Verkiindet
ann 17. Dezember 1963
Oecholer, Justizangestellte
als Urkundsbeamter der
Geschiiftestelle

Imnm Namnmen d e s Volke's

In der Patentverletzungssache

| |
der Pirma A.iuw. 7. ¥ (G, T nhoberin Irene K@i
schlil® vel BoNGG_—__———— |

Kldgerin und Revisionskligerin,

- ProzeBbevollnmichtigter: Rechtsanwalt Dr. GG -

. g egen

die Tirma D ¥ — (1ittecl Bernhard V¢, Inhaber
Rernhard Ve, T4 HAEER:tratc @

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- FrozeBbevollmiichtigte: Rechtsanwdlte Prof. Dr. g
und Dr . < -

hat der Ia-zZivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
niindliche Verhandlung vom 17. Dezember 1963 unter Hit-
wirkung des Senatsprédsidenten Dr. Nastelski und der
Bundegrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Clafiecn und Schneider

|
fir Recht erkannt:

Auf die Revision der XlHgerin wird das Urteil des
6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts liinchen vom
22. Marz 1962 aufgehoben.



w:}'am ' |

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und
Entgcheldung, auch ilber die Kosten der Revision,

an das Berufungsgericht zurilickverwiesen.
|

Von Rechts wegen

b
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Beide Parteien befassen sich mit der Herstellung und dem
Vertrieb von behaarten ibungskBpfen fiir das Friseurgewerbhe.

Die Kldgerin hat die ausschliefiliche Tizenz an dem von
dent Erfinder Karl KoM o 16. Oktober 1950 angencldeten,
am 10. Januar 1952 bekanntgemachten und am 11. Februar 1952
auf Grund des Ersten 'berleitungsgesetzes erteilten Patent
Nr. 831 021, das einen derartigen Kopf betrifft,

Die Patentanspriiche lauten:

1. Behaurter Kopf filir Bisten und Puppen, insbesondere
fir i'bungsewecke im Friseurgewerbe, dadurch ge-
kenngzeichnet, dafl entgegen der bisher iiblichen
Naaraufbringung auf derartigen Xépfen dic Haare (a)
dem natiirlichen Haarwachstum entsprechend aus den
Xopfkorper (c) herausgezogen und entsprechend bhe-
fegtigt sind.

(

{

2. Kopf nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf
die Haare in Form kleiner Blindelchen mittels ciner
Tamburicernadel aus dem Innern des hohl ausgebil-
deten Xopfkorpers (c¢) nach auflen gestochen sind,
und dafl ikre Sicherung gegen Herauszichen aus ciner
durch Verknotung des einen Indes der Haarbiindelchen
gebildeten Wurzel (b) erfolgt.

5. Kopf nach Ainspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet,
daB der XKopfkorper (c¢) aus elastischem Material,
sweckmiifiig aus Kunstharz, besteht, bei dem sich die
bein Durchstechen der Haarbilindelchen entstehenden |
Idcher nach Durchgang der Nadel von selbst wieder

1.

schlieBen und so die Riickhaltekraft der Wurzeln (b)
verstidrken.

Die von der Beklagten hergestellten ¥opfe bestehen aus
einem hohlen Kunststoffkorper von hartkautschukéhnlicher
Konsistens, dessen Wand eine Stdrke von 2 bisg 3 mm hat und
der an den nitht behaarten Stellen mit einem der natiirlichen
Gesichtsfarbe entsprechenden Jack iiberzogen ist. Die Kopfe
werden in der Weise mit Haaren versehen, daB kleine Haar-
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biischel auflen aufgelegt und mit einer gabelférmigeh Nadel
durch Qie Wand des KopfkOrpers hindurchgestoBen werden. Die
I'mden der aufgebrachten Haarblischel ragen alsdann in das
Innecre des Xopfkérpers hincin und werden dort verleimt, um

cinen gegen das Herausziehen gesicherten itz zu gewihrlei-
sten. Die eingefligten Haare treten im iibrigen dem natiirlichen
wachstum entsprechend aus dem Kopfkorper heraus. |

Die KléEgerin ist der Auffassung, daf die Beklagte das
Fatent Nr. 8%1 021 verletze, weil ihre Ubungsképfe die inm
Patentanspruch 1 aufgefihrten Eigenschaften aufwiesen. Infol@‘
dessen hat die Klagerin Klage auf Unterlassung und Hechnungﬂ;
legung erhoben sowie die Fegtstellung beéehrt, dal die Beklagte |
verpflichtet gei, ihr den seit 1. Dezember 1959 entstandenen !
und kiinftig entstehenden Schaden zu ersetzen.

Die Beklagte hat Kiageabweisung beantragt. Sie hat einen
Fingriff in das Schutzrecht der Kldgerin bestritten und ins-
besondere auch geltend gemacht, dal der Gegenstand der Er-
findung bereits vorverdffentlicht und vorbenutzt worden sci.

Das ILandgericht hat die Klage abgewiliesen. Das Oberlandesﬂ'
cericht hat die Berufung der Kldgerin zuriickgewiesen. Beide -
Cerichte haben die Patenterteilungsakten, die Akten des auf
Antrag des Friseurmeisters Rudolf Schlllliem sccen den Patent- @
inhaber cingeleiteten, durch Klageriicknahme in der Berufungs~i}f

instanz erledigten Nichtigkeitsverfahrens (Aktenzeichen
Ni I 60.57 des Deutschen Patentsmts) und die Akten des
zwischen der jetzigen Kldgerin und der Firma Rudolf SchEESEEmE.
anhéingig gewesenen Patentverletzungsrechtsstreits (Aktenzei- e, |8
chen 7 0 47/57 des Tandgerichts Minchen I und 6 U 1801/57 des @&
Oherlandesgerichts lliinchen) zum Gegenstand der miindlichen
Verhandlung gemacht. Sie haben ferner mit Zustimmung der
Parteien das Gutachten des Sachverstdndigen Dr. Hans 14§




Vichtigkeitsverfahren (Aktenzeichen I ZR 113/58) eingeholt
worden war, bei ihren ¥ntscheidungen verwertet.

Die Klégerin verfolgt mit der Revision ihre Anspriliche
weiter, wihrend dic Beklagte um Zuriickweisung des Rechts-
nittels bittet. |
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I. Das Berufungsgericht hat ebenso wie das Iandgericht:
dic Auffassung vertreten, daB die Beklagte nicht in den
Schutzbercich des Klagepatents eingreife und daf infolgedessen
die aus §§ 47 Abs. 1 und 2, 6 Satz 1 PatG, § 259 BGB, § 256 ZPO
hcrgeleitetén Anspriiche der Kligerin auf Unterlassung, Rech-
nungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der
Beklagten unbégrﬁndet geien.

Der Stand der Technik, von dem das Klagepatent ausgeht,
kannte - wie in dem angefochtenen Urteil unter Illinweis auf
die Patentbeschreibung ausgeliihrt wird - zwel verschiedene
Arten, nach denen die Haare auf den in Rede stehenden Xépfen
aufgebracht werden kdnnen.

Bei der craten Art, der Tamburiermethode, wefden die
Haarce in Gestalt kleiner Bilschel unterhalb der die Xopfhant
vertretenden Schicht einer aus dichtem Gewebe beétehenden
Ilontur, der sogenannten Tamburiergaze, durch Knoten, Tressen
oder derglicichen befegtigt und die Befestigung gelegentlich
noch durch Teim gesichert. Das eigentliche Tamburieren ge-
schicht mitteig einer feinen, mit Widerhaken versehenen
Stahlnadel, die von aufien in die "Kopfhaut" eingefithrt wird
und mit der die von unten an die "Kopfhaut" herangebrachicn
llaare einzeln oder gebiindelt erfaflt und nacheinander heraus-
gezogen werden. Die auf diese Weise entstandence Periicke wird
alsdann lber einen Kopfkirper gezogen und auf diesen Kérper
aufgeklebt.

"
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Bei der zwelten Art handelt es sich um die Verwendung®
unzerteilter Korper: aus Wachs, in welche man die Haare in A
kleinen Blischeln mittels einer gabelartigen Nadel einsteckt,
ohne sic zu verwurzeln, zu verknoten oder sonstwie zu be-
Tfestigen. ' |

Der Erfinder des Klagepatents sprach, wie das Berufungs
gericht unter Bezugnahme auf die Patentschrift weiter dar-
legt, den nach beiden Methoden hergestellten Kopfen dic

Iignung als ibungsmittel fiir Friseure ab. Bei der Tamburier- .

nethode beanstandete er, dafll die Haare durch das Aufkleben
der lontur in einer bestimmten Richtung festgelegt wiirden,
demnach nicht entsprechend dem natiirlichen Wachstum senkrecht:
aus der Kopfhaut heraustrédten, nicht nach allen Richtungen
hin gleich gut gelegt werden konnten und sich daher nicht
belicbig frisieren lieBen. Bei den Kopfkorpern aus Wachs,
die cine der natirlichen Wuchsform angepalBte Art der Be-
haarung aufweiscn, vermifB3te der Erfinder eine ausreichende
Befestigung der Haare und damit eine geniigende Sicherung
gegen deren Ausfall. '

ol |
.

Der Erfinder des Klagepatents hat sich, wie das Berufungs-
gericht ausfihrt, die Aufgabe gestellt, einen mit Haaren ver-
sehenen, insbesondere fir bungszweckse im Friseurgewerbe ge-
eigneten Xopf zu schaffen, der die aufgezeigten Nachteile ver
meidet. Er hat deshalb - so f&hrt das Berufungsgericht fort -'i
die Anwendung der Tamburiertechnik an cinem unverletzten und 1
aus c¢inem Htiick bestehenden Kopfhohlkdrper aus elastischem
lMaterial vofgeschlagen, wodurch ein Iibungskopf entstehe, bei
dem die Haarc dem natiirlichen Wachstum entsprechend angeordnet.
und zugleich mit dem KopfkOrper genligend fest verbunden seien. |
Bel Losung der Aufgabe hat der Erfinder, wie das Berufungsge-
richt im AnschluB an das Gutachten des Sachverstiindigen 2.
Dr. 16558 ,,ﬁifestste}lt, insbesondere'auch auf einen ebenfalls |
sun Stand der Technik gehdrenden unzerteilten Kopfhohlkdrper
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aus elastischem Illaterial, némlich-auf die als Schaufenster-
puppe verwvendete Hackemer-Biiote szuriickgegriffen, bei der
allerdings das Haar gleichfalls nur eingesteckt und nicht
welter verankert wurde. Das Berufungsgericht welst im Rahmen
seiner Wirdigung des Standes der Technik am Anmeldetag des
Klagepatents (&60 Oktober 1950) ferner darauf hin, dafB die
Tanburiertechnik in der von der Beklagten entgegengehaltenen
deutschen Patentachrift Nr. 53%2 387 (aus dem Jahre 19%1) zwar
bis zur vollstindigen Behaarung eines ganzen lbungskopfes,
aber noch nicht zur Verwendung eclines unverletzten und aus
cinem Stiick bestehenden KopfhohlkSrpers gedichen sei.
t i

Unter Beriicksichtigung des davgestellten Standes der

Yechnik betrachtet das Berufungsgericht, das insoweit auf

das Gutachten des Bachverstindigen Dr. Lyl -Sczuz ninmt,
den in den Patentenspriichen offenbarten Gegeﬁmtanﬁ des Klage-
patents als einc Kombination, bei der das bekannte Verfahren
des Tamburierens zur Anwendung an einem unzerteilten, eben-
falls vorbekannten Kopfhohlkorper aus elastischem Haterial
ibernommen wurde, der diesem Verfahren bislang noch nicht
erschlossen wofden war. Im iibrigen wertet das Berufungsgericht
das Klagepatent als eine Mischform zwischen Sach- und Ver—
fahrenspatent. Das Berufungsgericht rechtfertigt die Ausle-
gung des Klagepétents zundchst mit dem Hinweis auf den Patent-
angpruch 1. Daﬁﬂch sei, so wird in dem angefochtenen Urteil
ausgefﬁhrt, fiur den Kopf nach dem Klagepatent lenngeichnend,
dafl entgegen der bisher {Uiblichen Haaraufbringung auf der-
artigen Kopfen die Haare dem natiirlichen Wachstum entsprechend
aus dem KopfkOrper herausgezogen seien. Danit verwerfe der
Frfinder des Klagepatents das Aufbringen der Haare von aufien.
nach innen, wie es in Gestalt des bloflen Einsteckens bekannt
gpewesen seil. Diese Auslegung des Gegenstandes der Erfindung
ergebe sich auch, so legt das Berufungsgericht ferner dar, _
aus dem in Erscheinung getretenen Frteilungswillen des Patent-
ants. Der FPriifungsbescheid vom 17. Mirz 1951 schliefBle jeden
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Zveifel dariiber aus,}daﬁ auch das Patentamt nur die Anwen-
dung eincs bestimmten Herstellungsverfahrens in Gestalt de
Tamburiertechnik als erfindungswesentlich angeschen habe.,
schliefllich vertritt das Berufungsgericht, ebenfalls in
Ubercinstimmung mit dem Sachversténdigen, die Auffassung,
daf der Durchschnittsfachmann dem Klagepatent nicht die
Anvieisung entnehmen konne, dic Haare gegebenenfalls auch von
aufen nach innen aufzubringen und zu verkleben; denn von
einer derartigen Iehre werde der Durchschnittsfachmann beym”
I@sbm der Klagepatentwchrift geradezu abgelenkt, weil bel
der Schilderung des Standes der Technik in dexr Patentschrift
sowohl das Einstecken der Haare von auflen nach innen als ;
auch dag Verkleben der Haare ausdriicklich als nachteilig
hingestellt wirden. Auch in der urspringlichen Beschreibung
und in den urspringlichen Anspriichen des Klagepaténts seil
ausweislich der Fatenterteilungsakten schon mehrfach die ,
Rede davon gewesen, dafl die Haare nicht von aufien eingefihrt,
sondern aus dem Innern des Kopfkorpers herausgezogen werden
sollten. Alsdann gelangt das Berufungsgericht zu dem Er-
rebnis, dafl die Beklagte mit dem von ihr angewendeten Ver-
fahren lédiglich dic dem Stand der Technik zugehorige
Hackener-Biliste fortentwickelt habe und demnach mit der von
ihr gewdhlten Behaarungsart von der erfinderischen Kombi-
naﬁion des Klagepatents keinen Gebrauch mache. '

1X. 1. Die Revision erhebt zunédchst eine Riige aus
§ 286 Zr0, dic sie, soweit ihren Ausfiilhrungen zu entnehren
ist, danit begriindet, daB das Berufungsgericht die Patent-
begchreibung und die Patenterteilungsakten nur unyollstandigi
ausgevertet habe. '

é |

Bg fehlt indes jeder Anhalt dafiir, daB das Berufungs-
gericht bei seinem Urteil nicht den gesamten Inhalt der
Klagepatentschrift und die entscheidungserheblichen Teile
dorlPatentertcilungSakten berucksichﬁigt hat. Damit iot dem
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nit der Verfahrensriige erhobenen Vorwurf, das Berufungsge-
richt habe den technischen Sachverhalt ungeniigend aufgeklirs,
dic Grundlage entzogen.

2, it ihrem Hauptangriff macht die Revision geltend,
das Berufungsgericht habe den Inhalt sowie die Tragweite des
Klagepatents verkannt und dadurch gegen die §§ 1, 6 und
A7 PatG verstofen. Diese Riige ist begriindet.

Dic Auslegung, die das Berufungsgericht dem Klagepatent
gegeben hat,'%st nach stdndiger Rechtsprechung 'in der Revi-
sionsinstans frei nachpriifbar (vgl. Benkard, Patentgesetsz,
Gebrauchsnustergesetz und Patentanwaltsgesetz, 4. Aufl.,

§ 47 PatG Rdn. 88, 85). Der erkennende Senat vermag ihr

nicht beizutreten. BEr ist vielmehr in iibercinstimmung mit

der Revision der Auffassung, daff durch den zunédchst in Be-
tiracht kommenden Patentanspruch 1 eine Sache in Gestalt eines
Lroecugnisses, néimlich ein hehaarter Kopf geschiitzt wird,
desgsen Haare entsprechend ihrem natiirlichen Wachstum gefihrt
aus dem Kovofkorper heraustreten und unten, d.h. im Innern des
Xopfes, befestigt sind.

|
t

Der Oberbegriff des Klagepatents stellt - in wortlicher
bereinstimmung mit dessen Uberschrift - auf das fertige
Lrzeugnis ab, ndmlich auf einen behaarten Kopf fiir Blisten
und Puppen, insbesondere fiir 'bungszwecke im Priscurgewerbe.
Pas allein schlieflt freilich nicht aus, daf der Schutz des
Angpruchs 1 sich auf eine bestimmte Art der Herstellung ﬁes
s0 bezeichneten Erzeugnisses beschrinkt. Denn es gibt, wie
das Perufungsgericht zutreffend annimmt, Mischformen zwischen
Uach- und Verfahrenspatenten, bei denen erst der kennzecichnen-
de Teil des Anspruchs die Beschridnkung des Schutzes auf cin
bestimmtes Herstellungsverfahren fiir eine im Oberbegriff be-
zeichnete Sache ersichtlich macht {vgl. BGH GRUR 1960, 487 -
Polsterformkorper). Nicht zu verkennen ist auch, daB im vor-




liegenden TFalle der im kennzeichnenden Teil des Anspruchs'i
mit Bezup auf die Haaraufbringung verwendelte Ausdruck '
"herausgenogen --- gind" beil auf den reinen Wortlaut abge-
stellter Auslegung als Hinweis auf eine bestimmte He‘ﬁtellmwmll
art, pidmnlich auf das Herauszichen der Haare wvon innen nach
aufllen, verstanden werden kann. IEine so enge Auslegung ist
jedoch nach dem Inhalt der Patentschrift und dem als vorbe-
kannt festgestellten Stand der Technik nicht geboten. Der
Ausdruck ist danach vielmehr - iiber seinen rcinen' Wortlaut
hinaus - im Sinne von "heraustreten" aufzufassen. Damit 5
erhédlt Anspruch 1 des Klagepatents eihdeutig den Charakter :
eines Sachanspruchs,

Das Berufungsgericht ist zu seiner Auslegung auf Grund
der Auffassung gelangt, der Gegenstand der Irfindung deo

Klagepatents bestehe in der Anwendung der bekannten Tamburier
technilk bei einem ebenfalls vorbekannten Kopfkdrper aus
elasticschen Material. Damit 1Bt sich jedoch nicht verecin-
baren, daBl das Tamburierverfahren lediglich zum Gegenstand
eines Unteranspruchs (Anspruch 2) gemacht und in decr Be- |
schreibung des Klagepatents auch nur als beispielsweise Aus- |
fuhrungsform der Zrfindung beschrieben worden ist. Trife dic
Auffassung des Berufungsgerichts zu, so wdre Anspruch 1 des
Klagepatents gegenstandslos. Das wird vom Berufunésg richt
nicht beachtet. Das Berufungbgerlcht bvemerkt zwar, daf die
Anspriiche dberwlegend auf den "Tndzuqtand”, also das fertige
rzeugnis abgestellt seien. Es 188t aber die Unterschiede . 1§

TR

aufler acht, die in dieser Hinsicht zwischen den beiden crsten:
estehen, und ilibersieht, daB Anspruch 1 des
amburicrverfahre 4 noch nicht enthdlt.

4

\neprichen

O gy

.‘

In der Tat hat das Berufungsgericht den Erfindungsgegen-y‘
stand zu eng begrengt.
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|
Wach den Ausfiihrungen Seite 2 Zeilen 31 bis 37 der

Beschreibung des Klagepatents hat sich der Erfinder die
Afufgabe gestellt, einen behaarten Kopf zu schaffen, bei dem
und nit dem Kopfkdrper auch geniigend fest verbunden sind.
Dic Aufgabe der EBrfindung besteht danach in der Schaffung

{

4 cines Erzeugnisses mit bestimmten Figenschaften. AnschlieBend
é wird in der Patentbeschreibung zur Losung dieser Aufgabe zwar
j lediglich vorgeschlagen, die Haare - unter Anwendung des
Tanburierverfahrens -~ aus dem Kopfinnern nach auflen heraus-

3 zuzichen und sie geniigend zu verankern. Das rechtfertigt es
jedoch noch nicht, den Gegenstand der Erfindung auf allein

nach diesen Verfahren hergestellte Kopfe zu beschrinken.

Jedes Sachpatent mufBl, sofern sich filir den Fachmann die Her-
stellung des als geschiitzt in Anspruch genommenen Erzeugnisses
nicht von seibst ergibt, eine Herstellungsanweisung gehen;
anderenfalls enthidlt es keine vollstédndige Iehre zu technischem
Handeln (vgl. Benkard, a.a.0., § 1 PatG Rdn. 48). Daraus folgt
; aber, dafl auslder Hitteilung eines bestimmten Herstellungsver-

|
fahrens fiir sich allein keine Beschridnkung des Schutzes auf

_ nach diegsem Verfahren hergestellte Ereeugnisse hergeleitet

: wérden kann. Das ist, wie auch das Berufungsgericht nicht ver-
kennt, nur dann mbglich, wenn das Wesen der Erfindung, also
das Neue, allein in dem mitgeteilten Herstellungsverfahren
bestcht. Der Auffassung des Berufungsgerichts indessen, daf

im vorliegenden Falle nur der Vorschlag erfindungswesentlich

seil, das bekannte Tamburierverfahren zum Aufbringen der Haare
auf Xopfhohlkorper anzuwenden, kann nicht beigetreten werden.

In Ansehung der Zwecke, die der behaarte Kopf nach dem
Klagepatent erfiillen soll, kommt es ersichtlich auf die Be-
schaffenhecit des fertigen Erzeugnisses an. Die Haare niissen,
wenn der Kopf insbesondere fiir 'bungszwecke im Friseurgewerbe
geeignet sein soll, entsprechend dem natiirlichen Vachstuu aus
dem Xopf heraustreten, so dag sie sich nach allen Ricﬁtungen
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i Py
hin umlegen lassen, und sie milssen im Kopf so fest verankerﬁdﬁy*
acin, dafl sie beil der Arbeit des Friseurs nicht ausgehen. 0b
diesc Beschaffenheit gerade durch Anwendung des Tamburierver-
fahrens erreicht worden ist, ist dabeil offenbar gleichgiiltig.
Lanit stimmt Uberein, dafl das Tamburierverfahren in der Pa-
tentschrift nur als beispielsweise Ausfilhrungsform vorgeschla-
gen und bei der Beschreibung der Aufgabe der hinsichtlich
der Herstellungsart neutrale Ausdruck Yangeordnet" fiir die
Haaraufbringung verwendet wird. Es kommt nicht darauf an,
dafl dic Haare tatséchlich aus dem Kopfinnern nach auflen
herausgezogen worden sind; es genigt vielmehr, wenn sie so
aus dem Kopf heraustreten, als wiren sie von innen nach
aufien herausgezogen worden. Ein Kopf, bei dem die Haarc von
auflen in das Kopfinnere eingefithrt und alsdann dort genﬁgend_
befestigt worden sind, ist praktisch in gleicher Weise ge-
cignet, die erfindungsgemidllien Zwecke zu erfiillen. In der :
Patentbeschreibung (Seite 2 Zeilen 14 bis 21) wird denn auch
bemerkt, daB die bei VachskOpfen bekannte Art der Haarbe-
festigung, bei der das Haar mit einer gabelartigen Nadel in
kleinen Bilischeln von aufien in den Kopf eingestochen wird,
den natiirlichen Vachstum "schon etwas ndher komme'., Es wird
hier nur beanstandet, dafl die Haare mangels richtiger Ver-
wurzelung nicht besonders fest in der Wachsmasse sédfien.

Intgegen der Meinung des Berufungsgerichts kann die
Annahme, das Wesen der Erfindung des Klagepatents erschopfe ']?
sich gleichwohl in der Anwendung des Tamburierverfalrens
bei Kopfhohlkdrpern, mit dem in der Patentschrifl Wehandelten
und dem vom Berufungsgericht zur Auslegung herangesogenen
Dtand der Technik nicht gerechtfertigt werden. VWie das Beru-
fungsgericht feststellt, war zwar das lMerkmal der dem natiir-
lichen Vachstum entsprechenden Aufbringung und Anordnung der , |
Haarce in Zeitpunkt der Anmeldung des Klagepatents nicht neu.
I's fand sich schon bei tamburierten Periicken, dic iiber cinen

Kopfkérper gezagen und daran lediglich mit Nadeln oder $tahl-
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gtiften befeastigt wurden. Das Berufungsgericht beachtet in
diesen Zusammenhang aber nicht, dafl das Klagepatent einen
behaarten Kopf betrifft, der keine Periicke aufweist und bei
dent die Haarc unmittelbar aus dem Kopfkorper heraustreten.
Soweit ferner durch bloﬁes ¥instecken der Haare in Wachskopfe
einc den natirlichen Wachstum entsprechende Haaranordnung
erziclt wordoﬁ wvar, fchlte dic im Klagepatent vorgeschricbene
genligende Befestigung der Haare. Das gleiche gilt fir die
offenkundig vorbenutzte Hackemer-Bliste, bei der nach den
Feststellungen des Rerufungsgerichts zwar ein aus elastischem
IMaterial gebildceter Kopfkdrper verwendet wird, jedoch keine
Verankerung der von auBlen eingesteckten Haare gegeben ist.
Diescr Stand der Technik vermag daher die Auffassung des
jerufungsgerichts nicht zu begriinden. Ebensowenig kann dafiir
die der Anmeidung des Klagepatents im Priifungsbescheid vom
17. Médrz 1951 entgegengehaltene deutsche Patentschriflt 532 387
herangezogen werden, Diege im Jahre 1931 ausgege%ene'P&ﬁent—
schrift betrifft nach ihrem Anspruch 1 ein XKopfmodell gzur
Herstellung von bchaarten “bungskopfen fiir Prisceure, das ge-
kennzcichnet ist durch zviel der Kopfform entsprechend geform-
te Stoffhulleh, deren eine die andere mit XKorkspénen, Holz-
wolle oder dgi. gefillte umschlieft und sich mittels einer
spannvorrichtung fest iiber sie spannen 188t. Ein behaarter
Kopf, wic ihn Anspruch 1 des Klagepatents beschreibt, wird
auch hierdurcH nicht vorweggenommen. Soweit sich dasg Beru-~
fungsgericht in dicsem Zusammenhang fir seine Auffassung auf
ddas Gutachten des Sachversténdigen Dr. 1 e vczicht,
188t cs aufler acht, daf das in dem Nichtigkeitsverfahren
T ZR 113/58 crstattete Gutachten sich mit der Frage, ob An-
spruch 1 als Sachanspruch anzusehen ist, nicht befaft und

deshalb den filir diese Frage bedeutsamen Unterschieden zwimchen
Anspruch 1 und Anspruch 2 keine Beachtung schenkt. Es trifft
ferner zwar zu, dafl der Priifer des Deutschen Patentamts, wie
das Berufungsgericht bemerkt, in seinem Bescheid vom 17. Mirz
1951 die Ansifht gedullert hat, gegeniiber der von ihm entgegen-
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gehaltenen deutschen Patentschrift 5372 387 sei das Neue beﬁﬁé
Anmeldungsgegenstand gegebenenfalls noch darin zu sehen, daB .
cin hohler, seine Form bewahrender Kopfkorper aus elastischen
ITaterial (Kunstharz) Verwendung findet, bei dem die von der
Temburiernadel beim Durchstechen der am inneren Ende ver-
knoteten kleinen Haarblischel im KopfkOrper erzeugten Lécher
sich infolge der Materialelastizitét von scelbst wieder
schlieRBen. Angesichts der von ihm selbst vorgeschlagenen
Fassung der Anspriiche des Klagepatents kann daraus aber nicht
nit hinreichender Sicherheit entnommen werden, dafl er deshald
egine Beschrénkung des Schutzes auf ein bestimmtes Herstellungs
verfahren flir geboten gehalten habe oder auch nur bei seiner
Ansicht verblieben sel. Keinesfalls liegt eine absichtlich
verfiigbte Finschrinkung des Patentschutzes und ein dement-
vprechender Verzicht des Anmelders vor. Das Berufungsgericht
hat das auch nicht festgestellt.

Dem Berufungsgericht kann auch insoweit nicht beige-
treten werden, alsles der Auffassuné ist, der Erfinder sel
in der Patentschrift von einem "von aullen nach innen erfolgen-
den Aufbringen der Haare in der Tat unmiBverstidndlich abge-
riickt". Der Erfinder hat zwar dic Verwendung ciner Perilicke,
bei der die Montur alg_ Ganzes aufgekiebt wird, und ebenso
dic Verwendung eines Kopfkorpers aus Wachs, in welchen dic
Haare ohne jede Befestigung hineingesteckt werden, in der
Tatentbeschreibung (vgl. Zeilen 4 £f) fir ungecignet crkliirt.
Hiiecraus kann aber nicht geschlossen werden, dall er jedes
andere Herstellungsverfahren filr behaarte Kopfe als das von
ihm in Anspruch 2 beschriebene und so z.B. auch das von der
Beklagten angewendete Verfahren, bei dem die Haarbiindel
mittels eciner gabelfdrmigen Nadel in den Kopfkorper cingefiihrt
und an dessen Innenseite durch Anleimen befestigt werden, ab-
gelehnt hat. Zu einem Verfahren, das wie das Verfahren des

Beklagten praktisch zu dem gleichen Ergebnis wie das Tanmburier-
verfahren flihrt, nédmlich zu einem Kopf, bei dem die Haare den
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natiirlichen Wachstum entsprechend aus dem KopfkOrper heraus-
treten und in geeigneter Weise verankert sind, wird in der
Patentschrift nicht Stellung genommen.

¥lenn das Berufungsgericht dazu meint, dal die mit An-
spruch 2 (nicht auch mit Anspruch 1!) gegebene Anweisung,
nach der Tamburiertechnik zu verfahren, nicht zugleich als
eine Anweisung verstanden werden konne, die Haare gegebenen-
falls auch vén auflen nach innen aufzubringen und zu verkleben,
o0 ist das fiir die hier in Rede stehende Frage ohne Belang.
Denn bei cinem Sachpatent ist es grundsdtzlich ausreichend,
ecine Herstellungsart - wie hier - in der Beschreibung oder
in cinem Unteranspruch zu offenbaren, um dem Erfinder alle
zii demgselben Erzeugnis filhrenden Herstellungsarten vorzube-
halten (BGH GRUR 1959, 125 -~ Textilgarn), und zwar auch dann,
venn der mitgeteilten Herstellungsart keine Hinwelse auf andere
Herstellungsmbglichkeiten zu entnehmen sind. Damit ist zu-
gleich dem Einwand des Beklagten der Boden entzogen, dal
Anspruch 1 flir sich allein nicht schutzfédhig sedi, weil er
nur eine ndhere Abgrenzung der Aufgabe, aber nicht dercn
vollsténdige ILosung enthalte.

Ist hieﬁnach entgegen der NMeinung des Berufungsgerichts
davon auszugehen, daf Anspruch 1 des Klagepatents als Sach-
anspruch in dem mehrerwidhnten Sinne aufzufassen ist, so kommt
es lediglich auf die Frage an, ob die Verletzungsform, gleich-
giltig, auf welche Weise sie hergestellt worden ist, dem
durch den Ansﬁruch geschﬁtzten'Erzéugni$ entspricht. Diese
I'rage ist, worlber das angegriffene Urteil keinen Zweifel
1iBt, zu bejahen. Die Haare treten bei der Verletzungslforn
in gleicher VWeise wie bei dem Kopf des Klagepatents aus denm
Innern deg KopfkOrpers heraus und sind 'dort in geeigneter
Weise verankert. Das angefochtene Urteil kann infolgedessen
keinen Bestand haben.
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Das Revisionsgericht kann jedoch nicht in der Sache {?Eu
selbst erkennen, da sie noch nicht zur Endentscheidung reif
ist (vgl. hierzu § 565 Abs. % Nr. 1 2ZP0). Die Beklagte hat
nimlich im Rahmen ihrer Entgegenhaltungen unter Beweisantritt
insbesondere auch bchauptet, die Firma Franz und Josefl 1@l
in XK@ habec bereits vor und nach dem letzten Krieg, so z.B.
in den Jahren 1948 und 1949, und damit vor dem Prioritits-
zeitpunkt des Klagepatents (16. Oktober 1950) behaarte Kipfe
fiir Blisten und Puppen gewerblich hergestellt und ohne Auf-
erlcgung ven Geheimhalitungspflichten vertrieben sowie fiir
dicse Lrzeugnisse in einem Prospekt geworben, die hingichtlich |
siimtlicher llerkmale und der Herstellungsweise ihren, der Be-
klagten, Ausfihrungsformen entsprichen (vgl. Schriftsiitze vonm
4. April 1961, S. 2 unter III und vom 11. April 1961). Diese
Behauptung, mit der sich das Berufungsgericht von seinen
Standpunkt aus nicht zu befassen brauchte, ist entscheidungs-
crheblich. Yenn, wie dargelegt, die Ausfiihrungsformen der
Beklagten unter den Anspruch 1 des Klagepatents fallen, dann
null zwangsldufig davon ausgegangen werden, dafl das Klagepatent
durch die angeblich von der TFirma I¢B in den Verkehr gebrach-
ten und gegehenenfalls in dem Prospekt beschriebenen Hodelle
offenkundig vorbenutzt bzw. vorversffentlicht und infolge-
dessen nach § 2 PatG neuheitsschidlich vorweggenommén worden
ist. Drweilst sich die Behauptung der Beklagten als zutrefiend,
was das Berufungsgericht durch Erhebung:des angebotenen
Beweises zu kléren hat, so wiirde dies bedeuten, daB das Klage-
patent in der vorliegenden Form nicht hédtte erteilt werden
dirfen. Zwar wdre auch in diesem Falle der Bestand des Patents
anzuerkennen. Sein Schutzumfang miiBte jedoch auf den unmittel-
baren Gegenstand der BErfindung, sonach auf den dem reinen
“ortlaut des Anspruchs 1 entsprechenden Bereich unter Aus-

schlull jeder dariiber hinausgehenden Auslegung beschrinks
werden (BGHZ 3, 365, 370 - Gummisohle; BGH GRUR 1953, 29, 32 -
Plattenspieler I; 1953, 112, 114 - Peueranziinder; 1960, 478,
479 - Blockpedale; RGZ 167, 339, %43). Dies liefe darauf
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hinaus, daf das im Patentanspruch 1 angefilhrte Mérkmal
”herausgezogqn" entsprechend %einer wortlichen Bedeutung
hingenommen und der Schutzbereich auf Ausfihrungsforien be-
§chrénkt werden miite, die durch Herausziehen der Haare aus
den Kopfinnern hergestellt worden sind.

ITI. Nach alledem war das angefochtene Urteil aufzuheben
und der Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung und Ent-
scheidung an das Berufungsgericht zuriickzuverweisen (§§ 564
Abs, 1, 565 Abs. 1 Satz 1 ZF0).

Dent Bérufungsgericht war auch die Entscheidung iiber die
Yosten der Revision vorzubehalten, weil sie von dem noch un-.
gevwissen Ausgang des Rechtsstreits abhingt.

!
Dr. Nastelski Bock Spreng ClaBen Schneider
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