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2%. Februar 1968
Cechaler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
in der Patentverletzungssache der Geschiiftsstelle

der Firma A. u. I. K , Inhaberin Irene K.
o

Kliagerin und Revisionskldgerin,

- Prozefbevollmichtigte: Rechtsanwilte Dr. -
und Dr. QD - _

gegen

die Firma Deko~-Mititel Bernhard Vg, Inhaber Bernhard Vgl
igi, H@ER:trase @, ’ ’

Beklagte und Revisionsbeklagte,

~ ProzeBbevollmichtigte: Rechtsanwa‘iie Prof. Dr. —

und Dr. -



Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die
miindliche Verhandlung vom 2%. Januar 1968 unter Mit-
wirkung des Senatsprisidenten Dr. Spreng und der Bundes-
richter Dr. Bock, Dr. LBscher, Cla8en und Schneider

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Kligerin wird das
Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandes-
gerichts Miinchen vom 28, Juni 1965 aufge-
hoben.

Die Bache wird zur erneuten Verhandlung
und Entscheidung, auch iiber die XKosten
der Revision, an das Berufungsgericht
guriickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Kldgerin hat die ausschlieBliche Lizenz an denm
am 16. Oktober 1950 angemeldeten, auf Grund des Ersten
Uberleitungsgesetzes erteilten und am 10. Januar 1952
bekanntgemachten Patent Nr. 831 021, das einen behaarten
Kopf fiir Biisten und Puppen, insbesondere fiir {ibungszwecke
im Friseurgewerbe betrifft. Die drei Patentanspriiche lauten:

1. Behaarter Kopf fiir Biisten und Puppen,
insbesondere fiir Ubungszwecke im Friseur-
gewerbe, dadurch gekennzeichnet, da ent-
gegen der bisgher iiblichen Haaraufbringung
auf derartigen Xopfen die Haare (a) dem
natiirlichen Haarwachstum entsprechend aus
dem Kopfkorper (c) herausgezogen und ent-
sprechend befestigt singd.
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2. Kopf nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zelchnet, daB die Haare in Form kleiner
Blindelchen mittels einer Tamburiernadel
aus dem Innern des hohl ausgebildeten
Kopfksrpers (c¢) nach auBen gestochen
sind, und daB ihre Sicherung gegen Heraus-
ziehen aus einer durch Verknotung des
cinen Endes der Haarbilindelchen gebildeten
Wurzel (b) erfolgt.

3. Kopf nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Kopfktrper (c)
aus elastischem Material, zweckmiBig
aus Kunstharz, besteht, bei dem sich
die beim Iurchstechen der Haarbiindelchen
entstehenden Locher nach Durchgang dex
Nadel von selbst wieder schlieflen und
so die Riickhaltekraft der Wurzeln (b)
verstidrken.

Die Beklagte stellt Friseuriibungskopfe her und ver-
treibt sie. Die Kopfe hestehen aus einem hohlen Kunsistoff-
kSrper von hartkautschukidhnlicher Konsistenz, dessen Wand
eine Stirke von 2 bis 3 mm hat und der an den nicht be-
haarten Stellen mit einem der natiirlichen Gesichtsfarbe
entsprechenden Lack iiberzogen ist. Ihre Behaarung er-
folgt in der Weise, daB kleine Haarbiischel auBen aufge~
legt und mit einer gabelfdrmigen Nadel durch die VWand
des Kopfkdrpers hindurchgestoBen werden. Die Enden der
Haarbiiaschel ragen alsdann in das Innere des KopfkGrpers
hinein und werden dort verleimt, um einen gegen das
Herausziehen gesicherten Sitz zu gewidhrleisten. Die
eingefiigten Haare treten wie beim natlirlichen Wachstum
aus dem Xopfkorper heraus.

Die Kldgerin ist der Meinung, daff die von ihr durch
Schreiben vom 6. November 1959 verwarnte Beklagte mit
ihren Ausfiihrungsformen schuldhaft das bezeichnete Pa-
tent verletze. Hierzu hat die Kligerin im wesentlichen
vorgetragen: Die patentierte Erfindung wende gegeniiber
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dem Stande der Technik erstmals die Tamburiertechnilt an
einem unverletzten Kopfkdrper an. Dieser werde zwar durch-~
gstoBen, sein elastisches Material schliefle sich aber gofort
wieder. Da das Haar aus dem Kopf dem natlirlichen Wachstun
entsprechend heraustrete, seien beliebige Frisuren még-
lich. Das Haar sei im librigen auf der hohlen Innenseite
durch wurgelartige Verknotung gegen Herausziehen gesichexrt.
Dabei werde die Riickhaltekraft der Wurzeln noch dadurch
verstirkt, daB die beim Hindurchfiihren der Haarbiischel
entstehenden Locher sich wieder schltssen. Die gleichen
Merkmale f&nden sich bei den Friseuriibungskdpfen der Be-
klagten. Diese benutze ebenfalls einen hohlen Kopfktrper
aus elastischer Masse, aus welchem die auf der Innen-

gseite befestigten Haare dem natiirlichen Wachstum ent-
sprechend heraustriten. Die Friseuriibungskopfe der Be-
klagten stimmten demnach im fertigen Zustand mit den

nach dem Klagepatent gefertigten Kopfen iiberein und
erzielten in identischer, jedenfalls aber in #qguivalenter
Weise die gleiche patentgewollte Wirkung.

Die KlHgerin hat beantragt, zu erkennen:

I. Der Beklagten wird bei Meidung einer vom Gericht
festzusetzenden Geld~ oder Haftstrafe fiilr jeden
Fall der Zuwiderhandlung verboten,
Frisieriibungskopfe herzustellen, feilzuhalten
und/oder in den Verkehr zu bringen, welche
folgende Merkmale aufweisen:

1. einen hohlen Kopfkorper aus elastischer
Masse (Gummi),

2. eine dem natiirlichen Haarwuchs entsprechende
Behaarung des Kopfkérpers, der hierbei glatt
bleibt,
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3. Befestigung der Haare an der Innenseite des
Kopfkorpers durch Verleimen, auch wenn die
Haare nicht aus dem Kopfkdrper herausgezogen,
sondern von auflen nach innen eingestochen
worden sind.

II. Bs wird festgestellt, dafBl die Beklagte der
Kligerin den Schaden zu ersetzen hat, welcher
ihr durch Herstellen und/oder Vertrieb der zu
Ziff. I gekennzeichneten Friseuriibungskdpfe
seit 1. Dezember 19%9 entstanden ist oder noch
entsteht.

III. Die Beklagte ist schuldig, der Klidgerin geit
1. Dezember 1959 Rechnung gu legen,
wieviele Friseuriibungsktpfe nach Ziff. I her-
gestellt und vertrieben wurden,
an wen und wann diese Ubungskipfe vertrieben
wurden,
welche Umsitze erzielt wurden.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie hat einen Eingriff in den Schutzbereich des
Klagepatents mit. folgender Begriindung bestrittien:
Ihr Erzeugnis liege im freien Stande der Technik. Bereits
vor und alsbald nach dem letzten Kriege seien in Deutsch-
land Kopfe fiir Schaufensterfiguren in der Weise behaart
worden, dafl man Biischel kiinstlichen Haares mit einer
gabelartigen Nadel von auBen in den Kopfkirpexr ein- und
durchgesteckt und anschlieBlend im Innern des hohlen
Kopfktrpers angeleimt habe. Insbesondere habe die Firma
M@ in Kcéln jedenfalls schon in den Janhren 1948 ung
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1949 behaarte Kopfe fiir Bisten und Puppen gewerblich
hergestellt, sie ohne Auferlegung von Geheimhaltungs-—
pflichten vertrieben und hierfiir in einem Prospekt ge-
worben, die hinsichtlich sidmtlicher Merkmale ihren, der
Beklagten, Ausfiihrungsformen entsprédchen. Der Anspruch 1
des Klagepatents enthalte im ilibrigen eine unmifverstind-
liche Einschrédnkung; denn mit der Fassung "entgegen der
bisher ilblichen Haaraufbringung'" werde zum Ausdruck ge-
bracht, daB8 die Haare nach der Lehre des Klagepatents
nicht, wie bislang, von aufSien nach innen, sondern in
umgekehrter Richtung zu stechen seien, was sie, die
Beklagte, unstreitig nicht {tue. Ebensowenig mache sic
von den Merkmalen der Anspriiche 2 und 3 Gebrauch, weil
sie weder die in das Innere des Kopfkdrpers ragenden
Enden der Haarbiischel verknote noch ein elastisches
Material filir den Kopfk@rper verwende. Der von ihr be-
nutzte kautschukdhnliche Stoff hdrte ndmlich kurz nach
der Herstellung des Ubungskopfes aus und verliere dabei
gseine Blastizitdt, wie das auch schon bei Ubungskopfen
der Fall gewesen sei, die vor dem Anmeldetag des Klage-
patents aus irgendeiner breiigen und alsbald erstarrenden
Masse, beispielsweise Gips, hergestellt worden seien und
in welche die Haare vor dem Aushidrten von auBen einge-
steckt zu werden pflegten.

Nachdem das Landgericht die Klage abgewiesen und
das Oberlandesgericht die Berufung der Klidgerin zuriick-—
gewiesen hatte, hat der erkennende Senat am 17. Dezember
' 1963 (Ta ZR 150/63) das Urteil des Oberlandesgerichts
sufgehoben und die Sache zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung an dieses zuriickverwiesen. Hierauf hat
das Oberlandesgericht, welches den Zeugen Franz M¢P
gehdrt und die von den Parteien iiberreichten Modelle
in Augenschein genommen hat, durch Urteil vom 28. Juni 1965
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wiederum auf Zurickweisung der Berufung gegen das land-
gerichtliche Urteil erkannt.

Gegen diesc Entscheidung richtet sich die vorliegende
Revision der Klidgerin, mit welcher sie ihre urspriing-
lichen Klageanspriiche weiterverfolgt. Die Beklagte bean-
tragt die Zuriickweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgrinde:.

Das Berufungsgericht bestdtigt auch in seinexr zweiten
Entscheidung die Ansicht des Landgerichts, da8 die Beklagte
nicht in den Schutzbereich des Klagepatents eingreife und
daB infolgedessen die.aus den §§ 47 Abs. 1 und 2, 6 Patl,
259 BGB, 256 ZP0 hergeleiteten Anspriiche der Kliagerin auf
Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadens-
ersatzpflicht der Beklagten unbegriindet seien. Auch die er-
neute Beurteilung des Streitfalles durch das Berufungs-
gericht hdlt der rechtlichen Nachpriifung nicht stand.

Entgegen der Annahme der Revision ist das Berufungs-
gericht zwar ohne Rechtsirrtum zu dem Ergebnis gelangt,
daf die Beklagte mit ihren Ausfilhrungsformen von der
durch Anspruch 1 des Klagepatents geschiitzten Lehre
keinen Gebrauch mache. Der erkennende Senat hat in sei-
nem friiheren Revisionsurteil entgegen dem Urteil des.
Landgerichts und dem ersten Berufungsurteil die Auffas-
sung vertreten, die Angaben in dexr XKlagepatenischrifd,
-der dort mitgeteilte und der im Rechtsstreit bisher zu-
‘sdtzlich nachgewiesene Stand der Technik sowie dexr Gang
des Erteilungsverfahrens lieBen es zu, das im Anspruch 1
enthaltene Merkmal "herausgezogen' iiber seinen Wortlaut
hinaus dahin auszulegen, daB die Haare im Endzustand
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entsprechend dem natiirlichen Wachstum aus dem Kopfkérper
hefaustreten miiBten, es also nicht darauf ankomme, ob

die Haare von innen nach au8en oder in umgekehrter Rich-
tung gestochen worden seien. Gleichzeitig wird in dem
damaligen Revisionsurteil aber darauf hingewiesen, das

die erweiternde Auslegung ausscheide, das Merkmal vielnmehr
in seiner wortlichen Bedeutung zu verstehen sei und
demgemiB der Schutzumfang des Anspruchs 1 sich aguf
Ausfiihrungsformen mit aus dem Kopfkdrper herausge-

zogenen Haaren beschrinke, wenn die Behauptung der
Beklagten zutreffe, daB die Firma M@P bereits vor

dem Anmeldetag des Klagepatents Ktpfe aus einem zur
Behaarung geeigneten Material, also Kopfe im Sinne der
einleitenden Worte des Anspruchs 1 in den Verkehr ge-

- bracht habe, bei denen die Haarec von auflen nach innen
durchgestochen und in Ubercinstimmung mit dem zweiten
kennzeichnenden Merkmal des Anspruchs 1 des Klagepatents
unten, d.h. im Inneren des Kopfes befestigt worden seien.
In diesem Falle miiBte ndmlich der Fachmann, so rechtfer-
tigt sich die in dem friheren Revisionsurteil angestell-
te Uberlegung, aufgrund seiner unwiderlegbar zu vermuten-
den Kenntnis vom Stande der Technik und damit auch von
den durch die Firma M‘ in den Verkehr gebrachten Kopfen
beim Lesen der Klagepatentschrift annehmen, daB der An-
spruch 1 nur solche Ausfiihrungsformen unter Schutz stel-
len wolle, welche sich von dem Stand der Technik abheben,
bei denen mithin im Unterschied zu den vorbekannten Ktpfen
der genannten Firma die Haare von innen nach aufien heraus-
gezogen worden sing.

- Das Berufungsgericht hat nun in seiner erneuten Ent-
scheidung in Wilirdigung der Aussag,e des Zeugen I*I‘ fest-
gestellt, daB die Firma Mg vor dem Anmeldetag des Klage-
patents .behaarte Kopfe hergestellt und vertrieben hat,
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welche dencen der Beklagten in allen wesentlichen Merkmalen
gleichen und auch genau wie diese angefertigt worden sind.
Damit will das Berufungsgericht erkennbar sagen, dall die
Firma M@ bei ihren Kbpfen die Haare mittels Durchstechens
des Kopfmaterials von auBen nach innen aufgebracht und in
Innern des Kopfkbrpers befestigt hat, wie dies unstreitig
die Beklagte macht. Die Angriffe, welche die Revision
gegen die tatsdchliche Feststellung des Berufungsgerichts
richtet, dringen nicht durch. Die Revision beanstandet
insbesondere zu Unrecht, daB8 das Berufungsgericht sich
nicht mit der Frage auscinandergegetzt hat, ob das von
der Firma ‘M‘ verwvendete Material - hierbei handelt es
sich unstreitig um einen mit Leimwasser zubereiteten
Gipsmortel - elastisch ist, ob es angesichts seiner Zu-
sammensetzung iiberhaupt elastisch sein kann, ob es beziig-
lich seiner sonstigen flir die Herstellung, insbesondere
fiir die Behaarung wesentlichen Eigenschaften mit der
Patentlehre libereinstimmt und ob Kopfe aus dem in Rede
stehenden Material fir Ubungszwecke im Priseurgeverbe
tauglich sind. Fir die Entscheidung der hier zunichst
allein bedeutsamen Frage, wie das Merkmal "herausge-
gogen" im Anspruch 1 des Klagepatents aufzufassen ist,
kommt es ausschlieBlich darauf an, ob die Firma M@ ihre
Kopfkbrper aus einem Material angefertigt hat, welches

die Behaarung gestattet. Der Anspruch 1 umfaB8t ndmlich
nicht nur Képfe, welche aus dem im Anspruch 3 vorzugs—
weise empfohlenen elastischen Material, vornehmlich Kunst-
harz, angefertigt worden sind, sondern Képfe jedweden
Materials, das sich zum Aufbringen von Haaren eignet,

dic ihrem natiirlichen Wachstum entsprechend gefiihrt sind.
Dieses Erfordernis erfiillt das von der Firma M@ ver-
wendete Material, wovon sich der erkennende Senat aufgrund
des vorgelegten Anschauungsstiickes hat selbst iiberzeugen
ktnnen. Die Auslegung des genannten Anspruchsmerkmals,
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un die -.es hier zunidchst allein geht, hat, wie die Revision
ilbersieht, nichts mit der Frage zu tun, ob die Firma I
die Lehre des Patentanspruchs 1, welche in mehreren, durch
das Material des Kopfkorpers sich unterscheidenden Formen
ausfihrbar ist, lediglich fiir die Ausfiihrungsformen aus
Gips und gegebenenfalls aug im Sinne der Patentlehre
dguivalentem Material vorweggenommen hat und ob die Kopfe
aus Gips angesichts der von der Revision im einzelnen
angefiihrten Griinde fir Ubungszwecke im Friseurgewerbe,
wenn iiberhaupt, so nur in sehr beschrinktem Umfange ver-
wendbar sind.

Nach slledem konnte die Klage, wie das Berufungsge-
richt richtig erkannt hat, keinen Erfolg haben, soweit
mit ihr die gegenstdndliche Verletzung des Anspruchs 1 des
Klagepatents geltend gemacht wird. Das gleiche gilt auch,
soweit die KlHgerin ihr Begehren auf den Patentanspruch 3
stlitzt. Dieger Anspruch nimmt in seinem Oberbegriff auf
den Anspruch 1 Bezug und schlédgt in seinem kennzeichnenden
- Teil, wie bereits erwihnt, diec Verwendung von elastischen
Material, vornehmlich von Kunstharz, vor. Die Bezugnahme
auf Anspruch 1 zwingt aber dazu, den Oberbegriff des
Anspruchs 3 ebenfalls einengend auszulegen und dem An-
spruch gegenstdndlich nur solche Képfe aus elastischem
Material zu unterwerfen, bei denen die Haare aus denm
Innern des Kopfkorpers nach auBen gestochen worden sind.
In dieser Annahme wird der erkennende Senat dadurch be-
stirkt, daf Anspruch 3 auBBer auf Anspruch 1 auch auf
.Anspruch 2 zuriickbezogen ist, welcher eindeutig lehrt,
dic Haare in Form kleiner Biindelchen mittels einer
Tamburiernadel in der vorstehend bezeichneten Veise auf
den Kopf aufzubringen.



- 11 -

Dic bisherigen Erwdgungen reichen indessen nicht aus,
diec Abweisung der Klage zu rechtfertigen. Da sich aufgrund
des von ihm nunmehr festgestellten Standes der Technik
ergeben hat, daB die im ersten Revisionsurteil fiir zu-
léssig erachtete weite Auslegung des Anspruchs 1 nicht
moglich igt, h#tte dag Berufungsgericht noch priifen miigsen,
ob die Klage nicht etwa unter dem rechtlichen Gesichtspunkt
begriindet ist, dal das Klagepatent selbstdndigen Elementen-
schutz gewdhrt, welcher in der Losltsung des Unteran-
spruchs 3 von der Kombinationsbezogenheit auf den Haupt-
anspruch und den Anspruch 2, mithin in der Lehre bestchen
konnte, filir einen behaarten Kopf einen Koérper aus elasti-
schem Material zu verwenden, wobei es gleichgliltig ist,
ob dic aufgebrachten Haare von innen nach auBlen oder von
auBlen nach innen gestochen worden sind. Die Zubilligung
cines Elementenschutzes in dem erdrterten Sinne liefe
zwar im Ergebnis wiederum auf eine erweiternde Auslegung
des Klagepatents hinaus. Es wirde sich dabei aber nicht
mehr um einc erweiternde Auslegung des Anspruchs 1 allein
handeln. Dafl die Kldgerin einen derartigen Elementenachutz
beansprucht hat, geht zweifelfrei bereits aus der Fassung
ihres von Anfang an gestellten Klageantrages zu Ziff. I
hervor, der unter Nr. 1 den Kopf aus elastischer Massc
nennt und unter Nr. 3 betont, daB die Richtung, in welcher
dic Haare gegstochen worden sind, keine Bedeutung hat.

Dic vom Berufungsgericht unterlassene Friifung kann der
erkennende Senat nicht nachholen, da hierzu noch taitsédch-
liche Feststellungen hinsichtlich der Erfindungsqualitiit
des Vorschlages, Kunststoff fiir den in Rede stehenden
Zweck zu verwenden, getroffen werden mﬁséen, welche denm
Revisionsgericht verwehrt sind. Pas Berufungsgericht wird
im iibrigen bei der ihm obliegenden Priifung davon ausgchen
konnen, daB der von der Firme Mg fir die Herstellung
der Kopfkbrper verwendete Gips kein elastisches Material
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in dem hier in Betracht zu ziehenden Sinne darstellt, dies
aber beili dem von der Beklagten verwendeten Material der
Fell sein kann. Zwar hat das Berufungsgericht im ange-
fochtenen Urteil festgestellt, daB der von der Beklagten
verwvendete Kunststoff von hartkautschukidhnlicher Konsistensz
alsbald aushdrtet und dabei seine Elastizitit verliort.

Im vorliegenden Zusammenhang wiirde es jedoch demgegeniibex
ausreichen konnen, dafB das Material der Beklagten, wiec
diese in der miindlichen Verhandlung vor dem erkennenden
Senat nicht bestritten hat, nach der Ausformung des Kopf-
korpers etwa 24 Stunden lang elastisch bleibt und denmit
wdhrend der Zeit, in welcher die Haare aufgebracht werden,
die in Patentanspruch 3 beschriebenen Eigenschaften
(selbstédtiges SchlieBen der Locher im Kopfkdrper nach
Durchgang der Nadel und damit Verstiarkung der Ruckhalte~
kraft der Haarwurzeln) aufweist.

Das angefochtene Urteil war sonach aufzuheben und
die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung
an das Berufungsgericht zuriickzuverweisen (§§ 564 Avbs. 1,
565 Abs. 1 Satz 1 ZP0).
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Denm Berufungsgericht war auch die Entscheidung iiber
die Kosten des vorliegenden Revisionsverfahrens zu iiber-
tragen, weil sie von dem noch ungewissen Ausgang des
Rechtsstreits abhingt.

Spreng Bock Loscher

ClaBBen Schneider
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