BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X _ZR 18/T1 - URTEIL Verkiindet am
25, April 1974
Oechsler,
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma A. K@l® & Co GmbH, Landmaschinenfabrik,
CEJ (Obfr.), vertreten durch die Geschiftsfiihrer
Irmgard K@EE® geb. OIS, J5rgen KEEP, Ginter
K ’

Beklagten und Revisionsklégerin,

- ProzeBbevollmichtigte: Rechtsanwiilte Prof. Dr.Dr. (D
und Prof. Dr. QD -

gegen

die Firma A -Werke Aktiengesellschaft, vormals

J—d Dg Sgh_, TuTu , vertreten durch den Vor-
stan o | AR dwp B
und Dr. Lgp, straBe @9, ’

Kl#gerin und Revisionsbeklagte,
- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (D -



Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 25. April 1974
durch den Vorsitzenden Richter Triistedt und die Richter
Ballhaus, Ochmann, Bendler und Dr. HiuBer

fir Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des Ober-
landesgerichts Karlsruhe - 6. Zivilsenat -
vom 30, Mirz 1971 wird auf Kosten der
Beklagten zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klégerin war Inhaberin des am 21. Juni 1951
angemeldeten, am 12, November 1955 bekanntgemachten und
infolge Zeitablaufs inzwischen erloschenen deutschen
Bundespatents @} @ "Elektrische Tierschermaschine",
dessen Patentanspriiche 1 und 2 wie folgt lauten:

"1. Elektrische Tierschermaschine mit einem
als Handgriff ausgebildeten, den An-
triebsmotor aufnehmenden Gehduse, bei
der der Scherkopf mit seinem vom Vorge-
lege aus angetriebenen Zahnrad fiir sich
abnehmbar ist, dadurch gekennzeichnet,
da8 zwischen dem Gehduse fiir den Motor
und dem Scherkopf ein quergeteiltes Zwi-
schengehiuse (f, 1) angeordnet ist, in
dem die Achse (h) der Vorgelegerider
(1, k) beiderseitig gelagert ist und das
bei Abnahme des Scherkopfes an dem den
Motor aufnehmenden Geh¥use (b, e) ver-
bleibt.
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2. Schermaschine nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB8 der dem Scherkopf
zugewandte vordere Teil (1) des Zwischen-
gehduses zugleich als Befestigungsfliche
fir den Scherkopf dient."

Die Beklagte stellte her und vertrieb wihrend der

Laufzeit des Klagepatents ein Elektro-Mehrzweckgerit,
das mittels auswechselbarer Zusatzgerfite unter anderem
zum Schleifen, Bohren und Scheren zu verwenden war. Als
Tierschergerdt (Anlage 7 zur Klageschrift) besa8 es

einen Scherkopf, ein Zwischen- (Getriebe-~) und ein Motor=-

geh#duse. Scherkopf und Zwischengehfuse waren durch zwei

Schrauben miteinander verbunden und vom Motorgehtuse zum

Auswechseln der Mehrzweckgerdite iiber ein Schraubgewinde

und ein Kupplungsstiick abnehmbar. Darin hat die Klégerin

eine Verletzung ihres Klagepatents erblickt und bean-
tragt zu erkennen:

1. Der Beklagten wird verboten, elektrische
Tierschermaschinen mit einem als Hand-
griff ausgebildeten, den Antriebsmotor
aufnehmenden Gehiuse, bei welchen der
Scherkopf mit seinem vom Vorgelege aus
angetriebenen Zahnrad fiir sich abnehmbar
ist, gewerbsmiiBig herzustellen, feilzu-
halten und in Verkehr zu bringen, bei
denen :

a)

zwischen dem Geh#use fiir den Motor
und dem Scherkopf ein quergeteiltes
Zwischengehliuse angeordnet ist, in

" dem die Achse der Vorgelegerider bei-

b)

JLaw — Gesetze und Urteile

derseitig gelagert ist und das bei
Abnahme des Scherkopfes an dem den
Motor aufnehmenden Geh#use verbleibt,

insbesondere, wenn weiter

der dem Scherkopf zugewandte Teil des
Zwischengeh#iuses zugleich als Befesti-
gungsfliiche fiir den Scherkopf dient.

Kostenlos
Uber 200 Gesetze
Uber 100.000 Urteile

(mobile App)

Available on the
D App Store

JLaw — flr Android JLaw — flr iOS

www.prinz.law

S[e purs :‘;UH[IUUILW

§ yorU JueqUITe(]

33 DYIN T eLY §

31, YoNY SIDMUTE]

S[IOIN I9P II<

‘1Znyo


https://itunes.apple.com/de/app/apple-store/id1071207904?pt=117423805&ct=Stamped_PDFs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=marly.jlaw
https://www.prinz.law
http://www.marly.de

2. Fir Jjeden Fall der Zuwiderhandlung wird
der Beklagten Geldstrafe in unbeschrink-
ter H8he oder Haftstrafe angedroht.

3. Die Beklagte wird verurteilt, der Kl#égerin
iber alle Handlungen gem#i8 Ziffer 1 Rech-
nung zu legen, insbesondere unter Angabe
von Stlickzahl, Lieferdatum, Lieferpreis,

Type, Empfiinger, aufgegliederten Selbst-
kosten.

4, Es wird festgestellt, daB die Beklagte der
Klégerin allen Schaden zu ersetzen hat,
der ihr durch Handlungen nach Ziffer 1
entstanden ist oder noch entsteht, ein-
schlieBlich Zinsen.

Die Beklagte hat
Klageabweisung

beantragt. Sie hat eine Patentverletzung bestritten und
auBerdem vorgetragen, die Kliigerin habe im Erteilungs-
verfahren auf den Schutz einer Schermaschine verzichtet,
bei der Scherkopf und Getriebe eine Baueinheit bildeten.
Der Gegenstand der Erfindung beschriinke sich auf eine
Schermaschine, bei der der Scherkopf abnehmbar sei und
das Getriebe mit dem Motorgehiuse verbunden bleibe.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemédS ver-
urteilt. Deren Berufung blieb erfolglos, nachdeam die
Parteien den Unterlassungs- und den Strafandrohungsen-
trag in der Hauptsache fiir erledigt erklért hatten.

Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihren in
der Berufungsinstanz gestellten Antrag auf Klageabwei-
sung nach Abdnderung des landgerichtlichen Urteils wei-
ter. ‘



Die Klégerin beantragt,

die Revision zuriickzuweisen.

Entscheidungsgriinde

Die Revision bleibt erfolglos.
I.

1. Das Berufungsgericht hat in Ubereinstimmung
mit dem Landgericht in der von der Beklagten hergestell-
ten und vertriebenen elektrischen Mehrzweckmaschine eine
unmittelbare Verletzung der Patentanspriiche 1 und 2 des
Klagepatents erblickt, soweit diese als Tierschermaschi-
nen verwendet wurden. Es hat diese Auffassung damit be-
griindet, daB8 das Tierschergertt der Beklagten sich von
dem patentgemifien Gerdt zwar durch die Verwendung eines
Kupplungsstlicks zwischen Motor- und Zwischengehtuse
unterscheide. Das bringe es aber nicht aus dem Patent-
bereich, denn wie beim GerHdt nach dem Klagepatent ktnne
auch bei ihm der Scherkopf allein durch Lisen zweier
Schrauben abgenommen werden. Die bestimmungsgemiiSe Hand-
habung erfordere das sogar, und die Beklagte biete
Scherkopf und Scherblétter als Einzelteile an. Es sei
ferner unstreitig, daB im Falle der Reparatur oder aber
zum Zwecke der Reinigung der Scherkopf durch L3sen der
beiden genannten Schrauben abgenommen werden kénne.

Das Berufungsgericht hat die Ansicht der Beklag-
ten nicht geteilt, daB sich das Streitpatent nur auf Tier-
schermaschinen beziehe, bei denen der Scherkopf flir sich




abnehmbar sei und nicht auf solche, bei denen das Ge-
triebe mit dem Scherkopf fest verbunden bleibe. Aus

den Erteilungsakten ergebe sich eine solche Beschrin-
kung nicht. Im Protokoll der Sitzung im Erteilungsver-
fahren vom 22. Oktober 1958 sei lediglich festgehalten,
daB8 die Anmelderin der Meinung gewesen sei, der Anmel-
degegenstand sei mit der Ausfiihrungsform nach der
Us-Patentschrift B P nicht vergleichbar. Dort
miisse jeder Scherkopf ein eigenes Getriebe haben. Ob in
der Erklérung der damaligen Anmelderin eine Beschrinkung
des Streitpatents zu sehen sei, kdnne dahinstehen, denn
das Gerdt der Beklagten weise auch das im Oberbegriff
des Hauptanspruchs des Klagepatents enthaltene Merkmal
auf, daB8 der Scherkopf mit seinem vom Vorgelege aus an-
getriebenen Zahnrad fir sich abnehmbar sei.

2. Die Revision riigt als grundlegenden Mangel des
angefochtenen Urteils, daB das Berufungsgericht infolge
einer mangelhaften Wirdigung und Auslegung des Klage-
patents die Bedeutung des im Hauptanspruch enthaltenen
Begriffes "fiir sich abnehmbar"® nicht'richtig erfat habe,
Dariiber hinaus riigt sie die Verletzung der §§ 139, 286 ZPO.
Im einzelnen trigt sie vor, aus der Beschreibung des
Klagepatents gehe hervor, daB der Erfinder von vorn-
herein eine Bauart abgelehnt habe, bei der die normale
Auswechslung des Scherkopfes zusammen mit dem 2zugehdri-
gen Getriebe vorzunehmen sei. Die Erfindungsaufgabe be-
schriinke sich daher auf eine Verbesserung der Bauart,
bei welcher nur der Scherkopf flir sich allein mit seinem
Antriebsrad auszuwechseln sei. Das Abnehmen des Scher-
kopfes zwecks Reparatur oder Reinigung gehira nicht
zum bestimmungsmiiBigen Gebrauch des Patentgegenstands.



Das folge auch aus den Erkllirungen der Anmelderin im
Patenterteilungsverfahren. Das Berufungsgericht habe
diese Erkl#rungen nicht allein unter dem Gesichtspunkt
einer Beschriénkung oder eines Verzichts betrachten diir-
fen. Bei richtiger Auslegung des Klagepatents falle

das Ger&t der Beklagten nicht unter den Schutzbereich
des Klagepatents. Bei ihm sei der Scherkopf im norma-
len Betrieb nicht auswechselbar und daher nicht im
Sinne des Klagepatents "fiir sich abnehmbar". Vorsorglich
wendet sich die Revision noch dagegen, da8 das Beru-
fungsgericht ein Verschulden der Beklagten angenommen
habe., Mindestens sei die Anwendung des § 47. Abs. 2
Satz 2 PatG angebracht.

II.
Die Angriffe der Revision bleiben erfolglos.

1. Die in der Klagepatentschrift beschriebene Er-
findung betrifft nach dem Oberbegriff der Patentan-
spriiche und nach der Beschreibung eine elektrische Tier-
schermaschine, bei der ein auswechselbarer - fiir sich
abnehmbarer - Scherkopf unter Zwischenschaltung eines
Zahnradgetriebes von dem im Handgriff eingebauten
Elektromotor angetrieben wird.

Nach den Angaben in der Klagepatentschrift waren
am Anmeldetag zwel Bauarten dieser Gattung von Tier-
schermaschinen bekannt. Bei der einen blieb der Scher-
kopf stets, also auch bei dessen Auswechslung, mit dem
dazugehrigen Getriebe (Getriebegehiuse) fest verbun-
den; bei der anderen war der Scherkopf allein mit seinem




Antriebszahnrad von den Ubrigen Maschinenteilen abnehm-
bar. Die erstgenannte Ausfilhrung habe eine Verteuerung
mit sich gebracht, weil jeder Scherkopf ein Getriebe
mit dem dazugehdrigen Getriebegehiiuse habe aufweisen
miissen. Bei der anderen Ausfiilhrung sei es nachteilig
gewesen, daf das eine Lager fiir die Achse der Vorgele-
gertder in dem abnehmbaren Scherkopf vorgesehen gewesen
sei. Nach Abnahme des Scherkopfes habe das #uBere Ende
der fest am Motorgehiuse verbleibenden Vorgelegeachse
freigelegen und die Vorgelegertider hlitten dadurch nach
auBen rutschen ktnnen, Beim Wiederaufsetzen des Scher-
kopfes sel es notwendig gewesen, das freie Achsende nach
sehr sorgfidltiger Einspannung in das Scherkopflager ein-
zuféideln. Bei der genannten Ausfihrungsform sei auch

die Sicherheit einer genauen Lage der miteinander kém-
menden Réder nicht absolut gewiihrleistet gewesen, die
bei den verwendeten hochtourigen Motoren von grdSter
Bedeutung sei.

Der Klagepatentschrift ist als Aufgabe der Erfin-
dung die Beseitigung der aufgefiihrten Nachteile beider
bekannten Bauarten von elektrischen Tierschermaschinen
zu entnehmen.,

Zur L8sung wird vorgeschlagen, die elektrische
Tierschermaschine mit einem als Handgriff ausgebildeten
Motorgehtuse, bei der der Scherkopf mit seinem vom Vor-
gelege aus angetriebenen Zahnrad fiir sich abnehmbar ist,
80 auszubilden, daB zwischen dem Geh#use fiir dem Motor
und dem Scherkopf ein quergeteiltes ZwischengehBuse
angeordnet ist, in welchem die Achse der Vorgelegeréder
beiderseits gelagert ist und das bei Abnahme des Scher-



kopfes am Motorgehliuse bleibt. Der dem Scherkopf zuge-
wandte vordere Teil des ZwischengehBuses soll zweck-

miBig zugleich als Befestigungsflliche flir den Scherkopf
dienen.

Der im Hauptanspruch beschriebene Gegenstand der
Erfindung nach der Klagepatentschrift stellt sich dem-
nach als eine Kombination der folgenden Merkmale dar:

Eine elektrische Tierschermaschine, bei der

1. das Gehduse, das den Antriebsmotor aufnimmt,
als Handgriff ausgebildet ist,

2. der Scherkopf mit seinem vom Vorgelege aus
angetriebenen Zahnrad filr sich abnehmbar ist,

3. zwischen dem Geh#duse fiir den Motor und dem
Scherkopf ein Zwischengehliuse angeordnet ist,

a) das quergeteilt ist,

b) in dem die Achse der Vorgelegerider beider-
seits gelagert ist,

¢) das bei Abnahme des Scherkopfes an dem den
Motor aufnehmenden Gehdiuse bleibt.

Dieser Gegenstand weist nach dem Patentanspruch 2
zusdtzlich das Merkmal auf, daB8 der dem Scherkopf zuge-
wandte vordere Teil des Zwischengehduses zugleich als Be-
festigungsfléche fiir den Scherkopf dient.

2. Ob die Beklagte den Gegenstand des Hauptan-
spruchs wie den des Unteranspruchs 2 patentverletzend
benutzt hat, hiéingt allein davon ab, ob auch bei ihrer
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elektrischen Tierschermaschine der Scherkopf mit seinem
vom Vorgelege aus angetriebenen Zshnrad "fiur sich ab-
nehmbar" ist (Merkmal 2). Alle Ubrigen Merkmale des Kla-
gepatents sind nach den von der Revision insoweit nicht
angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts iden-~
tisch vorhanden.

a) Der Revision kann nicht beigetreten werden,
wenn sie das Klagepatent dahin auslegt, daB nach dem
Gang des Erteilungsverfahrens die Aufgabe der Erfindung
sich mit der Verbesserung nur einer Schermaschine mit
fiir sich abnehmbarem Scherkopf befasse. Der Klagepatent-
schrift kann zwar als Aufgabe entnommen werden, die be-
kannte Schermaschine mit abnehmbarem Scherkopf zu ver-
bessern. Damit erschtpft sich die Aufgabe der Erfindung
nach dem Klagepatent aber nicht, denn zu ihr gehtrt es
auch, den Nachteil der festen Verbindung des Scherkopfes
mit dem Getriebeteil (Getriebegehliuse) zu vermeiden. In
der Aufgabe sind somit mehrere Einzelteile zusammenge-
fagt, die in ihrer Gesamtheit zur Herstellung einer
wirtschaftlichen sowie einfach und sicher zu handhaben-
den Tierschermaschine fiihren sollen. Dadurch sollen die
Nachteile beider nach dem Stand der Technik bekannten
Ausfithrungsformen von Tierschermaschinen vermieden wer-
den.

b) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts
kann bei der Tierschermaschine der Beklagten der Scher-
kopf fiir sich durch Lisen zweier Schrauben abgenommen
werden; das milsse zwecks Reinigung oder Reparatur auch
erfolgen. Der daraus vom Berufungsgericht gezogene
Schlufl, da8 demit das Merkmal des Klagepatents "fiir
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sich abnehmbar" vorliegt, ist entgegen der Ansicht der
Revision rechtlich nicht zu beanstanden.

Die Klagepatentschrift (Z. 6 - 14) geht davon aus,
daB die bekannte Ausfilhrungsform mit nicht abmehmbarem
Scherkopf eine feste, d. h. eine nicht l8sbare Verbin-
dung von Scherkopf und Getriebe aufweist, denn es heifit
dort, daB8 beide miteinander "stets fest wverbunden”
bleiben und da8 "jeder Scherkopf ein solches Getriebe
mit dem dazugehdrigen GetriebegehBuse aufweisen muB®,
Unter einer festen, nicht ldsbaren Verbindung ist da-
nach die Baueinheit von Scherkopf und Getriebe zu ver-
stehen, die nicht in zwei selbsténdige Teile "Scher-
kopf" und "Getriebe (-gehiuse)" getrennt werden kann,
Es mag dahinstehen, ob bei einer solchen Ausfithrungs-
form ein Zerlegen in Einzelteile technisch m¥glich ist.
Darum geht es hier nicht, sondern um die Lsbarkeit
von Scherkopf und Getriebe derart, da8 danach Jeder
dieser Teile nach den Anschauungen der Verkehrskreise
fiir sich eine selbsténdige Einheit bildet, um getrennt
ausgewechselt, repariert oder gereinigt werden zu kin-
nen. Es ist nicht entscheidend, ob diese Trennung z. B.
durch einen besonderen Verschlu8 oder durch L3sen von
Schrauben erfolgen kann, wenn diese Trennmdglichkeit
durch die entsprechenden technischen Vorrichtungen von
vornherein vorgesehen ist, was nach den Feststellungen
des Berufungsgerichts hier zutrifft. Durch die Tremnn-
barkeit und die Erhaltung der dadurch entstehenden
Einzelteile Scherkopf und Getriebegehliuse vermeidet
auch die Beklagte den Nachteil der Unwirtschaftlichkeit
der festen, unlbsbaren Verbindung dieser beiden Teile
und 1¥st damit die Aufgabe des Klagepatents. Der Scher-
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kopf ist bei der Tierschermaschine nach der Verletzungs-
form im Sinne des Klagepatents "fiir sich abnehmbar®., Die
angegriffene Ausfiihrungsform entspricht insoweit dem
Ausfihrungsbeispiel des Klagepatents (Klagepatentschrift
Seite 2 Zeilen 74 - 76 und Figur 4, Bezugszeichen r).

3. Die aus §§ 139, 286 ZPO erhobenen Verfahrens-
riigen hat der Senat gepriift. Er sieht insoweit von einer
Begrindung ab (BGH EntlG Art. 1 Abs. &4).

4, Die Angriffe der Revision gegen die Annahme
eines Verschuldens der Beklagten durch das Berufungs-
gericht sind ebenfalls unbegriindet. Aus der Patent-
schrift ergibt sich, daB8 die Erfindung sich mit der
Verbesserung von Nachteilen beider bekannten Ausfiih-
rungsformen befaBt. Die Beklagte, die selbst elektri-
sche Tierschermaschinen hergestellt hat, muSte daher
davon ausgehen, daB ihre Tierschermaschine das Klage-
patent verletzen kann. Nach dieser Sach- und Rechtslage
ist fir die Anwendung des § 47 Abs. 2 Satz 2 PatG kein
Raum,
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III.

Die Kosten der erfolglosen Revision mufS die Be-
klagte nach § 97 Abs. 1 ZPO tragen.

Triistedt Ballhaus Ochmann

Bendler HéuBer
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