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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 64/72 URTEIL Verkiindet am

18. Dezember 1975
Kriegl,
Amtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschiftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma P.J. Ga Aktiengesellschaft
des hollandischen Rechts, /Holland, PONEEENENEED,

vertreten durch den Vorstand Petrus Wilhelmus ZEND,

Klagerin und Revisionsklagerin,
- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (NS, G -

gegen

die Firma E@D "q 0 KR & )
(OWMEED), gesetzlich vertreten durcl{ den Geschéfts-
fihrer Heinrich BUEEP, Kaufmann,

Beklagte und Revisionsbeklagte,
- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. (D WD



Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 4, Dezem-
ber 1975 durch den Vorsitzenden Richter Triistedt und
die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann und Bendler

fur Recht erkannt:

Auf die Revision der Kligerin wird das

Urteil des 6. Zivilsenats des Bayerischen
Oberlandesgerichts Minchen wvom 6. Juli 1972

im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben,

als es die Berufung der Kligerin gegen das
Teilurteil der 7. Zivilkammer des Landge-
richts Minchen I vom 25. Januar 1972 im Umfang
der folgenden Antrége der Klidgerin zurlickge-
wiesen hat:

I. festzustellen, daB8 die Beklagte der Klé&-
gerin fiir die Zeit vom 1. November 1967 bis
5. Marz 1970 denJjenigen Schaden zu ersetzen
hat, welcher der Kligerin durch Herstellung,
Feilhalten und/oder Inverkehrbringen von
Mdhma schinen entstanden ist, welche folgende
Merkmale aufwiesen:

1. Ein Gestell mit am Umfang mit Schneid-
messern versehenen, trommel artigen
Schneidkdrpern, die paarweise gegen-
sinnig umlaufend angeordnet sind.

2. der Schneidkirper ist um eine etwa
lotrechte Achse drehbar.
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Der Schneidkorper ist an seinem unteren
Rand mit einem schrig nach unten gerich-
teten, die Schneidmesser tragenden Ring-
kragen versehen.

Unterhalb des Ringkragens ist ein
schalen férmiges Stilitzglied frei dreh-
bar angeordnet.

Das schalenformige Stiitzglied ist in
seinem mittleren Bereich flach ausgebil-
det und weist zwischen seinem flachen
Mittelteil und dem AuSlenrand eine ring-
férmige Einziehung auf.

Der &uBlere Rand des schalenftrmigen
Stlitzgliedes ist zum Ringkragen hin
nach oben gekriimmt.

II. die Beklagte zu verurteilen, der Klidgerin durch
Vorlage eines Verzeichnisses fiir die Zeit vom

1.

November 1967 bis 5. Marz 1970 Rechnung zu

legen iiber die Stlickzahl der gem&a I herge-
stellten Mdhmaschinen, iiber die Abnehmer, iber
die erzielten Umsidtze unter Angabe der Einzel-
lie ferungen und der Rechnungsdaten.

Im Ubrigen wird die Revision zuriickgewiesen.

Im Unfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten
Verhandlung und Entscheidung, auch iiber die Kosten

des Revisisonsverfahrens, an das Berufungsgericht
zuriickverwiesen.
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Tatbestand

Die Klagerin war Inhaberin des am 5. Juli 1965 beim
Deutschen Patentamt angemeldeten und am 12. Oktober 1967
eingetragenen, inzwischen infolge Zeitablaufs am 5. Julj
1971 erloschenen Gebrauchsmusters 1 970 257. Dessen An-
spriiche 1, 2 und 3 lauten:

"1, Mdhmaschine mit einem Gestell, welche min-
destens einen am Umfang mit Schneidmessern
versehenen, vorzugsweise trommel artigen
Schneidkdrper aufweist, welcher um eine
etwa lotrechte Achse drehbar ist, dadurch
gekennzeichnet, daB8 der Schneidkdrper an
seinem unteren Rand mit einem schrég nach
unten gerichteten, die Schneidmesser tragen-
den Ringkragen versehen ist, und unterhalb
des Ringkragens ein schalenftrmiges Stiitz-
glied frei drehbar angeordnet ist, dessen
Krimmungsradius im Bereich seiner mittleren
Stiitzflache gegeniiber dem Erdboden flach
und an seinem AuBSlenrand stirker gekriimmt
ausgebildet ist.

2. Mdhmaschine nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB8 der Kriimmungsradius des
schalenformigen Stlitzgliedes im Bereich
seiner Stiitzfldche gegeniiber dem Erdboden
groBer als der &#uBere Radius des Schneid-
messerkreises ist, und seine Schale im Be-
reich ihres Umfangs mit kleinerem Radius
zum Ringkragen hin nach oben gebogen ist.

3. M&hmaschine nach Anspruch 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, daB der AuBenrand des scha-
lenftrmigen Stiitzgliedes vom Ringkragen
Uberdeckt ist."

Die Beklagte hat vom 1, November 1967 bis zum
5, Médrz 1970 die in den Anlagen K 4 - K 7 dargestellten
Mdhmschinen hergestellt und vertrieben.



Die Kl&dgerin sieht hierin eine Verletzung ihres
Gebrauchsmusters 1 970 257. Die Kligerin begehrt die
Verurteilung zur Rechnungslegung und Schadenersatzfest-
stellung. Den Unterlassungsanspruch haben die Parteien
nach einer Unterlassungsverpflichtungserklirung der
Beklagten filir erledigt erklart.

Die Beklagte stellt die Verletzung des Gebrauchs-
musters 1 970 257 in Abrede; sie verneint dessen Schutz-
fdhigkeit und erhebt die Einrede der VerJjdhrung.

Das Landgericht hat eine Verletzung des Gebrauchs-
musters verneint und durch Teilurteil die Klage abge-
wiesen, Soweit die Kligerin ihre Klage auf die bekannt-
gemachte Patentanmeldung 1 48 952 gestiitzt hat, hat das
Landgericht das Verfahren ausgesetzt.

In der Berufungsinstanz hat die Kl&gerin beantragt:
I. das angefochtene Urteil aufzuheben,

II. festzustellen, daB die Beklagte der Klia-
gerin fir die Zeit vom 1. November 1967
bis zum 5. Mdrz 1970 denjenigen Schaden zu
ersetzen hat, welcher der Kligerin durch
Herstellung, Feilhalten und/oder Inverkehr-
bringen von Mdhmaschinen entstanden ist,
welche folgende Merkmale aufwiesen:

1. BEin Gestell mit mindestens einem am
Unfang mit Schneidmessern versehenen,
trommel artigen Schneidkorper,
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Der Schneidkoérper ist um eine etwa
lotrechte Achse drehbar.

Der Schneidkorper ist an seinem unteren
Rand mit einem schrédg nach unten gerich-
teten, die Schneidmesser tragenden Ring-
kragen versehen.

Unterhaldb des Ringkragens ist ein scha-
lenférmiges Stiitzglied frei drehbar an-
geordnet.

Das schalenformige Stutzglied ist in
seinem mittleren Bereich flach ausgebil-
det und weist zwischen seinem flachen
Mittelteil und dem AuBenrand eine ring-
formige Einziehung auf.

Der &duBere Rand des schalenformigen
Stlitzgliedes ist zum Ringkragen hin nach
oben gekriimmt.

IIXI. die Beklagte zu verurteilen, der Kligerin
durch Vorlage eines Verzeichnisses fiir die
Zeit vom 1. November 1967 bis 5. Marz 1970
Rechnung zu legen iiber die Stlickzahl der
gem#dB II hergestellten Mihmaschinen, iiber
die Abnehmer, iliber die erzielten Umsitze
unter Angabe der Einzellieferungen und der
Rechnungsdaten.

Das Oberlandesgericht hat die Schutzfdhigkeit des

Klage gebrauchsmusters wegen mangelnder Erfindungshohe
verneint und die Berufung zuriickgewiesen.

Mit der Revision begehrt die Klégerin die Aufhebung

des Berufungsurteils und die Verurteilung nach ihren
zuletzt gestellten Antrégen.



Sie hat hierzu in der miindlichen Verhandlung vor
dem Senat erklart, sie mache - wie schon bisher - An-
spriiche aus dem abgelaufenen Gebrauchsmuster 1 970 257
nur geltend gegeniiber Ausfiihrungsformen mit trommelarti-
gen Schneidkérpern, die paarweise gegensinnig umlaufend

angeordnet seien. Die Kladgerin hat ihren Antrag in II 1
wie folgt neu formuliert:

"1. Ein Gestell mit am Umfang mit Schneid-
messern versehenen trommelartigen
Schneid korpern, die paarweise gegen-
sinnig umlaufend angeordnet sind."

Die Beklagte sieht hierin eine unzuldssige Klage-
dnderung, auf die sie sich nicht einlasse. Sie bittet
um Zuriickweisung der Revision.

Entscheidungsgriinde

Die Revision hat zum Teil Erfolg.

I. Die Neufassung des Klageantrags ist gemdB § 268
Z2iff. 2 ZPO auch in der Revisionsinstanz zuldssig. Die
Kldgerin hat ihren Klageantrag, der zwsichst auf eine
Aus flihrungsform mit mindestens einem trommelartigen
Schneidkérper gerichtet war, ohne Anderung des Klage-
grundes beschrankt auf die konkrete Verletzungsform, die
unstreitig trommelartige Schneidkorper aufweist, die
paarweise gegensinnig umlaufend angeordnet sind.



Soweit die Klidgerin ihren urspriinglichen, weiter-
gehenden Klageantrag nicht weiterverfolgt, ist die Re-
vision zurilickzuweisen, da die Beklagte einer etwaigen
Klageriicknahme nicht zugestimmt hat.

II. Hinsichtlich der aufrechterhaltenen Antrags-
fassung vermag die vom Berufungsgericht gegebene Be-
griindung die Entscheidung nicht zu tragen.

Es hat eine Verletzung des Klagegebrauchsmusters
wegen mangelnder Schutzfdhigkeit verneint. Dagegen wendet
sich die Revision mit Recht.

1. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausge-
gangen, daB die Eintragung des Gebrauchsmusters die ihr
in § 5 Abs. 1 GebrMG beigelegte Wirkung nur dann herbei -
gefiihrt hat, wenn ihr eine schutzfihige neue Gestaltung,
Anordnung oder Vorrichtung einer Arbeitsgeridtschaft oder
eines Gebrauchsgegenstandes i. S. des § 1 Abs. 1 GebrMG
zugrunde liegt. Da die Beklagte die Schutzfdhigkeit be-
stritten hat, muBte diese vor der Ermittlung des Schutz-
bereichs gepriift werden (BGH GRUR 1957, 270 - Unfallver-
hiitungs schuh). Das Berufungsgericht hat bei dieser
Prifung allein auf den Inhalt des eingetragenen Schutz-
anspriichs 1 abgestellt. Das ist aus mehreren Griinden rechts-
fehlerhaft.

2. Die Schutzanspriche eines Gebrauchsmusters ent-
halten die Angaben dessen, was als schutzfdahig unter Schutz
gestellt werden soll (§ 2 Abs. 2 Satz 2 GebrMG). Im Ge-
brauchsmustereintragungsverfahren wird - anders als im
Patenterteilungsverfahren - nicht gepriift, ob die Anspriiche



die neue Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung zu-
treffend wiedergeben. Diese Priifung muB ggfls. im
Gebrauchsmusterldschungsverfahren oder im Verletzungs-
streit nachgeholt werden (vgl. BGH aa0). Soweit im Ver-
letzungsstreit vom Verletzungsbeklagten der Stand der
Technik herangezogen wird, muBl zundchst ermittelt werden,
worin sich die in den Gebrauchsmusterunterlagen be-
schriebene Raumform von bereits bekannten unterscheidet.
Denn es ldB8t sich nur auf dieser Grundlage beurteilen,
welche in den Unterlagen offenbarte Gestaltung, Anordnung
oder Vorrichtung als schutzfdahig in Betracht kommt.

3. Der eingetragene Schutzanspruch 1 des Klage-
gebrauchsmusters betrifft eine Mehrzahl von einzelnen
Raumformen. Die M&hmaschine mu mindestens einen Schneid-
korper besitzen; sie kann danach aber auch zwei oder
mehr Schneidkorper aufweisen. Die Schneidkoérper sollen
vorzugswei se trommelartig ausgestaltet sein, konnen
also auch anders ausgebildet sein. Die in den Gebrauchs-
musterunterlagen dargestellte und beschriebene Raumform
hat mehrere trommelartige Schneidkérper. Sie stimmt inso-
weit mit der als verletzend beanstandeten, in den Tat-
sacheninstanzen n&her bezeichneten Midhmaschine iliberein.
Fiir die Annahme einer Gebrauchsmusterverletzung durch die
konkret benannte Verletzungsform kinnte es deshalb ge-
niigen, wenn sich Jjedenfalls die in der Beschreibung niher
geschilderte Raumform als schutzfidhig erweisen sollte.

4. Bei einem Gebrauchsmuster hat der Inhalt der
Anspriiche fir die Bestimmung des Gegenstandes der Erfin-
dung nicht die gleiche Bedeutung wie bei einem Patent;
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zu ihrer Auslegung ist der Inhalt der Unterlagen in
seiner Gesamtheit heranzuziehen (BGH aa0). Von Be-
deutung kénnte insoweit vor allem sein, dafl bei der

in den Gebrauchsmusterunterlagen dargestellten und be-
schriebenen Reumform die trommelartigen Schneidkérper
- ebenso wie wnstreitig bei der beanstandeten Ver-
letzumgsform - paarweise zueinander gegensinnig um-
laufen (Zeichnung Figur 1, Beschreibung S. 5). Wenn
das Berufungsgericht den im eingetragenen Schutzen-
spruwch 1 bezeichneten Raumformgedanken nicht fiir schutz -
fahig hielt, stellte sich deshalb die Frage, ob nicht
jedenfalls die in den Unterlagen dargestellte und be-
schriebene Raumform unter Heranziehung dieses weiteren
Merkmals als schutzfdhig anzusehen sein konnte.

5. Das Berufungsgericht war an der erforderlichen
umfassenden Prifung nicht durch die Fassung der Klage-~
antrége gehindert.

Soweit die Klidgerin durch die in der Berufungs-
instanz gestellten Antrdge zum Ausdruck gebracht hat,
daB sie aus der Eintragung des Gebrauchsmusters den
Schutz des im Anspruch 1 allgemein umschriebenen Raum-~
formgedankens herleitet, konnte dadurch die Priifung
nicht auf den Inhalt dieses Anspruchs beschrénkt werden,
Die Verh&ltnisse liegen insoweit nicht wesentlich anders
als im Gebrauchsmusterldschungsverfahren (§§ 7 f£ff GebrMaG).
Wenn der Gebrauchsmusterinhaber dort das Gebrauchsmuster
gegeniber einem Antrag auf vollstidndige Loschung in dem
eingetragenen Umfange verteidigt, kann das Gebrauchs-
muster nicht schon deshalb geldscht werden, weil die
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eingetragenen Schutzanspriiche méglicherweise zu weit
gefaBt sind. Das Gebrauchsmuster mu8 vielmehr, wenn es
sich auch nur in einem eingeschrinkten Umfange als

schutz fdhig erweist, - unter teilweiser Loéschung im
iibrigen - in diesem Umfange aufrechterhalten werden

(BGH GRUR 68, 8, 89 - Ladegerdt). Der Umstand, daB

die Beklagte ihre Behauptung, das Klagegebrauchsmuster
sei nicht schutzfdhig, nicht im Wege eines gesonderten
Loschungsan trages sondern als Einwendung im Verletzungs-
streit geltend macht, rechtfertigt in diesem Punkte keine
andere Handhabung. Wenn im Verletzungsstreit die Klage-
antridge aus den Schutzanspriiche iibernommen sind, so muS
daraus in der Regel entnommen werden, daB8 aus der Ein-
tragung Jjedenfalls der Schutz hergeleitet werden soll,
der die Verletzungsform erfaBt, mag er auch in seinem
Umnfange hinter dem Inhalt der eingetragenen Schutzanspriiche
zuriickbleiben.

Soweit die Beklagte auf die Unsicherheit hinweist,
die sich fiir einen Verletzungsbeklagten daraus ergeben
konne, daB die Schutzfdhigkeit fiir einen eingeschrénkten,
nicht in einem Schutzanspruch niedergelegten Gegenstand
bejaht werde, ilbersieht sie, daB nach § 7 GebrMG jeder-
mann die Moglichkeit hat, die Tragweite einer Gebrauchs-
mustereintragung in einem Loschungsverfahren feststellen
zu lassen. Wenn das unterblieben ist und die Frage der
Schutz fihigkeit eines inhaltlich beschriankten Raumform-
gedankens im Verletzungsstreit auftritt, muB die Sachlage
im Ubrigen mit den Parteien erdrtert und insbesondere dem
Beklagten Gelegenheit gegeben werden, dazu Stellung zu
nehmen und sein Vorbringen gegebenenfalls zu erginzen.
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Das angefochtene Urteil kann danach nicht mit der ge-
gebenen Begriindung bestehen bleiben.

ITI. Soweit sich die Klageantrige auf die konkrete,
unstreitige Verletzungsform beziehen, hiéngt die Ent-
scheidung des Rechtsstreits davon ab, ob durch die Ein-
tragung des Klagegebrauchsmusters eine Raumform geschiitzt
ist, deren Merkmale bei der beanstandeten Verletzungs-
form benutzt worden sind. Dabei ist folgendes zu beriick -~
sichtigen:

1. Fiir die Schutz fdhigkeit einer Mihmaschine, bei
welcher

(1) das Gestell mit paarweise gegensinnig
umlauf enden, trommel artigen Schneid-
korpern ausgestattet ist,

(2) der Schneidkdrper um eine etwa lotrechte
Achse drehbar ist,

(3) der Ringkragen, der die Schneidmesser
trigt, und die Schneidmesser selbst
schrig nach unten gerichtet sind,

(4) unter dem Ringkragen ein schalenférmiges
Stiitzglied frei drehbar angeordnet ist,

(5) das Stiitzglied im Bereich seiner mittleren
Stiitzfldche gegeniiber dem Erdboden flach
und an seinem Auflenrand stérker gekrimmt
ist und

(6) der HuBere Rand des schalenfoérmigen Stiitz-
glieds zum Ringkragen hin nach oben ge-
kriimmt ist,

spricht u. a. der Umstand, daB8 die parallele Patent-
enmeldung, die auf eine solche Mihmaschine abge-

stellt worden ist, zur Patenterteilung gefiihrt hat.
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Von einer solchen Mdhmaschine unterscheidet
sich die Verletzungsform lediglich in der
Ausbildung des Stiitzteils, das in seinem
mittleren Bereich flach ausgebildet ist und
zwischen seinem flachen Mittelteil und dem
AuBenrand eine ringfdérmige Einziehung auf-
weist. Insoweit kommt glatte Aquivalenz in
Betracht.

Fur die zu treffende Entscheidung bedarf es
noch einer weiteren tatrichterlichen Priifung,
insbesondere auch zur Frage des Verschuldens
und der Verjdéhrung. Die Sache war deshalb an
das Berufungsgericht zurickzuverweisen. Die Be-
klagte erhdlt dadurch Gelegenheit sich noch

zur Frage der (beschriénkten) Schutzfahigkeit
des Klagegebrauchsmusters sowie zu der Frage
der Aquivalenz zu #uBern und ihr Vorbringen
gegebenenfalls zu erginzen.
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IV. Dem Berufungsgericht obliegt auch die Ent-
scheidung iUber die Kosten des Revisionsverfahrens.

Triistedt Ballhaus Bruchhausen
Ochmann Bendler
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