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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 25. September
1975 durch den Vorsitzenden Richter Triistedt und die
Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann und Dr. H&uBer

fiilr Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats
(Nichtigkeitssenat III) des Bundespatentge-
richts vom 25. Januar 1973 wird auf Kosten
der Kli#gerin zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 13. Februar 1959
angemeldeten, die Prioritdt vom 17. Februar 1958 bean-
spruchenden Patents 1 161 795. Die Ansprliche nach einer
durch rechtskrédftiges Urteil des Bundespatentgerichts
vom 26, Juli 1966 (3 Ni 5/66) ausgesprochenen Teilnich-
tigerkliarung lauten wie folgt:

"] . Behdlter fiir Lacke oder Farben mit einer
VerschluBkappe, die auf der Innenseite
einen bei aufgesetzter Kappe in den Be-
hdlter hineinragenden Pinsel trédgt, sowie
mit einem durch Schiitteln des Behdlters
in diesem frei bewegbaren Aufrithrorgan,
dadurch gekennzeichnet, daB der Behdlter
in an sich bekannter Weise rohrftrmig aus-
gebildet ist und daB das Aufriihrorgan (7)
zylindrisch und mit einem zentralen Lings-
kanal versehen sowie in seinem AuBendurch-
messer derart ausgebildet ist, daB ein Ver-
kanten ausgeschlossen ist, und daB es ferner
einen Innendurchmesser aufweist, der eine
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Pinselberiihrung stets ausschlieft.

2. Beh#dlter nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Aufriihrorgan (7) aus
einem schraubenférmig gewundenen Draht-
stiick besteht."

Die Kldgerin erstrebt die Nichtigerkldrung des
Patents in vollem Umfang.

Das Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen.

Mit ihrer Berufung beantragt die Klidgerin die Ab-
dnderung des Urteils und die Nichtigerklérung des Pa-
tents.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zuriickzuweisen.

Der Akademische Oberrat Dr.-Ing. Rainer Feiertag,
Lehrbeauftragter der Universitédt Karlsruhe, hat als ge-
richtlicher Sachversténdiger ein schriftliches Gutach-
ten erstattet und dieses in der miindlichen Verhandlung
erlidutert und erginzt.

Entscheidungsgriinde

Die Berufung hat keinen Erfolg.

I. Das Streitpatent betrifft einen rohrférmigen Be-
hdlter fir Lacke und Farben. Er trédgt eine VerschluB-
kappe, an deren Innenseite ein Pinsel so angebracht ist,
daB er bei aufgesetzter Kappe in den Behilter hineinragt.
AuBerdem ist der Behdlter mit einem in seinem Innern
durch Schiitteln frei bewegbaren losen Aufriihrorgan aus-
gestattet.
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1. Die Patentschrift geht von bekannten Farben- und
Lackbehdltern aus, bei denen zum Aufriihren und besse-
ren Durchmischen des sich am Boden absetzenden Farb-
pigments durch Schiitteln dem Behdlterinhalt Kugeln
beigegeben wurden. Diese Kugeln seien bei Behdltern,

in die ein an der VerachluBlkappe angebrachter Pinsel
hineinragt, nicht brauchbar, weil sie beim Schiitteln
gegen die Pinselborsten schliigen und diese beschddigten
(sp. 1 2. 14 - 20).

2. Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Einrichtung zu schaffen, mit der die Farbe durch Schiitteln
gut aufgeriihrt wird, ohne die Pinselborsten zu beschi-
digen (Sp. 1 Z. 24 - 28).

3. Zur LYsung dieser Aufgabe wird vorgeschlagen (Sp. 1
Z. 21 - 24), im Beh#dlter ein mit einem zentralen Lings-
kanal versehenes zylindrisches Aufriihrorgan z.B., in Form
eines schraubenfdérmig gewundenen Drahtstiickes beweglich
anzuordnen. Der Pinsel so0ll mit seinen Borsten widhrend
der Hin- und Herbewegung des Aufrihrorgans frei durch
den zentralen Liangskanal des Aufrihrorgans hindurch-
treten (Sp. 1 Z. 28 - 31), Der AuBendurchmesser des Auf-
rilhrorgans ("Drahtstiick 7") soll so gewihlt sein, daB
das Aufrihrorgan beim Hin- und Herschiitteln des Behdlters
"von der Beh#dlterwand so gefiihrt wird, daB es sich nicht
verkanten kann", Der Innendurchmesser soll geniigend grog
sein, damit die Pinselborsten beim Hin- und Herbewegen
nicht berlihrt werden (Sp. 1 Z. 46 bis Sp. 2 Z. 26).

4, Gegenstand des Patentanspruchs 1 in seiner Jetzi-
gen Fassung ist demnach ein Beh#dlter fir Lacke oder Farben
mit folgenden Merkmalen:
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(1) der Behdlter ist in an sich bekannter Weise rohr-
formig ausgebildet;

(2) er weist eine auf ihn aufsetzbare VerschluBkappe
auf;

(3) die VerschluBkappe trdgt auf ihrer Innenseite
einen in den Beh#lter hineinragenden Pinsel;

(4) in dem Behdlter ist ein beim Schiitteln des Beh&l-
ters frei bewegbares (loses) Aufriihrorgan vorgesehen;

(5) das Aufriihrorgan ist

(a) zylindrisch ausgebildet;

(b) mit einem zentralen Lingskanal versehen;

(¢c) in seinem AuBendurchmesser derart ausgebildet,
daB8 es nicht verkantet, und .

(d) in seinem Innendurchmesser so gestaltet, daB
es den Pinsel nicht beriihrt.

ITI. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist gegeniiber dem H
Stande der Technik neu.

1. Bei der Neuheitspriifung ist auf den Zeitpunkt der
amerikanischen Voranmeldung Nr. 715 640 vom 17. Februar
1958 abzustellen.

a) Der Senat hat keinen Anhalt dafiir, daB der Inhalt
der urspriinglichen Anmeldungsunterlagen des Streitpatents
sich nicht mit der amerikanischen Voranmeldung deckt. Die |
gegenteilige in der miindlichen Verhandlung geduBerte An-
nahme der Kligerin ist nicht ndher substantiiert; ihr
war deshalb nicht nachzugehen.

b) Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist in den urspriing-
lichen Unterlagen des Streitpatents ausreichend offenbart.
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Die Frage, ob ein Erfindungsmerkmal bereits in den
urspriinglichen Anmeldeunterlagen offenbart war, ist zu
bejahen, wenn der Durchschnittsfachmann das Merkmal der
Gesamtheit der Unterlagen als zur angemeldeten Erfindung
gehdrig entnehmen konnte; das ist auch dann der Fall,
wenn er es erst durch SchluBfolgerungen aus anderen An-
gaben erkennen konnte, sofern er zu diesen SchluBfolge-
rungen beim Lesen der Unterlagen ohne nihere Uberlegun-
gen gelangen kann (BGH GRUR 1974, 208, 209 - Scherfolie).

In den urspriinglichen Unterlagen des Streitpatents
ist zwar unter der Bezeichnung "Behdltnis fiir Flissig-
keiten, insbesondere fiir Farben" in erster Linie Schutz
fiir verschiedene Arten von Abstreifern fiir iiberfliissige
Farbe beansprucht worden, auf den jedoch im Laufe des
Erteilungsverfahrens verzichtet wurde. Sie enthielten
jedoch den Anspruch 13, der sich auf einen Beh#dlter be-
zog "... dadurch gekennzeichnet, dafl die rohrférmige
Hilse (10) einen beweglichen Mischer (27), beispiels-
weise eine schraubenférmig gewundene Feder, enthilt",
Uber Gestaltung und Funktion des Mischers konnte der
Fachmann der Beschreibung auf Seite 4 und der Figur 2
der Zeichnung der urspriinglichen Anmeldeunterlagen
entnehmen:

"Um eine Durchmischung des Inhalts der Hiilse

10 zu ermdglichen, ist ein Mischer 27 in

Form einer schraubenfdrmig gewundenen Feder

in der Hiilse vorgesehen. Der Innendurchmes-
ser der Umrandung 14 des Einsatzes 13 ist
etwas groger als der AuBSendurchmesser des
Mischers 27, um einen griS8tmoglichen Weg fiir
den Mischer widhrend einer Schiittelbewegung des
Behdltnisses A zu schaffen,"
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Der gerichtliche Sachverstidndige hat zur Uberzeu-
gung des Senats ausgefiihrt, daB der Durchschnittsfach-
mann die Lehre, den Durchmesser des Mischers (Aufrihr-
organ) so zu gestalten, daB eine Pinselberiihrung aus-
geschlossen ist, aus der den urspriinglichen Anmeldeun-
terlagen beigefiligten Zeichnung Figur 2 in Verbindung mit
dem zitierten Beschreibungsteil habe entnehmen kdnnen.
Der Sachverstidndige hat dazu insbesondere ausgefiihrt,
der Fachmann habe aus der deutlichen Darstellung der
Zeichnung zusammen mit den erwidhnten Textstellen der
Anmeldefassung alle wesentlichen Merkmale erkennen kidn-
nen, insbesondere auch, da8 eine Beriihrung des Pinsels
durch den Mischer vermieden werde; er wisse ndmlich,
daB andernfalls die Lebensdauer des Pinsels verringert
werde. Danach scheidet die von der Kldégerin behauptete
eigene "Vorbenutzung" des Gegenstandes des Streitpa-
tents als neuheitsschiddlich aus,

2. Die australische Patentschrift 218 572 betrifft
einen Behdlter mit einem in diesen hineinragenden, an
der VerschluBkappe befestigten Pinsel. In der Fliissig-
keit, zu deren Aufnahme der Behidlter bestimmt ist (=z.B.
Nagellack), befinden sich eine oder mehrere Kugeln, die
den Zweck haben, abgesetzten Bodensatz (Sediment) beim
Schiitteln des Behdlters aufzuriihren und wieder mit dem
Lack zu vermischen. Die Form des Behdlters ist in den
Patentanspriichen nicht angegeben; in der Zeichnung ist
eine unregelmifig geformte, sich nach oben verjilingende
Flasche dargestellt. Eine Flihrung des Aufrilhrorgans
(der Kugeln) an den Winden des Behidlters und eine Form-
gebung, die eine Beriihrung des Pinsels verhindern kénn-
te, ist nicht vorgesehen.
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3. Die US-Patentschrift 2 631 826, Figuren 5 und 6,

und die US-Patentschrift 2 793 012, Figuren 8 bis 11,
zeigen wie das Streitpatent rohrférmige Behdlter unter
anderem auch fiir Lacke und Farben mit aufgesetzter Ver-
schluBkappe, daran befestigtem, in den Behidlter hinein-
ragenden Pinsel und Aufriihrorgane verschiedener Ausfiih-
rungen, von denen sich das Aufriihrorgan nach dem Streit-
patent indessen grundlegend unterscheidet. Bei den Aufriihr-
organen nach den genannten US-Patentschriften handelt es
sich nicht um im Innenraum des Behdlters frei bewegliche,
durch Schiitteln des Behdlters in Bewegung zu setzende
Teile, sondern um Federn oder um eine federnd gelagerte
Fliigelscheibe, die von aufien her durch Auf- und Abbewe-
gung einer Spindel oder durch Drehen des Pinselstils beim
Auf- und Abschrauben der VerschluBkappe bewegt werden. Ein
Aufrihrorgan nach Art des Streitpatents ist keiner der bei-
den Patentschriften zu entnehmen.

4, Die US-Patentschrift 2 677 459 scheidet fiir einen
Neuheitsvergleich schon deswegen aus, weil der dort be-
schriebene Farbbehidlter keinen in ihn hineinragenden
Pinsel aufweist und damit einer anderen Gattung angehdrt
als der Behdlter des Streitpatents.

5 Der vorbenutzte Behdlter nach der deutschen Patent-
schrift 1 036 205 ist nicht neuheitsschddlich. Er unter-
scheidet sich vom Gegenstand des Streitpatents bereits
dadurch, daB beim Streitpatent der Pinsel in den Behdlter
hineinragt, so daB8 die Gefahr der Beschiddigung der Borsten
durch das Aufriihr- und Mischorgan besteht, wihrend beim
Gegenstand der Vorbenutzung die Pinselborsten keiner Be-
rilhrung mit dem im Behdlter enthaltenen ringformigen
Aufriihr- und Mischorgan ausgesetzt sind. Dem Bundespa-
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tentgericht ist deshalb darin beizutreten, daB der
Gegenstand der Vorbenutzung bereits in einem ent-
scheidenden Merkmal vom Streitpatent abweicht.

IV. Zur Frage des technischen Fortschritts hat der
gerichtliche Sachverstindige ilberzeugend ausgefiihrt,

das Streitpatent lose die Aufgabe, den Lack mit dem
Sediment zu durchmischen und gleichzeitig den Pinsel vor
Beschddigungen zu schiitzen, wesentlich einfacher und
kostengiinstiger als Jjede der Entgegenhaltungen.

1. Gegeniiber dem australischen Patent 218 572, das
die Durchmischung von Lack und Sediment durch lose im
Behdlter enthaltene Kugeln erreicht, aber keinen Schutz
gegen Beschiddigungen des Pinsels vorsieht, liegt der
technische Fortschritt des Streitpatents, bei dem eine i
Beriihrung des Pinsels durch das Aufriihrorgan vermieden
wird, auf der Hand.

2. Gegeniiber den in den US-Patentschriften 2 631 826
(Fig. 5 und 6) und 2 793 012 (Fig. 8 = 11) dargestellten
Sedimentriihrern weist der Gegenstand des Streitpatents
den Vorteil auf, mit bedeutend weniger und bedeutend
einfacher herzustellenden Teilen auszukommen, ohne daf
die erstrebten Wirkungen weniger gut oder weniger sicher
erreicht wiirden.

3. Ein Fortschrittsvergleich des Streitpatents mit
dem US-Patent 2 677 459 ist im Hinblick auf die unter-
schiedlichen Aufgabenstellungen nicht méglich.

4. Dasselbe gilt hinsichtlich der Vorbenutzung gemis
Patent 1 036 205.
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V. Der Gegenstand des Streitpatents ist erfinderisch.

Dem Bundespatentgericht ist zunidchst darin beizu-
treten, dafl die dem Streitpatent zugrunde liegende Auf-
gabe, nimlich das Erreichen einer guten Durchmischung
von Lack und sedimentiertem Farbpigment bei gleichzei-
tigem Schutz des Pinsels vor Beschddigungen durch den
Stand der Technik nicht nahegelegt war. Zwar war es
durch die australische Patentschrift 218 572 bereits
bekannt, durch Schiitteln des Beh#dlters Sedimente mit
Hilfe von Metallkugeln aufzuriihren. Dieser Vorveriffent-
lichung ist aber nicht zu entnehmen, wie der in die Fliis-
sigkeit eintauchende Pinsel vor Beschd@digungen durch die
Aufriihrorgane geschiitzt werden kann, Das Bundespatentge-
richt hat in diesem Zusammenhang zutreffend von gegen-
sdtzlichen Forderungen gesprochen, nadmlich einerseits
Sedimente mittels schwerer Mischelemente aufzuriihren
und andererseits dabei den Pinsel zu schonen. Es hat
dabei darauf abgehoben, daB8 beiden Forderungen durch
einfache und wenig aufwendige Mafnahmen entsprochen wor-
den ist, und es dabei als wesentlich gewertet, dafB der
Lackbehdlter zugleich als Fiihrungselement fiir das frei
bewegliche Aufriihrorgan dient, das seinerseits mit einem
zentralen Lingskanal den Pinsel in einem hinreichenden
radialen Abstand umgibt., Dafiir finden sich, wie im ange-
fochtenen Urteil zutreffend ausgefiihrt ist, im Stand der
Technik weder Vorbilder noch Anregungen,
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VI. Der Anspruch 2 des Streitpatents hat als zweck-
méBige und nicht selbstverstidndliche Ausgestaltung
der Erfindung nach Anspruch 1 Bestand.

VII. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 42 Abs. 3,
40 Abs. 2 und 36 q Abs., 1 Satz 2 PatG.

Tristedt Ballhaus Bruchhausen

Ochmann HduBer
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