Nachschlagewverk: ja
Amtliche Sammlung: nein

Christbaumbehang

Pat@ §§ 6, 47

‘Iot nach ausdriicklicher Erklirung des Patentsuchers und
der patenterteilenden Stelle im Erteilungsverfahren aus-
achlicflich die Gesamtkombination aller Merkmale des
Patentanspruchs geschittzt und Elementenschutz oder Sehutz
fiir Unterkombinationen ausgeschlossen, so kann gleiohwohl
Schutz gegen Hquivalente Ausfiihrungsformen gewdhrt werden,
wenn alle Merkmnle des Patentanspruehs in ihrer Kombina-
tion, sei es unmittelbar oder #dquivalent, verwirklicht -
sind.

GebrMG §§ 5, 15

Wird Gebrauchsmusterschutz fir nachtrédglich eingereichte,
von den urspriinglichen Unterlagen abwelchende und der
Eintragung und Bekanntmachung zugrundegelegte Schutzan-
soriiche geltend gemacht, so ist unbeschadet des Grundsatzes,
daB zur Auslegung eines Gebrauchsmusters der Inhalt der
Unterlagen in seiner Gesamtheit heranzuziehen ist, in
erster Linie die Schutzfihigkeit der nachtriiglich einge-
reichten Schutzanspriiche zu priifen. '
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Is 2R 17/63

Verkiindet ‘
am 17. Dezember 1963

Oechsler, Justizangestellte
als Urkundsbeamter der
Geachéiftsstelle

Inm Namen des Volkes

In dem'Rechtastreitl

der Firma Otio HEJJP juwnior GmbH in Ro@iD, 1iGED @GP &,

gesetzlich vertreten durch ihren Geschéftsfiihrer, den Kauf- -

mann Karl Otto HE® junior, _
Klidgerin und Revisionskliégerin,

- ProgeBbevollméchtigte: Rechtsanwidlte Prof.Dr.ClED
' und Dro - b

gegen

die Firma Wilhelm RGN in X@D->CD, ‘aPv-z @D,
Beklagte und Revisionsbeklagte,
- Prozefbevollméichtigter: Rechtsanwalt Dr. WD -

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs. auf die miindliche
Verhandlung vom 3. Dezember 1963 unter Mitwirkung des Senats-
présidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock,

Dr. Spreng, Dr. Loscher und Schneider

filr Recht erkannt:

Unter Zuriickweisung der Revision im i{ibrigen wird das
Urteil des 2. Zivilsenats dea Oberlandesgerichts in
Diisseldorf vom 15. Januar 1960 im Kostenpunkt und inso-
weit aufgehoben, als die Anspriiche auf Rechnungslegung
und auf Peststellung der Schadenersatzpflicht auch hin-
sichtlich der in der Zeit vom 13. Februar 1958 bis zum



Matthias Prinz
Rechtsanwalt
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30. August 1960 begangenen Handlungen abgewieéen vorden
gind.

Im Umfang dexr Aufhebung wird die Sache zur ander-
weiten Verhandlung und Entecheidung an das Berufungsge-
richt zuriickverwiesen, dem auch die Entecheidung tiber -
die Kosten der Revision iberiragen wird.

Von Rechts wegen
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Tatbestands

Die Kliégerin hat die Beklagte in diesem Rechitsstreit
vegen Verletzung ihrer Rechte aus einer am 30. August 1954
eingercichten Patentanmeldung H 21 328 XII/81 a (jetzt Pa-
tent 975 945) und einer am selben Tag eingereichten, am
11. Januar 1958 getinderten Gebrauchsmusterhilfsanmeldung
H 16 035/81 a GM (spliter Gebrauchsmuster Nr. 1 761 558)
govic aus einer am 27. November 1954 eingereichten Zusatz-
patentanmeldung H 22 241 XII/81 a (jetzt Patent 1 004 537)
auf Unterlassung und Schadenersatz in Anspruch genommen.
Die Anmeldungen betrafen Verfahrem und Vorrichtungen zum
rmaschinellen Befestigen einer Fadenschlaufe an Gegenstidnden,
insbesondere aus der Stilwarenindusirie.

1. Die von der Klégerin am 30. August 1954 einge-
reichte Hauptnatentanmeldung H 21 328 XII/81 a, die zunéichst
zwel Verfahrens- und sieben Vorrichtungsanspriiche enthielt,
war nach Ausscheidung eines Teils und mehrfacher Anderung
der Unterlagen - am 22. November 1956 mit folgenden Ansprii-
chen bekanntgemacht worden:

1. Verfahren zum maschinellen Befestigen einer
einen Aufhéinger bildenden Fadenschlaufe an
Gegenstinden, insbesondere aus der SiiBwaren-
industrie, dadurch gekennzeichnet, daf auf den
Gegenstand ein Leim- oder Siegelmassetropfen
aufgebracht und anschliefilend die Enden einer
vorher gebildeten Fadenschlaufe mittels eines
Stempels in diesen Tropfen hineingedriickt
werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daf die Schlaufenenden mit einem sie be-



deckenden Etikett od.dgl. auf den Gegenstand befestigt
werden. .

3. Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB vor einen
Schlaufenbildner (11, 12, 14 bis 16, 19 bis 21)
eine Auftragevorrichtung (5) fir Leim- oder Siegel-
masse angeordnet und ein Zubringer fiir die Schlaufe
aus einem Andruckstempel (26) zum Bindriicken der
Fadenenden in den Leim- oder Siegelmasseauftirag
gebildet ist. '

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
daB8 der Andruckstempel (26) auch als Zubringer fiir
ein Etikett od.dgl. ausgebildet ist.

Nach Priifung eines Einspruchs der Firma Maschinenfa-
brik L@ GubE in PN 0fr. und nochmaligen Ande-
rungen der Unterlagen hatte die Priifungssielle des Deut-
schen Patentamts mit Beschlu8 vom 11. Juli 1958 der Klégerin
das nachgesuchte Patent mit den wie folgt anders gefaBten
Verfahrensanspriichen 1 und 2 und den gegeniiber der Bekannt~
machung unveréindert gebliebemen Vorrichtungsanspriichen 3
und 4 erteilt:

1. Verfahren zum maschinellen Anbringen eines eine
Aufhiingeschlaufe bildenden Fadens an Gegenstén-
den aus der SiiBwarenindustrie zur Bildung von
Christbaumbehang oder dergl., dadurch gekenn-
geichnet, daB auf dem Gegenstand ein leim- oder
Siegelmassetropfen aufgebracht und anschliefiend
der die Schlaufe bildende Faden mittels eines
Stempels in diesen Tropfen hineingedriickt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB der Faden mit einem ihn bedeckenden Etikett



oder dergl. auf den Gegenstand befestigt wird.

Gegen diese Patenterteilung, die noch dem hier ange-
fochtenen Berufungsurteil zugrunde gelegen hat, hatte die
einsprechende Firma 14 Beschwerde erhoben. Nach erneu-
ten Ausecheidungen und weiteren Anderungen der Unterlagen
ist; wihrend der vorliegende Rechtsstreit bereits in der
Revisionsinstanz anhdingig war, der Kligerin schlieBlich
durch den rechiskrdftig gewordenen BeschluB des 6. Senats
(technischer Beschwerdesenat I) des Bundespatentgerichte
von 1. Juni 1962 (6 ¥ 211/61) das nachgesuchite Patent mit
folgenden einzigen Patentanspruch erteilt worden:

Vorrichtung zum maschinellen Anbringen einer
einen Aufhinger bvildenden Fadenschlaufe an Gegen-
stiinden aus der Stfwarenindustrie zum Bilden von
Christbaumbehang, dadurch gekennzeichnet, da8 vor -
einen aus einer Padenzanse (19 bis 21) und einer
Klenn- und Abtrennvorrichtung (11, 12 und 14 bis
16) fiir den Faden (9) bestehenden Schlaufenbildner
eine Auftragsvorrichtung (5, 7) flir die Klebemasse
angeordnet ist und daB ein Zubringer fiir die vom
Vorrat abgetrennte Fadenschlaufe (8) aus einem
Andruckstempel (26) zum Eindriicken der Fadenenden
in den Klebemasseauftrag gebildet ist.

Das Patent hat die Nr. 975 945 erhalten; die Patentschrift
ist am 3. Januar 1963 ausgegeben worden.

2. Die am 27. November 1954 von der Klégerin einge-
reichte Zusatzpatentanneldung H 22 241/XII/81 a war - eben-
falls nach Ausscheidung eines Teils und mehrfacher Anderung
der Unterlagen - am 14. Miérz 1957 in der Auslegeschrift




1 004 537 mit einem Verfahrens- und zwei Vorrichtungsan-
spriichen bekanntgemacht worden, von denen die hier allein
interessierenden Anspriiche 1 und 2 den folgenden Wortlaut
hatten, der auf die damalige Fassung der Anspriiche der
Hauptanmeldung abgestimmt war und der auch noch dem hier
angefochtenen Berufungsurteil zugrundegelegen hat:

1. Verfahren zum maschinellen Befestigen einer

einen Aufhédnger bildenden Fadenschlaufe an Gegen-
stiinden, insbesondere aus der SuBwarenindustrie,
nach dem die Enden der vorher gebildeten Faden-
schlaufe mittels eines Stempels an den Gegenstand
befestigt werden, nach Patentanmeldung H 21 328
XII/81 a, dadurch gekennzeichnet, daB das Aufbrin-
gen der Anhéngerfadenschlaufe auf den Gegenstand
gemeinsam mit dem Klebemittel erfolgt.

2. Vorrichtung zur Durchfithrung des Verfahrens nach
Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen die
Anhéingerfadenschlaufe von oben auf den Gegenstand
driickenden Stempel, der zugleich als Zubringer
fiir das Klebemittel ausgebildet is¢.

”>
e ovsee

Einspriiche gegen diese Zusatzanmeldung waren nicht
erhoben, die Patenterteilung war jedoch bis zur Erledigung
der Hauptanmeldung zuriickgestellt worden. Nachdem das Haupt-
patent erteilt war, ist nach Anpassung der Unterlagen an
dic erteilte Fassung des Hauptpatents das Zusatzpatent
durch BeschluB der Priifungsstelle des Deutschen Patentamts
vom 19. August 1963 unter Wegfall des bekanntgemachien Ver-.
fahrensanspruchs 1 mit folgendem Vorrichtungsanspruch 1 er-
teilt worden, der in seinem kennzeichnenden Teil dem bekannt-



gemachten Anspruch 2 wirtlich entspricht:

1. Vorrichtung zum maschinellen Anbringen eimer
einen Aufhidnger bildenden Fadenschlaufe an Gegen-
ogténden aus der SiiBwarenindustrie zum Bilden von
Christbzumbehang, bei der vor einem aus einer
Fadenzange und einer Klemm- und Abirennvorrichiung
fiir den Faden bestehenden Schlaufenbildner eine
Auftragsvorrichtung fir die Klebemasse angeordnet
und ein Zubringer fiir die vom Vorrat abgetrennte
Fadenschlaufe aus einem Andruckstempel zum Ein-
driicken der Fadenenden in den Klebemasseauftrag
gebildet ist, nach Patent 975 945, gekennzeichnet
durch einen die Anhiéingerfadenschlaufe auf den
Gegenstand driickenden Stempel, der zugleich als
Zubringer fiir das Klebemittel ausgebildet ist.

2. Soeo oo

Das Zusatzpatent hat - wie die Auslegeschrift - die
Nr. 1 004 537 erhalten; die Patentschrift ist am l14. Novem-
ber 1963 ausgegeben worden.

3. Die am 30. August 1954 eingereichte Gebrauchsmugier-~
anneldung H 16 035/81 a GM war von der KlHgerin zuniichst
als Gebrauchsmusterhilfsanmeldung zu der am selben Tag
eingercichten Hauptpatentanmeldung H 21 328 XI1/81 a mit
wortlich der gleichen Beschreibung und wortlich den glei-
chen zwei Verfshrens- und sieben Vorrichtungsanspriichen
eingercicht worden. An 11. Januar 1958 reichte die Klige-
rin eine neuc Beschreibung mit zehn neu gefaBten Vorrich-
tungsongpriichen ein, von denen die in diesem Rechtastreit
allein geltend gemachten zwei ersten Anspriiche folgenden
Wortlaut hatten:



1. Vorrichtung zum Verpacken von SiiBwaren, insbe-~
sondere von kleinen Zucker- oder Schokoladekor-~
pern, dadurch gekennzeichnet, daB die an sich
bekannte Packmaschine zus#tzlich mit einer Faden-
station, d.h. mit einer Einrichtung versehen ist,
die von einer Fadenvorratsrolle, spéter je eine
Aufhﬁngeachlaufe bildende PFadenstiicke abtrennt
und diese unter Zuhilfenahme von Klebemitteln,
wie Leim, Siegelmasse, Marken, Etiketten o.dgl.
auf den bereiis mit der Umhiillung versehenen
Gegenstand befestigt zwecks vollautomatischer
Fertigung von Christbaumschmuck.

2. ¥orrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch
die Kombination einer PFadenabziehvorrichtung, die
den von einer Vorratsrolle kommenden Faden erfaft
und um die zur Bildung einer Aufhéngeschlaufe
erforderliche Liéinge abzieht, mit einem Zubringer
fir den Faden zum bereits mit der Verpackungshiille
versehenen Gegenstand, einen Zubringer fiir ein
Klebemittel, wie leim, Siegelmasse, Marken, Eti-
ketten o0.dgl. zum Befestigen des Fadens auf der
Verpackungshiille und Trennorgane zum Abtrennen des
Fadens, '

3. bis 10. ..s.e

Das Ggbrauchsmuster wurde daraufhin mit dem Anmeldedatum vom
30. August 1954 - zugleich mit der beantragten Verléngerung
der Schutzdauer - unter Nr. 1 761 558 am 13, Pebruar 1958
eingetragen und bekanntgemacht. Das Gebrauchsmuster ist,
wihrend dieser Rechtsstreit bereits in der Revisionsinstanz
anhéingig war, mit Ablauf des 30. Auguat 1960 erloschen und
am 1. Juni 1962 in der Rolle geldscht worden. -
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| Die Beklagte hat eine Stanniolier- und Banderolier-
naschine Typenrceihe RP hergestellt und veririeben, bei der
_ auf maschinellem Wege von einer Rolle ein Stick Faden,
von einer anderen Rolle ein Stiick Tesastreifen abgezogen
und das Stiick Faden in seiner Mitte durch das quer zum
Faden aufgebrachte Stiick Tesastreifen auf dem eingewickel-
ten Christbaunschmuck (oder dgl.) aufgeklebt wird, so daB
der Christbaumschmuck einen Aufhidnger erh#lt, der aus
einen Paden mit zwei freien Fadenenden besteht, die zwecks
-Bildung einer Aufhiéingeschlaufe von Hand miteinander zu ver-
knoten sind. -

Die Kliigerin hat die Auffassung vertreten, ‘daf die
Maschine der Beklagten von den Mitteln der drei genannten
Klageschutzrechte Gebrauch mache. Mit ihrer im Mirz 1958
eingereichten Klage hat sie im ersten Rechitszug zuletzt
beantragt: .

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. es bei Vermeidung einer vom Gericht fiir jeden Fall
der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe in
unbegrenzter Hohe oder Haftstrafe bls zu sechs Mo-
naten zu unterlasaen,

Vorrichtungen zum Verpacken von SiiSwaren, insbeson-
dere von kleinen Zucker- oder Schokoladekirpern ge-
werbsméflig herzustellen, feilzuhalten, in den Ver-
kehr zu bringen oder zu gebrauchen, bei denen .

a) zur maschinellen Hersteilung von Christbaumbehang
eine an sich bekannte Packmaschine zus#étzlich
mit einer Padenstation, d.h. mit einer Einrich-
tung versehen ist, die von einer Fadenvorrats-



‘rolle spiter je eine Aufhdéingeschlaufe bildende
Padenstiicke abtrennt und diese unter Zuhilfenahme
von Klebemitteln wie Leim, Siegelmasse, Marken,
Etiketten oder dgl., auf den bereits mit der Um-
hiilllung versehenen Gegenstand bvefestigt;

.(DBGM 1 761 558, Anspruch 1),

insbesondere wenn die Fadenabziehvorrichtung, die
den von einer Vorratsrolle kommenden Faden erfaBt
und um die zur Bildung einer Aufhédngeschlaufe
erforderliche Linge abzisht, mit einem Zubringer
fiir den Paden zum bereits mit der Verpackungs-~
hiillle versehenen Gegenstand und einem Zubringer
_fir ein Klebemittel wie Leim, Siegelmasse, Marken,
Etiketten oder dgl. zum Befeatigen des Fadens auf
der Verpackungshiille und mit Trennorganen zum Ab-
trennen des Fadens kombiniert ist;
(DBGM 1 761 558, Anspruch 2),

b) mittels eines Stempels unter Zuhilfenahme eines
Klebemittels ein FPadenstiick, aus dem eine Auf-
héingeschlaufe gebildet werden kann, im Bereich
auBerhald der Enden derselben guf der Verpackungs-
hillle des Gegenstandes aufgebracht und befestigt
wird;

(Patentanmeldung H 21 328 XI1I/81 a, Anspruch 1),

insbesondere wenn die Schlaufenenden mit einem
sie bedeckenden Etikett oder dgl. auf dem Gegen-
gstand befestigt werden;

(Patentanmeldung H 21 328 XII/81 a, Anspruch 2),

und/oder

- vor einem Schlaufenbildner ein Zubringer fiir das
Klebemittel angeordnet und ein Andrucksatempel
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zum Andrilicken des Klebemitiels und des PFadens
auf die Verpackungshiille vorgesehen ist, wobei
dieser Andrucketempel zugleich als Zubringer fir
ein Etikett odexr dgl. ausgebildet ist
(Patentanmeldung H 21 328 XII/B1 a, Anspriiche 3
und 4) ,

und/oder

das Aufbringen der Aufhiéingerschlaufe auf den
Gegenstand gemeinsam mit dem Klebemittol erfolgt;
(Zusatzpatentanmeldung # 22 241 X11/81 a,
Anspruch 1),

und/oder

ein die Anhingerfadenschlaufe auf den Gegenstand
driickender Stempel vorgesehen ist, der zugle@ch
als Zubringer fiir das Klebemittel ausgebildet ist;
(Zusatz-Patentanmeldung B 22 241 Xii/81 a,
Anspruch 2);

2. der Kligerin Rechnung zu legen iiber den Umfang der
unter I, 1 gekemnzeichneten Zuwiderhasndlungen unter
Angabe der einzelnen lLieferungen, lLisfermengen,
Abnehmer und Preise;

II. festzustellen, daB die Beklagte verpflichtet ist, der
Kliigerin sémtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr durch
die unter I, 1 gekennzeichneten Handlungen entstanden
ist und noch entstehen wird.

Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie
hat bestritten, daf sie mit ihrer Maschine die Klageschutz-
rechte verletze.
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Das lLandgericht hat die Klage durch Urteil vom 2. Sep-
tember 1958 abgewiesen. In der Begriindung ist im wesentlichen
ausgefithrt, daB die Beklagte von den urspriinglich offenbarten
Gegenstinden der Schutzrechte dexr Kligerin keinen Gebrauch
mache, daB diec von ihr verwendeten Klebestreifen auch kein
Aquivalent zu den in den Schutzrechten der Kligerin genann-
ten Leim- oder Siegelmassetropfen seien, daB ein die ange-
griffene Ausfilhrungsform umfassender allgemeiner Erfindungs-
gcdanke in den Schutzrechten der Klégerin nicht offenbart
sei, und daB, soweit die Unterlagen spiiter getindert worden
seien, der Beklagten zumindest ein Vorbenutzungsrecht zustehe.

Die von der Klégerin dagegen eingelegte Berufung ist
von Oberlandesgericht durch das hier angefochtene Urteil vom
15. Januar 1960 gzuriickgewiesen worden. Im Berufungsrechtszug
hatte die Kldgerin hilfsweise beantragt, ihrem Klagantrag zu
I 1 b) in folgender PFassung stattzugeben:

€8 .... 2u unterlassen, Vorrichtungen .... herzustel-
len ...+ , bei denen

b) mittels eines Stempels unter Zuhilfenahme eines
Klebemittels ein Fadenstiick, aus dem sine Auf-
héngeschlaufe gebildet werden kann, im Bereich -
auferhald der Enden derselben auf der Verpackungs-
hillle dep Gegenstandes aufgebracht und befestigt
wird,
wenn der Schlaufenfaden mit einem ihn bedeckenden
Etikett, Klebestreifen oder dgl. auf dem Gegen-
stand befestigt wird '

und/oder vor einem Schlaufenbildner ein Zubringer
fiir das Klebemittel, auch wenn dieses auf einem
Streifen aufgetragen ist, angeordnet und ein
Andriickstempel zum Andriicken des Klebemittels und
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des Schlaufenfadens auf die Verpackungshiille vor-
gesehen ist '

und/oder wenn dieser Andriickstempel zugleich als
Zubringer fir ein Etikett, einen Klebestreifen
oder dgl. ausgebildet ist

und/oder das Aufbringen des Schlaufenfadens auf .
den Gegenstand gemeinsam mit dem Klebemittel
erfolgt

und/oder ein den Schlaufenfaden auf den Gegenatand
driickender Stempel vorgesehen ist, der zugleich
als Zubringer fiir das Klebemittel ausgebildet ist.

Mit ihrer Revision verfolgt die Kldégerin ihre im Beru-
fungercchtszug gestellten Klagantridge weiter. Mit Rlicksicht
darauf, daB die der Klage zugrunde liegenden Patentschutz-
rechte inzwischen bei der endgiiltigen Erteilung eine andere
Fassung erhalten haben, stellt sie ferner fiir ihren Klagan-
trag zu I 1 b hilfsweise noch folgenden Antrag:

es .... 2u unterlassen, Vorrichtungen .... herzu-~
stellen .... , bei denen

b) eine Zusatzvorrichtung zum maschinellen Anbrin-
gen einer einen Aufhénger bildenden Fadenschlaufe
an Gegensténden aus der SilBwarenindustrie vorge-
sehen ist, durch die

nittels eines Stempels unter Zuhilfenahme eines
Klebemittels ein Fadenstiick, aus dem eine Auf-
héingeschlaufe gebildet werden kann, auf der Ver-
packungshiille des Gegenutandes aufgebracht und
befestigt wird,

vienn der Schlaufenfaden mit einem ihn bedeckenden
Klebestreifen oder dergl. auf dem Gegenstand
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befestigt wird

und vor einem den Faden verformenden Schlaufen-
bildner, der aus einer Fadenzange mit einer
Klemm- und Abtremnvorrichtung fir den Faden be-
steht, ein Zubringer fiir das Klebemittel, auch
wenn dieses auf einem Streifen aufgetragen ist,
angeordnet und ein Zubringer fiir den Faden aus
einem Andriickstempel zum Andriicken des Fadens
in den Klebemasseauftrag gebildet ist

und wenn dieser Andriickstempel zugleich als
Zubringer flir das Klebemittel bzw. den Kliebe-
streifen oder dergl. ausgebildet ist und das
.Aufbringen des Schlaufenfadens auf den Gegen—
stand gemeinsam mit dem Klebemittel erfolgt.

Die Beklagte beantragt, die Revision zuriickzuweisen.

Entscheidungsgrinde:

I. Die nach dem SchluB der letzten miindlichen Verhand-
lung vor dem Berufungsgericht eingetretenen Ver#nderungen
im Bestand und_im Umfana der Klageschutzrechte - also die
Verénderungen, die an den bisher zugrundegelegten Rechten
der Kldgerin aus den bekanntgemachten zwel Patentanmeldun-
gen infolge der endgilltigen Erteilung des Hauptpetents
975 945 und des Zusatzpatents 1 004 537 eingetreten sind,
sowvie die durch das Erldschen des Klagegebrauchsmusters
eingetretene Anderung - sind gemiB der sté#ndigen Recht-
sprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofs
(vgl. Benkard, PatG 4. Aufl. § 47 Rdn. 89), wie von keiner
der Parteien bezweifelt wird, auch in der Revisionsinstanz
zu beachten. Der erkennende Senat muB daher insbesondere
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die beiden Klagepatente seiner Entscheidung in der Fassung
zugrunde legen, die sie nunmehr bei ihrer endgiiltigen Ertei-
lung erhalten haben, und er mu dabei auch den nunmehr ge-
stellten weiteren Hilfsantrag der Klidgerin berficksichtigen,
soveit die darin liegende Anderung gegeniiber den in den
Tatsacheninstanzen gestellten Sachantrigen der Klédgerin
infolge der Veriinderung der Patentrechtslage geboten und
deshald auch in der Revisionsinstanz zuldssig ist (vgl. BGH
GRUR 1962, 577, 576 - Rosensgiichtung -~ zu I 2 a). Das hat

zur Folge, dafl der erkennende Senat nicht lediglich - wie
sonst in der Revisionsinstanz - das angefochtiene Urteil auf
seine Vereinbarkeit mit Recht und Gesetz nachzupriifen hat, -
sondern die auf Verletzung der kldgerischen Schutzrechte
gentiitzte Klage von einer anderen Rechisgrundlage aus beur-
teilen und dabei auch selbstidndig die beiden Klagepatente
in ihrer nunmehrigen Fassung auslegen und ihren Schutzumfang
bestimmen muB, ohne dafiir eine Grundlage im Berufungsurteil
zu haben (vgl. BGH aa0 bei I 2 a) und ) sowie Benkard aal
§ 47 Ran. 89 mit Rdn., 88). Ein Anla8, wegen der von der
Klidgerin behaupteten Verletzung der beiden Klagepatente die
Sache an das Berufungsgericht zurﬁckzuverweisen, besteht
indes nicht, da insoweit sowohl der bei der Auslegung der
beiden Patente zu berlicksichtigende technische Sachverhalt
als auch der auf die angegriffene Ausfiihrungsform beziigliche
technicche Sachverhalt in tatsidchlicher Hinsicht geniigend
aufgeklart sind.

II. 1. Bei der nunmehr durch das Haupipatent 975 945
geschiitzten Erfindung hatte das Berufungsgericht die

Auisabe, dic sich der Erfinder gestellt hat, in Anlehnung
an die am 13, Februar 1958 eingereichte. Faasung der Be-
schreibung darin erblickt, kleine- Gegenstéinde aus der Suf-



- 15 -

warenindustrie wie Schokoladenkbrper zwecks Verwendung

als Baumbehang auf maschinellen Wege mit einer Aufhiénge-
schlaufe zu versehen. Nach der Beschreibung des Patents

in der erteilten PFassung (S. 1 Zeile 5 bis 8 mit Zeile 1
bis 5 der Patentschrift) dagegen liegt der durch das Pa-
tent 975 945 geschiitzten Erfindung die engere Aufgabe
zugrunde, eine Yorrichitung "dieser Art" - d.i. eine Vor-
richtung zum maschinellen Anbringen einer einen Aufhénger
bildenden Fadenschlaufe an Gegenstiéinden aus dexr SliSwaren-
industrie gum Bilden von Christbaumbehang - zu schaffen,
mit der eine auf der Maschine selbst hergestellte Faden-
schlaufe auf das SiiBwarenstiick geklebt wird. Die unter

ITI 1 der schriftlichen Revisionsbegriindung der fritheren
Beschreibung entnommene weitergehende "Aufgabe", die Fer-
tigung von Christbaumbehang der genannten Art zu verein-
fachen, zu verbilligen und zu verbvessern, kann danach,

wie iibrigens auch schon nach der frijheren Beschreibung,
nur als der mit der Erfindung zu erreichende "sogial niitz-
liche Zweck", nichit als die der Erfindung zugrunde liegende
"begtimmte technische Aufgabe" angesehen werden (vgl. dazu
Lindenmaier, PatG 4.Aufl. § 1 Rdn. 25; Benkard aa0 § 1
Rdn. 17).

2. Die Ausfiihrungen des Berufungsgerichts iiber
die Losung der gestellten Aufgabe konnen, weil auf die
frihere Fassung der Anepriiche und der Beschreibung abge-
stellt, jetzt ebenfalls nur noch teilweise herangezogen
werden. Nach der nunmehr maSigeblichen Beschreibung des
Patents 975 945 in der erteilten Fassung (S. 1 Zeile 9
bis 16), die insoweit wortlich mit dem eingigen erteilten
Anspruch ilbereinstimmt, besteht die Losung in einer Vor-
richtung, bei der
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a) vor einem aus

aa) einer Fadenzange und
bb) einer Xlemm- und Abtrennvorrichtung fiir den
Faden

bestehenden Schlaufenbildner .
b) eine Auftragsvorrichtung fiir die klebemasse
angeordnet ist
und

¢) ein Zubringer fiir die vom Vorrat abgetrennte Faden-
schlaufe

d) aus einem Andruckstempel zum Eindriicken der Faden-
enden in den Klebemasseauftrag

gebildet ist.

Von der dem Berufungsurteil zugrunde gelegten Fassung
des damaligen Vorrichtungsanspruchs 3 unterscheidet sich
der jetzt maBgebliche einzige Anspruch allerdings im we-
gentlichen nur darin, daB die sowohl frither als auch jetzt
bei der Beschreibung des Ausfithrungsbeispiels (S. 2
Zeile 62 bis 110 der Auslegeschrift, 8. 2 Zeile 25 bis 72
der Patentschrift) und in den Zeichnungen aufgefiihrten
zwei Teile des "Schlaufenbildners", ndmlich die "Faden-
zange" (19, 20, 21) und die "Klemm- und Abtrennvorrichtung"
(11, 12, 14, 15, 16), jetzt auch im Anspruch selbst ge-.
nannt und daB die Worte "Leim- oder Siegelmasse" an zwei
Stellen durch das Vort "Klebemasse" ersetzt sind.

3. Pur den Schutzumfang des erteilten Patentes
von Bedeutung ist jedoch ferner, daB8 auf Grund eines
Antrags der Patentsucherin in der miindlichen Verhandlung
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vor dem 6. Senat des Bundespatentgerichts am 1. Juni 1962
und einer dem Antrag entsprechenden Verfiigung im Ertei-
lungsbeschluB des 6. Senats vom 1. Juni 1962 .in die Be~
schreibung (8. 1 Zeile 17 bis 20) des Patents im Anschluf
an die Darstellung der Losung die ErklHérung aufgenommen
worden ist, da8 ausschlieflich die Gesamtkombination eller
Merkmale des Patentanspruchs geschiitzt, ein Elementen-
schutz oder ein Schutz fiir Unterkombinationen also ausge-
achlossen sei. Die damit sowohl von der Patentsucherin

als auch von der patenterteilenden Stelle unzweideutig
erkliirte Beschridnkung des Schutzumfangs des Heuptpatents
975 945 ist auch fiir den Verletzungsrichter bindend (vgl.
Benkard aa0 § 6 Rdn. 75 ff m.w.Nachw.). Im Verletzungspro-
zefl kann "der Klégerin daher Schutz nur fiir eine solche
Vorrichtung gewdéhrt werden, bei der - in ihrer Kombination
alle erfindungswesentlichen Merkmale des Patentanspruchs
vorhanden sind, also sowohl ein aus einer Fadenzange und
einer Klemm- und Abtrennvorrichtung flir den Faden beste-
hender Schlaufenbildner als auch eine Auftragsvorrichtung
fiir Klebemasse und ihre Anordnung vor dem Schlaufenbildner
sowie ferner ein Andruckstempel zum Eindriicken der Faden-
enden in den Xlebemasseauftrag, der gugleich den Zubringer
fiir die vom Vorrat abgetrennte Fadenschlaufe bildet. In
der Beachreibung (S. 2 Zeile 97 £ff der Patentschrift)
stehengeblieben ist allerdings auch die schon frither (5.3
Zeile 10 £f der Auslegeschrift) darin enthaltene Bemer-
kung, daB die Erfindung nicht auf die dargestellte und
beschriebene Ausfithrungsform beschrinkt sei, sondern
durchaus Abiénderungen der einzelnen Teile und Merkmele
gulasse, ohne daB damit der Haupterfindungsgedanke verlas-
sen werde. Angeasichts der Erklérung auf S. 1 Zeile 17 bis
20 der Patentschrift kann sich die Bemerkung auf S. 2
Zeile 97 f£f jedoch nicht auf die Weglassung wesentlicher



Merkmale der Gesamtkombination beziehen, sondern nur auf
andere Anderungen, wie Z.B. die auf S. 2 Zeile 102 ff
der Patentschrift (= S. 3 Zeile 14 ff der Auslegeschrift)
erwviithnte zusédtzliche Anbringung eines schwenkbaren
Sterpels, der aus einem Etiketten- oder Markenstapel je-
weils ein Etikett oder eine Marke iibernimmt und nach dem
Andriicken des Fadens auf die beleimte Stelle preBt oder
vor den Andriicken des Schlaufenendes zwischen dieses und
den Andruckstempel (26) dbringt. ‘

4. Im Hinblick auf die mit der endgiiltigen Patent-
erteilung eingetretenen Anderungen der Schutzrechtslage
braucht hier nicht mehr niher auf die Aws fiihrungen des
Berufungsgerichts zu den fritheren Patentanspriichen, na-
mentlich zu den fritheren Verfahrensanspriichen, und auf
die in der schriftlichen Revisionsbegriindung dagegen er-
hobenen sachlichrechtlichen und verfahrensrechtlichen .
Riigen eingegangen zu werden. Denn jedenfalls wird der
nunnehy - nzize Vorrichtunessnsnmruch im endgiiltig erteil-
ten Patent 975 945, wie der erkennende Senat unter Heran-
zichung der einschligigen Ausfiihrungen des Berufungsge- .
richts selber zu beurteilen vermag, durch die mit der
Klage angegriffene Ausfiihrungsform der Beklagten nicht
verletzt. |

a) Bei der angegriffenen Ausftihrungsform der Beklag-
ten fehlen nach den auf diese Ausfiihrungsform besziiglichen
tatstichlichen Peststellungen dea Berufungsgerichis
sunindest folgende Merkmale der durch das Patent 975 945
_geschiltzten Gesamtkombination: ein (aue einer Fadenzange
und einer Klemm- und Abtrennvorrichtung fiir den Faden be-
stehender) Schlaufenbildner, eine Auftragsvorrichtung flir
Klcbemasse, ein Andruckstempel, der die Fadenenden in '

e B S
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¢ e g

Padenschlaufe.

DaB der Faden der Ausfiihrungsform der Beklagten, wie
von der Revision geltend gemacht, auf jeden Fall bei sei-
ner Verwendung durch Verknotung von Hand zur "Schlaufe®
wird, ist zumindest gegeniiber der jetzt erteilten Fassung
des Patents 975 945 unerheblich, da hier schon bei der
Aufgabenstellung (S. 1 Zeile 5 ff) von einer "auf der Ma-
schine selbst hergestellten Fadenschlaufe" und auch im iibri-
gen, wie schon friiher, mehrfach ausdriicklich von einem
"Schlaufenoildner", also einer Vorrichtung, die maschinell
eine Schlaufe bildet, und dem maschinellen "Anbringen" einer
"Fadenscﬁlaufe“, also eines bereits beim maschinellen
Anbringen zur Schlaufe gebildeten Fadenstiicks, sowie vom
Iindricken der Fadenenden in den Klebemasseauftrag gespro-
chen wird. Das in seiner Mitte durch einen Tesastreifen
auf dem Gegenstand oder seiner Umhilllung gehaltene Faden-
stick der Ausfilhrungsform der Beklagten mit seinen beider-
seits des Tesastreifens offenen Enden ist weder im Sinne
der Aufgabe noch im Sinne der Lisung des Klagepatents eine
"Fadenschlaufe'., Das Fadenstiick der Beklagten ist entgegen
der Meinung der Revision auch nicht eine - in verschlech-
terter Auwsfilhrung - “aufgeschnittene Schléufe", und es
ist auch dann noch nicht eine "Schlaufe" im Sinne des
Klagepatents, wenn es infolge einer metallischen Beigabe
eine ihm auf der Maschine gegebene Form beh#lt, die seine
Verknotung zur Schlaufe von Hand erleichtert. Deshalb ist
schlieBlich auch die doppel - T - f6rmig ausgebildete
rotierende "Fadenzufilhrungs"-Scheibe der angegriffenen
Ausfiihrungsform kein "Schlaufenbildner" im Sinne des
Klagepatents, da sie keine Padenschlaufe bildet, die als
auf der Maschine selbst hergestellte Schlaufe nach Verkle-~
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bung ihrer Enden als geschlossene  Schlaufe die Gesamtvor-
richtung verléBt. Ob der Faden widhrend des Arbeitsganges
auf der rotierenden Scheibe voritbergehend eine Form an-
nimmt, in der man eine Schlaufe sehen kinnte, ist im Sinne
von Aufgabe und Losung des Klagepatents unerheblich.

Dafl bei der angegriffenen Ausfithrungsform eine
r"pAuftragsvorrichtung fiir Klebemasse" vorhanden wére und
ein "Klebemasseaufitrag" im Sinne des Klagepatents verwen-
det wiirde, kann der Revision nicht zugegeben werden. Es mag
zwar sein, daB bei der Ausfilhrungsform der Beklagten, wie
in der Revisionsverhandlung von der Klégerin vorgetragen,
atatt des Tesastreifens ein erst auf der Maschine selbst
nit Klebemasse zu versehender. Papiersireifen verwendet
werden kdnnte. ohne da8 diese Maschine dann im iibrigen
wesentlich verdndert werden miiBte. Tatsfichlich aber wird
eben ein fertiger ggggstreifeh verwendet, der bereits mit
Klebemasse verschen ist, sodaB eine Aufiragsvorrichtung
{fiir Klebemasse bei der Ausfithrungsform der Beklagten weder
vorhanden zu sein braucht noch vorhanden iat.

b) Auf die Erwigungen des Berufungsgerichts dariiber,
ob bereits denjenigen Teilgedanken der Patentanmeldung,
die von der Beklagten benutzt werden, ein Schutz gewéhrt
werden konnte, und auf die in der schrif tlichen Revisions~
begriindung dagegen erhobenen Angriffe braucht hier schon
deshalb nicht mehr eingegangen zu werden, weil das erteilte
Patent nach dem bei der Erteilung sogar in die Beschreibung
(S. 1 Zeile 17 bis 20) aufgenommenen ausdriicklichen Verzicht
der Patentinhaberin keinen Flementenschutz oder Schutz fiir
Unterkombinationen gewiihrt (vgl. daszu Benkard aal § 6 Rdn.77,

80, 99 m.w.Nachw. ).



-21 -

¢) Der Gewdhrung eines Schutzes gegen #guivalente
Ausfithrungsformen wilrden allerdings der hier erklérte Ver-
zicht der Patentinhaberin und die hier erfolgte, dem Ver-
zicht entsprechende Einschrinkung der Patenterteilung nicht
entgegenstchen, vorausgesetzt nur, da8 glle Merkmale des
Patentanspruchs in ihrer Gesamtkombination, sel es unmit-
telbar oder in Hquivalenter Ausfihrungsform, verwirklicht
sind. Schon an dieser Voraussetzung aber fehlt es hier.
Denn selbst wenn das eine oder das andere Merkmal des
Anspruchs des Klagepatents von der Beklagten in #quivalen-
ter Form verwirklicht wiirde, so wiirde es doch wieder an
der Verwirklichung anderer Merkmale fehlen. Dariiber hinaus
aber kann die von der Kligerin hier behauptete Xquivalenz
auch nicht anerkannt werden.

Die Klégerin ist der Meinung, daB der bei der Aus-
filhrungsform der Beklagten verwendete Tesastreifen und das
Befestigungsmittel des Klagepatents, d.i. der Klebemasse-
auftrag, sowie die Abldufe der Befestigungsvorginge bei
der Ausfilhrungsform der Beklagten und nach dem Klagepatent
technisch und patentrechtlich Hguivalent seien. Eine Xqui-
valenz, d.h. eine Gleichwirkung der Losungsmittel im Sinne
des in seiner Tragweite durch Auslegung zu ermittelnden
Erfindungsgedankens (BGH GRUR 1960, 478, 481 bei 3 - Block-
pedale -), liegt hier jedoch nicht vor. Der erkennende
Senat tritt insoweit gegeniiber dem Vorbringen der Revision
-den von Rechtsirrtum freien und auch in bezug auf das nun-
mehr erteilte Patent zutreffenden Ausfithrungen des Beru-
fungsgeriohts bei. Die Verwendung eines Tesastreifems kann
zvar, wie das Berufungsgericht ausfithrt, bei manchen Vor-
richtungen der Verwendung eines fliissigen "Leim~ oder
Siecel massetropfens" (im Sinne der Anaprtiche 1 und 3 der
Auslegeschrift) - bzw. einer "Klebemasse" (im Sinne des
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Ansprucho des erteilten Patents) - gleichwertig sein. Hier
aber ist sie es nach der gutreffenden Auffassung des Beru-
fungsgerichts nicht. Denn der Tesastreifen verklebt bei
der angegriffenen Ausfithrungsform nicht die Enden des Faden-
otiicks mit dem Gegenstand oder dessen Uwhiillung, sondern
nur die Mitte des Fadenstiicks und bildet somit auch keine
(auf der Maschine selbst hergestellte) "Fadenschlaufe". Er
konnte das auch nicht tun, weil seine Klebewirkung so
gering ist, daB die nur von ihm gehaltenen Fadenenden sich
bei Zugbeanspruchung zu leicht ldsen wilrden. Es kann inso-
weit auch nicht von einer "verschlechterien Ausfithrungs-
form" gesprochen werden, da eine maschinell gebildete -
Schlaufe hicer nicht nur iiberhaupt nicht exreicht werden
kann, sondern garnich{ erreicht werden soll. Die Ausfith-
rungsform der Beklagten geht nicht nur einen anderen Weg,
sondern fiihrt auch zu einem anderen Er=z ugnis, das gegen-
tiber dem mit der Vorrichtung der Kldgerin zu erzielenden
Ergeugnic Nachteile habéen mag, aber auch Vorteile haben
kann.

d) Die Klégerin kann sich auch nicht mit Erfolg auf
den Schutz eines allmemginen Erfindunzsgedankens berufen.
Als allgemeinen Erfindungsgedanken, der sowochl dem Klagepa-
tent (in der nunmehr erteilten Fassung) zu entnehmen sei
als auch die angegriffeme Ausfiihrungsform umfasse, hat die
Revision der Klégerin in der miindlichen Verhandlung in
erster Linic den Gedanken bezeichnet, mittels des im Klage-
patent heschriebenen Schlaufenbildners bzw. der bei der -
Ausfiihrungsform der Beklagten verwendeten doppel - T - for-
nigen rotierenden.Scheibe den Arbeifsweg der Padenzange zu
verkiirzen und damit den Arbeitsgang zu beschleunigen sowie
die Bahlénge der Gesamtvorrichtung zu verringern. Ein sol-
cher Erfindungsgedanke ist dem Klagepatent jedoch nicht zu
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entnehmen und widre jedenfalls durch das Klagepatent nicht
geschiitzt; in der Beschreibung (S. 2 Zeilen 21 ff) ist
vielmehr ausdriicklich bemerkt, daB die Vorrichtung zum
Bilden der Padenschlaufe fiir sich allein an anderer Stelle
beschrieben sei und hier nur im Zusammenwirken mit der
Klebevorrichtung erléutert werde. Dariiber. hinaus wiirde-der
Gewdhrung eines Schutzes filr einen solchen allgemeinen
Erfindungsgedanken im Streitfall entgegenstehen, daB in
der Ausfilhrungsform der Beklagten, selbst wenn dabei der
genannte Erfindungsgedanke benutzt sein sollte, doch nicht
alle Merkmale des Klagepatents verwirklicht sein wiirden,
wie dies nach der im Erteilungsverfahren vorgenommenen
Beschrédnkung des Schutzumfangs des Klagepatents erforder-
lich wiire. Der von der Revision in der miindlichen Verhand-
lung ferner bezeichnete Erfindungsgedanke, eine Schlaufe
80 herzustellen, daB sie dann von Hand gebildet werden
konne, kann schon deshalb nicht als allgemeiner Erfindungs-
gedanke dem Klagepatent zu entnehmen sein, weil er in Auf-
gabe und Losung gerade dessen Gegenteil bedeuten wiirde
(vgl. Benkard aa0 § 6 Rdn. 49 m.w.Nachw.).

‘ e) Inwiefern, wenn die angegriffene Ausfiihrungsform
nicht unter das Klagepatent f#llt, der Klage mit dem
Rechtoinstitut der "abhingigen Erfindung" - dessen Beach-
tung die Klégerin auf S. 4 ihres zweitinstanzlichen
Schriftsatzes vom 23. September 1959 gefordert hatte und
dessen Nichtbeachtung die Revision in der schriftlichnen
Revisionsbegriindung gerfigt hat - zum Erfolg verholfen wer-
den konnte, ist nicht ergichtlich.

L)

I1I. Das Zusatzpatent 1_004 537 schittzt in der jetzt
erteilten Fassung ebenfalls nicht mehr (auch) ein Verfahren,

sondern nur noch Vorrichtungen, Auch zum Zusatzpatent sind
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daher die auf das Verfahren beziiglichen Ausfithrungen im
Berufungsurteil und in der schriftlichen Revisionsbegriin-
dung jetzt gegenstandslos geworden.

Was die allein erteilten Vorrichtungeanspriiche an-
langt, so liegt nech der insoweit 1nha1t11ch im wesentli-
chen unveréndert gebliebenen Beschrelbung (S. 1 Zeile 14
bis 19 links der Patentschrift, 5. 1 Zeile 18 bis 25 11nks
der Auslegeschrift) der im Zusatzpatent 1 004 537 geschiitz-
ten Erfindung die Aufgabe zugrunde, vei einer Vorrichtung
nach den Hauptpatent 975 945 die Organe flir den Leimauftrag
und das Eindriicken der Schlaufenenden in denselben zu ver-~
einfachen sowie den maschinellen Aufwand herabzusetzen
und schliefllich die dafiir erforderlichen Steuermechaniasmen
zu vereinfachen. Die lLosung besteht nach dem auch im Wort-
laut unveriindert gebliebenen kennzeichnenden Teil des '
eroten Vprrichtungsanspruchs darin, daB der die Anhinger-
fadenachlaufe auf den Gegenstand driickende Stempel zugleich
als Zubringer fiir das Klebemittel ausgebildet ist.

Auch von dieser Lehre des Zusatzpatemts macht die
angegriffene Ausfilhrungsform der Beklagten keinen Gebrauch.
Zuniéchst .einmal fehlen, wie oben zu II 4 a ausgeflihrt, bei
der angegriffenen Ausfilhrungsform mehrere Merkmale der durch
das Houptpatent 975 945 geschiitzten Gesamtkombination, deren
Herkmale bei dem Zusatzpatent 1 004 537 sémtlich im Oberbe-
griff des Anspruchs 1 aufgefiihrt sind. Es fehlen bei der
angegriffenen Ausfiihrungsform zumindest aber auch zwei der
im Kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 des Zusatzpatents
aufgefilhrten Nerkmale: eine "Anhiingerfadengghlaufe" im Sinne
des Anspruchs 1 des Zusatzpatents wird, wie schon das Beru-
fungegericht in diesem Zusammenhang bemerkt hat und sich °
ferner aus den Ausfiihrungen oben zu II 4 a ergibt, mit der
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angegriffenen Vorrichtung nicht hergestellt; und unter dem
in kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 des Zusatzpatents
. genannten "Klebemittel" kann infolge des Zusammenhangs mit
denn Oberbegriff nur eine von einer "Auftragsvorrichtung"
aufzutragende "Klebemasse" verstanden werden, fir die,
weil sie bei der angegriffenen Ausfilhrungsform nicht ver-
wendet wird, es hier auch an einem "Zubringer" fehlt. DaB
der bei der angegriffenen Vorrichtung zu verwendende Tesa-
streifen nicht mit der nach dem Klagepatent zu verwenden-
_ den Klebemasse und damit auch der Zubringer fiir den Tesa-
streifen bei der angegriffenen Vorrichtung nicht mit dem
Zubringer fiir das Klebemittel nach dem Klagepatent "gleich-
wirkend"im Sinne des quindungsgedankena ist, ergibt sich
auch in bezug auf das Zusatzpatent bereits aus den Ausfih-
rungen oben zu II 4 ¢ zum Hauptpatent. Die Frage, ob die
Lehre des ersten Vorrichtungsanspruchs des Zusatzpatents
iiberhaupt erfinderisch ist, wédre entgegen einer dahin auf-
zufasuenden Bemerkung des Berufungsurteils im Verletzungs-
prozeB allerdings nicht zu priifen.

IV. Da demnach die angegriffene Ausfithrungasform der
Beklagten weder das Hauptpatent 975 945 noch das Zusatz-
patent 1 004 537 der Kligerin verletzt, ktnnen die mit der
Klage geltendgemachten Unterlassungs- und Schadenersatz-
anspriiche auf diese beiden Klageschutzrechte mit Erfolg
nicht gestiitzt werden, und zwar weder nach den urspring-
lich gestellten Antriégen noch nach den in der Berufungs-
und in der Revisionsinstanz gestellten Hilfsantridgen zu
I 1 Db in Verbindung mit I 2 und II.

V. Das Gebrauchsmuster 1 761 558 der Klégerin kommt,
da es mit Ablauf des 30. August 1960 erloschen ist, nicht

mehr als Grundlage fiir einen Unterlassungsanspruch in Be-
tracht.
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Ob die geltendgemachten Schadenersatzangpriiche
- wenigstens teilweise ~ hierauf gestiitzt werden kénnten,
kann dagegen vom Revisionsgericht nicht abschlieflend beur-
teilt wexrden.

Das Berufungsgericht hat zur Begrilndung dafiir, da8
auch das Klagegebrauchsmuater 1 761 558 die Klaganspriiche
nicht rechtfertige, ausgefilhrt: Die Anmeldung dieses
Gebrauchsmusters sei mit der urspriinglichen Patentanmel-
dung H 21 328 XII/81 a inhaltsgleich; sie offenbare infol-
gedessen auch nicht mehr als diese. Die urspriingiich ein-.
gereichten Anspriiche des Gebrauchsmusters, von denen die
Anspriiche 1 und 2 als Verfahrensanspriiche dem Gebrauchs-
musterschutz ohnehin nicht zugiénglich seien, deckten sich
mit den urspriinglich eingereichten Patentansvriichen, die
die Beklagte nicht gegensténdlich verwirkliche. Die Klége~
rin habe zwar am 11, Januar 1958 neue Schutzanspriiche, fiir
das Gebrauchsmuster eingereicht. Nach sténdiger Rechtspre-
chung seien filr den Schutzbereich von Gebrauchsmustern je-
doch nicht die Anspriiche mafigeblich, sondern die Gebrauchs-
musterunterlagen in ihrer Gesamtheit. Die welte Fassung
insbesondere der nachgereichten Anspriiche 1 und 2 sei daher
unbeachtlich. Es komme darauf an, was die urspriingliche
Anmeldung an Erfinderischem offenbart habe. Das sei eine
Konstruktion, die die Beklagte nicht benutze, wie sich
aus den vorangegangenen Ausfithrungen zur Pgtentanmeldung
H 21 328 XI1/81a ergebe.

Hieran ist zwar richtig, da8 bei einem Gebrauchs-
muster der Inhalt der Anspriiche an sich nicht die gleiche
Bedeutung hat wie bei einem Patent, 2u ihrer Auslegung
viclnehr der Inhalt der Unterlagen in seiner Gesamtheit
heranzuziehen ist (BGH GRUR 1957, 270 - Unfall-Verhiitungs-
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schuh -; vgl. auch Winkler, GRUR 1958, 205 ff). Hierauf
kommt es im Streitfall jedoch zundéichst nicht entscheidend
an. Denn eine Besonderheit des Streitfalls liegt darin,

dafl die Kligerin ihr Klagbegehren, soweit sie es auf das
Gebrauchsmuster stiitzt, garnicht auf die urspriinglich ein-
gereichten Unterlagen mit den darin enthaltenen Schutzan-
spriichen, sondern auf die erat am 11. ‘Januar 1958 einge-
reichten, der Eintragung und Bekanntmachung zugrundeliegen-
den neuen Unterlagen mit den von den urspriinglich vorgeleg-
ten Schutzanspriichen erheblich abweichenden neuen Schutzan-
spriichen 1 und 2 stiitzt, mit denen ihre Klagantriéige (zu I

1 a in Verbindung mit I 2 und II) insoweit fast wortlich
iibereinstimmen. Mit der Stelluné der so gefdRten Antrége
und auch.in der dazu gegebenen Begriindung (Klageschrift
vom 5. Mirz 1958 S. 8 und 16, Berufungsbegriindung vom

21. Januar 1959 S. 16/17) hat die Xl#gerin zum Ausdruck ge-
bracht, daR sie gerade den in den Schutzanspriichen 1 und 2
vom 11l. Januar 1958 bezeichneten Erfindungegegenstand als
durch das Gebrauchsmuster geschiitzt ansehe und die Benut-
zung gerade dieses Erfindungsgegenstandes durch die Be-
klagte als Verletzung ihres Gebrauchsmusters verfolgen
wolle. Es wére daher - jedenfalls zun#dchst - nicht zu pri-
fen gewesen, ob der in den urspriinglichen Unterlagen offen-
barte, sondern ob der in den Schutzanspriichen 1 und 2 vom
11. Januar 1958 begeichnete Erfindungsgegenstand gebrauchs-
musterschutzfihig war. Diese Priifung, zu der das Berufungs-
urteil keine Auafithrungen enthdlt, kann vom Revisionsgericht
nicht nachgeholt werden. Da den Schutzanspriichen 1 und 2
vom 11. Januar 1958, soweit sie einen anderen Gegenstand
haben als in den urspriinglichen Unterlagen offenbart, aber
nur die Prioritédt vom 1ll. Januar 1958 zukommt, wiirde die
Prifung der Schutzfihigkeit dieser Anapriiche allerdings
entbehrlich sein, wenn der Beklagten, wie anscheinend vom
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Landgericht angenommen, insoweit ein Vorbenutzungsrecht
im Sinne der §§ 5 Abs. 4 GebrMG, 7 Abs. 1 PatG zustehen
sollte. Aber auch hierilber enthidlt das Berufungsurteil
keine Ausfilhrungen, auch nicht in der Form der Bezugnahme
auf die entsprechenden Auwafiihrungen des Landgerichts.

Da demnach die Frage der Verletzung'deé Klage-
gebrauchemusters 1 761 558 durch die hier angegriffene
Ausfiihrungsform der Beklagten vom Revisionsgericht noch
nicht abschliefiend beurteilt werden kann, muBite das Beru-
fungsurteil insoweit aufgehoven und die Sache zur ander-
weiten Verhandlung und Entscheidung insoweit an das Beru-
fungsgericht zuriickverwiesen werden, als die geltendge-
machten Schadenersatzanspriiche (Klagantrag I 2 auf Verur-
teilung zur Rechnungslegung und XKlagantrag II auf Feststel-
lung der Schadenersatzpflicht) auch fiir die Zeit abgewie-
gen worden sind, in der sie auf das Xlagegebrauchsmuster
gestiitzt sein konnen, d.i. flir die Zeit von der Eintra-
gung des Gebrauchsmusters (13. Pebruar 1958) bis zu seinem
Erloschen infolge Zeitablaufs (30. August 1960). Ob die
Beklagte, falls eine Verletzung des Klagegebrauchsrusters
durch sie festgeatellt wird, wihrend des gesamten Zeit-
rauns schuldhaft gehandelt hat, wire gegebenenfalls noch
gesondert zu priifen.

VI. Nach alledem war in der Sache zu erkennen wie
geschehen.

Da die Entscheidung iliber die Kosten des Rechts-
streits von dem noch ungewisnen Ausgang des zuriickverwie-
cenen Teils des Rechisstreits abhéngt, war auch die Kosten-
" entscheidung der Vorinstanz aufzuheben und die Entschei-
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dung iiber die Kosten der Revision dem Berufungsgericht zu
ibertragen.

Dr.Nastelski Bock Spreng Loscher Schneider



