Ende befindlichen 
Heizelement für schnell schreibende Registrier­
geräte, bei denen die Stromzuführung innerhalb 
des Armes angeordnet ist,
gev/erbsmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen, 
feilzuhalten oder zu gebrauchen,
bei denen
a) die das rückwärtige Ende des Heizdrahts mit 

den blanken Enden einer Zuleitungslitze ver­
bindend Lötstelle in einem, in hitzebestän­
digem Material eingebetteten Verbindungs­
röhrchen, nämlich in einem zwischen zv/ei Ei- 
berscheiben gefaßten Rohrniet, liegt,

b) das vordere Ende des Heizdrahtes an dem vor­
deren Ende des rohrförmigen Schreibarmes be­
festigt, und zwar an einer denselben abschließe
den Kappe festgelötet ist, und

c) der Schreibarm als Kantenschreiber ausgebildet 
ist” (Hilfsantrag I).

i
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Mit dem Hilfsantrag XI beantragt die Beklagte, die 
Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung 
an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Die Klägerin bittet um Zurückweisung der Revision.

Sie widerspricht den Revisionsanträgen, die ab­
weichend von dem im ersten und im zweiten Rechtszug 
gestellten Unterlassungsantrag auch die Verbindungs­
stelle zwischen den ‘'blanken Enden des Leiters und des 
Heizelements” (Hauptantrag) bzw. “zwischen den blanken 
Enden der Zuführungslitze und dem rückwärtigen Ende des 
Heizdrahts” betreffen, als einer unzulässigen Klage­
änderung .

Der 1. Hichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts 
hat durch Entscheidung vom 3. Februar 1959 die Nichtig­
keitsklage der Klägerin gegen das Patent Nr. flB 
der Beklagten abgewiesen (Ni I 33/5B). Der erkennende 
Senat hat die gegen diese Entscheidung gerichtete Be­
rufung der Klägerin durch Urteil vom 25» Marz 1965 zu­
rückgewiesen (la ZR 9/63)»

I. Abweichend vom Landgericht ist das Berufungsge­
richt zu dem Ergebnis gelangt, daß die Beklagte für den 
von ihr geltend gemachten allgemeinen Erfindungs ge danken 
keinen Schutz in Anspruch nehmen könne, weil es diesem 
allgemeinen Erfindungsgedanken, soweit er aus der Patent­
schrift offenbart sei, an der erforderlichen Erfindungs­
höhe fehle und die Prüfung der Erteilungsakten und der 
Entscheidung des 1. Nichtigkeitssenats des Deutschen Pa-

i
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tentamts vom 3. Februar 1959 ergeben habe, daß der Schutz- 
umfang des Klagepatents durch eindeutige Beschränkungen 
eingeengt sei.

Entsprechend dem Wortlaut des in den Vorinstanzen 
gestellten Unterlassungsantrages der Beklagten hatte die­
ser allgemeine Erfindungsgedanke zum Gegenstand einen 
als Kantenschreiber für Registriergeräte ausgebildeten, 
elektrisch beheizten Schreibarm, bei dem ein in das Rohr 
eingeschobener Heizdraht in eine hitzebeständige Hasse 
eingebettet und mit seinem vorderen Ende an einer das 
Rohr abschließenden Kappe festgeötet ist.

1. Wie in der mündlichen Verhandlung eindeutig klar­
gestellt worden ist, macht die Beklagte diesen allgemei­
nen Erfindungsgedanken im Revisionsrechtszug nicht mehr 
geltend. Demgemäß hat sie den in den Vorinstanzen ge­
stellten Unterlassungsantrag nicht mehr aufrechterhalten, 
sondern nunmehr mit dem Hauptantrag und mit dem Hilfsan­
trag I als wesentliches Merkmal der Verletzungsform die 
Verbindungsstelle (Lötstelle) der blanken Enden des Leiters 
(Zuleitung, Stromzufihrung) und des Heizelements einbe­
zogen. Sie will damit ersichtlich auch den Feststellungen 
Rechnung tragen, die inzwischen in dem das Streitpatent 
betreffenden Hichtigkeitsverfahren entsprechend der erwähn­
ten Entscheidung des 1. Nichtigkeitssenats des Deutschen 
Patentamtes vom 3. Februar 1959 (Ni I 33/5S) und dem Ur­
teil des erkennenden Senats vom 25. März 196$ (la ZR 9/63) 
getroffen worden sind.

Ohne daß auf den ursprünglich geltend gemachten allge­
meinen Erfindungs ge danken noch näher eingegangen zu wer­
den braucht, sei jedoch darauf hingewiesen, daß dessen 
Schutzfähigkeit aus den vom Berufungsgericht dargelegten
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Gründen, die in wesentlichen teilen hinsichtlich der 
durch das Streitpatent geschützten lehre bereits eine 
Bestätigung in der Begründung des vorbezeichneten Ur­
teils des erkennenden Senats vom 25* März 1965 gefunden 
haben, nicht anerkannt werden könnte.

2. Die Beklagte hält die mit der Revision geän­
derten Anträge der Widerklage (Hauptantrag und Hilfs­
antrag I) für zulässig, weil sie nach ihrer Auffassung 
nur als eine genauer auf die konkrete Verletzungsform 
abgestellte Einschränkung des ursprünglichen Widerkla- 
geantrages zu werten seien. Ob diese neuen Anträge, 
denen die Klägerin als einer unzulässigen Änderung der 
Widerklage widersprochen hat, zulässig sind, kann dahin­
gestellt bleiben, weil sie, auch wenn sie eine an sich 
zulässige Einschränkung der Widerklage enthalten, sach­
lich nicht gerechtfertigt sind.

II. Das Berufungsgericht hat in Übereinstimmung 
mit den in den vorbezeichneten Entscheidungen getrof­
fenen Feststellungen den durch das Streitpatent ge­
schützten Gegenstand der Erfindung im Ergebnis zutref­
fend ermittelt.

1. Das Streitpatent betrifft einen elektrisch be­
heizten Schreibarm für schnell schreibende Registrier­
geräte. Derartige Schreibarme dienen dazu, unter Ein­
fluß von Wärme die Oberfläche des Schreibpapiers zu ver­
färben und eine schmelzbare Schicht einer Schreibunter­
lage, z.B. von gewachstem Fapier, abzuschmelzen, damit 
eine andersfarbige Schicht der Schreibunterlage sicht­
bar wird. Der Schreibarm schwingt mit hoher Frequenz 
hin und her - nach der Beschreibung des Streitpatents 
kommen Schwingungen bis zu 400 Hz in Betracht (vgl. Z. 51
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52 der Streitpatentschrift) - und zeichnet diese Schwin­
gungen auf. Bei Sehreibarmen in Rohrform befindet sich am 
vorderen Ende ein Heizelement. Die Stromzuführung (Zulei­
tung) zu diesem Element, das im Gegensatz zu der - regel­
mäßig aus Kupfer hergestellten (vgl. Z, 38 der Streit­
patentschrift) - Zuleitung aus einem elektrischen (Heiz-) 
Leiter mit hohem elektrischen Widerstand und ausreichen­
der Beständigkeit zur Wärme er zeugung, z.B. Chromnickel­
stahl (Z. 39 der Streitpatentschrift), besteht, ist 
innerhalb des Rohres angeordnet.

Biese Merkmale des Schreibarmes werden entsprechend 
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 des Streitpatents als be­
kannt vorausgesetzt (vgl. auch Einlotung der Beschrei­
bung, Z. 1-14 der Streitpatentschrift).

2. Wenn der Schreibarm schwingt, treten an einem 
frei gespannten Zuleitungodraht, von dem die Konstruktion 
nach dem Streitpatent ausgeht, quer zur Brahtachse wir­
kende Kräfte auf, die ein Biegemoment und eine Scher­
kraft verursachen. An der Lötstelle zwischen dem frei 
gespannten Zuleitungsdraht und dem durch einen Isolier­
körper eingespannten Heizelement tritt bei schwingender 
Belastung infolge der sog. Kerbwirkung, die durch den 
Übergang vom kleinen Querschnitt des Brahtes zum größe­
ren Querschnitt der Löhtelle bedingt ist, eine Bruch­
gefahr auf. Erfahrungsgemäß bricht der Braht bei ent­
sprechender Belastung am Eintritt in die Lötstelle oder 
ein kleines Stück davor ab (vgl. Z. 6 - 9 der Streit- 
patentschrift).

Bern Anspruch 1 des Streitpatents liegt die Aufgabe 
zugrunde, den Bruch an der - im Innern des Rohren lie­
genden - Lötstelle zu vermeiden.
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3- Zur Lösung dieser Aufgabe wird vorgeschlagen,

a) die blanken Enden der Zuleitung (des '‘Leiters’1 
2/10, 2a/10a der Figuren 1 und 3 der Patent­
zeichnung) und des Heizelements (3a/8 der Fi­
guren 1 und 3 der Pa tent Zeichnung) in an sich 
bekannter Weise formschlüssig mittels eines 
Metallröhrchens (4/11) zu verbinden und

b) dieses Metallröhrchen in eine Ausgußmasse ein­
zubetten, die
aa) hitzebeständig ist und
bb) einen kleinen Temperaturausdehnungskoeffi- 

zienten besitzt (vgl. Z. 1 9 - 2 4  der Be­
schreibung und Anspruch 1 Z, 84 - 94 der 
Streitpatentschrift),

Gegenstand des Anspruchs 1 ist demnach ein rohr- 
förmiger ̂ elektrisch beheizter Schreibarm für schnell 
schreibende Registriergeräte, bei den die Stromzuflihrung 
zu einem an seinem Ende befindlichen Heizelement inner­
halb des Rohres angeordnet ist,

a) bei dem die blanken Enden der Zuleitung und des 
Heizelements - innerhalb des rohrförmigen Teils 
des Schreibarms - formschlüssig mittels eines 
Metallröhrchens miteinander verbunden sind 
(Merkmal 1), das

b) in eine hitzebeständige Ausgußmasse von kleinen 
Temp era turau sdehnungskoeffi z ienten eingebe 11e t 
ist (Merkmal 2).

Da das Heizelement, soweit es innerhalb des rohr­
förmigen Schreibarms liegt (3a/8), stets von einem Iso-
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lierkörper umschlossen sein muß, der auch eine Aus­
gußmasse sein kann und der, sov/eit eine indirekte Be­
heizung (Fig. 3 der Patentzeichnung) in Betracht kommt, 
zugleich der Wärmeleitung dienen muß, ist das Merkmal 2 
(Einbettung der Verbindungsstelle in eine hitsebestän- , 
dige Ausgußmasse) für den Fachmann mehr oder weniger 
selbstverständlich.

Pas eigentlich erfinderische Merkmal ist die form­
schlüssige Verbindung mittels eines Metallröhrchens 
(Merkmal 1). Piese - an sich ebenfalls bekannte (Z. 15 - 
18, 90 - 91 der Steitpatentsehrift) - Maßnahme setzt 
erfindungsgemäß nicht voraus, daß die Zuleitung und das 
Heizelement aneinandergelötet werden. Zwar wird in der 
Streitpatentschrift (Z. 24 - 28) darauf hingewiesen, daß 
eine gute Lötverbindung dann erreicht wird, wenn man das 
Lot einfach in das Innere des Metallröhrchens hinein­
fließen laßt. An anderei* Stelle (Z. 62 - 65 und 76 - 77) 
heißt es jedoch,daß es nicht unbedingt nötig sei, die 
Verbindungsstelle zu löten; eine gute Klemmverbindung 
mit Hilfe des Metallröhrchens sei bereits hinreichend.
Per Wortlaut des Anspruchs 1, erläutert durch diese 
Stellen der Beschreibung, stellt also klar, daß ein 
Pormschluß zwischen Röhrchen, Leiterende und Ende des 
Heizelements als erfindungsgemäßes Verbindungsmittel 
ausreicht.

4. Im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 ist zwar 
nicht ausdrücklich angegeben, daß die mit Hilfe der bei­
den Maßnahmen gegen Bruchgefahr zu sichernde Verbindungs­
stelle innerhalb des rohrförmigen Schreibarm3 liegt, Pies 
ist aber nach der Aufgabe, die sich der Erfinder gestellt 
hat, für den Fachmann selbstverständlich und ergibt sich 
im übrigen auch mit hinreichender Peutlichkeit aus den
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Oberbegriff de3 Anspruchs 1 im Zusammenhang mit der 
Patentbeschreibung. Wenn die Strom2uführung zu dem am 
Ende des Rohres befindlichen Heizelement innerhalb des 
Rohres angeordnet sein soll, muß auch die Verbindungs­
stelle (Bötstelle) zwischen diesen beiden - aus ver­
schiedenartigen Materialien bestehenden (oben unter 
II 1) - Seilen liegen. Dem entspreche!auch die Figuren 
1 und 3 der PatentZeichnung. Pie Bötstelle zwischen 
den blanken Enden der Zuleitung und des Heizelements 
kann nur deshalb durch Bi ege Schwingungen des Rohres 
zerstört v/erden (Z. 7 - 9  der Streitpatentschrift), weil 
sie innerhalb des Rohres liegt. Schließlich kann von 
einer ’’Einbettung in eine Ausgußmasse” sinngemäß auch 
nur dann die Rede sein, wenn diese Einbettung inner­
halb des Rohres erfolgt. Außerhalb des Rohres könnte 
eine Verbindungsstelle zwischen den blanken Enden der 
Stromzuführungslitze und des Heizelements zwar auch von 
Isoliermaterial umgeben werden, das dann aber nicht als 
”Ausgußmaase” bezeichnet werden würde.

5. Pie Verbindung der Zuleitung und des Heizelements 
soll erfindungsgemäß in dem rohrförmigen leile des Schreib­
arms gegen Bruchgefahr, die sonst infolge der Beanspruchung 
durch bei raschen Schwingungen quer auf den Braht ein­
wirkende Kräfte bestehen würde, durch zwei im Sinne 
einer echten Kombination zusammenwirkende Maßnahmen (Merk­
male 1 und 2) gesichert werden.

Im Anspruch 1 des Streitpatents wird mit diesen bei­
den Maßnahmen nicht auf eine bestimmte Art des Schreib­
arms, z.B, Spitzenschreiber oder Kantenschreiber, abge- 
stellt. Pie Formulierung "mit einem an seinem Ende be­
findlichen Heizelement" (Z. 85/86 der Streitpatentschrift) 
ist so weit gefaßt, daß sie beide Alten von Schreibarmen
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einschließt. Das Heizelement kann vorn ans dem rohr- 
förmigen Teil des Schreiharmes herausragen und eine 
Schreibspitze bilden (so der Spitzenschreiber nach 
Pig. 1), Es kann aber auch vollständig vorn in dem 
rohrförmigen Teil des Schreibarms untergebracht sein 
(so der Kantenschreiber nach Dig. 3 der Pa tent Zeichnung).

III. 1. Bei dem mit der Widerklage als Verletzungs- 
form angegriffenen H^HHI-Schreibarm ("Rohrschreib­
feder0, Konstruktionszeichnungen Anlage 6 zur Klage­
schrift) handelt es sich der Gattung nach um einen im 
wesentlichen dem Oberbegriff der Ansprüche 1 und 3 des 
Streitpatents entsprechenden, als Kantenschreiber für 
schnell schreibende Registriergeräte ausgebildeten, 
elektrisch beheizten Schreibarm in Porm eines Rohres, 
in dessen äußerem Ende das Heizelement angeordnet ist.

a) Das aus einer Heizwendel gebildete, für die 
indirekte Beheizung bestimmte Heizelement ist in eine 
hitzebeständige, zugleich der Wärmeleitung dienende 
Isoliermasse eingebettet. Das freie rückwärtige Ende 
der im vorderen Teil des rohrförmigen Schreibarms 
unter gebrachten Heizwendel geht in gestreckter Porm 
durch die ganze Dange des Rohres hindurch und verläßt 
das Rohr durch eine Glaskapillare. Dieser gestreckte 
Teil des Heizdrahts ist nicht frei gespannt, sondern 
ebenfalls in eine Masse eingebettet, die hier praktisch 
nur der Islierungj. nicht aber der Wärmeleitung zu die­
nen braucht. Abweichend vom kennzeichnenden Merlanal 2 
des Anspruchs 1 des Streitpatents füllt diese Masse, 
die auch bei der im gestreckten Heizdraht auftretenden 
Y7ärmeentwicklung beständig sein muß, das Rohr in sei­
ner ganzen Länge aus.
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b) Mit Hilfe des gestreckten Endes des Heizdrahtes 
wird bei dem H(BH®-Schreibarm eine Verbindung zwischen 
der "Stromzuführung11 (”Zuleitung", "leiter", Stromzu- 
führungslitze) einerseits und dem Heizelement (Heizwen­
del, Heizdraht) anderseits innerhalb des Rohres vermie­
den. Im Rohr des HflH|^^~Schreibarms fehlt eine "Strom- 
zuführung’1 im Sinne des Streitpatents (Z. 5, 87 der Streit- 
Patentschrift). Es führt keine "Zuleitung11 (so Z, 8 der 
Streitpatentschrift, sonst allgemein als "Leiter" be­
zeichnet, so Z. 20, 26, 38, 41, 63, 73, 90 der Streit­
patentschrift) im Sinne des .Streitpatents in den rohr­
förmigen Teil des Schreibarmes hinein. Der
Schreibarm v/eist also weder eine Stromzuführung im Sinne 
des Oberbegriffs des Anspruchs 1 noch eine Verbindungs­
stelle zwischen den blanken Enden des Leiters und des 
Heizelements innerhalb des Rohres auf (kennzeiebnendes 
Merkmal 1 des Anspruchs 1).

c) Während das rückwärtige gestreckte Ende des Heiz­
drahtes des Heizelements durch die ganze Länge des Rohres 
und durch eine Glaskapillare nach außen geführt wird 
(oben unter III 1a), ist das andere - vordere - Ende
des Drahtes des Heizelements an der das Rohr abschließen­
den Kappe festgelötet. Diese Art der Verbindung ent­
spricht dem kennzeichnenden Merkmal des Anspruchs 3 des 
Streitpatents. Zur Begründung ihres Widerklagebegehrens 
hat sich die Beklagte von vornherein mit besonderem Hoch­
druck auf diesen Unteranspruch bezogen und das Merkmal 
der Verlötung des vorderen Endes, des. Heizdrahtes mit. der 
Abschlußkappe des Rohres auch weiterhin in den mit der 
Revision gestellten Anträgen aufgeführt.

Der Anspruch 3 des Streitpatents betrifft eine beson­
dere Ausbildung des Schreibarms nach den Ansprüchen 1 (und
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2) für Kantenschreiber (vgl. Z. 6 7 - 6 8  der Streitpa­
tentschrift). Das Heizelement ist vollständig inner­
halb des rohrförmigen Schreibarmes untergebracht, so daß 
das Rohr außen glatt ist (Z. 68 - 70 der Streitpatent- 
schrift).Es wird nicht allein die Spitze beheizt (wie 
bei dem Spitzenschreiber nach Fig. 1 der Patentzeich­
nung),- sondern es wird eine ganze Strecke des vorderen 
Rohres erwärmt. Diese erwärmte Strecke bestreicht das 
auf der Kante aufliegende Schreibpapier. Während der 
Anspruch 1 die Verbindug des Heizelements mit der 2u-

> hat der kennzeichnende 0?eil des An­
spruchs 3 die Verbindung des anderen Endes des Heizele­
ments mit der RückleiJung zum Gegenstand. Dieses Ende 
soll an einer das Rohr abschließenden Kappe festgelötet 
werden, damit der metallene Schreibarm als Rückleitung 
benutzt werden kann.

Das Berufungsgericht hat den Anspruch 3 ohne Rechts 
irrtum als echten Unteranspruch gewertet. Bereits in dei 
vorveröffentlichten österreichischen Patentschrift Kr. 
168 869 (GflHP) wird es als selbstverständlich bezeich­
net, daß nur eine einzige Zuleitung erforderlich ist unc 
daß die Rückleitung Über den metallenen - rohrförmigen - 
Schreibzeiger erfolgen kann (S. 1 2. 5 9 - 6 2  der öster­
reichischen Patentschrift). Dementsprechend hat auch de]
1. Nicht igke its Senat des Deutschen Patentamts in der 
Entscheidung vom 3. Februar 1959 dem Anspruch 3 die 
selbständige Schutzfähigkeit abgebrochen. Der erkennend- 
Senat hat im Urteil vom 25. März 1965 diese Auffassung 
gebilligt. Hiergegen hat auch die Beklagte im vorliegen 
den Verfahren keine Einwendungen mehr erhöhen. Sie ist 
vielmehr bei der Begründung des ursprünglich geltend ge 
machten allgemeinen Erfindungsgedanken, den sie aus Mer 
malen des Anspruchs 1 und des Anspruchs 3 hergeleitet h
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unter Bezugnahme auf die Entscheidung des Bundesgerichts­
hofs vom 27. April 1956 (I ZR 28/54, GRUR 1956, 542, 546 
re. Sp. unter Ziffer 3 - Anhängerkupplung) selbst davon 
ausgegangen, daß dem Anspruch 5 selbständiger Schutz 
versagt sei, daß dieser Umstand nach der vorbezeichneten 
Entscheidung aber nicht hindere, die Merkmale des Unter­
anspruchs zusammen mit Merkmalen des Hauptanspruchs - über 
den "Gegenstand11 der Gesamterfindung hinaus - in eine 
schutzfähige "Unterkombination" einzubeäehen.

IV. Da die Beklagte im Revisionsrechtszug ihr Klagbe­
gehren nicht mehr unter dem Gesichtspunkt eines allge­
meinen Erfindungsgedankens auf eine solche "Unterkombi- 
nation" stützt, bleibt zu prüfen, ob die Klägerin außer 
von dem kennzeichnenden Merkmal des Anspruchs 3 auch von 
allen übrigen erfindungswesentlichen Merkmalen des An­
spruchs 1, auf den der Anspruch 3 als echter Unteran­
spruch zurückbezogen ist, Gebrauch macht.

Die Beklagte versucht, eine Verletzung der Ansprüche 1 
und 3 des Streitpatents in der Weise zu begründen, daß 
sie os nach dem Y/ortlaut des Anspruchs 1 des Streitpa­
tents nicht als wesentlich ansieht, wo sich die Verbin­
dungsstelle zwischen den blanken Enden des Reiters und 
des Heizelements befindet. Hach ihrer Auffassung ist 
allein wesentlich, daß die Lötstelle "mit den Mitteln 
des Klagepatents" erschütterungs- und daher zerstörungs­
frei gelagert wird. Dementsprechend setzt die Beklagte 
die beim H®HHP~Schr eibarm außerhalb des Rohres auf dem 
schwenkbaren, in sich starren Schreibarmhalterstück lie­
gende Verbindungsstelle (Lötstelle) der Art nach der im 
kennzeichnenden feil des Anspruchs 1 angegebenen Ver­
bindungsstelle gleich: Der "Rohrniet" soll dem "Metall­
röhrchen" des Anspruchs 1 und die beiden "Fiberscheiben"
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sollen als "hitzebeständiges Material" der Ausgußmasse 
des Anspruchs 1 entsprechen. Soweit de heim -Sehre it
arm verwendeten Konstruktionselemente von den im An­
spruch 1 angegebenen Lösungsmitteln abweichen, soll es 
sich nach der Auffassung der Beklagten zumindest um 
die Verwendung von nicht-glatten patentrechtlichen 
Äquivalenten handeln.

Dieser Auffassung kann nicht beigetreten werden. Sie 
beruht auf einer Verkennung der technischen Bedeutung 
der durch das Streitpatent ‘geschützten technischen Lehre.

1. Beim Streitpatent wird die - isolierte - Strom­
zuführungslitze frei gespannt in das Rohr hineinge­
führt. Sie ist nicht durch eine Einbettungsmasse fest­
gelegt. Um eine Vergrößerung der schwingenden Masse zu 
vermeiden, hat der Erfinder des Streitpatents davon ab­
gesehen, den gesamten Schreibarm mit einer Einbettungs­
masse auszufüllen. Statt dessen hat er in Kauf genommen, 
daß die frei gespannte Stromzuführungslitze den durch 
die Bewegung des Rohres entstehenden Schwingungen auoge- 
setzt bleibt und daß diese schwingende Belastung an der 
durch Lötung geschaffenen Verbindungsstelle zwischen den 
blanken Enden des Leiters (der Stromzuführungslitze) und 
des zum Heizelement gehörenden Heizdrahtes an sich eine 
Bruchgefahr begründen kann. Ir geht davon aus, daß die 
Heizwendel bereits aus Gründen der Isolierung-und der 
WärmeLeitung in eine Ausgußmasse eingebettet werden muß 
und daß es daher naheliegt, diese Masse gleichzeitig für 
die Festlegung und die Isolierung der Lötstelle zu ver­
wenden. Der Erfinder hat nun sein Augenmerk auf Maßnah­
men gerichtet, die geeignet sind, die Zei^störung einer 
so gearteten Einbettung zu bekämpfen oder zumindest in ge­
nügendem Abstand von der Löststelle aufzuhalten (vgl. hier­
zu Urteil des ei'kennenden Senats vom 25. März 1365 - la ZR
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9/63 - S. 18 unter Bezugnahme auf die Ausführungen des 
1. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts in sei­
ner Entscheidung vom 3* Eebruar 1959). Hierin liegt das 
eigentliche technische Problem, mit dem sich die Erfin­
dung befaßt. Sie will der Bruchgefahr durch die Kombi- 
nation der beiden im kennzeichnenden feil des Anspruchs 1 
enthaltenen Merkmale begegnen. Die Anwendung der hier­
nach durch das Patent geschützten Lehre setzt voraus, 
daß der Leiter (Stromzuführungslitze) frei gespannt 
in das Hohr eingeführt und innerhalb des Rohres mit dem 
Heizelement (Heizdraht) verbunden v/ird. Nur für diesen 
Pall hat die geschützte Lehre einen technischen Sinn,

2. Die Klägerin hat bei ihrer Konstruktion einen 
grundsätzlich anderen Weg gewählt, für den sich die tech­
nische Aufgabe des Streitpatents Überhaupt nicht stellt. 
Denn im Rohr des HHBB|-Schreibarms befindet sich nur 
der Heizdraht, der vom Rohreingang aus durch die Glas- 
kapillare gestreckt bis zur Heizwendel verläuft. Inner­
halb des Rohres besteht keim Verbindung zwischen Zu­
leitung und Heizelement.

Die Lötverbindung zwischen Zuführungslitze und Heiz­
draht liegt außerhalb des Rohres auf dem schwenkbaren, 
starren Ansatzstück des Schreibarmes in der Nähe des 
Drehpunktes. An dieser Stelle können BiegeSchwingungen, 
die zu einem Bruch der Lötstelle führen könnten, prak­
tisch überhaupt nicht auftreten. Das hat auch die Be­
klagte ernstlich nicht behaupten können. Wenn sie darauf 
hinweist, daß absolut schwingungsfrei nur der Drehpunkt 
sei, so ist dies an sich richtig, aber nur von theore­
tischer Bedeutung. Soweit in der Nähe des Drehpunktes 
Schv.ihgungen in Betracht kommen, ist ihnen für die Her­
stellung einer haltbaren Lötverbindung an dieser Stolle 
keinerlei praktische Bedeutung beizumessen.
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Hier kann die vor Bruchgefahr gesicherte Festlegung 
der Bot Verbindung ohne weiteres mit handwerklich geläu­
figen Maßnahmen erreicht werden, ohne daß es einer form- 
schlüssigen Verbindung mittels eines Metallx'öhrchens oder 
einer Einbettung in eine Ausgußmasse entsprechend dem An­
spruch 1 des Streitpatents bedarf. Wie die Konstruktions­
zeichnung Anlage 6 zur Klageschrift zeigt, dient der 
Rohrniet nicht der formschlüssigen Verbindung der beiden 
blanken Enden der Stromzuführungslitze und des zum Heiz­
element führenden Heizdrahtes. Beide Enden sind vielmehr 
sich kreuzend in den Rohrniet gesteckt, und zwar das 
rohrseitige Ende des Heizdrahtes radial, das Litzenende 
aber axial. Beide Enden werden dann erfaßt und meist 
leicht verdrillt durch einen Löttropfen miteinander ver­
bunden. Der Rohrniet hat hier* wie gesagt, nicht die 
Funktion der formschlüssigen Verbindung der blanken En­
den der Zuführungslitze und des Heizdrahtes, sondern 
dient nur als sog. LötStützpunkt. Dabei soll er zugleich 
den Schutz der beiden Eiberschethen dienen, die nicht 
besonders hitzebeständig sind.

Der Rohrniet samt dem Löt tropfen und den verbun­
denen Leiterenden durchdringt die beiden Eiberscheiben 
und soll vor allem diese beiden Scheiben fassen und Zu­
sammenhalten. Mit Hilfe der Eiberscheiben wiederum wird 
die Verbindungsstelle gegen die Halterung isoliert.

Diese Verbindungsstelle braucht nicht in eine hitze- 
beständige Ausgußmasse eingebettet zu werden; der gering­
fügigen Wärmeentwicklung, die an dieser Stelle im Heiz­
draht - weit entfernt von der Heizwendel - auftritt, kön­
nen die Eiborscheiben ohne weiteres standhalten.

*
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Hiernach unterscheidet sich die Lötstelle beim 
H^HBB-Sehreibarm nicht nur hinsichtlich des Ortes 
der Anbringung, sondern auch hinsichtlich der Art ihrer 
Beschaffenheit wesentlich von der den Gegenstand des 
Streitpatents bildenden Verbindungsstelle.

3. Wird die Lötstelle - wie beim HJHBJ-Schreib­
arm - ganz aus dem gefährlichen Schwingungsbereich des 
Rohres herausgenommen und außerhalb des - schwingenden - 
Rohres auf dem starren Ansatz (Basis) des Rohres gela­
gert, so taucht das technische Problem, das die durch 
das Streitpatent geschützte Erfindung lösen will, über­
haupt nicht auf.

Dieses technische Problem besteht entgegen der von 
der Beklagten im Revisionsrecljtszug vertretenen Auf­
fassung keineswegs ganz allgemein darin, die Lötstelle 
zwischen den blanken Enden des Leiters und des Heizele­
ments Mefschütterungs- und daher zerstörungsfrei zu la­
gern” . Nach dem Streitpatent hat sich der Erfinder viel­
mehr die konkrete technische Aufgabe gestellt, eine im 
rohrförmigen feil des Schreibarms befindliche Verbin­
dungsstelle zwischen Leiter und Heizelement gegen die 
dux’ch Schwingungen des Rohres drohende Bruchgefahr zu 
sichern.

Entfällt aber - wie beim Hfl^-Schreibarm - die­
ses Problem als solches, so kann auch eine Lösung die­
ses Problems nicht in Betracht kommen. Damit scheidet 
selbstverständlich auch die Möglichkeit aus, die be­
sonderen Arbeitsmittel, die mit der Erfindung zur Lösung 
des gestellten individuellen technischen Problems vor­
geschlagen werden, durch patentrechtlich gleichwertige
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Arbeitsmittel zu ersetzen. Hieraus folgt, daß die Be­
klagte auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer pa­
tentrechtlichen “Äquivalenz” eine Patentverletzung der 
Klägerin begründen kann. Hur solche Lösungen können 
als patentrechtlich "äquivalent“ in Betracht kommen, 
die der Erzielung einer im Sinne des - durch Aufgabe 
und Lösung bestimmten und in seiner Tragweite durch 
Auslegung zu ermittelnden - Erfindungsgedankens gleichen 
technischen Wirkung dienten (vgl. hierzu BGH GRUR 1955,
29, 31 re. Sp. - Hobeit-Bund; 1960, 478, 481 - Block­
pedale; 1962, 29, 31 - Drehkippbeschlag).

Im vorliegenden Fall könnte sich die Frage der 
Äquivalenz nur dann stellen, wenn dem Fachmann ohne 
erfinderisches Zutun innerhalb des Rohres anstelle der 
Verbindung dux'ch das erfindungswesentliche Metallröhr­
chen ein anderes im Sinne des Erfindungsgedankens gleich­
wirkendes Lösungsmittel zur Verfügung steht. Entsprechend 
der vom gerichtlichen Sachverständigen Prof. Dr.-Ing.
Wilhelm B f l l  in der mündlichen Verhandlung vom 11. März 
1963 an den Zeugen Hugo H ü | B i B  gestellten Präge könne 
anstelle der Verwendung eines Metallröhrchens als Ver­
bindungsmittel möglicherweise eine Verlötung in Betracht 
kommen, bei der das Lot eine dem Metallröhrchen entsprechend 
zylindrische Form erhält (vgl. Urteil des erkennenden 
Senats vom 25. März 1965 - la ZR 9/63 - S. 21). Hiermit 
soll nur beispielsweise deutlich gemacht werden, unter 
welchen Voraussetzungen im vorliegenden Pall überhaupt 
eine patentrechtlich gleichwirkende Lösung denkbar sein 
könnte.

Wählt man jedoch, wie es die Beklagte getan hat, 
einen grundsätzlich anderen 'Weg, indem man den Heiz­
draht, aus dem die im vorderen Teil des Rohres befind-
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liche Heizwendel hergestellt ist, in gestreckter Form, 
von einer Isoliermasse umgehen, durch die ganze länge 
des Rohres führt und damit eine der Bruchgefahr ausge­
setzte Verbindungsstelle innerhalb des Rohres überhaupt 
vermeidet, so kann von der Verwendung patentrechtlich 
gleichwertiger Mittel zur Lösung der dem Streitpatent 
zugrundeliegenden technischen Aufgabe nicht die Rede sein

V. Scheidet hiernach zur Begründung einer Patentver- 
letzung der Gesichtspunkt der "Äquivalenz” aus, so hätte 
die Widerklage nur noch dann Erfolg haben können, wenn 
die Beklagte durch das Streitpatent für die Verbindung 
der blanken Enden des Leiters und des Heizelements - 
ohne Rücksicht auf die Örtliche Lage der Verbindungs­
stelle - Schutz erlangt hätte. Davon kann jedoch nicht 
die Rede sein. Bereits im kennzeichnenden Teil des An­
spruchs 1 wird diese Verbindung ihrer Art nach als be­
kannt vorausgesetzt. Auch für die Art der Lötverbindung 
der Leitungen im Ansatzteil des HHBHfc~Sckreikariaa kann 
die Beklagte nicht in Abrede stellen, daß diese Verbin­
dung als solche dem handwerklichen Können des Fachmanns 
entspricht und daher für sich nicht schutzfällig sein kann.

Bei dieser rechtlichen Beurteilung stellt sich nicht 
mehr die Frage, ob und in welcher Weise der Schutzumfang 
des Streitpatents durch Verzichtserklärungen der Beklag­
ten und durch Beschränkungen seitens des Patentamts im 
Erteilungsverfahren eingeschränkt worden ist.

VI. Da keine Patentverletzung vorliegt, hat die Be­
klagte die Klägerin zu Unrecht verwarnt, so daß aus den 
vom Berufungsgericht dargelegten Gründen der mit der Kla­
ge geltend gemachte Unterlassungsanspruch gerechtfertigt 
ist. Hiergegen hat die Beklagte auch mit der Revision 
keine weiteren Einv/endungen.mehr erhoben.
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VII. Nach alledem war die Revision mit der Kosten­
folge ans § 97 ZPO zuruckzuweisen.

Nastelski Bock Spreng
Löscher Clafien

V.
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