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BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 62/66 URTEIL Verkiindet am

1%. Juli 1971
Schwingen,
Justizhauptsekretir

als Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle

in der Patentverletzungssache

der Firma D@jj)-Color Products Company Inc., gesetzlich
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes, N. Efl D,

CEEED/111., USA,

Beklagte und Revisionskl&gerin,

- Prozeflbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (D
in W -

gegen

die Firma Peter K@ GmbH & Co. kG, GuilllllD, He
straBle, vertreten durch ihre persdnlich haftende Gesell-

schafterin, die Firma Peter Iji§ GubH in Hal

diese gesetzlich vertreten durch ihren Geschéftsfiihrer

Peter Xy,

Kligerin und Revisionsbeklagte,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. D
in - :



Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 8. Juli 1971
unter Mitwirkung des Senatsprdsidenten Dr. Spreng und
der Bundesrichter ClaBen, Schneider, Dr. Bruchhausen
und Ochmann

fir Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das
Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandes-
gerichts Miinchen vom 11. Juli 1968 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung, auch iiber die Kosten der
Revision, an das Berufungsgericht zuriickver-
wiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des am 13. Februar 1959
angemeldeten deutschen Patents 8 @D @B, das zunichst
mit dem folgenden (einzigen) Anspruch bekanntgemacht und
erteilt war:

"Rohrférmiger Behdlter fiir Lacke oder
Farben mit einer VerschluBkappe, die
auf der Innenseite einen bei aufgesetzter
Kappe in den Behdlter hineinragenden
Pinsel trdgt, dadurch gekennzeichnet,
daB im Behdlter (1) ein mit einem zentra-



Matthias Prinz
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len Lingskanal versehenes zylindrisches
Aufriihrorgan (7), z. B. in Form eines
schraubenformig gewundenen Drahtstiickes,
beweglich angeordnet ist."

In einem von der Klidgerin angestrengten Nichtigkeits-
verfahren ist das Patent durch rechtskriftiges Urteil des
Bundespatentgerichts vom 26. Juli 1966 - 3 Ni 5/66 - da-
durch teilweise fiir nichtig erklirt worden, daB an die
Stelle des erteilten einzigen Anspruchs die folgenden
beiden Anspriiche getreten sind:

"1. Behilter flir Lacke oder Farben nmit
einer VerschluBkappe, die auf der Innen-
seite einen bei aufgesetzter Kappe in
den Behdlter hineinragenden Pinsel tridgt,
sowie mit einem durch Schiitteln des Be-~
hdlters in diesem frei bewegbaren Auf-
rithrorgan, dadurch gekennzeichnet, daB
der Behdlter in an sich bekannter Weise
rohrformig ausgebildet ist und daBl das
Aufriihrorgan zylindrisch und mit einem
zentralen Lingsksnal versehen sowie in
seinem AuBendurchmesser derart ausgebildet
ist, daB ein Verkanten ausgeschlossen ist,
und dafl es ferner einen Innendurchmesser
aufweist, der eine Pinselberiihrung stets
ausschlieBt.

2. Behdlter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daBl das Aufriihrorgan aus
einem schraubenférmig gewundenen Draht-
stiick besteht."

Die Kldgerin stellt Behidlter fiir Lacke oder Farben
her, die insbesondere zur Ausbesserung kleiner Lackschid-
den an Kraftfahrzeugen bestimmt sind, und vertreibt sie.
Bei diesen sog. "Lackstiften", die von der Beklagten
als Verletzung ihres Patents beanstandet werden, be-
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steht das im rohrfdrmigen Behdlter frei bewegbare Auf-
riilhrorgan aus einem kegelstumpffSrmig gewundenen Draht;
da der Hohlraum dieses Aufriihrorgans nach unten ver-
jlingt ist, kOnnen Pinselborsten und Aufrilhrorgan beim
Schiitteln des Behdlters einander beriihren.

Mit dem in erster Instanz gestellten Hauptantrag
hat die Kldgerin Anspriiche auf Unterlassung von Verwar-
nungen geltend gemacht. Hilfsweise hat die Klédgerin
Feststellung begehrt, daB sie mit den von ihr herge-~
stellten und vertriebenen Lackstiften nicht in das Klage-
patent eingreife. Das Landgericht hat die Klage abgewie-
sen. Auf den in der Berufungsinstanz allein gestellten
Hilfsantrag hat das Oberlandesgericht

"festgestellt, daB die Kldgerin nicht in den
Schutzbereich des DBP Nr. @ der Be-
klagten eingreift mit der Herstellung oder
dem Vertrieb eines Behdlters fiir Lacke oder
Farben, der eine Kombination folgender Merk-
male aufweist:

a) Der in bekannter Weise rohrférmig aus-
gebildete Behidlter besitzt eine VerschlufB-
kappe, die auf der Innenseite einen in den
Behdlter hineinragenden Pinsel trigt;

b) in dem Behdlter befindet sich ein durch
Schiitteln frei bewegbares Aufrithrorgan,

c) das kegelstumpfformig ausgebildet ist und
d) einen kegelstumpfformigen Hohlraum besitzt;

e) das Aufrilhrorgan ist in seinem AuSendurch-
messer und in seiner lL&énge so bemessen,
daB es zwar eine Kippbewegung, aber keine
Drehung um eine senkrecht zur Achse des
rohrférmigen Behidlters laufende Achse aus-
fiihren kann, /



f) es weist einen Innendurchmesser auf,
der eine Beriihrung des Pinsels ermdg-
licht."

Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihr Verlan-

gen auf Abweisung der Klage weiter, wdhrend die Kldgerin
um Zuriickweisung der Revision bittet.

Entscheidungsgriinde:

I. Nach Auffassung des Berufungsgerichts macht die
von der Kldgerin in Verkehr gebrachte Ausfithrungsform
eines Lackstiftes mit einem kegelstumpfformigen Aufriihr-
organ um deswillen von dem Klagepatent keinen Gebrauch,
weil eine Berihrung des Pinsels durch das Aufriihrorgan
beim Schiitteln des Behdlters mdoglich bleibe. Die Kl&=-
gerin benutze gerade nicht das im Nichtigkeitsverfahren
eingefiigte Merkmal der geschiitzten Kombination, daf3
ndmlich kraft der Bemessung des Innendurchmessers eine
Beriihrung des Aufriihrorgans mit dem Pinsel stets ausge-
schlossen sei. Bei der Konstruktion ihres eigenen Lack-
stiftes sei die Klidgerin einen grundsidtzlich anderen
Weg gegangen: Sie habe eine gewisse Berilhrung des Pinsels
durch das Aufrihrorgan ausdriicklich in Kauf genommen, da
ihr die Gefahr einer Beschiddigung der Pinselborsten ange-
sichts der geringen Lebensdauer des ganzen Lackstiftes
weniger schwerwiegend erschienen sei als der von ihr
behauptete, mit ihrem Lackstift erzielbare Vorteil, durch
das Berilhren des Pinsels etwalige Verkrustungen von Farb-
riickstidnden zu beseitigen. Zwar sei auch bei der ange-
griffenen Ausfilhrungsform die Beriihrung des Pinsels in
gewisser Weise begrenzt, da die Kldgerin bei ihrer



Konstruktion kein im Beh#lterinnenraum frei herumflie-
gendes Aufrihrorgan verwende, das den Pinsel von allen
Richtungen her vollig unkontrollierbar treffen konne.
Indes sei das Merkmal, wonach eine Beriihrung des Pin-
sels stets ausgeschlossen sein solle, im Nichtigkeits-
verfahren gerade zur Beschrinkung eingefiigt worden, und
gerade dieses Merkmal verwende die Klédgerin iliberhaupt
nicht, so daB sich auch die Frage der Aquivalenz nicht
stelle. Es gehe nicht an, daB der Verletzungsrichter
entgegen der im Nichtigkeitsverfahren ergangenen Ent-
scheidung im Wege der Auslegung den Patentanspruch da-
durch wieder erweitere, daB er das neu eingefiigte be~
schriankende Merkmal fiir unerheblich ansehe oder wieder
eliminiere.

II. Die Revision der Beklagten riigt Verletzung des
§ 6 PatG und trdgt hierzu vor, das Berufungsgericht habe
nicht unterschieden zwischen Anderungen des Anspruches,
die durch den inzwischen aufgedeckten Stand der Technik
geboten seien und deshaldb "echte Beschrdnkungen" dar-
stellten, und anderen Anderungen der Anspruchsfassung,
die lediglich den eigentlichen Erfindungsgedanken besser
verdeutlichen sollten und deshalb bloBle Klarstellungen
seien. Wiahrend es sich bei den Einfiigungen "Behdlter ....
mit einem durch Schiitteln des Behdlters in diesem frei
bewegbaren Aufriihrorgan" und "daf8 der Behdlter in an
sich bekannter Weise rohrférmig ausgebildet ist" um Ein-
fiigungen handele, die wegen des Standes der Technik ge-
macht worden seien und sonach als echte Beschridnkungen
angesehen werden konnten, handele es sich bei den beiden
weiteren Einfiligungen (daB das Aufriihrorgan derart ausge-
bildet sei, "daB ein Verkanten ausgeschlossen ist" und



daB es ferner einen inneren Durchmesser aufweise, "der
eine Pinselberithrung stets ausschlieBt") um Klarstel-
lungen. Die nur klarstellende Bedeutung dieser in den
Hauptanspruch eingefiigten Merkmale hindere nicht, auch
solche Ausfiihrungen als Verletzung des Klagepatents zu
werten, bei denen infolge nur geringer Schrigstellung
des Aufriihrorganes im Behdlter beim Schiitteln eine Pin-
selberithrung zwar nicht ausgeschlossen sei, aber un-
schddlich bleibe; so sei es bei der von der Kligerin be-
nutzten Konstruktion, denn die Weite des kegelstumpf-
formigen Aufrithrorganes in seinem oberen Teil schlieBe
ernstliche Beschddigungen der Borsten beim Schiitteln

des Behdlters praktisch aus, da die Pinselberiihrung ver-
mindert werde.

III. Der Revisionsangriff ist begriindet und zwingt
zur Aufhebung des angefochtenen Urteils.

1. Die Patentschrift B W) W (Sp. 1 2. 14 ff) be-
zeichnet rohrformige Behdlter fiir Lacke oder Farben als
schon bekannt, bei denen einige Kugeln in den Behdlter
gegeben sind, die beim Schiitteln das abgesetzte Farbpig-
ment aufriihren. Bei Beh#ltern mit VerschluBSkappe und mit
in den Beh&lter hineinragendem Pinsel sei jedoch zu be-
sorgen, daB die Kugeln beim Schiitteln gegen die Pinsel-
borsten schliigen und diese beschéddigten. Der Erfinder
des Patents B W) @ hat sich deshalb die Aufgabe ge-
stellt, ein sehr gutes Aufriihren der Farbe im Beh#lter
durch Schiitteln zu erreichen, ohne daB eine Beeintrich-
tigung der Pinselborsten eintritt (aa0 Z. 24 ff). Zur
Losung empfiehlt er in der Beschreibung (Z. 21 £f), im
Behdlter ein mit einem zentralen Léngskanal versehenes
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zylindrisches Aufriihrorgan, z. B. in Form eines schrau-
benformig gewundenen Drahtstiickes, beweglich anzuordnen.
Im allgemeinen Teil der Beschreibung (Sp. 1 Z. 28 ff)
heiflt es dazu, daB der Pinsel mit seinen Borsten "wih-
rend der Hin- und Herbewegung des Aufrilhrorgans frei
durch den zentralen Lidngskanal des Aufriihrorgans hindurch-
tritt". Bei Erliduterung des Ausfilhrungsbeispiels (Sp. 1 ‘
Z. 46 ff bis Sp. 2 Z. 2) ist gesagt, das "Drahtstiick 7"
(= Aufriihrorgan) werde kraft der Bemessung seines AuBen-
durchmessers beim Hin- und Herschiitteln des Behilters
von der Behdlterwand so gefiihrt, daB es sich "nicht ver-
kanten kann", widhrend der Innendurchmesser geniigend grof
ausgefiihrt sei, daf "bei der Hin-~ und Herbewegung die
Pinselborsten nicht berithrt werden kdnnen'".

" Abweichend von den im allgemeinen und im besonderen
Teil der Beschreibung gebrachten, ins einzelne gehenden
Weisungen iliber Formgebung, Anordnung und Arbeitsweise des
Aufriihrorgans war im erteilten Anspruch 1 lediglich ver-
langt, daB das mit einem zentralen Lingskanal versehene
zylindrische Aufriihrorgan "beweglich angeordnet ist".

2. Im Nichtigkeitsverfahren wurde die gegeniiber der
Beschreibung zu weitgehende Fassung des Anspruchs gein-
dert. Die beiden, in den Hauptanspruch eingefiigten Merk-
male (kein Verkanten, keine Pinselberiihrung) geben das
wieder, was schon in der urspriinglichen Beschreibung als
Wesensmerkmal der Erfindung mitgenannt war. Der Nichtig-
keitssenat hat, um den eigentlichen Erfindungsgedanken
geniigend klar zum Ausdruck zu bringen (vgl. Nichtigkeits-
urteil S. 10 unter Ziffer II Abs. 1 Satz 2 a. E.), die
beiden hier in Rede stehenden Merkmale eingefiigt. Ersicht-



lich hat er dabei die vorstehend unter Ziffer III 1 an-
gefilhrten Beschreibungsstellen beriicksichtigt. Sachlich
macht es auch keinen Unterschied, daf der neue Hauptan-
spruch fordert, daB der Innendurchmesser kraft seiner
Bemessung "eine Pinselberiihrung stets ausschlie8t", wih-
rend es in der Beschreibung (Sp. 2 Z. 25 ff) heiBt, daB
auf Grund eben dieser Bemessung "bei der Hin- und Herbe-
wegung die Pinselborsten nicht beriihrt werden konnen':
Die zitierte Beschreibungsstelle nennt die kritische
Phase, in der eine Beriihrung am ehesten drohen konnte,
fordert aber, daB gleichwohl auch dann diese Berihrung
nicht erfolgen soll; der neue Hauptanspruch spricht die
natiirliche Folgerung aus, daB in jeder Phase die Be-
rilhrung ausgeschlossen sein soll, da sie ja sogar in
der kritischen Phase (Schiitteln des Behilters) nicht
eintreten darf. DaB dadurch alle Losungsmittel anderer
Art h&itten ausgeschlossen sein sollen, kann nicht ange-
nommen werden.

Die Auffassung der Revision, daB den beiden im Nich-
tigkeitsverfahren eingefiigten, hier in Rede stehenden
Merkmalen nur klarstellende Bedeutung zukommt gegeniiber
dem, was schon in der Patentschrift genannt war, ist dem-
nach zutreffend.

3. Beim Lackstift der Kligerin ist nun allerdings
das Aufrithrorgan nicht zylindrisch sondern konisch ge-
formt, und zwar angeordnet mit seiner Verjingung nach
unten hin zum Boden des BehHlters. Infolge dieser seiner
Formgebung und Anordnung kann ferner nur der obere Rand
des Aufriihrorganes, nicht aber der AuBendurchmesser des
Aufrihrorganes in seiner gesamten HShenausdehnung dem
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Durchmesser des Behdlters angepaBt sein. Es sei auch
eingerdumt, daB die konische Formgebung und die Anord-
nung des Aufriihrorgans mit der verjlingten Spitze nach
unten hin ein gewisses Verkanten und dadurch eine Be-
rilhrung der Pinselborsten beim Schiitteln des Lackstif-
tes ermdglicht. Diese Abweichungen gegeniiber dem in
(neuen) Anspruch 1 Genannten schliefen eine gegenstdnd-
liche Verletzung des Patents aus.

Damit steht jedoch noch nicht fest, daB auch eine
dquivalente Benutzung des Patentes oder eine Benutzung
im Wege verschlechterter Ausfiihrung entfallen mii8te.
Wenn das Schutzbegehren lediglich sprachlich in eine
Form gekleidet wird, um das vom Anmelder Gewollte zutref-
fend wiederzugeben und die Offentlichkeit unmiBverstind-
lich Uber das Schutzbegehren zu unterrichten, dann zwingt
eine im Nichtigkeitsverfahren vorgenommene Anderung der
urspriinglichen Anspriiche fiir sich allein nicht zur Aus-
schlieBung der Aquivalente aus dem Schutzbereich (vgl.
u. a. BGH GRUR 1964, 132, 134 ~ KappenverschluB, BGH GRUR
1970, 289, 293 - Dia-Rihmchen IV).

Es fragt sich daher, ob der gleiche oder im wesent-
lichen gleiche technische Erfolg wie beim Patent der Be-~
klagten bei der Ausfilhrungsform der Klédgerin mit gleich-
wirkenden Mitteln erzielt wird, die im Rahmen des Ldsungs-
gedankens des Patents der Beklagten liegen (vgl. Benkard,
Patentgesetz, 5. Aufl. Rdn. 142 zu § 6 PatG mit Nachweisen
aus der Rechtsprechung). Die sog. unvollkommene Benutzung
oder sog. verschlechterte Ausfithrungsform hat die Recht-
sprechung dariiber hinaus in gewissem Umfang als Patent-
verletzung gewertet (vgl. dazu ndher Benkard aaO Rdn. 153 ff
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sowie Reimer, ratentgesetz und Gebrauchsmustergesetz,
3. Aufl. Anm. 58 zu § 6 PatG).

vas Berufungsgericht hat von seinem Standpunkt aus,
daB die im Nichtigkeitsverfahren eingefiigten beiden Merk-
male (kein Verkanten, Pinselberiihrung stets ausgeschlos-
sen) zur Beschridnkung eingefiigt worden seien, die Frage
der Aquivalenz oder der verschlechterten Ausfiihrungsform
nicht abschliefliend gepriift. Es hat zwar beziiglich des
AusmzB8es und der Wirkungen einer Beriihrung von Pinsel-
borsten und Aufriihrorgan im angefochtenen Urteil (S. 11)
festgestellt, daBl beim Lackstift der Kldgerin die Borsten
nicht durch ein im Behdlterinnern frei herumfliegendes
Aufrihrorgan v6llig unkontrollierbar getroffen werden,
vielmehr die Beriuhrung der Pinselborsten mit dem Auf-
riihrorgan "in gewisser Weise begrenzt" und "insbesondere
ein radiales Aufschlagen durch die besondere Ausgestal-
tung des verwendeten Kegelstumpfes nahezu unmdglich" ist.
An anderer Stelle des Urteils (S. 13) wird beziiglich der
Auswirkung der Berithrung unterstellt, da "nur eine kon-
trollierte, die Pinselborsten nur in geringem Umfang
schddigende Beriihrung stattfindet!.

Weitere Feststellungen iiber konstruktive Gestaltung
und Arbeitsweise des von der Klidgerin hergestellten Lack-
stiftes, insbesondere Feststellungen iliber den Grad der
vermeidbaren und der nicht vermeidbaren Borstenbeschiddi-
gung beim Schiitteln des Behdlters, sind im Berufungsur-
teil nicht enthalten.

IV. Aus den vorstehenden Griinden war das angefochtene
Urteil aufzuheben. Eine Entscheidung in der Sache selbst
ist dem Senat nicht moglich, da es an den hierzu erforder-
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lichen tatsichlichen Feststellungen derzeit noch fehlt.
Die Tache war deshalb an das Berufungsgericht zurlickzu-
verweisen.

Soweit nidhere Feststellungen beziiglich der Wirkungs-
weise des von der Kligerin hergestellten Lackstiftes, ins-
besondere Feststellungen zur Frage einer Beschidigung der
Pinselborsten, zu treffen sind, wird das Berufungsgericht
nicht allein Versuchsergebnisse rein theoretischer Bedeu-
tung zugrunde legen diirfen sondern auch zu beriicksichtigen
haben, welche Zweckbestimmung, technische Funktion und Le-
bensdauer der Gesamteinrichtung Iackstift iliblicherweise
zukommt.

V. Die Entscheidung iber die Kosten des Revisionsver-
fahrens war dem Berufungsgericht vorzubehalten.

vpreng ClaBen Schneider

Bundesrichter Ochmann
Dr. Bruchhausen

ist infolge Urlaubs

verhindert zu unter-

schreiben.

Spreng
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