BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

Ia ZR i3_5163 ‘ URTEIL Verkiindet am

11. Januar 1966
Qechsler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle

in der Patentverletzungssache

der FPirma Fred Li¢iD AG, R@/Schdlllp, v@lDstrase @,

Beklagte und Revisionsklégerin,

~ Prozefbevollméchtigte:  Rechtsanwilte Prof. Dr. (D
und Dr. D in S -

gegen

die Firma Fritz HEEEEP & Co., GmbH, Fr@iR/Brsg., HeW-
@D von StE-Strate W, esetzlich vertreten durch :
ihren Geschdftefiihrer Dr. Sh,

Kldgerin und Revisionsbeklagte,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanﬁ' +: (. e GD-

in -
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Der Ta-~givilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf
die niindliche Verhandlung vom 11. Januar P66 unter Mit-
wvirkung des Senatsprésidenten Dr. Nastelski und der
Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Ldscher und
ClaBen

fiir Recnt erkannt:

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

. - £t rer G SV ™ S —

Beide Parteien stellen Elektrokardiographen her.

Die Beklagte ist Inhaberin des am 15. Juni 1953 an-
gemeldeten deutschen Patents Nr. () @, fiir das die
Prioritdt 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 wirmeempfind-
lichem Papier in einem schnellschreibenden Registrier-
gerdt. Die Patentanspriiche 1 und 2 lauten - ohne Bezugs-
zeichen -~ wie folgt: " |

1. Elektrisch beheizter Schreibarm in Form eines
Rohres mit einem an seinem Ende bgfindlichen
Heizelement fiir schnell schreibende Registricr-
gerdte, bei denen die Stromzufiihrung innerhalb
des Armes angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet,
daBl die blanken Enden des Leiters und des Heiz-
elements im an sich bekannter Weise formschliissig
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nittels eines Metallrohrchens miteinander ver-
bunden sind, welches in eine hitzebestindige
Ausgufmasse von kleinem Temperaturausdehnungs-
koeffizienten eingebettet ist.

3. Schreibarm nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge-
xennzeichnet, dafl das eine Ende des Heizcle-
mentes an einer das Rohr abgchlieBenden Kappe
Iustgelotet ist.

Die Kligerin verwendet bei den von ihr hergestellten
Elcktrokardiographen Schreibarme (gewthnlich als "“Rohr-
schreibfeder" begeichnet), die indirekt beheizt sind.

Das freie Ende der in dem Schreitmhr untergebracnten

Heizvendel geht durch die ganze Lénge des Rohres hindurch.

Sie verlafBt das Rohr durch eine Glaskapillare und ist

nahe dem Drehpunkt des Schreibarmes mit einer Zufiihrungs-—
litze veich verlotet. Die Lotstelle liegt in einem Rohr-
nict, das zwischen Fiberscheiben gefaft ist. '

Die Beklagte ist der Ansicht, daf die Kligerin mit
diesen Schreibarm das vorbezeichnete Patent verletze. Sie
hat die Kldgerin mit Schreiben vom 3. April 1957 ent-
sprechend verwarnt und auch eine Kopie dieses Schreibens
an c¢ine Kundin der Klégerln, die Firma C.H.F. MilJllP in

Ho@l, tibersandt.

Die Kldgerin stellt einevPatentverletzung in Abredc.
Sie fithlt sich durch die Patentverwarnung der Beklagten
geschiidigt und hat Klage erhoben mit dem Antrage,

die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlasscn, die
Behaupitung aufzustellen, daB der von der Kligerin
bei der Herstcllung von Elektrokardiographen verwen-

3

ErALNIREEY.

1, YoNY :SIOMUTH

o

DI I 8/ §§ YOBU JURQUIIL(] S[& PUTS SUN[WIESS[I211) I9P 9

JLaw — Gesetze und Urteile

Kostenlos mobile A

Uber 200 Gesetze
Uber 100.000 Urteile

Available on the
D App Store

JLaw — fiir Android JLaw — fir iOS


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 rohrformige Schreibarm
(Stylo), bei dem das fizie Ende des Heizelements
als Zuleitung benutzt wird, gegen das der Bekla g-
ten zustehende Deutsche Bundespatent Nr. () @D
verstoBe. '

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

SchlieBlich hat die Kldgerin im ersten Rechtszug die
Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten be-
gehrt.

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

die Kl#gerin zu verurteilen, es 2zu unterlassen,

als Kantenschreiber fir Registriergeridte ausge-
bildete, elektrisch beheizte, rohrftrmige Schreib-
arme herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzu-
halten oder zu gebréuchen, beil denen ein in das

Rohr eingeschobener Heizdraht in eine hitzebestan-
dige Masse eingebettet und mit seinem vorderen Ende
an dem vorderen Ende des Rohres befestigt, und zwar
an einer das Rohr abschlieBenden Kappe festgelstet
ist.

Mit weiteren Antriégen hat die Beklagte Verurteilung
der Kl#gerin zur Rechnungslegung und Feststellung der
Schadensersatzpflicht begehrt.

Zur Begriindung ihrer Antridge hat sie geltend gemacht,
die Klégerin verletze mit ihrem als Kantenschreiber ausge-
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bildeten Schreibarm das Patent dexr Beklagten dadurch,
da sie in dessen crweiterten Schutzbercich eingreife.
Durch das Patent sei als allgemeiner Erfindungsgedanké
ein als Kantenschreiber fiir Registriergeridte ausgebil-
deter, clekirisch beheizter, rohrftrmiger Schreibarm
‘auch dann geschiitzt, wenn ein in das Rohr eingeschobene
Heizdraht in eine hitzebestédndige Masse eingebettet und
mit seinem vorderen Ende an dem vorderen Ende des Rohre
befestigt, vorzugsweise an einer das Rohr abschliefende:
Kappe festgelotet cei. Dies ergebe sich aus den Patent-
anspriichen 1 und 3, der Zeichnung Fig. % der Patent-
schrift und dem letzten Absatz der Patentbeschreibung
(S. 2 2. 66 - 80),

Die Kl&gerin hat Abweisung der Widerklagc beantrags

Nach ihrer Auffassung ist der von der Beklagten als
| schutzfdhig in Anspruch genommene allgemeine Erfindungs-
gedanke in der Patentschrift nicht offenbart. Im iibriger
bestreitet sie die Neuheit, Fortschrittlichkeit und Er-
findungshthe und bezieht sich hierfiir auf verschiedene

" Vorverdffentlichungen, insbesondere das Osterreichische
Patent Nr. 168 869 (GEJ) und eine den HE-Schreib
arn (1950) betreffende offenkundige Vorbenutzung der K14
gerin selbst (hierzu Prospekt I/125 - 128). SchlieBlich
“hat die Kldgerin noch geltend gemacht, daB der Schutz-
umfang des Streitpatents durch Verzicht und durch Ein-
schrinkungen im Erteilungsverfahren auf dicec beiden im
kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 enthaltenen Kombi~
nationsmerkmale begrenzt worden sei.

Das Iandgericht hat durch Urteil vonm 20. Juni 1956
die Klage abgewiesen und auf die Widerklage die Kldgerin
antragsgemdfl zur Unterlassung und Redinungslegung verur-



-6 -

teilt. Es hat weiter festgestellt, dafl die Klé8gerin zu
~ Schadensersatz verpflichtet sei.

Mit der Berufung hat die Kldgerin beantragt, unter
Aufhebung dieses Urteils die Widerklage abzuweisen und
die Beklagte gemif ihrem bereits im ersten Rechtszug
gestellten Unterlassungsantrag zu verurteilen. Sie hat
die urspriinglich weiter angekiindigten Antrige auf Aus-
kunfterteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht
im Berufungsrechtszug nicht verlesen.

Das Berufungsgericht hat durch Urteil vom 10. April
1962 die Widerklage abgewiesen und dem Unterlassungsan-—
trage der Kligerin stattgegeben.

Mit der Revision beantragt die Beklagte, unter Auf-
hebung des angefochtenen Urteils mit der MaBgabe nach.
ihren SchluBantrégen in der Berufungsinstanz zu erkennen,
dafl Ziffer II. 1. des landgerichtlichen Urteils folgende
Fassung erhdlt:

"Der Klégerin wird verboten,

als Kantenschreiber ausgebildete, elektrisch

beheizte Schreibarme in Form eines Rohres mit
einem an seinem Ende befindlichen Heizelement
fiir schnell schreibende Registriergerdte, bei
denen die Stromzufiihrung innerhalb des Armes

angeordnet ist,

gewerbsmidBig hergustellen, in Verkehr zu bringen,
feilzuhalten oder zu gebrauchen,

bei denen die blanken Enden des Leiters und des
Heizelements in an sich bekannter Veise form-
schliissig mittels eines Metallrthrchens nitein-
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ander verbunden sind, das librige Heizelement
in eine hitzebestidndige Ausgufimasse von klei-
nem Temperaturausdehnungskoeffizienten einge-
betet ist und das eine Ende des Heizelements
an einer das Rohr abschlieBenden Kappe fest-
gelotet ist" (Hauptantrag).

Hilfsweise beantragt die Beklagte, der Ziffer II. 1.
des landgerichtlichen Urteils folgendc Fassung zu geben:

"Der Kldgerin wird verboten,

elekirisch beheigzte Schreibarme in Form eines
Rohres mit einem an seinem Ende befindlichen
Heizelement fir schnell schreibende Registrier-
gerite, bei denen die Stromzufilhrung innerhalb
des Armes angeordnet ist,

gewerbsmidBig herzustellen, in Verkehr zu bringen,
feilzuhalten oder 2zu gebrauchen,

bei denen

a) die das riickwirtige Ende des Heizdrahts mit
den blanken Enden einer Zuleitungslitze ver-
bindenk L&tstelle in einemgAin hitzebestsn-
digem Material eingebetteten Verbindungs-
réhrchen, ndmlich in einem zwischen zwei Fi-
berscheiben gefaBten Rohrniet, liegt,

b) das vordere Ende des Heizdrahtes an dem vor-
deren Ende des rohrformigen Schreibarmes be-
festigt, und 2war an ceciner denselben abschliefle

den Kappe festgelotet ist, und

c) der Schreibarm als Kantenschreiber ausgebildet
ist" (Hilfsantrag I).
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Mit dem Hilfsantrag II beantragt die Beklagte, die
Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung
an das Berufungsgericht gzuriickzuverweisen.

Die Kldgerin bittet um Zuriickweisung der Revision.

Sie widerspricht den Revisionsantridgen, 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
Heigelements" (Hauptantrag) bzw. "zwischen den blanken
Enden der Zufiihrungslitze und dem riickwdrtigen Ende des
Heizdrahts" betreffen, als einer ungulissigen Klage-
dnderung.

Der 1. Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts
nat durch Entscheidung vom 3. Februar 1959 die Nichtig-
keitsklage der Klidgerin gegen das Patent Nr. (D @D
der Beklagten abgewiesen (Ni I 33/58). Der erkennende
Senat hat die gegen diese Entscheidung gerichtete Be-
rufung der Kligerin durch Urteil vom 25. Marz 1965 zu-
riickgewiesen (Ia ZR 9/63). | |

Entscheidungsgriinde:

—— - — — LT

I. Abweichend vom ILandgericht ist das Berufungsge-
richt zu dem Ergebnis gelangt, daB die Beklagte fiir den
von ihr geltend gemachten allgemeinen Erfindungsgedanken
keinen Schutz in Anspruch nehmen kdnne, well es diesem
allgemeinen Erfindungsgedanken, soweit er aus der Patent-
schrift offenbart sei, an der erforderlichen Erfindungs~
hohe fehle und die Priifung der Erteilungsakten und der
Entscheidung des 1. Nichtigkeitssenats des Deutschen Pa-
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tentamts vom 3. Februar 1959 ergeben habe, dal der Schutz-
umfang des Klagepatents durch eindeutige Beschriinkungen
eingeengt sei.

Entoprechend dem Wortlaut des in den Vorinstanzen
gestellten Unterlassungsantrages der Beklagten hatte die-
ser allgemeine Erfindungsgedanke zum Gegenstand einen
_als Kantenschreiber fiir Registriergerédtc ausgebildeten,
elektrisch beheizten Schreibarm, bei dem ein in das Rohr
eingeschobener Heizdraht in eine hitzebestéindige Masse
- eingebettet und mit seinem vorderen Ende an einer das
Rohr abschliecBenden Kappe festgebitet ist.

1. Wie in der miindlichen Verhandlung eindeutig klor-
gestellt worden ist, macht die Beklagte diesen allgemei-
nen Erfindungsgedanken im Revisionsrechtszug nicht nehr
geltend. Demgem&B hat sie den in den Vorinstanzen ge-
stellten Unterlassungsantrag nicht mehr aufrechterhalten,
sondern nunmehr mit dem Hauptantrag und mit dem Hilfsan-
trag I sls wesentliches Merkmal der Verletzungsform die
Verbindungsstelle (Lotstelle) der blanken Enden des Leiters
(Zuleitung, Stromgufihrung) und des Heizelements einbe-~
zogen. Sie will damit ersichtlich auch den Feststellungen‘
Rechnung tragen, die inzwischen in dem das Streitpatent
betreffenden Nichtigkeitsverfahren entsprechend der erwidhn-
ten Entscheidung des 1. Nichtigkeitssenats des Deutschen
Patentamtes vom 3. Februar 1959 (Ni I 33/58) und dem Ur-
teil des erkennenden Senats vom 25. Marz 1965 (Ia ZR 9/63)
getroffen worden sind.

Ohne dafl auf den urspriinglich geltend gemachten allge-
meinen Erfindungsgedanken noch niher eingegangen zu vier-
den braucht, sei jedoch darauf hingewiesen, dafl dessen
Schutzfihigkeit aus den vom Berufungsgericht dargelegten
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Griinden, die in wesentlichen Teilen hinsichtlich der
durch das Streitpatent geschiitzten Lehre bereits eine
Bestdtigung in der Begriindung des vorbezeichneten Ur-
teils des erkennenden Senats vom 25. Mdrz 1965 gefunden
haben, nicht anerkannt werden konnte.

2. Die Beklagte hdlt die mit der Revision gedn-
derten Antrige der Widerklage (Hauptantrag und Hilfs~
antrag I) fiir zulidssig, well sie nach ihrer Auffassung
nur als eine genauer auf die konkrete Verletzungsfornm
abgestellte Einschrénkung des urspringlichen Widerkla-
geantrages.zu werten seien. Ob diese neuen Antrige,
denen die Klégerin als einer unzuléssigen Anderung der
Widerklage widersprochen hat, zuldssig sind, kann dahin-
gestellt bleiben, weil sie, auch wenn sie eine an sich
zuldssige Einschridnkung der Widerklage enthalten, sach-
lich nicht gerechtfertigt sind.

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

1. Das Streitpatent betrifft einen elektrisch be-
hdzten Schreibarm fiir schnell schreibende Registrier-
gerdte. Derartige Schreibarme dienen dazu, unter Ein-
fluB von Wirme die Oberfliche des Schreibpapiers zZu ver-
fdrben und eine schmelzbare Schicht einer Schreibunter-
lage, z.B. von gewachstém Papier, abzuschmelzen, damit
eine andersfarbige Schicht der Schreibunterlage sicht-
bar wird. Der Schreibarm schwingt mit hoher Frequenz
hin und her - nach der Beschreibung des Streitpatents

/!

kemmen Schwingungen bis zu 400 Hz in Betracht (vgl. Z. 51 -
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52 der Streitpatentschrift) - und zeichnet diese Schwin-
gungen auf. Bei Schreibarmen in Rohrform befindet sich am
vorderen Ende ein Heizelement. Dic Stromzufithrung (Zulei-
tung) zu diesem Element, das im Gegensatz zu der - regel-
miilig aus Kupfer hergestellten (vgl. Z. 38 der Streit-
patentschrift) -~ Zuleitung aus einem elektrischen (Heiz-)
Leiter mit hohem eliektrischen Widerstand und ausreichen-
der Bestédndigkeit zur Wiarmeerzeugung, z.B. Chromnickel-
stahl (%. 39 der Streitpatentschrift), besteht, ist
inmnerhalb des Rohres angeordnet.

Dicse Merkmale des Schreibarmes werden entsprechend
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 des Strecitpatents als be-
kannt vorausgesetzt (vgl. auch Einldtung der Besachrei-
bung, Z. 1-14 der Streitpatentschrift).

2. Vienn der Schreibarm schwingt, treten an einenm
frei gespannten Zuleitungsdraht, von dem die Konstruktion
nach dert Streitpatent auSgeht, quer zur Drahtachse wir-
kende Kriéifte auf, die ein Biegemoment und eine Scher-
kraft verursachen. An der Litstelle zwischen dem frei

# gespannten Zuleitungsdraht und dér durch einen Isolier-

korper eingespannten Heizelement tritt bei schwingender
Belastung infolge der sog. Kerbwirkung, die durch den
{bergang vom kleinen Querschnitt des Drahtes zum groBe-
ren Querschnitt der Lobtelle bedingt ist, eine Bruch-—
gefahr auf. Erfahrungsgemif bricht der Draht bei ent-
sprechender Belastung am Eintritt in die ILotstelle oder
ein kleines Stiick davor ab (vgl. 2. 6 - 9 der Streit-
patentschrift).

Dem Anspruch 1 des Streitpatents liegt die Aufgabe
zugrunde, den Bruch an der - im Innern des Rohres lie-
genden - Lotstelle zu vermeiden.
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3. Zur Ldsung diescr Aufgabe wird vorgeschlagen,

a) die blanken Enden der Zuleitung (des "Leiters"
2/10, 2a/10a der Figuren 1 und 3 der Patent-
zeichnung) und des Heizelements (3a/8 der Fi-
guren 1 und 3 der Patentzeichnung) in .an sich
bekannter Weise formschliissig mittels eines
Metallrthrchens (4/11) zu verbinden und

b) dieses Metallrdhrchen in eine AusguBmasse cin-
zubetten, die :

aa) hitzebestindig ist und
~ bb) einen kleinen Temperaturausdehnungskoeffi-
zienten besitzt (vgl. Z. 19 - 24 der Be-
schreibung und Anspruch 1 Z. 84 - 94 der
Streitpatentschrift).

Gegenstand des Anapruchs 1 ist demnach ein rohr-
formiger; elektrisch beheizter Schreibarm fiir schnell
schreibende Registriergeridte, bei dem die Stromzufﬁhrung_
zu einem an seinem Ende befindlichen Heizelement inner-
halb des Rohreg angeordnet ist,

a) bei dem dieé blanken Enden der Zuleitung und des
Heizelements - innerhalb des rohrformigen Teils
des Schreibarms - fofmschlﬁssig mittels eines
Hetallrthrchens miteinander verbunden sind '
(Merkmal 1), das

b) in eine hitzebesténdige AusguBmasse von kleinen
Temperaturausdehnungskoeffizienten eingebettet

- ist (Merkmal 2).

Da das Heizelement, soweit es innerhalb des rohr-
formigen Schreiborms liegt (3a/8), stets von einem Iso-

J
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lierkorper umschlossen se¢in mufl, der auch eine Aus-~
gufnasse sein kann und der, soveit eine indirekte Be-~
heizung (Fig. 3 der Patentzeichnung) in Betracht kommt,
zugleich der Warmeleitung dienen muB, ist das Merkmal 2
(Einbettung der Verbindungsstelle in eine hitzebestin-
dige AusguPmasse) fiir den Fachmann mehr oder weniger
selbstverstandlich. '

Das eigentlich erfinderische Merkmal ist die form-
schlissige Verbindung mittels eines MetallrShrchens
(Merkmal 1). Diese ~ an sich ebenfalls bekannte (%Z. 15 -
18, 90 - 91 der Steitpatentschrift) - MaBnahme setzt
erfindungsgemédfi nicht voraus, daB die Zuleitung und das
Heizelement aneinandergelttet werden. Zwar wird in der
Streitpatentschrift (Z. 24 - 28) darauf hingewiesen, daf
eine gute Lotverbindung dann erreicht wird, wenn man das
Lot einfach in das Innere des Metallrvhrchens hinein-
flieBen 14Bt. An anderer Stelle (Z. 62 - 65 und 76 - 77)
heift es jedoch,daB es nicht unbedingt nstig sei, die
Verbindungsstelle zu ldten; cine gute Klemmverbindung
mit Hilfe des Metallrthrchens sei bereits hinreichend.
Der Wortlaut des Anspruchs 1, erlidutert durch dieae
Stellen der Beschreibung, stellt also klar, dafl ein
FormschluB zwischen Rbhrchen, Leiterende und Ende des
Heizelements als erfindungsgemdfes Verbindungsmittel
ausreicht.

4. Im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 ist gwar
nicht ausdriicklich angegeben, daB die mit Hilfe der bei- |
den Mafnahmen gegen Bruchgefahr zu sichernde Verbindungs-

~stelle innerhalb des rohrférmigen Schreibarms liegt. Dico

ist aber nach der Aufgabe, die sich der Erfinder gestellt
hat, fiir den Fachmann selbstverstidndlich und ergibt sich
~ im iibrigen auch mit hinreichender Deutlichkeit aus den
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Oberbegriff des Anspruchs 1 im Zusammenhang mit der
Patentbeschreibung. Wenn die Stromzufiihrung zu dem am
Fnde des Rohres befindlichen Heizelement innerhalbdb des
Rohres angeordnet sein soll, mu8 auch die Verbindungs-
stelle (Lotstelle) zwischen diesen beiden - aus ver-
schiedenartigen Materialien bestehenden (oben unter

II 1) - Teilen liegen. Dem entsprechenauch die Figuren
1 und 3 der Patentzeichnung. Die Létstelle zwischen

den blanken Enden der Zuleitung und des Heizelements
kann nur deshalb durch Biegeschwingungen des Rohres
zerstort werden (Z. 7 - 9 der Streitpatentschrift), weil
sie innerhalb des Rohres liegt. Schlieflich kann von
einer "Einbettung in eine AusguBmasse" sinngemif auch
nur dann die Rede sein, wenn diese Einbettung inner-
halb des Rohres erfolgt. AuBerhaldb des Rohres konnte
eine Verbindungsstelle zwischen den blanken Enden der
Stromzufiihrungslitze und des Heizelements gzwar auch von
Isoliermaterial umgeben werden, das dann aber nicht als
"Ausguﬁmasse" bezeichnet weorden wiirde.

5. Die Verbindung der Zuleitung und des Heigelements
s0ll erfindungsgemé in dem rohrformigen Teile des Schreib-
arms gegen Bruchgefahr, die sonat infolge der Beanspruchung
durch bei raschen Schwingungen quer auf den Draht ein-
wirkende Kridfte bestehen wiirde, durch gzwei im Sinne
einer echten Kombination zusammenwirkende MaBnahmen (Merk~
male 1 und 2) gesichert werden.

Im Anspruch 1 des Streitpatents wird mit diesen bei-
den Mafnrahmen nicht auf eine bestimmte Art des Schreib-
arms, z.B. Spitzenschreiber oder Kantenschreiber, abge-
gteilt. Die Formulierung "mit einem an seinem Ende be-
findlichen Heizelement" (2. 85/86 der Streitpatentschrift)
ist so weit gefaBnt, daB sie beide Arten von Schreibarmen
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einschlieBt. Das Heizelement kann vorn aus dem rohr-
formigen Teil des Schreibarmes herausragen und eine
Schreibspitze bilden (so der Spitzenachreiber nach

Fig. 1). Es kann aber auch vollsténdig vorn in dem
rohrférmigen Teil des Schreibarms untergebracht sein

(so der Kantenschreiber nach Fig. 3 der Patentzeichnung).

III. 1. Bei dem mit der Widerklage als Verletzungs-—
form angegriffenen HE-Schreivarm ("Rohrschreib-
feder", Konstruktionszeichnungen Anlage 6 zur Klage-
schrift) handelt es sich der Gattung nach um einen im
wegentlichen dem Oberbegriff der Anspriiche 1 und 3 des
Streitpatents entsprechenden, als Kantenschreiber fiir
schnell schreibende Registriergeridte ausgebildeten,
clektrisch beheizten Schreibarm in Form eines Rohres,
in dessen &duBlerem ¥Fnde das Heizelement angeordnet ist.

a) Das aus einer Heizwendel gebildete, fiir die
indirekte Beheizung bestimmte Heizelement ist in eine
hitzebestidndige, zugleich der Wirmeleitung dienende
Isoliermasse cingebettet. Das freie riickwdrtige Ende
der im vorderen Teil des rohrférmigen Schreibarms
untergebrachten Heizwendel geht in gestreckter Form
durch die ganze Linge des Rohres hindurch und verl&ft
. das Rohr durch eine Glaskapillare. Dieser gestreckte
Teil des Heizdrahts ist nicht frei gespannt, sondern
ebenfalls in einec Masse eingebettet, die hier praktisch
nur der Islierung, nicht aber der Wirmeleitung 2zu die-
nen braucht. Abweichend vom kennzeichnenden lMerkmal 2
des Anspruchs 1 des Streitpatents fiillt diese Masse,
die auch bei der im gestreckten Heizdraht auftretenden
Wérmeentwicklung besténdig sein muB, das Rohr in sei-
ner ganzen lLenge aus.
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b) Mit Hilfe des gestreckten Endes des Heizdrahtes
wird bei dem H@B-Schreibarm eine Verbindung zwischen
der "Stromzufiihrung" (YZuleitung", "Leiter", Stromzu-
filhrungslitze) einerseits und dem Heizelement (Heizwen-
del, Heizdraht) anderseits innerhaldb des Rohres vermie-~
den. Im Rohr des HEEP-Schreibarms fehlt eine "Strom-
zufifhrung" im Sinne des Streitpatents (Z. 5, 87 der Strat-
patentschrift). Es filhrt keine "Zuleitung" (so Z. 8 der

treitpatentschrift, 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-
formigen Teil des Schreibarmes hinein. Ter HED-
Schreibarm weist also weder eine Stromzufilhrung im Sinne
des Oberbegriffs des Anspruchs 1 noch eine Verbindungs-
stelle gzwischen den blanken Enden des Leiters und des

Merkmal 1 des Anspruchs 1i).

¢) Wihrend das riickwirfige gestreckte Ende des Heiz-
drahtes des Heizelements durch die ganze Liénge des Rohres
und durch eine Glaskapillare nach aufBlen gefiihrt wird
(oben unter III 1a), ist das andere ~ vordere ~ Ende
des Drahtes des Heizelements an der das Rohr abschlieBen-
den Kappe festgeldtet. Diese Art der Verbindung ent-
spricht dem kennzeichnenden Merkmal des Anspruchs 3 des
Streitpatents. Zur Begriindung ihres Widerklagebegehrens
hat sich die Beklagte von vornhgrein mit besonderem Nach-
druck auf diesen Unteranspruch bezogen und das Merkmal
der Verldtung des vorderen Endes des Heizdrahtes mit der
Abschlufkappe des Rohres auch weiterhin in den mit der
Revision gestellten Antrigen aufgefiihrt.

Der Anspruch 3 des Streitpatents betrifft eine beson-
dere Ausbildung des Schreibarms nach den Anspriichen 1 (und
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2) fiir Kantenschreiber (vgl. Z. 67 - 68 der Streitpa-
tentachrift). Das Heizelement ist vollstindig inner-
halb des rohrfdormigen Schreibarmes untergebracht, so daf
das Rohr auBen glatt ist (2. 68 - 70 der Streitpatent-
gschrift).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 erwdrmt. Diese erwdrmte Strecke bestreicht das
auf der Kante aufliegende Schreibpapier. Wihrend der
Anspruch 1 die Verbindug des Heizelements mit der Zu-

- - -

- w————

soll an einer das Rohr abschlieBenden Kappe festgelitet
werden, damit der metallene Schreibarm als Riickleitung
benutzt werdean kann.

Das Berufungsgericht hat den Anspruch 3 ohne Rechts
irrtum als echten Unteranspruch gewertet. Bereits in dex
vorverdffentlichten osterreichischen Patentschrift HNr.
168 869 (GE®) vird es als selbstverstindlich bezeich-
net, daB nur eine einzige Zuleitung erforderlich ist unc
daf dic Riickleitung iiber den metallenen - rohrférnigen -
Schreibzeciger erfolgen kann (S. 1 7. 59 - 62 der Gster-
reichischen Patentschrift). Dementsprechend hat auch de:
1. Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts in derxr
Entscheidung vom 3. Februar 1959 dem Anspruch 3 die
selbstéindige Schutzfidhigkeit abgemrochen. Der erkennend.
Senat hat im Urteil vom 25. Murz 1965 diese Auffassung
gebilligt. Hiergegen hat auch die Beklagte im vorliegen
den Verfahren keine Einwendungen mehr erhoben. Sie ist
vielmehr bei der Begrindung des urspriinglich 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 - Anhingerkupplung) selbst davon
ausgegangen, daB dem Anspruch 3 seclbsténdiger Schutz
versagt sei, daBl dieser Umstand nach der vorbezeichneten
Entscheidung aber nicht hindere, die Merkmale des Unter-
anspruchs zusammen mit Merkmalen des Hauptanspruchs - iiber
den "Gegenstand" der Gesamterfirdung hinaus - in eine -
schutzfihige "Unterkombination!" einzubedehen.

IV. Da dic Beklagte im Revisionsrechtszug ihr Klagbe-
gehren nicht mehr unter dem Gesichtspunkt eines allge-
rzeinen Erfindungsgedankens auf eine solche "Unterkombi-
nation" stiitzt, bleibt zu priifen, ob die Kligerin auBer
von den kennzeichnenden Merkmal des Anspruchs 3 auch von
allen iibrigen erfindungswesentlichen Merkmalen des An-
spruchs 1, auf den der Anspruch 3 als echter Unteran-
spruch gzuriickbezogen ist, Gebrauch macht.

Die Beklagte versucht, eine Verletzung der Anspriiche 1
und 3 des Streitpatents in der Weise zu begriinden, dag
sie ¢s nach dem Vortlaut des Anspruchs 1 des Streitpa-
tents nicht als wesentlich ansieht, wo sich die Verbin-
dungsstelle zwischen den blanken Enden des Leiters und
des Heizelements befindet. Nach ihrer Auffassung ist
allein wecsentlich, da8 die Lotstelle "mit den Mitteln
des Klagepatents' erschiitterungs- und daher zerstorungs-
frei gelagert wird. Dementsprechend setzt die Beklagte
dic beim HEJP-Schreibarm auBerhalb des Rohres auf dem
gchwenkbaren, in sich starren Schreibarmhalterstiick lie-
gende Verbindungsstelle (Lidptelle) der Art nach der im
kenngeichnenden Teil des Angpruchs 1 angegebenen Vor-
bindungsstelle gleich: Der "Rohrniet" soll dem "Metall-
réhrchen" des Anspruchs 1 und die beiden "Fiberuscheiben
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sollen als "hitzebestiéndiges Material'" der AusguBmasse

des Anspruchs 1 entsprechen. Soweit de beim HE-Schreil
arm verwendeten Konstruktionselemente von den im An-

spruch 1 angegebenen Lﬁsungsmittelh abweichen, soll es

sich nach der Auffassung der Beklagten zumindest um

die Verwendung von nicht-glatten patentrechtllchen
Aquivalenten handeln.

Dieser Auffassung kann nicht beigetreten werden. Sie
beruht auf einer Verkennung der technischen Bedeutung
der durch das Streitpatent *geschiitzten technischen Lehrec.

1. Beim Streitpatent wird die — isolierte - Strom-
zufiihrungsliitze frei gespannt in das Rohr hineinge-
fihrt. Sie ist nicht durch eine Einbettungsmasse fest-
gelegt. Um eine VergrdBerung der schwingenden Masse zu
vermeiden, hat der Erfinder des Streitpatents davon ab-
gesehen, den gesamten Schreibarm mit einer Einbettungs-~
nasse auszufiillen, Statt dessen hat er in Kauf genommen,
daB die frei gespannte Stromzufiihrungslitze den durch
die Bewegung des Rohres entstehenden Schwingungen ausge-
setzt bleibt und das8 diese schwingende Belastung an der
durch Lotung geschaffenen Verbindungsstelle zwischen den
blanken Enden des ILeiters (der Stromzufuhrungslltze) und
des zum Heizelement gehorenden Heizdrahtes an sich eine
Bruchgefahr begriinden kann. Er geht davon aus, daB8 die
Heizwendel bereits aus Griinden der Isolierung.und der
Wirmeleitung in eine AusgufBmasse eingebettet werden muB
und dafl es daher naheliegt, diese Masse gleichzeitig flr
die Pestlegung und die Isolierung der Létstelle zu ver-—
wenden. Der Erfinder hat nun sein Augenmerk auf MaBnah-
men gerichtet, die geeignet sind, die Zerstorung einer
so gearteten Iinbettung zu bekémpfen oder zumindest in ge~
niigenden Abstand von der Loststelle aufzuhalten (vgl. hier-
zu Urteil des erkennenden Senats vom 25, Mirz 1965 - Ia ZR
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9/63 - S. 18 unter Bezugnahme auf die Ausfiihrungen des
1. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts in sei-
ner Entscheidung vom 3. Februar 1959). Hierin liegt das
eigentliche technische Problem, mit dem sich die Erfin-
dung befaBt. Sie will der Bruchgefahr durch die Kombi-
nation der beiden im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1
enthaltenen Merkmale begegnen. Die Anwendung der hier-
nach durch das Patent geschiitzten Lehre setzt voraus,
daB der ILeiter (Stromzufilhrungslitze) frei gespannt

in das Rohr eingefiihrt und innerhalb des Rohres mit dem
Heizelement (Heizdraht) verbunden wird. Nur fiir diesen.
Fall hat die geschiitzte Lehre einen technischen Sinn.

2. Die Klidgerin hat bei ihrer Konstruktion einen
grunds#dtzlich anderen Weg gewdhlt, fiir dem cich die tech~
nische Aufgabe des Streitpatents ilberhaupt nicht stellt.
Denn in Rohr des HEEP-Schreibarms befindet sich nur
der Heizdraht, der vom Rohreingang aus durch die Glas-
kapillareigestreckt bis zur Heizwendel verlduft. Inner-
halb des Rohres besteht keire Verbindung zwischen Zu-
leitung und Heizelement.

Die ILotverbindung zwischen Zufithrungslitze und Heiz-
draht liegt auBerhalb des Rohres auf dem schwenkbaren,
starren Ansatzstilck des Schreibarmes in der Nihe des
Drehpunktes. An dieser Stelle kdnnen Biegeschwingungen,
die zu einem Bruch der Litstelle fithren kdnnten, prak-
tisch iiberhaupt nicht auftreten. Das hat auch die Be-
klagte ernstlich nicht behaupten ktnnen. Wenn sie darauf
hinweist, dafl absolut schwingungsfrei nur der Drehpunkt
sei, so ist dies an sich richtig, aber nur von theore-
tischer Bedeutung. Soweit in der Ndhe des Drehpunktes
Schv.ingungen in Betraéht kommen, ist ihnen fiir die Her-
stellung einer haltbaren Lotverbindung an dieser Stelle
keinerlei praktische Bedeutung beizumessen.
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Hier kann die vor Bruchgefahr gesicherte Festlegung
der Lotverbindung ohne weiteres mit handwerklich geléu-~
figen MaBSnahmen erreicht werden, ohne dafl es ciner form-
schliissigen Verbindung mittels eines Metallrthrchens oder
einer Einbettung in eine AusguBmasse entsprechend dem An-
spruch 1 des Streitpatents bedarf. Wie die Konstruktions-
zeichnung Anlage 6 zur Klageschrift zeigt, dient der
Rohrniet nicht der formschliissigen Verbindung der beiden
blanken Enden der Stromzufithrungslitze und des zum Heiz-
element filhrenden Heizdrahtes. Beide Enden sind vielmehr
sich kreuzend in den Rohrniet gesteckt, und zwar das
rohroeitige Ende des Heizdrahtes radial, das Litzenecnde
aber axial. Beide Enden werden donn erfafit und meist
leicht verdrillt durch einen Lottropfen miteinander ver-
bunden. Der Rohrniet hat hier,; wie gesagt, nicht die
Funktion der formschliissigen Verbindung der blanken En-
den der Zufihrungelitze und des Heizdrahtes, sondern
dient nur als sog. Lotstiitzpunkt. Dabei soll er zugleich
denr Schutz der beiden Fiberscheiben dienen, die nicht
besonders hitzebestédndig sind.

Der Rohrniet samt dem Léttropfen und den verbun—
denen ILeiterenden durchdringt die beiden Fiberscheiben
und soll vor allem diese beiden Scheiben fassen und zu-
sammenhalten. Mit Hilfe dex Fiberscheiben wicderum wird
die Verbindungsstelle gegen die Halterung isoliert.

Diese Verbindungsstelle braucht nicht in eine hitze-
bestindige Ausgulimasse eingebettet zu werden; der gering-
filgigen wWiérmeentwicklung, die an dieser Stelle im Heilg-
draht - weit entfernt von der Heizwendel ~ auftritt, kon-
nen die Yiberscheiben ohne weiteres standhalten.
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Hiernach unterscheidet sich die Lotstelle bein
HEI® -Schreibarn 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 Lotstelle - wie beim HENP-Schreib-
arm - ganz aus denm gefdhrlichen Schwingungsbereich des
Rohres herausgenommen und auflerhaldb des - schwingenden -
Rohres auf dem starren Ansatz (Basis) des Rohres gela-
gert, so taucht das technische Problem, das die durch
das Streitpatent geschiitzte Erfindung losen will, iiber-~
haupt nicht auf.

Dieses technische Problem besteht entgegen der von
der Beklagten im Revisionsrechtszug vertretenen Auf-
fassung keineswegs genz allgemein darin, die Lotstelle
zwischen den blanken Enden des Leiters und des Heizele-
ments "efﬁchﬁtterungs~ und daher zerstorungsfrei zu la-
gern'". Nach dem Streitpatent hat sich der Erfinder viel-
mehr die konkrete technische fufgabe gestellt, eine im
rohrfbérmigen Teil des Schreibarms befindliche Verbin-
dungsstelle zwischen Leiter und Heizelement gegen die
durch Schwingungen des Rohres drohende Bruchgefahr zu
sichern.

Entfdllt aber - wie beim HEJJp-Schreibarn - die-
ses Problem als solches, so kann auch eine Iosung diec-
gess Problems nicht in Betracht kommen. Damit scheidet
selbstverstiéndlich auch die Maglichkeit aug, die bhe-
sonderen Arbeitsmittel, die mit der Erfindung zur Losung
des gestellten individuellen technischen Problems vor-
geschlagen werden, durch patentrechtlich gleichuertige
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Arbeitsmittel zu ersetzen. Hieraus folgt, daB die Be-
klagte auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer pa-
tentrechtlichen "Aquivalenz" eine Patentverletzung der
Kldgerin begriinden kann. Nur solche LSsungen kénnen
als patentrechtlich "&dquivalent" in Betracht kommen,
dic der Erzielung ciner im Sinne des -~ durch Aufgabe
und Losung bestimmten und in seiner Tragweite durch
Auslegung zu ernitteinden - Erfindungsgedankens gleichen
technischen Wirkung dienen (vgl. hierzu BGH GRUR 1955,
29, 31 re. Sp. -~ Nobelt-Bund; 1960, 478, 481 - Block-
pedale; 1962, 29, 31 - Drehkippbeschlag).

Im vorliegenden Fall konnte sich die Frage der
Aquivalenz nur dann stellen, wenn dem Fachmann ohne
erfinderisches Zutun innerhalb des Rohres anstelle der
Verbindung durch das erfindungswesentliche Metallrohr-
chen ein anderes im Sinne des Erfindungsgedankens gleich-
wirkendes Idsungsmittel zur Verfiligung steht. Entsprechend
der vom gerichtlichen Sachverstiéndigen Prof. Dr.-Ing.
Vilhelnm PEEP in der miindlichen Verhandlung vom 11. Mirsz
1965 an den Zeugen Hugo Hi{Jlll® gestellten Frage konne
anstelle der Verwendung eines MetallrShrchens als Ver-
bindungsmittel mdglicherweise eine Verlotung in Betracht
kommen, bei der das Lot eine dem Metallrthrchen entsprechend
zylindrische Form erhdlt (vgl. Urteil des erkennenden
Senats vom 25. Mdrz 1965 - Ia ZR 9/63 - S. 21). Hiermit
8011 nur beispielsweise deutlich gemacht werden, unter
welchen Voraussetzungen im vorliegenden Fall iiberhaupt
eine patentrechtlich gleichwirkende ILdsung denkbar scin
ktnnte.

Wdahlt man jedoch, wie es die Beklagte getan hat,
cinen grundsitzlich anderen Veg, 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 ciner Isoliermasse umgeben, durch dic ganze Linge
des Rohres fiihrt und damit eine der Bruchgefahr ausge-
setzte Verbindungsstelle innerhalb des Rohres iiberhaupt
verneidet, so kann von der Verwendung patentrechtlich
gleichwertiger Mittel zur Losung der dem Streitpatent

//T

zugrundeliegenden technischen Aufgabe nicht die Rede sein.

V.S8cheidet hiernach zur Begriindung einer Patentver-
letzung der Gesichtspunkt der "Aquivalenz" aus, so hatte
die Widerklage nur noch dann Erfolg haben kbnnen, wenn
die Beklagte durch das Streitpatent fiir die Verbindung
der blanken Enden des Leiters und des Heizelzments -
ohne Riicksicht auf die ortliche Lage der Verbindungs-
stelle - Schutz erlangt hdtte. 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 fiir die Art der Ldtverbindung
der Leitungen im Ansatzteil des HE-Schreibarms kann
die Beklagte nicht in Abrede stellen, daf diese Verbin-
dung als solche dem handwerklichen Konnen des Fachmanns
entyricht und daher fir sich nicht schutzfihig sein kann.

Bei dieser rechtlichen Beurteilung stellt sich nicht
mehr die Frage, ob und in welcher Weise der Schutzumfang
des Streitpatents durch Verzichtserkldrungen der Beklag-
ten und durch Beschriénkungen seitens des Patentamts im
Erteilungsverfahren eingeschrinkt worden iat.

VI. Da keine Patentverletzung vorliegt, hat die Be-
klagte die Kldgerin zu Unrecht verwarnt, so daf aus den
vom Berufungsgericht dargelegten Griinden der mit der XKla-
ge geltend gemachte Unterlassungsanspruch gerechifertigt
ist. Hiergegen hat die Beklagte auch mit der Revision
keine weiteren Einwendungen.mehr erhoben.
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VII. Nach alledem war die Revision mit der Kosten-
folge aus § 97 ZPO zuriickzuweisen. '

Nastelski Bock Spreng
Loscher Claen
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