Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG § 47 Abs., 2 ,
Elektrolackieren II

a) Schon im Verfahren auf PFeststellung der Schadenser-
satzpflicht aus einer Patentverletzung ist zu kléren,
ob grobe oder einfache Fahrlidssigkeit vorliegt.

b) Anderseits ist der Verletzungsrichter im Verfahren
liber die Feststellung der Schadensersatzpflicht im
allgemeinen auf die Feststellung des Verschuldens
und der Verschuldensform beschrénkt; er ist nicht
verpflichtet und in aller Regel auch nicht in der
Lage, bei Bejahung nur leichter Fahrlédssigkeit ilber
die Frage der Anwendung der Kannvorschrift des
§ 47 Abs. 2 Satz 2 PatG zu befinden.

BGH, Urt. v. 6. Juli 1967 -~ Ia ZR 59/65 - OLG Diisseldorf
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Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf
die miindliche Verhandlung vom 6. Juli 1967 unter Mit-
wirkung des Senatspriéisidenten Prof. Dr. Nastelski und
der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, ClaBen und
Schneider |

fiir Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 2, Zivil~
genats des Oberlandesgerichts Diisseldorf wvom
18. Juni 1965 wird auf Kosten der Beklagten
mit der MaBgabe zuriickgewiesen, daf3 der Unter-
lassungsanspruch sich in der Hauptsache erledigt
hat und daB die Verpflichtung der Beklagten zur
Rechnungslegung und die Feststellung ihrer Scha-
densersatzpflicht sich auf die Zeit bis zum
4. Mdrz 1967 einschlieBlich beschrénkt.

VYon Rechts wegen

Tgtbestand:

Die Kl&gerin war Inhaberin des am 4. Mdrz 1949 un-
ter Inanspruchnahme der US~Prioritét vom 5. Mirz 1948
angemeldeten Patentes Nr. 975 380, das ein Verfabren
und eine Vorrichtung zum gleichméBigen Uberziehen von
Gegensténden mit Hilfe eines elektrostatischen Feldes
betrifft. Die Anmeldung war am 12, April 1951 bekannt-
gemacht, die Erteilung des Patentes nach Durchfilhrung
von sechs Einspruchsverfahren am 26, Januar 1961 vom
Beschwerdesenat des Deutschen Patentamtes beschlossen
worden. Nach 18-jdhriger Schutzdauver (§ 10 PatG) und
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erst nach ErlaB des in der vorliegenden Sache ergan-
genen Berufungsurteiles vom 18. Juni 1965 ist das
Klagepatent am 4. Mérz 1967 erloschen. Zuvor hatte

der erkennende Senat in dem von der jetzigen Beklag-
ten zu 2 angestrengten Nichtigkeiltsverfahren durch
Zurlickweisung der Berufung das Klagepatent durch sein
am 23, Februar 1967 verkiindetes Urteil -~ Ia ZR 7/64 -
mit den erteilten Anspriichen bestédtigt. Diese Anspriiche
lauten:

1. Verfahren zum gleichm#Bigen Uberziehen von
Gegensténden mit einem flissigen Uberzugs-~
mittel, das in geregelter Menge einer gegen-
iiber den Gegenstinden eine Potentialdiffe-
renz aufweisenden Verteilervorrichtung zuge-
fihrt, unter dem EinfluB des elektrostati-
schen Feldes ohne Verwendung von Druckluft
versprilht und in fliissigem Zustand auf den
Gegenstinden niedergeschlagen wird, dadurch
gekennzeichnet, daB das liberzugsmittel in
Form eines gleichmdfiig diinnen Filmes auf der
Innenseite eines gegebenenfalls sich drehen-
den glockenfdrmigen oder ringftrmigen Korpers
verteilt und von dessen glatt und messerar-
tig ausgebildeter Kente verspriiht wird.

2. Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens
nach Anspruch 1, gekenngeichnet durch einen
Zerstiduberkopf mit einer ausgedehnten Durch-
gangsoffnung, die durch einen Teil mit der
Entladekante und einen Innenteil gebildet
wird.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zelchnet, daB der die Entladekante tragende
Teil und der Innenteil zwecks Anderung der
GréfBe des Durchgangs zueinander verstellbar
sind.

4, Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, daB dexr Teil mit der Entla-
dekante und der Innenteil eine enge Durch-
laBdffnung fiir das {iberzugsmittel bilden,
wobei sich einer der Teile in Richtung auf
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den mit der Fliissigkeit zu iiberziehenden
Gegenstand iiber den anderen Teil hinaus er-
streckt und in einen diinnen Vorsprung aus-
lauft.

Die in Frankreich ansidssige Beklagte zu 2 stellt
Handspritzpistolen zum Lackieren von Gegensténden her.
Bei diesen Ger&ten wird der Lack in geregelter Menge
einer Verteilervorrichtung zugefiihrt, die aus einem
glockenformigen Korper mit glatter und messerartiger
Kante besteht. Dieser Korper dreht sich mit ca. 2 900 U/m
und weist gegeniiber den zu iiberziehenden Gegensténden
eine Potentialdifferenz auf, Derartige Spritzpistolen
werden von der Beklagten zu 2 an die Beklagte zu 1 ge-
liefert, die sie als Generalvertreterin in der Bundes-
republik vertreibt.

Die Kldgerin hat vorgetragen, die Beklagten ver-
letzten rechtswidrig und schuldhaft das Klagepatent, da
bei ihren Spritzpistolen die Lehre des Klagepatentes ge-
genstindlich benutzt werde.

Die Beklagten haben sich zun#chst damit verteidigt,
die Lehre des Klagepatentes sei nicht schutzfihig.

Das Landgericht hat gegensténdliche Verletzung des
Klagepatentes bejaht und unter Abweisung des weitergehen-
den Klageantrages, der die Herstellung betraf, die Be-
klagten verurteilt,

es bel Vermeidung von Strafen gu unterlassen, von
Hand zu betdtigende Spritzpistolen zum Uberziehen
von Gegenstidnden mit einem fliissigen Uberzugsma-
terial mit Hilfe eines elektrostatischen Feldes
in der Bundesrepublik gewerbsméBig in Verkehr zu
vt sbringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen, bei de-
nen das fllissige Uberzugsmaterial in geregelter
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Menge einer gegeniiber den zu iliberziehenden Gegen-
stidnden eine Potentialdifferenz aufweisenden Zer-
staubervorrichtung zugefithrt, unter dem EinfluB
eines elektrostatischen Feldes ohne Verwendung
von Druckluft verspritht und in flilissigem Zustand
auf den Gegenstinden niedergeschlagen wird, wo-
bei das Uberzugsmaterial in Form eines gleichmiBig
diinnen Films auf der Innenseite eines sich drehen-
den glockenfdrmigen Kbrpers verteilt und von des-
sen glatt und messerartig ausgebildeter Kante ver-
spritht wird.

Ferner hat das Landgericht die Beklagten zur Rechnungs-
legung fiir die Zeit ab 26. April 1951 verurteilt und
hat ihre Schadensersatzpflicht festgestellt.

Die Beklagten haben Berufung eingelegt und im Beru-
fungsverfahren nicht nur die Schutzfdhigkeit des Klage-
patentes, sondern auch seine Benutzung bestritten: Der
Durchschnittsfachmann entnehme nidmlich dem Klagepatent,
daf das Absprihen der Flissigkeit allein unter dem Ein-
fluB des elektrostatischen Feldes erfolgen solle; dem-
gegeniiber werde aber bei der angegriffenen Pistole das
Absprilhen wesentlich durch die Fliehkraft bewirkt.

Das Qberlandesgericht hat ein schriftliches Gutachten
eingeholt, den Sachverstindigen miindlich vernommen und
sodann durch Urteil vom 18. Juni 1965 die Berufung der
Beklagten zuriickgewiesen.

Mit der hiergegen'eingelegten Revision beantragen
die Beklagten Abédnderung des Berufungsurteils und Klage-
abwelsung, hilfsweise Aufhebung und Zuriickverweisung.
Die Kldgerin hat in der Revisionsverhandlung erklidrt,
daB der Unterlassungsanspruch durch Erlsschen des Kla-
gepatents mit Ablauf des 4. Mdrz 1967 in der Hauptsache
erledigt sei; dem sind die Beklagten beigetreten. Die
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Kldgerin hat deshalb zuletzt beantragt, die Revision
guriickzuweisen mit der MaBligabe, daB die Klageanspriiche
hinsichtlich der Rechnungslegung und der Feststellung
der Schadensersatzpflicht auf die Zeit bis zum 4. Mérz
1967 begrenzt sind.

Entscheldungsgriinde:

I. Die durch Erldschen des Klagepatents eingetre-
tene Verénderung der Patentlage ist in der Revisions-
instanz zu beachten (Benkard, 4. Aufl. § 47 PatG Rdn. 3
m.Nachv.). Die Parteien haben dem durch Anderung der
Antrége Rechnung getragen.

II. 1. Das Berufungsgericht hat das Klagepatent wie
folgt ausgelegt:

Der Erfinder habe sich vor allem die Aufgabe ge-
stellt, schon bekannte Verfahren und Vorrichtungen zum
berziehen von Gegenstinden auf elektrostatischem Wege
durch moéglichst weitgehende Vermeidung derjenigen Fak-
toren zu verbessern, die bisher zu unregelm#fiiger Strah-
lenbildung und zur Bildung nicht niedergeschlagener Teil-
chen gefiihrt hdtten. Bei der Losung gehe der Erfinder aus
von einem Verfabren,(a) bei dem das tberzugsmittel in
geregelter Menge einer Verteilervorrichtung zugefiihrt
werde, die gegeniiber den zu iiberziehenden Gegenstinden
eine Potentialdifferenz aufweise, (b) bei dem das Mittel
"unter dem EinfluB des elektrostatischen Feldes ohne Ver-
wendung von Druckluft verspriiht" und (c¢) alsdann in flils-
sigem Zustand auf den Gegensténden niedergeschlagen wer-
de. Erfindungsgemdf solle bei einem derartigen Verfahren
der Zerstduberkopf in der Weise verbessert werden, daB



(d) als Verteilervorrichtung ein glockenformiger oder
ringformiger Korper mit glat!l und messerartig ausge-
bildeter Kante verwendet werde, (e) das Uberzugsmittel
auf der Innenseite dieses Korpers in Form eines gleich-~
médfBig dinnen Films verteilt und von der Kante verspriiht
werde, (f) wobei der glocken- oder ringformige Kdrper
sich "gegebenenfalls" drehen konne.

Nach der insoweit iliberzeugenden Ansicht des Sach-
verstidndigen entnehme der Durchschnittsfachmenn dem Kla-
gepatent als gegenstindliche Lehre ein Verfshren, beil
dem es "geniige", das etwaige Drehen des Verteilerkopfes
zur Bildung cines gleichméfig diinnen Lackfilms gzu ver-
wenden und das Absprithen des Lackes "praktisch allein
unter dem EinfluB des elektrostatischen Feldes und
nicht etwa zugleich unter dem EinfluB weiterer Kréfte
durchzufiihren'.

Zur Begriindung seiner Auslegung verweist das Beru-
fungsgericht auf mehrere Stellen der Beschreibung (S. 2
Z. 15 ff, 89 ff; S. 5 Z. 33 ff, 48). Diese Auslegung
stehe auch im Einklang mit den Angaben der jetzigen Kla-
gerin im Erteilungsverfahren, wo wlederholt betont wor-
den sei, nach der Lehre des Patentes "konne" die Zer-
stdubung ~ anders als bei einigen vorbekannten Verfahren -
"allein durch das elektrostatische Feld" erfolgen. Auch
im Erteilungsbeschlufl und insbesondere im Urteil des
Nichtigkeitssenats vom 28. Mai 1963 (S. 17, 34, 36) komme
dies zum Ausdruck.

2. Soweit das Berufungsgericht die gegensténdliche
Lehre des Klagepatents dahin versteht, im Falle der Ver-
wendung eines drehbaren Kopfes '"geniige'" es, wenn das
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Drehen des Kopfes (scil: nur) den gleichméBig diinnen
Lackfilm bilde, wHhrend das Absprithen des Lackfilms

von der Entladekante '"praktisch allein unter dem Ein-
fluBl des elektrostatischen Feldes und nicht etwa zu~
gleich unter dem EinfluB weiterer Krdfte" erfolge, 1lE8t
die Auslegung des Klagepatents einen Rechtsfehler nicht
erkennen. Das Berufungsgericht befindet sich insoweit
auch in Ubereinstimmung mit der Auslegung, die das Kla-
gepatent im Urteil des erkennenden Senats im Nichtig-
keitsverfahren gefunden hat und von der abzuweichen auch
unter Beriicksichtigung des Revisionsvorbringens und nach
erneuter Priifung kein AnlafBl besteht:

Der Senat hat in seinem Urteil vom 23. Februar 1967
(S. 13 £f) die Auslegung, daB das Klagepatent nicht leh-
re, d.h. nicht vorschreibe, bel Verwendung eines drehba-
ren Kopfes die ausgeltsten Fliehkr&dfte liber die Entlade-
kante hinaug in das elektrostatische Feld wirken zu las-
sen, in erster Linie damit begriindet, daB das Klagepatent
eusdriicklich auch die Verwendung eines nicht drehbaren
Kopfes, wie etwa in Figur 1 der Zeichnung dargestellt,
zulasse und dafl die technische Brauchbarkeit auch dieser,
auf Fliebhkraftanwendung ganz verzichtenden Ausfilhrung
durch das erste, in der Beschreibung S. 3 Z. 90 ff mitge-
teilte Versuchsbeispiel hinreichend dargetan sei. Bei
Jenem ersten Versuchsbeispiel sei freilich fiir den Zer-
stduberkopf zusHtzlich eine Innenglocke, wie in den Vor-
richtungsanspriichen 2 bis 4 besonders unter Schutz ge-
stellt, verwendet worden. Es mdge auch sein, daf man bei
jenem ersten Versuchsbeispiel, wie in der Beschreibung
zugelassen, die Entladekante horizontal ausgerichtet ha-
be, s0 daBl das Material infolge der Schwerkraft sich
gleichmifig nach unten zur Entladekante verteilt habe.
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Davon abgesehen, biete jedenfalls das Klagepatent zwei
Mittel an, um die Feinverteilung des Materials an der
Entladekante zu erreichen, jedes Mittel fiir sich oder
auch beide Mittel gemeinsam einsetzbar: Drehen des
Kopfes (falls ein drehbarer Kopf verwendet werde) sowie
Durchgang des Materials durch den sehr engen Schlitz
zwischen AuBenglocke und Innenteil (falls zusétzlich ein
Innenteil verwendet werde). Habe man sich in dem erst-
genannten Versuchsbeispiel (Beschreibung S. 3 Z. 90 ff)
nur des einen Mittels bedient (Immenteil und Durchgangs-

schlitz), so miisse man bei Verzicht hierauf, um gleich-
wohl die Feinverteilung des Materials an der Entladekante
zu errcichen, in Anwendung des anderen Mittels (Rotation)
die Glocke natiirlich schneller drehen als bei kumuliertem
Einsatz beider Mittel. In diesem Zusammenhang weist das
Urteil (S. 15) darauf hin, da bei dem in der Patent-
schrift mitgeteilten zweiten Versuchsbeispiel (S. 6

Z. 27 £f) ein drehbarer Kopf mit Innenteil, also mit
engem Durchgangsschlitz gem#8B Figur 4 der Zeichnung ver-
wendet wurde, bei den Vorfilhrungen in den beiden Instan-
zen des Nichtigkeitsverfahrens dagegen drehbare Zerstédu-
berktpfe obne Innenteil und somit ohne engen Durchgangs-
schlitz, in der Konstruktion &dbnlich der in Figur 5 ge-
zeigten (durch Vorrichtungsanspriiche nicht gesondert un-
ter Schutz gestellten) Ausfilhrung; die Verwendung unter-
schiedlicher Zerstduberktpfe mache die unterschiedlichen
Umdrehungszahlen verstiéndlich (beim zweiten Versuchsbei-
spiel: 150 U/m; bei den Vorfiihrungen: 900 bzw. 600 U/m).
Die hierzu abaschlieBende Feststellung im Urteil vom 23.
Februar 1967 (S. 15), bei Verwendung eines drehbaren
Kopfes sei es (scil.: als gegenstdndliche ILehre des Kla-
gepatents) jedenfalls hinzunehmen, daB die Drehbarkeit
des Kopfes solches AusmaB habe, daB sie - g8ei es nun fiir

P!
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sich allein, sel es im Zusammenwirken mit dem Durch-
gangsschlitz bei Einbau eines besonderen Glockeninnen-
teils -~ die angestrebte Feinverteilung des Materials

an der Entladekante auch tatsdchlich erreiche, kann nach
erneuter Priifung des Klagepatents im jetzigen Verlet-
zungsverfahren nur wiederholt werden.

ITI. Die Revision nimmt eine Rotation vorgenannten
AusmaBes auch hin, bringt jedoch in tatsidchlicher Hin-
sicht vor, daB bei dem angegriffenen, mit 2900 U/m dreh-
baren Zerstduberkopf die Fliehkriéfte iiber die Entlade-
kante hinaus- und in das elektrostatische Feld hinein-
wirkten. Die Revision stellt freilich nicht die weitere
Behauptung auf, daB infolge der aufgewendeten hohen Flieh-
krdfte die Partikel etwa iliber die EinfluBzone des Feldes
hinausschtssen, teilweise vorbei an dem zu beaufschlagen-
den Gegenstand, wie dies in der Klagepatentschrift (S. 2
%Z. 33 f£f) als Nachteil vorbekannter Losungen aufgezeigt
ist. Die Revision wendet sich vielmehr dagegen, daB das
von den Beklagten mit der angegriffenen Pistole ausge-
iibte Verfahren in rechtlicher Hinsicht entweder als ge-
gensténdliche Verletzung des Klagepatents gewertet oder
als schutzfidhig unter dem Gesichtspunkt eines allgemei-
nen Erfindungsgedanken in Betracht gezogen wird. Sie
meint, die der Drehbarkeit des Kopfes zugedachte Funk-
tion, die "Aufgabe" der Feinverteilung des Materials an
der Entladekante zu erfiillen, schlieBe es aus, unter
irgendeinem rechtlichen Gesichtspunkt Schutz aus dem
Klagepatent gegeniiber Ausfiihrungen zu gewidhren, bei de-
nen das Mittel der Rotation des Zerstiuberkopfes in Er-
fiillung der "andersartigen Aufgabe" der Zerstdubung und
Beaufschlagung des Materials zum Einsatz gebracht sei.
Bei Verfahren und Vorrichtungen der letztgenannten Art




sei die Lehre des Klagepatents verlassen, man handle
ihr sogar zuwider.

Die Revision kann indes mit diesem ilhrem Hauptan-
griff keinen Erfolg haben:

1. Das Berufungsgericht hat sich S. 10 seines Ur-
teils erneut mit dem Gegenstand des Klagepatents be-
faBt, nachdem es vorher (S. 9 f) die Virkungsweise des
elektrostatischen Feldes im einzelnen erlédutert und die
Verletzungsform beschrieben hat. In diesem zweiten Ab-
schnitt seiner Untersuchung zum Gegenstand des Klage-
patents begriindet das Berufungsgericht seine - vom Land-~
gericht abweichende - Auffassung, dall bei dem angegrif-
fenen Verfahren wegen der hohen Umdrehungszahl des Zer-
stduberkopfes und wegen des Hereinwirkens der Flieh-
krdfte in das elektrostatische Feld eine gegenstidndliche
Verletzung des Klagepatents ausscheide, wie folgt: Bei
der angegriffenen Vorrichtung erfolge das Verspriihen

allerdings nicht nur durch die Fliehkraft, sondern das
elektrostatische Feld sei wesentlich mitbeteiligt, wie
das u.a. durch éie vorgelegten eigenen Versuchsergeb-
nisse der Beklagten bestdtigt worden sei und in ihren
Werbematerial auch betont werde. Indes verstehe der Durch-
schnittsfachmann den durch die Beschreibung erliduterten
Gegenstand des Hauptanspruchs bei unbefangener Betrach-
tung dahin, daB die Zerstdubung praktisch allein unter
dem EinfluB des elektrostatischen Feldes erfolge und daB
das etwaige Drehen des Zerstduberkopfes zur Bildung eines
gleichen Iackfilmes im Verteilerkopf diene. Demgegeniiber
bewirke eine Umdrehung von 2900 U/m bei der angegriffenen
Vorrichtung, daB der Lack nicht nur gleichmdBig im Ver-
teilerkopf bis zur Entladekante verteilt, sondern dariiber




- 12 -

hinaus zugleich unter dem Einflufl des elektrostatischen
Feldes und der Fliehkraft abgespriiht werde.

2. Dieser Teil der Urteilsausfiihrungen wird von
der Revision nicht angegriffen. Die Revision wendet
sich vielmehr erst gegen die anschlieflenden Darlegungen
des Berufungsurteils, mit denen der Kldgerin Schutz ge-
geniiber dem angegriffenen Verfahren unter dem Gesichts-
punkt eines schutzfdhigen allgemeinen Erfindungsgedankens
zuerkannt wird. Dagegen meint die Kl#gerin ihrerseits,
das Berufungsgericht habe zu Unrecht eine gegensténdliche
Verletzung des Klagepatents verneint.

Der Auffassung der Klidgerin ist zuzustimmen.

a) Das Berufungsgericht verweist auf S. 11 dea Ur-
teils beil dexr Auslegung des Hauptanspruchs auf das von
ihm "bereits Ausgefiihrte", mithin wohl auf den ersten
Hauptabschnitt seiner Untersuchung zum Gegenstand des Kla-
gepatents (S. 8 f£). Dort heiBt es jedoch nur, daB es
"geniigt", das etwaige Drehen des Kopfes zur Bildung eines
gleichméBig dinnen Filmes zu verwenden und das Absprithen
des Lackes praktisch allein unter dem EinfluB des elek-
trostatischen PFeldes und nicht etwa zugleich unter dem
EinfluB weiterer Krdfte durchzufilbren (vgl. S. 8; kiirzer
aber in gleichem Sinne auch S. 9 oben). Die auf S. 11 un-
ten und S. 12 oben des Urteils zusitzlich gebrachten Aus-
fithrungen, der Durchschnittsfachmann verstehe bei unbe-
fangener Betrachtung den Erfindungsgegenstand dahingehend,
"daB das etwaige Drehen des Zerstduberkopfes (secil.: nur)
zur Bildung eines gleichmiBigen Iackfilmes im Verteiler-
kopf dient" und daB "demgegeniiber" die schnelle Umdrehung
des Kopfes bel der angegriffenen Vorrichtung nicht allein
die gleichmiBige Verteilung des Lackes an der Entladekante
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sondern "dariiber hinaus" auch ein Absprilhen "zugleich
unter dem EinfluBl des elektrostatischen Feldes und der
Fliehkraft" bewirke, stellen jedoch keine bloBe Wieder-
holung der Darlegungen S. 8 f des Berufungsurteils dar.
Sie enthalten vielmehr die Antwort auf eine Frage, die
bis dahin noch nicht erdrtert wurde, indes schon bei
Priifung des Gegenstandes der Erfindung geklért werden
muf3. Es ist die Frage, ob der Durchschnittsfachmann

der Patentschrift die gegenstiéndliche Lehre entnimmt,

bei Verwendung eines drehbaren Zerstiuberkopfes diesen
nicht schneller rotieren zu lassen und demgem&f nicht
mehr an Fliebkraft aufzuwenden, agls nftig ist, die Partikel
in fein verteiltem Zustand an die Entladekante heranzu-
bringen; negativ formuliert: ob der Pachmann die Patent-
schrift als Veisung versteht, ein Hineinwirken der Flieh-
krifte lber die Entladekante hinaus in das elektrosta-
tische Feld zu vermeiden.

Die Revision mochte die vorstehende Frage bejahen.,
Ebenso legt das Berufungsgericht auf S. 11 seines Ur-
teils das Klagepatent aus, macht dann freilich 8. 12 ff
die Einschrénkung, der Durchschnittsfachmann 'habe bei
einigem Nachdenken ohne erfinderisches Bemiihen" schon
anhand der Patentschrift und nicht erst aufgrund nach-
trdglicher Erfahrungen zu erkennen vermocht, dafB er ohne
Nachteile die Umdrehung nicht notwendig auf eine niedrige
Zahl bis zum bloBen Verteilen des Lackes beschrénken
miBte, sondern dafl die Umdrehung auch erheblich bis zum
Eintritt einer zus#dtzlichen Fliehkraftzerstidubung ge-
steigert werden kdnnte.

b) Der erkennende Senat hat demgegeniiber schon in
seinem Urteil vom 23. Februar 1967 folgende Auffassung
vertreten: Zwar lehre das Klagepatent nicht, die Dreh-

A
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barkeit des Kopfes iUber den anzustrebenden Effekt der
Feinverteilung des Materials an der Entladekante hinaus
zu verstirken (S. 16), anderseits aber gehe es nicht an,
die Weisung, zur Erzielung eines an der Entladekante
fein verteilten Filmes "gegebenenfalls" auch einen dreh-
baren Kopf zu verwenden, zugleich als ein Verbot dahin-
gehend zu verstehen, Pliehkraft liber das zur Bildung des
Filmes gebotene MaB hinaus und zu vielleicht anderem
Zweck einzusetzen: Indem die Patentschrift bei Nennung
der Drehbarkeit des Kopfes die der Fliehkraft zugedachte
erfindungswesentliche Funktion miterwdhne, verbiete sie
noch nicht die Verwendung des Mittels Fliehkraft iiber
den als erforderlich bezeichneten Rahmen hinaus (aa0).

An dieser seiner Auffassung, daB einerseits das Vor-
handensein von Fliehkraft an der Entladekante keln po-
gitives, anderseits das Fehlen von Fliebkraft daselbst
kein negatives Merkmal des Klagepatents ist, h&dlt der
Senat auch unter Berilicksichtigung des Revisionsvorbrin-
gens und nach erneuter Priifung fest. Wie schon im Urteil
vom 23%. Februar 1967 dargelegt (aa0 S. 17), hat natur-
gem8fl der PFall auszuschelden, daB Fliehkrdfte von solcher
Stérke ausgeldst werden, daB die Partikel iiber die Ein-
fluBzone des Feldes hinausschieBen, denn Fliehkréfte von
solcher Stdrke fordern nicht, sondern verhindern im Ge-
genteil den wirksamen Einsatz der elektrostatischen Feld-
kriafte an der Entladekante gum Zwecke der Teilchenzer-
stdubung, was neben der Feinverteilung (Vorsortierung)
der Partikel gleichfalls Lehre des Klagepatents ist;
in jenem Falle wiirden somit die Fliehkr#dfte nicht erfin-
dungsgemifl sondern der Lehre des Patents zuwider einge-~
fagt (aa0 8. 17 £).
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Auch die im Urteil vom 23. Februar 1967 anschlieflend
gebrachte ndhere Begriindung filir die vorstehende weite
Auslegung des Klagepatents ist nach erneuter Priifung
aufrechtzuerhalten. Gegen die Annahme einer Begrenzung
der Fliehkraft nach oben hin spricht schon, daB die
Verwendung von Druckluft schlechthin verboten ist, wih-
rend fiir die "Toilaufgabe" (vgl. aald 8. 17 unten und
S. 18 oben) der Ieinverteilung des Materials die An-
wendung von Flichkraft ganz bewuBt als ein erfindungs-
gemdfBes Losungomittel empfohlen ist. Hinsichtlich einer
Begrenzung der Miehkraftanwendung nach oben hétte man
deshalb cine gupdriickliche Aussage in der Patentschrift
erwarten miissen, wenn eine solche Begrenzung wirklich
Teil der gegenstiindlichen Lehre des Klagepatents hatte
sein sollen. Ein Verbot des Inhalts, das zur Erfiillung
der crsten "Teiluufgabe" (Feinverteilung) ausdriicklich
empfohlene Losungsmittel (Fliebkraft) auch bei Erfiil-
lung der zweiton "Teilaufgabe" (Zerstiuben und Nieder-
gchlagen der Yartikel) neben dem an sich hierfiir aus-
driicklich vorgesebenen Losungsmittel (Feldkridfte) ein-
zusetzen, ist, wie gleichfalls bereits im Urteil vom
23, Februar 1967 ausgefiihrt worden ist, auch deshalb
nicht anzunehmen, weil die Vorgidnge des Feinverteilens,
des Zerstdubens und Niederschlagens in Bruchteilen von
Sekunden sich vollziehen und ineinander iibergehen: Die
Bedienungsperson, die mit der Qualitdt des erzielten

Uberzugs zufrieden ist, wird nicht sagen kbnnen, bis

z welchem Grade Fliehkridfte wirksam gewesen sind, erst
recht dann nicht, wenn sie abwechselnd Uberzugsmittel un-
terschiedlicher Viskositdt verwendet hat.

Der Senat hat in seinem Urteil vom 23. Februar 1367
(8. 19) auch jene, von der Revision erneut angezogene
Stelle der Patentschrift (S. 5 Z. 29 ff) gewertet, wonach

J
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das "Material den Zerstduberkopf in einer zu den Kraft-
linien des Feldes parallelen Richtung verliafBt". Er
verbleibt nach erneuter Priifung dabei, daB dieser Satz
nur schlagwortartig das allgemeine Losungsprinzip nennt,
das in Erfiillung der '"zweiten Teilaufgabe" (aal0) ange-
wendet werden soll und dafl dieser Satz die zugrunde lie-
genden technischen Vorgénge verdeutlicht: Ausrichtung
der Partikel nach den Kraftlinien des elektrostatischen
Feldes schon ab Entladekante und bis zu ibrem Nieder-
schlagen auf dem Gegenstand; zunidchst etwa noch vorhan-
dene Fliehkr&fte sind vernachldssigbar, de diese schon
bald unter dem EinfluB der Feldkrdfte ihre Wirkung ver-

lieren. Die in Rede stehende Beschreibungsstelle beschrénkt

gich somit darauf, festzustellen, daB bei Erreichen der
Entladekante die Bewegungsrichtung der Partikel ge#ndert
wird, indem nicht mehr die innere Glockenwandung und et-
wa noch vorhandene Fliehkrdfte sondern die jetzt - d.h.
an der Kante - einsetzenden Feldkréfte die weitere Be-
wegungsrichtung der Partikel bestimmen.

Im Anschlufl daran hat der Senat sodann in seinem
fritheren Urteil auf den dritt- und vorletzten Absatz der
Beschreibung (S. 6 Z. 28 f£f) hingewiesen, wo in allge-
meiner Form die Varlationsbreite der gegensténdlich ge-
schiitzten Verfahren und Vorrichtungen unterstrichen ist.
Hiernach konnen "selbstverstédndlich auch Kdopfe anderen
Durchmessers, andere Spannungen und andere Absténde
zwischen Kopf und Oberfliche (scil.: als in den vorher
beschriebenen Versuchsbeispielen mitgeteilt) ohne Aufga-
be der Erfindungsidee benutzt werden". Weiter heiBt es
dort: "Der Abstand, die Spannungsgriéfe und die Kopfge-

schwindigkeit (!) sind lediglich beispielsweise ange-
geben und stellen keine Beschriénkung dar, weil eine Ande-
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rung in weiten Grenzen moglich ist". Zumal dieser letzte
Satz 188t erkennen, daf auch der einzelnen Vorrichtung
bei Anwendung des pateatgeméfen Verfahrens eine groBe
Anwendungsbreite gegeboen werden soll.

Wie im Urteil vom 23. Februar 1967 (S. 21) abschlie-
Bend ausgefilhrt, Jogen alle diese Umstidnde fiir den Fach-
mann, der die Patentaschrift unbefangen liest, die Annahme
fern, bei Drehbarkeit des Kopfes miisse die Umdrehungs-
zahl nach oben in der Weise begrenzt sein, dal die Flieh-
krdfte nur zur Bildung eines gleichm#Big diinnen Filmes
dienen und somit nur bis zur Entladekante wirken diirften.
Dag Fehlen von Fliehkraft an der Entladekante ist kein
Kriterium des HErfindungsgegenstandes. Dic gegenstindliche
Lehre des Klagepatents wird vielmehr erst dann verlassen,
‘wenn an der Entladekante noch vorhandene Fliehkr&dfte sol-
ches AusmalB haben, daB diese Fliehkrédfte und nicht etwa
die an der Entladekante einsetzenden elektrostatischen
Feldkr&dfte den Weg der Partikel im Feld und ihre Beaufschla-
gung auf dem Gegenstand bestimmen.

¢) Unstreitig ist jedoch letzteres bei dem ange~-
griffenen Verfabren nicht der Fall. Wie oben zu III (ein-
gangs) schon dargelegt, behauptet die Revision nicht
etwa, daB bei dem angegriffenen Verfahren infolge der
dort eingesetzten hohen Fliehkrdfte die Partikel {liber
die EinflufBzone des elektrostatischen Feldes hinaus-
schiefen; auch bei dem angegriffenen Verfahren wird der
Weg der Partikel im Feld und ihre Beaufschlagung auf dem
Gegenstand entscheidend durch die an der Entladekante
einzetzenden elektrostatischen Feldkrdfte bestimmt, durch
gie wird die praktisch restlose Verwertung des Materials
und die Sauberkeit des Arbeitsverfahrens erreicht. Die

4
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Beklagten machen somit von den Mitteln des Klagepatents
gegensténdlich Gebrauch.

d) Entgegen der Betrachtungsweise der Revision er-
folgt dies Gebrauchmachen von den Mitteln des Klagepatents
auch in Erfiilllung der Aufgabe, die dem Klagepatent zu-
grunde liegt. Die Revision bezeichnet die Vorsortierung
der Partikel (=Feinverteilung an der Entladekante, vgl.
Urt. v. 23, Pebruar 1967 S. 35) als "Erfindungsaufgabe"
des Klagepatents. Als "Aufgabe", die der "hochtourigen
Fliehkraft-Zerstdubungs~Vorrichtung" der Beklagten zu-
grunde liege, sicht die Revision dagegen die Fliehkraft-
zerstiubung an: Das Material werde bei der angegriffenen
Pistole in Tropfchenform durch mechanische Krifte in
das elektrostatische Feld abgeschleudert, wobei durch
Hinzutreten der Wirkungen des elektrostatischen Feldes
lediglich die zus#tzliche Folge eilntrete, daBl die zu
bildenden Trépfchen wegen ibrer Aufladung mit Elektri-
zit8dt gleichen Vorzeichens einer inneren, ibr weiteres
ZerreiBen anstrebenden Spannung unterlégen, so dafl die
elektrostatischen Krédfte nur zu einer graduellen Verbes-
serung der Zerstiubungsfeinheit filhrten. In der miindlichen
‘Verhandlung hat die Revision die der angegriffenen Spritz-
pistole zugrunde liegende Arbeitsweise als "reines Addi-
tionsprinzip" bezeichnet und dem Prinzip der "getrennten
Vorsortierung und Zerstédubung", das dem Klagepatent zu-
grunde liege, gegenibergestellt.

Dem kann jedoch nicht gefolgt werden. "Aufgabe" des
Klagepatents ist, die Vermeidung wvon Nachteilen bisher
bekannter Verfahren zum Uberziehen von Gegenstinden mit
Hilfe eines elektrostatischen Feldes (Beschreibung S. 2
Z. 58 ff). Die Feinverteilung des Materials zu einem
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gleichm&Big dinnen Film an der Entladekante ist, wie die
Aufnahme in den kennzolchnenden Teil des Anspruchs 1
sichtbar macht, nicht Aufgabe sondern eines der Losungs-
mittel, Wie vorstechend zu b) mitgeteilt, spricht das
Urteil des Senatis vom 275. Februar 1967 S. 17 ff mehrfach
von den beiden "Teilaufgaben" der Feinverteilung und

der Zerstdubung sowic davon, daB jeder Teilaufgabe spe-
zielle Losungsmittel zugeordnet sind (hier: Pliehkraft
und/oder Durchgangsochlitz; dort: Feldkr#fte). Das im
Klagepatent beschricbene und das von den Beklagten aus-
gelibte Verfahren weisen gleichermafBen Stufen auf: Die
Verwendung einer Glocke und die Zufiihrung des Materials
auf deren Innenwandung haben bei noch so hoher Rotation
zur Folge, daB sich zundchst nicht Tropfen sondern ein
Film bildet; erst an der Entladekante setzen die Feld-
krdfte ein, nehmen das Material auf, das fortan keine
Fiihrung mehr durch eine Auflage hat, und zerstduben es
zu Tropfen.

Indem die Revision beim Klagepatent auf die ein-
zelnen Stufen (Teilaufgaben), bei der angegriffenen Aus-
fiihrungsform dagegen auf die Gesamtaufgabe und den Eund-
zustand der Beaufschlagung abstellt, versucht sie, aus
der Einnahme an sich mSglicher unterschiedlicher Stand-
und Betrachtungspunkte unterschiedliche Rechtsfolgen
herzuleiten. Sie kann damit keinen Erfolg haben, denn die
aus unterschiedlicher Perspektive betrachteten technischen
Vorginge stimmen in ihren Perioden wie in ihrem Gesamt-~
ablauf {iberein.

IV. 1. Die Revision bringt weiter vor, der Senat
sei an der von ihm vorgenommenen Auslegung des Klagepa-
tents dadurch gehindert, daB das Bundespatentgericht im
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erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren (Urteil vom

28. Mai 1963) das Klagepatent enger ausgelegt habe, nHm-
lich dahingehend, daB Fliehkrdfte nicht liber die Entla-
dekante in das elektrostatische Feld wirken diirften.

Der Nichtigkeitssenat habe im Urteil vom 28. Mai 1963

(5. 36) die Anregung der Nichtigkeitskligerin (jetzige
Beklagte zu 2) in deren Schriftsatz vom 29. Mai 1962

S. 25, die Nichtbeteiligung von Fliehkrdften beim eigent-
lichen Zerstdubungsvorgang im Anspruch ausdriicklich aus-
zusprechen, abgelehnt, dies jedoch nicht als sachlich un-
berechtigt sondern als nicht erforderlich, da schon der
bestehende Hauptenspruch den Grundgedanken des Patents
geniigend klar und versténdlich zum Ausdruck bringe, dafB
Pliehkrdfte beim Abspriithvorgang nicht mehr mitwirken diirf-
ten. Darin liege eine "verbindliche Klarstellung des Pa~
tentes'", und zwar im Sinne eines ausdriicklichen Verbotes,
andere ~ vom Erfinder als schiddlich erachtete ~ Kréfte
beim Abspriihvorgang noch irgendwic einzusetzen. Der er-
kennende Senat habe hierzu in seinem Urteil vom 23, Fe-
bruar nicht abschlieflend Stellung genommen. Er hdtte im iubri-
gen. insowsit-nicht .z2u. Ungunoten der.damaligen Berufungs—
kldgerin (jetzigen Beklagten zu 2) von der Entscheidung
des Bundespatentgerichts abweichen kbnnen, weil das eine
ungzulésgige reformatioc in peius bedeutet hitte. Die Ent-
scheidung des Bundespatentgerichts milsse daher weiterhin
die Grundlage der Beurteilung bilden.

2. Auch hiermit kann die Revision keinen Erfolg haben,
selbst wenn man die "Anregung" zur Neufassung des Anspruchs
im Schriftsatz vom 29. Mai 1962 als f6rmlichen "Antrag"
ansieht. Die Auffassung der Revisdon, mag sle dies auch im
Schriftsatz vom 7. Juni 1967 in Abrede stellen, liuft ném~
lich darauf hinaus, den Entscheidungsgriinden des erstin-
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stanzlichen Urteils im Nichtigkeitsverfahren trotz der
dort erfolgten Bestdtigung des Patents mit den erteilten
Anspriichen Rechtskraftwirkung beizumessen. Dies ist je-
doch, wie schon das Reichsgericht in seinem Urteil vom
3. Februar 1943 (RGZ 170, 346 £f) mit eingehender Be-
griindung ausgefilhrt hat, bei den im Nichtigkeitsverfah-
ren ergehenden, das Patent ohne Anspruchsé@nderung be-
stdtigenden Entscheidungen ebensowenig rechtens wie bel
Urteilen in Verfahren iiblicher Art. Eine sog. Anderung
der Patentlage, die an sich auch im Revisionsrechtszug
zu beriicksichtigen ist (vgl. oben zu I), setzt voraus,
daB im Nichtigkeitsverfahren das Patent ganz oder teil-
welse vernichtet oder durch Neufassung des_Anspruchs "klar-
gestellt" worden ist. Die Fassungsinderung des Anspruchs
gehdrt zum Wesen der Klarstellung (RG aa0 S. 350, 357).
Dementsprechend ist auch nur im Falle der als Klarstel-

lung bezeichneten Anspruchsneufassung eine foérmliche Be-
schwer des Schutzrechisinhabers im Sinne des Prozeflirechts
gegeben (vgl. auch Urt. d. erk. Senats vom 27. Oktober
1966 in GRUR 1967, 194, 195 - Hohlwalze), wdhrend es an
diesem Erfordernis der Rechtsmittelfdhigkeit der Entschei-
dung fehlt, wenn obne Anderung der Anspruchsfassung die
Klage in vollem Umfang abgewiesen wird, mdgen auch die
Entscheidungsgriinde einschrénkende Erwidgungen iiber den
Gegenstand der Erfindung enthalten. Der fehlenden Befugnis
des Schutzrechtinhabers, mangels einer fdrmlichen Beschwer
die ihm nicht genbhmen Erwigungen der Entscheidungsgriinde
im Rechtsmittelzug iiberpriifen zu lassen, muf entsprechen,
daB die einschrénkenden Erwigungen in den Entscheidungs-
griinden des Nichtigkeitsurteils keine ibm nachteiligen
Wirkungen im VerletzungsprozeB haben (RG aa0 S. 358), mag
¢g sich im Nichtigkeitsverfahren und im VerletzungsprozeSB
auch um dieselben Parteien bhandeln,
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Nach allem kann die Revision aus den Ausfiibrungen
S. 36 des erstinstanzlichen Nichtigkeitsurteils nichts
fir sich herleiten: weder war das Berufungsgericht hier-
durch daran gehindert, nach Erlafl jenes Urteils einen
erweiterten, iiber den von ihm angenommenen Gegenstand
des Klagepatents hinausgehenden Schutz aus dem Klage-
patent in Erwdgung zu ziehen, noch ist der erkennende Se-
nat durch die von der Revision angenommene "Klarstellung"
des Gegenstandes des Klagepatents in jenem Urteil gebun-
den. Die Entscheidungsgriinde der in einem Nichtigkeits-
verfahren ergangenen,ein Patent ohne Fassungsiéinderung
der Anspriiche bestédtigenden Urteile. gind eben, wie der
Bundesgerichtshof im Anschlufl an die angefiihrte Recht-
sprechung des Reichsgerichts wiederholt ausgefilhrt hat
(Urt. v. 28. November 1963 in GRUR 1964, 196, 198 -
Mischer II -, insoweit in BGHZ 40, 332 nicht abgedruckt;
Urteile vom 25. November 1965, Ia ZR 222 und 243%/63 -
Héngegeriist I und II - S. 12 bzw. 10 der Urteilsausfer-
tigung, vegl. auch Benkard § 13 PatG Rdn. 43, 44), fir den
Verletzungsrichter lediglich Hilfsmittel bei der ihm ob-
liegenden eigenen Auslegung des Schutzrechts.

V. 1. Die Revision riigt weiter, bei der Auslegung
des Klagepatents habe das Berufungsgericht den Stand der
Technik im Prioritéatszeitpunkt des Klagepatenits nicht
hinreichend beriicksichtigt oder falsch gewertet. Sie meint,
dieser Auslegung stehe die Lehre des vorversffentlichten
franzésischen Patents 908 391 entgegen. Auch damit kann
sie keinen Erfolg haben:

2. Die vorgenannte Riige steht in engem Zusammenhang
mit der oben zu III 2 4 erdrterten Auffassung, bei dem
Verfehren mit der angegriffenen Pistole stelle sich iiber-
haupt nicht die "Aufgabe" des Klagepatents, das angegrif-
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fene Verfahren sei "qualitativ anders", es sei hoch-
tourige Fliehkraftzerstidubung auf mechanischem Wege,
lediglich verbessert (addiert) durch das Hinzutreten

der Wirkungen des elektrostatischen Feldes. Dieser Be-
trachtungsweise kann jedoch, wie dargelegt, nicht zu-
gestimmt werden. Von der Lehre des franzdsischen Pa-
tents hebt sich die Verletzungsform insbesondere da-
durch ab, daB die Beklagten unstreitig -~ zusdtzlich zu
dem in der franzbsischen Losung empfohlenen Einsatz
elektrostatischer Feldkr&dfte - speziell eine rotieren-
de Glocke verwenden, auf deren Innenwandung das Material
zur Entladekante hin vor der Zerstdubung als gleichméBig
diimnmer Pilm verteilt wird. Die Revisgion weist im jetzi-
gen Zusammenhang zwar erneut auf den sehr weitgesteckten
Anwendungsbereich hin, den der Erfinder des franzosischen

Patents seiner Lehre gegeben hat. Sie meint, schon jener
Erfinder habe fiir den Fall, daB speziell ein Uberziehen
von Gegensténden beabsichtigt sei, eine Art der Feinver-
teilung (Vorsortierung) der Partikel empfohlen, wie sie
spidter fiir den genannten Sonderfall des Uberziehens von
Gegenstinden im XKlagepatent ausdriicklich gelehrt und

bei der angegriffenen Pistole angewendet wurde.. Indes
sind auch hierzu die Ausfilhrungen des Urteils vom 23.
Februar 1967 8. 31 £f zu wiederholen, daf dem im fran-
ztsischen Patent beanspruchten breiten Anwendungsbereich
und den dort in der Tat gebrachten vielfachen Anregungen
zum Einsatz elektrostatischer PFeldkrédfte fiir die verschie-
densten Zwecke der Nachteil entspricht, daB es an einer
festen und eindeutigen Weisung iiber technisch richtiges
Verhalten bei einem begstimmten Sachverhalt -~ ndmlich fiir
den hier allein in Rede stehenden Fall des Uberziehens
von Gegenstinden mit Hilfe eines elektrostatischen Fel-
des ~ fehlt. Erst das Klagepatent hat diese Liicke ausge-
fiillt, wenn man von dem weniger wirkungsvoll gebliebenen

_4
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Versuch nach dem australischen abridgement absieht
(hierzu Urteil vom 23. Februar 1967 S. 8, 26 f, 32 f,
34 f). Weder das Klagepatent noch das angegriffene Ver-—
fahren konnen als bloBe Anwendung der ILehre des fran-
zosischen Patents angesehen werden.

In noch stidrkerem MaBle gilt dies, soweit die Re-
vision auf gewisse Ubereinstimmungen des angegriffenen
Verfahrens mit dem sog. Rotopulsor-Patent hinweist
(deutsche Patentschrift 414 593 von 1925, hierzu Urteil
vom 2%. Februar 1967 S. 3, 8 £, 23 f, 36 f). Dort ist
empfohlen, elektrostatische Feldkrédfte zum Eindicken
und Eindampfen von Flilssigkeiten einzusetzen, mithin
nicht wie beim Klagepatent richtungsgebunden zum lUber-
ziehen von Gegensténden. Dieser "bloBle Unterschied in
der Zweckbestimmung" ist entgegen der Auffassung der Re-
vision nicht etwa "verhdltnismédBig geringfiigig". Vielmehr
ist ihm, wie schon im Urteil vom 23. Februar 1967 bei
Priifung der Schutzfidhigkeit des Klagepatents n&dher aus-
gefilhrt worden ist, besondere Bedeutung beizumessen.

VI. SchlieBlich wendet die Revision sich gegen die
Schuldfeststellung des Berufungsgerichts und gegen die
Versagung der Anwendung der Vorschrift des § 47 Abs. 2
Satz 2 PatG. Sie riligt, bei Priifung des Verschuldens der
Beklagten habe das Berufungsgericht bedeutsame Umstiénde
unberiicksichtigt gelassen, andere falsch gewertet. Ins-
besondere weist die Revision darauf hin, daB sidmtliche
gerichtliche:. Sachverstiéndige die Schutzwlirdigkeit des
Klagepatents sowie den Verletzungstatbestand verneint
hitten., Da im Berufungsverfahren des Verletzungsprozesses
nur ein einziger gerichtlicher Sachversténdiger bestellt und
vernommen worden ist, will die Revision ihre Auffassung
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von dem fehlenden oder doch nur geringen Verschulden
der belden Beklagten erkennbar auch damit begriinden,
dafl der im zweitinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren -
erst nach Erlall des angefochtenen Berufungsurteils té-
tig gewordene - gerichtliche Sachversténdige gleich-
falls im Ergebnis die Schutzfihigkeit des Klagepatents
verneint habe.

1. Die Frage, ob im Einzelfall Verschulden, bejahen-
denfalls, welche Verschuldenform gegeben ist, liegt im
wesentlichen auf tatsichlichem Gebiet und ist einer Uber-
priifung im Wege der Revision deshalb nur begrenzt zu-
génglich, nédmlich im wesentlichen daraufhin, ob das Be-~
rufungsgericht den Rechtsbegriff des Verschuldens, etwa
den der Fahrlassigkeit,verkannt, ob es bei Peststellung
des Verschuldens oder des Verschuldensgrads gegen Recht-
vorschriften oder Denkgesetze verstoflen oder allgemeine
Satze der Lebenserfahrung unberiicksichtigt gelassen hat.
Die Auffassung des erst im zweitinstanzlichen Nichtigkeits-
verfahren tdtlg gewordenen gerichtlichen Sachverstidndigen
ist somit schon deshalb unberiicksichtigt zu lassen, weil
sie in der Berufungsinstanz des vorliegenden Verletzungs-
rechtsstreits noch nicht bekannt war.

2. Zur Frage des Verschuldens heiBt es im angefoch-~
tenen Urteil (S. 27 f£f): Die Beklagten hiétten als Fach~
firmen sich iber entgegenstehende Rechte Dritter unter-
richten miissen, wobei die Beklagte zu 1 als Importeurin
und Inlandsvertreterin sich nicht auf die Ansicht der Be-
klagten zu 2 habe verlassen diirfen, Bei "Anwendung der
im Verkehr erforderlichen Sorgfalt" hétten die Beklagten
erkennen konnen, dafl sie von der ILehre des Klagepatentes
Gebrauch machten, was sie in erster Instanz auch nicht

v
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bestritten h&dtten. Ebenso hidtten die Beklagten erkennen
konnen, daBl der entgegengehaltene Stand der Technik dem
Klagebegehren nicht entgegengestanden habe, zumal dieser
Stand der Technik im wesentlichen schon im Erteilungs-
beschlull und dann spdter im landgerichtlichen Urteil
sowie ferner im Urteil des Bundespatentgerichts ab-
' weichend von ihrer eigenen Ansicht gewilirdigt worden sei.
Wenn die Beklagten gleichwohl an ihrer Ansicht festge-
halten hdtten, so hédtten sie auf eigenes Risiko gehan-
delt. Angesichts der entgegenstehenden Entscheidungen
h&tten sie sich spédter auch nicht auf die abweichende
Beurteilung des Sachversténdigen verlassen kOnnen, zumal
sie als mit dem fraglichen Gebiet ndher vertraute PFach-
firmen h&tten erkennen kénnen, daB das Gutachten teil-
weise von irrigen patentrechtlichen Vorstellungen beein-
fluBt gewesen sel. Die Beklagten h&dtten somit schuldhaft
gehandelt, wobel das Berufungsgericht "ebenso wie das
Landgericht keinen AnlafB" sehe, die Vorschrift des § 47
Abs. 2 Satz 2 PatG asnzuwenden.

a) Diese Ausfiihrungen des Berufungsurteils geben im
Ergebnis zu Beanstandungen keinen AnlaB, soweit das Be-
rufungsgericht ein Verschulden der Beklagten bejaht und
hierbei nur Fahrlidssigkeit angenommen hat. Bei der er-
sichtlich zweifelhaften Rechtslage, insbesondere ange-
sichts der schwierigen Abgrenzung von geschiitztem und pa-
tentfreiem Verfahren, ist das Verschulden der Beklagten
darin zu erblicken, dafl sie darauf vertréuten, sich mit
ihrer Rechtsauffassung, mag diese auch an sich durchaus
vertretbar gewesen sein, durchsetzen zu ktnnen, und dem-
geméB die angegriffene Spritzpistole weiter vertricben,
bevor die Rechtslage endgiiltig geklédrt war. So sind auch
die Ausfiihrungen des Berufungsurteils zu verstehen, die

T
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vom "eigenen Risiko" der Beklagten sprechen.

Entgegen der Auffassung der Revision beruht die
Schuldfeststellung des Berufungsgerichts sonach nicht
auf fehlerhafter Grundlage. Das Berufungsgericht hat
die Auffassung des von ihm bestellten und vernommenen
Sachverstidndigen in einigen Punkten gebilligt, im Ub-
rigen aber dargelegt, weshalb es dem Sachverstédndigen
nicht folgen konnte. Wenn das Berufungsgericht den im
Nichtigkeits~ und im Verletzungsprozel ergangenen erst-
instanzlichen Entscheidungen auch im Rahmen der Ver-
schuldensfrage letzthin groBeres Gewicht beigemessen
hat als dem Gutachten des von ihm gehdrten Sachverstén-
digen, so ist dies rechtlich nicht zu beanstanden, da
es sich um die Meinung von Kollegialgerichten handelte,
die liber besondere Sachkunde auf gutachtlichem Gebiet
verfiigen. Ebensowenig ist die vom Berufungsgericht an-
gestellte Erwigung rechtlich fehlsam, daB die Beklagten
als Fachfirmen mit dem hier in Rede stehenden Gebiet
besonders gut vertraut waren.

b) Soweit die Revision riigt, den Beklagten sei zu
Unrecht die Haftungsbeschri@nkung nach § 47 Abs. 2 Satz 2
versagt worden, widre der Revisionsangriff ohne weiteres
dann unbegriindet, wenn sich aus dem angefochtenen Urteil
eindeutig ergébe, daB das Berufungsgericht das Verhalten
der beiden Beklagten als grob fahrlidssig gewertet hitte.
Denn alsdann kédme eine Haftungsbeschrankung nach § 47
Abs. 2 Satz 2 PatG ohnehin nicht in Betracht.

Indes fehlt im Berufungsurteil eine solche eindeu-~
tige Feststellung. Das angefochtene Urteil 128t nicht
erkennen, ob das Berufungsgericht sich wegen etwa von

PatG

P
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ihm bejahter grober Fahrlidssigkeit an einer richter-
lichen Anspruchsbeschriénkung nach § 47 Abs. 2 Satz 2 PatG
rechtlich gehindert gesehen oder ob es nur leichte Fahr-
ldssigkeit angenommen und wegen besonderer, von ihm
insoweit nicht dargelegter Umstinde von der dem Ver-—
letzungsrichter an sich zustehenden Befugnis zur An-
spruchsbeschrénkung nach § 47 Abs. 2 Satz 2 PatG kei-

nen Gebrauch hat machen wollen. Zwar heiflit es im ange-
fochtenen Urteil, daB der Senat ebensowenig wie das Land-
gericht Anlaf zu einer solchen Mafnahme sehe, indes bleibt
unklar, ob damit nur das Ergebnis der landgerichtlichen
Untersuchung, némlich die Versagung der Haftungsbeschrin-
kung, oder auch deren Begriindung (Bejahung grober Fahr-
ldssigkeit) iibernommen werden sollte. Letzteres kann
nicht ohne weiteres angenommen werden. Denn an anderer
Stelle heifBt es im Berufungsurteil, die Beklagten h#tten
bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt er-
kennen konnen, dafl sie von der Lehre des Klagepatents Ge-
brauch machten., Diese Formulierung entspricht aber der
gesetzlichen Definition der leichten (gewbhnlichen) Fahr-
léssigkeit in § 276 BGB und schlieBt daher die Deutung
nicht aus, daf das Berufungsgericht nur leichte Fahr-
ldssigkeit hat feststellen wollen. Das Berufungsurteil
entbehrt somit in diesem Punkte der erforderlichen Klar-
heit.

Dieser Mangel zwingt indes nicht zur Aufhebung des
Urteils und Zuriickverweisung der Sache, denn alle fiir
die Schuldfrage ernstlich in Betracht kommenden Umsténde
sind vom Berufungsgericht in rechtsfehlerfreier Weise
festgestellt worden. Der erkennende Senat kann deshalb
die fchlende Peststellung iiber die Schuldform nachholen.
Grobe F;hrléssigkeit liegt nach stdndiger Rechtsprechung
dann vor, wenn die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in
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ungewohnlich groflem MaBe verletzt und das nicht be-
achtet wird, was im gegebenen Falle jedem hiatte ein-
leuchten miissen (BGB-RGRK § 277 Anm. 3 mit Nachw.).
Hiervon kann jedoch bei der im vorliegenden Falle ge-
gebenen Sachlage zumal angesichts des Umstandes, dag
die Rechtsauffassung der Beklagten nicht ohne weiteres
als unvertretbar bezeichnet werden keann, keine Rede
sein. Gegen die Beklagten kann daher nur der Vorwurf
leichter Fahrlédssigkelt erhoben werden.

c) Der Feststellung, welche Schuldform (nur leichte
oder grobe Fahrlissigkeit) gegeben ist, bedurfte es im
Hinblick auf § 47 Abs. 2 Satz 2 PatG schon im gegen-—
widrtigen Rechtsstreit:

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in sei-
nem Urtell vom 10. Juni 1960 - GRUR 1961, 26 - Gruben-
schaleisen - fiir den dort entschiedenen Fall, in déem die
Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht nicht
nur auf Patentverletzung (§ 47 Abs. 2 PatG) sondern zu-~
sdtzlich auf sklavischen Nachbau (§ 1 UWG) gestiitzt war,
entschieden, daR sich das Feststellungsurteil iliber die
Schuldform aussprechen miisse, da der aus § 1 UWG herge-
leitete Anspruch je nach der Schuldform mdglicherweise
weitergehe als der patentrechtliche Anspruch; es genlige,
wenn das in den Griinden des Urteils geschehe.

Dié in jenem Urtell angestellten prozeBdkonomischen
Erwdgungen behalten ibr Gewicht auch dann, wenn, wie im
vorliegenden Falle, die zusdtzliche Anspruchsgrundlage
des § 1 UWG ausscheidet. Deun auch in diesem Falle kommt
der Feststellung der Schuldform entscheidende Bedeutung
fiir die Art des zuerkannten Anspruchs zu: Bei mindestens
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grober Fahrléssigkeit wird ein unbeschrinkbarer Scha-
densersatzangpruch zuerkannt, bei leichter Fahrlidssig-
keit dagegen nur ein Anspruch, der der richterlichen
Beschrénkungsbefugnis nach § 47 Abs. 2 Satz 2 PatG
unterliegt.

d) Anderseits ist der Verletzungsrichter im Ver-
fahren ilber die Feststellung der Schadensersatzpflicht
im allgemeinen auf die Feststellung des Verschuldeus
und der Verschuldensform beschrénkt; er ist nicht ver-
pflichtet und in aller Regel auch nicht in der Lage,
bei Bejahung nur leichter Fahrléssigkeit iiber die Fra-
ge der Anwendung der Kannvorschrift des § 47 Abs. 2
Satz 2 PatG zu befinden. Er kann sich hier insbesondere
regelmdfig noch kein klares Bild iiber die Hthe des dem
Verletzten entgangenen und des vom Verletzer gezogenen
Gewinns machen, ﬁithin iber Umstédnde,die fiir die Frage,
ob und in welcher Hbhe statt vollen Ersatzes eine Bil-
ligkeitsentschddigung anzuordnen ist, von besonderer Be-
deutung sind. Eine verl&dBliche Grundlage fiir die Ent-
schlieBung, ob und inwieweit er von der Beschrinkungs-
befugnis des § 47 Abs. 2 Satz 2 PatG Gebrauch machen
will oder nicht, kann - von Ausnahmefdllen abgesehen -
erst in dem Verfahren iiber die spdtere Leistungsklage
gewonnen werden. Im vorliegenden Falle fehlt eine sol-
che Grundlage, da iiber die Héhe des Schadens, iliber die
Art der Schadensberechnung, iilber die wirtschaftlichen
Auswirkungen des vorliegenden Verletzungsrechtsstreits
usw. bisher noch keine n#heren Angaben gemacht worden
gind. Die Auffassung des Berufungsgerichts, daf fiir die
Anwendung des § 47 Abs. 2 Satz 2 PatG kein AnlaB bestehe,
kann daher nicht aufrechterhalten werden.
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Unter diesen Umsténden sind die Beklagten durch
das angefochtene Urteil, das in seinem erkennenden
Teil keiner Ab&nderung bedarf, nicht gehindert, in
einem etwaigen spdteren Rechtsstreit iiber die HGhe
ihrer Schadensersatzverpflichtung sich auf § 47 Abs. 2
Satz 2 PatG zu berufen. Das gilt, weil § 47 Abs. 2
Satz 2 im Sinne einer richterlichen Beschriénkungsbe-

fugnis zu verstehen ist, ungeachtet dessen,dafl das

vom Berufungsgericht bestétigté Urteil des lLandgerichts
allgemein die Schadensersatzpflicht der Beklagten fest-
gestellt hat. Auch das oben angefithrte Urteil des I.
Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 10. Juni 1960
geht ersichtlich davon aus, dafli eine solche Feststel-
lung der Anwendung des § 47 Abs. 2 Satz 2 im spiteren
Leistungsprozell nicht entgegensteht.

5. Aus dem Gesagten ergibt sich, daB die Schadens-
ersatzpflicht der Beklagten zu Recht festgestellt worden
ist. Damit ist zugleich die Beurteilung zur Rechnungs-
legung gerechtfertigt, hinsichtlich deren die Revision
auch keine besonderen Riligen erhoben hat.

VII. Nach alledem war die Revision als unbegriindet
zurlickzuwelsen. Der in den erkennenden Teil dieses Ur~
teils aufgenommene Zusatz tréagt dem Ablauf des Klage-
patents nach ErlaB des Berufungsurteils und der Erle-
digung des Unterlassungsanspruchs gemidB den in der Re-
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visionsverhandlung abgegebenen Erklérungen der Parteien
Rechnung. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 97
Abs. 1, 91a ZPO.

Nastelski Bock Spreng Clafien Bundesrichter
Schneider ist
infolge Ur-
laubs an der
Unterzeichnung
verhindert.

Nastelski
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