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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hot's hat auf die miindliche Verhandlung vom 3. Dezember 1974
durch die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann,
Bendler und Dr. H&uBer

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird unter
Zuriickweisung des Rechtsmittels im {ibrigen
das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandes-
gerichts Karlsruhe vom 8. Dezember 1971 teil-*
weise aufgehoben. .

Die Berufung der Beklagten gegen das Teil-
urteil der 7. Zivilkammer des Landgerichts
Mannheim vom 30. Dezember 1966 wird mit der
MaBigabe -zurlickgewiesen, dafl in Ziffer IV des
Urteilstenors anstelle des genannten Datums.
9. Marz 1961 das Datum 10. April 1961 tritt
und'insoweit die Klage abgewiesen wird

Dle Beklagte trdgt die Kosten des zwelten
‘und des dritten Rechtszugs

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Kldgerin ist Inhaberin des am 20. Juni 1959
unter Inanspruchnahme dervPrioritét der Erstanmeldung
in der Schweiz vom 17. Dezember 1958 angémeldeten'~
deutschen Patents gl Gl @. Die Erfindung betrifft
eine Widerstands- Punktschwelﬁvorrlchtung, mit welcher -
ein 3chweiBen an beengten Stellen, insbesondere am
Rande von Léchern, die wie z. B, die Durchfluﬁéffnungen
bei Radiatoren versenkt in einem Werkstuck 1iegen,
ermoglicht werden soll.




Matthias Prinz
Rechtsanwalt . www.prinz.law

Diec endgiiltige f-‘h::.«:ung des Patentanspruchs 1
berunt aul dem im Einspruchsverfahren ergangenen
‘BeschluB des Buhdespatentgerichts vom 14, Juni 1965,
Das Einspruchsverfahren wurde von der urspriinglichen
Beklagten, die mit der jetzigen Beklagten gemiB
§ 355 AktG verschmolzen wurde,fund deren Tochter-
gesellsbhaft betrieben. Die von dieser Tochtergesell-

~ schaft erhobene Nichtigkeitsklage wurde mit Urteil
des erkennenden Senats vom 15. Dezember 1970
- X ZR 15/68 - abgewiesen. ' '
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Patentanspruch 1, aﬁf welchen die Klégerin die
Verletzungsklage stlitzt, hat folgenden Wortlaut ~ (die
im Einspruchsverfahreén vorgenommenen Anderungen des
ausgelegten Patentanspruchs 1 sind gekennzeichnet, die -
patentamtlichen mit ..., die patentgerichtlichenrmit‘—~—) -

"Widerstands-PunktschweiBSvorrichtung zum
Schweiflen an beengten Stellen, insbesondere
am Rande von L&chern, die vorzugsweise
versenkt in einem Werkstlick liegen oder
z. B, koaxial hintereinander angeordnet
sind, mit zwei gegeneinander lidngsver- _
schiebbaren Elektrodentrdgern, deren Jjeder
am freien Ende eine Elektrode aufweist,
gekennzeichnet durch die an sich bekannten
Merkmale a), d), f) und die Merkmale b),
c), e) und g):
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1Z)nyosas

a) beide Elektrodentridger (1, 2) sind
im wesentlichen gerade, jedoch trigt
der (in der Lingsrichtung) liberstehende
Elektrodentriger (1) die Elektrode (3)
an einer Auskrdpfung (16); -

b) der .iiberstehende Elektrodentriger (1)
weist eine Rille (1') auf, welche bis
an sein, das Ende'$13) des anderen
Elektrodentrigers (2) iiberragendes,
die Elektrode (3) tragendes Ende heran
erstreckt ist;

c) der andere Elektrodentriger (2) ist
mit dem groBeren Teil seines Querschnitts
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a)

e)

£)

ey

im liohlraum der Rille (1') angeordnet
und von dem erstgenannten Elektroden-
trdger (1) durch einen engen Spalt
getrennt; : ' '

beide Elektrodentriger (1, 2) haben

zusammen g¢inen, etve kreisformigen, . i

Bereich.dev.Fngstellen.der.Verkstlcke
Jjedoch einen wenigstens anndhernd -

elliptischen Querschnitt;

der gemeinsame kreisférmige Querschnitt
(1 und 2) schlieBt im Bereich der

Arbeitslénge der SchweiBvorrichtung die
Projektion samtlicher Vorrichtungsteile

ein und paBt sich beim Einfilhren der
Vorrichtung in das Werkstiick dicht an
den Rand der Einfuhrungsldcher an

{s. Fig. 2);

die geometrischen Achsen (8, 9) der

Elektroden (3, 4) sind gegen die Lings-
richtung der Elektrodentriger (1, 2)

| geneigt; .

g)

die Projektion der Kontaktflichen (5, 6) %
der Elektroden (3, 4) auf eine zur Lings-
richtung der Elektrodentriger (1, 2)
lotrechte Ebene liegt innerhalb des

ctwa kreisformigen, aber auferhalh des
annahérnd ‘éIT{ptischen ‘duerschnitts

gemdfB Merkmal d)." ’ ‘

Die Kldgerin betrachtet zwei Ausfilhrungen eines
Widerstands-Punktschweifgersits der Beklagten als Ver-
letzung ihrer Schutzrechte. Die Gestaltung der Aus-
fihrungsformen I und II (KUKA I und I1I) ergibt sich
aus den in den Akten enthaltenen Schemazeichnungen
und aus den von der Beklagten in der Berufungsinstanz -
mit Schriftsatz vom 3. Februar 1971 Uberreichten
Holzmodellen. | -

Das Landgericht hat durch Teilurteil dem Unter-
lassungsantrag und dem Antrag auf Rechnungslegung vom
Zeitpunkt der Bekanntmachung der Patentanmeldung an



stattgegeben. Bezilglich der Ausfithrungsform 1 hat es
das Verbot in Ziffer 1 und bezliglich der Ausfijhrungs-
form 1I in Ziffer 2 des Urteilstenors wie folgt gefaSt:

1. Der Beklagten wird verboten,
’Widerstands-Punktschwetiorrichtungén.
gewerbsméﬁigvherzustellen, in Verkehr
zu bringen, feilzuhalten oder zu'gebrauchen;
die folgende Mérkﬁale autweisen:

a) beide Elektrodentriger sind im wesent-

b)

lichen gerade, jedoch trdgt der (in der
Langsrlchtung$ liberstehende Elektroden- -
trédger die Elektrode an einer Auskropfung,

der iberstehende Elektrodentriger weist
eine Rille auf, welche bis an sein, das

* Ende des anderen Elektrodentrigers iiber-

c)

ragendes, die Elektrode. tragendes Ende
heran erstreckt ist,

der andere Elektrodentriger ist mit dem

‘groBeren Teil seines Querschnitts im

Hohlraum der Rille angeordnet und von:

- dem erstgenannten Elektrodentriger durch

d)

e)

g)

einen engen Spalt getrennt,

beide Elektrodentridger haben zusammen
einen etwa kreisfdrmigen, im Bereich
der Engstellen der Werkstiicke jedoch
einen wenigstens annéhernd elliptischen
Querschnitt,

der gemeinsame kreisfdrmige Querschnitt
schlief3t im Bereich der Arbeitslénge der
SchweiBvorrichtung der Projektion siémt-
licher Vorrichtungsteile ein und paBt sich
beim Einfiihren der Vorrichtung in das
Werkstiick dicht an den Rand der Elnfﬁhrungs—
l6cher an, _

die geometrischen Achsen der Elektroden
sind gegen die l&ngsrichtung der Elektroden-
trdger geneigt,

die Projektion der Kontaktflédche der .
Elektroden auf eine zur Lingsrichtung



"

’-ipt Elektrodentriiger lotrochfn Fbene E

" liegt innerhalb des etwa krelsfﬁrmigeno.-;'

- aber auflerhalb des annihernd elllptischen
Querschnitts gemaﬁ Merkmal d)

2. Der Beklagten wird VerbOLen, -
‘ﬂwldarstandscPunktschwezBvorvlcbtungen geWerbs~‘[; 
mEfig herzustellen, 1n Verkehr zu brlngen, , '
fellzuhalten oder zu gebrauchsen, welche die
in Zlffer 1 genannb@n Merﬁmal@ mit Ausnahme
der Merkmale ‘b) und c) frageﬁ und stattdessenm,_ -
an der Innenselte beid@r Elektr odenuragnr ) {*”V"'
ebene Flichen aufwe¢sen, die durch elnen .
V‘ schmalen bpali getrennt sind und beim e
At beltsgang parallel anelnander vorbejgefﬂhr*
werden. . o o

Die Beklagte stellt elﬁe Verleuzung des Strelt-_‘
patents in- Abrede. S

' Das Oberlandesgerlcht ha+ die Bevvfung zurticks
gewiesen. ' : -

Mit der Revision begehrt die Beklagte dle Aufhebung
des angefochtenen Urteils Lnd Klageabweisung

Die Klﬁgerin_beantragt, die Revision zurﬁékzgweigéh;’

‘Entscheidungsgriinde:

Die Revision hat im wésentlichnn’keinen Erfolg;“sie
fiihrt allein zur Neubestlmmung des Anfangszeltpunkts fhr
die Rechnungslegung.




L. sur Umschreibung déq Gegenstands der Erfindung
“bhezieht sich das Berujunysyprlcht auf das Urteil des
erkennenden Senats in dem das Klagepatent betreffenden
Nichtigkeitsverfahren. Dort ist als Gegenotand der
komblnatlonserflndung eine Widerstands-Punktschweifi-

3 vorrlchtung beschrieben zum Schwelﬁen an Deengten.‘
Stellen,‘insbésondere_am‘Rande von LSchern, die vor-
zugsweisé versenkt in einem Werkstiick liegen oder

z. B. koaxial hintereinander angeordnet sind, bei der

(1) zwei Elektrodentriger gegeneinander lingsverschieb-
bar sind, ‘ ‘

(2) jeder Elektrodentraper am freien Ende eine Elektrode_
aufweist,

(3) die beiden Elektrodentriiger so ausgestaltet und
angeordnet sind wie es in den Merkmalen a - e des
Patentanspruchs 1 des Streitpatents beschrieben ist,
und ' '

(4) die Elektroden so -angeordnet sind, wie es in den
Merkmalen f und g des Patentanspruchs 1 des Streit-
patenus angegeben ist.

Hiergegen erhebt die Revision keine Einwinde.

II. 1. Beziiglich der Ausfithrungsform I stellt das
Berufungsgericht fest, daB diese auch vor dem allein
streitigen Kombinationsmerkmal des Patentanspruchs 1

"d) beide Elektrodentriger haben zusammen
einen etwa kreisftrmigen, im Bereich der
Engstellen des Werkstiicks jedocl. einen:
wenigstens elliptischen GQuerschriitt®

Gebrauch mache.




Der gemeinsame Querschnitt der Elektrodentféger in
Hoéhe des Elektrodenkopfes sei .bei der Ausfiuhrungsform I
als "etwa kreisfdrmig" anzusehen.

2. D1e Revisxon riigt, das Berufungsgerlcht habe
verkannt, daB bei der angegrlffenen Ausfiihrungsform I
,der Querschnitt der beiden Elektrodentrﬁger in Héhe v
des Elektrodenkopfes nur als T-férmig angesehen werden :
kdnne.

3. Die Riigen der Revision gehen fehl.

a) Die in diesem_Zﬁsammenhang erhobene Verfahrens-
riige (§ 139 ZPO) greift nicht durch; von einer Begriindung
wird gemsB Art. 1 Ziff, 4 des Gesetzes zur Entlastung
des BGH in Zivilsachen vom_15.'August,1969 abgesehen.

b) Zutreffend versteht das Berufungsgerlcht das
streitige: Anspruchsmerkmal des "etwa kreisfdrmigen
- Querschnitts" der Elektrodentrager in seiner technlschen
Funktion, die - als kreisférmig vorausgesetzte - Ein-
fihrungs6ffnung des zu schweiBenden Werkstlicks voll
zu nutzen.

Die vom Befufungsgericht getroffene Feststellung,
bei der Verletzungsform I sei der gemeinsame Querschnitt
der Elektrodentrager "etwa kreisformig", ist im wesent-
lichen tatsidchlicher Art, sie ist blndend da auch die
weitere Verfahrensriige - wie unten (IV) darzulegen sein
wird - nicht durchgrelft

- 4. Das Berufungsgericht hat damit zu Recht die
Verletzung des Klagepatents bejaht.
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II1. 1. Hinsichtlich der Ausfilhrungsform II fﬁhrt'das
Berufungsgericht aus, daf die Beklagte auch von den
' Kombinationsmerkmalen deé'Pétentanspruchs 1

- "h). der iberstehende Elektrddentréger weist
‘ eine RiIle}auf; welche bis an sein, das
Ende des anderen Eibk*rcdentrﬁgér tiber-
ragendes, die Elektrode tragendes Ende
~heran erstreckt 1st-

c) der andere Elektrodentréger,ist mit dem
gréBeren Teil seines Querschnitts im Hohl-
raum der Rille angeordnet und von dem- '
erstgenannten Elektrodentrager durch elnen

engen Spalt getrennt",

iiber deren Verwirklichung allein Streit besteht, in
glatt aqulvalenter Weise Gebrauch mache.

- 2. Das Berufungsgericht hat hierzu‘in'tatséchlichef
- Hinsicht festgestellt, daB der léngere Elektrodentréger-‘
bei der Verletzungsform II keine Rille, sondern eine
nach innen ebene Aussparung aufweist und der kiirzere
Elektrodentriger mit seinem halbkreisférmigen Querschnitt
in dieser Aussparung derart angeordnet ist, dafl beide
Elektrodentrdger - durch einen schmalen Spalt getrennt -
parallel nebeneinander liegen;_Das'Berufungsgericht hat
richtig erkannt, daB die Merkmale b) und c) des Klage-
patents damit Jjedenfalls nicht,identiSch verwirklicht
sind. Denn die im Klagepatent vorgeschlagene Rille fehlt
ganz und der kurze Elektrodentrédger ist deshalb ‘auch
nicht, wie es im Merkmal c) des Klagepatents voraus-
gesetzt wird, mit dem gréBeren Teil seines Querschnitts
im Hohlraum der Rille angeordnet. Damit werden aber

auch die Vorteile, die bei dem Gegenstand des Klage-
paten®s durch die Ausgestaltung der Aussparung als Rille
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und durch die Anordnung des kilrzeren Elektrodentrégers 
mit dem groBeren Teil seines Querschnitts in dem Hohl-
raum der Rille erzielt wérdeh, gerade nicht erreichﬁ;z
Das Berufungsgericht sieht den Vorteil dieser MaBnahmen'
vor allem darin, dafB-die Elektrodentrager ein hoheres ‘
Querschnittsprofll erhalten und daB dadurch eine gﬁnstl~
ge mechanische Stabilitat gewahrlelstet ist. Das Beru-
fungsgerlcht hat zwar festgestellt daB die Verletzungs-
form II den in der Praxis an die Stabilitadt zu stellen-
dén.Anforderungen immer'noch_genﬁgt; Das dndert jedoch
nichts daran, daB bei der VerletzungSform’auf die vom
Klagepatent genutzten Méglichkeiten zur Verbessérung '
der Stabilitit verzichtet ist und daB deshalb von einer
patentrechtlichen Gleichwirkung (fquivalenz) nicht die_'
Rede sein kann. Auch die vom Berufungsgericht bejahte
dquivalente Benutzung in verschlechterter Ausfiihrung
wirde, wie die Revision zutreffend hervorhebt, vorauS~
setzen, daB die angeéstrebte Wirkung durch andere Mittel
wenigstens in‘einem beachtlichen Umfeng erreicht wire.
Irgendwelche Vorkéhrungen zur mﬁglichen'Verbesserung7
der mechanlschen Stabilitdt sind jedoch bei der Ver-4
letzungsform II nicht getroffen worden.

3. Damit.stellt sich die Frage, ob sich'der thutz
des Klagepatents unter dem Gesichtspunkt eines alige~ .
meinen Erfindungsgedankens auf eine - sonst gleiche -
Kombination erstreckt, bei der der léngere‘Elektrodén-’y
tridger statt einer Rille (Merkmal b) eine'auf der Innen-
seite ebene Aussparung aufweist und der kiirzere Elektro?‘
dentréger - mit geringem Abstand von dem lingeren Triger -
nicht mit dem groSeren Teil seines Querschnitts in eihef"
Rille des lingeren Trigers angeordnet ist (Merkmal c). -
Die Kl&gerin hat mit ihrem Klageantrag zu 2) einen solchen
Schutz in Anspruch. genommen. Die Komblnatlon, um deren N
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Schutz es geht, unterscheidet sich patentreéhtlich von
‘dem Gegenstand des Klagepatents durch eine Verallgemeine-
rung des Merkmals "Rille" in "Aussparung" und durch das
'Fehlen des Merkmals, daB der kiirzere Elektrodentréger
mit dem gréBeren Teil seines Querschnitts in dem Hohl-
raum der Rille angeordnet ist (Erstes Teilmerkmal des.
Merkmals c). Nach den Feststellungen des Berufungs- '_
gerichts zu der'Verletzungsform IT sind die Elektroden-
tridger bei einer Schwelﬁvorrichtung mit diesen Merkmalen
zwar erheblich weniger blegestelf als bei dem Gegenstand
des Klagepatents, die Blegestelflgkelt genugt aber immer
noch den praktlschen Anfoérderungen. Die in Rede stehende
Kombination gestattet auch keine koaxiale Anordnung der
Kiihlkanile in dem kiirzeren Elektrodentriger, bietet
‘aber geniigend Raum fiir jeweils zwei nebeneinander ange-
ordnete Kilhlkanile in beiden Elektrodentrigern. Diese
Vorteile des Klagepatents werden daher insoweit nicht
oder nicht in vollem Umfange erreicht, die dem Klage-
patent zugrundeliegende Aufgabe wird jedoch, wie das
Berufungsgericht ausdriicklich festgestellt hat (BU S. 13),
in einem praktisch erheblichem Umfange geldst. '

Zu der Frage, ob die in Rede stehende Kombination -
schutzfshig ist, hat das Berufungsgericht nicht Stellung
genommen und von seinem Standpunkt aus auch nicht Stellung
zu nehmen brauchen. Die vom Berufungsgericht in anderem
Zusammenhang getroffenen Feststellungeh bieten jedoch
eine ausreichende Grundlage fiir die Beurteilung der
Schutzfihigkeit (§§ 563, 565 Abs. 2 Nr. 1 ZPO).

a) Das Berufungsgericht hat, indem es eine #quiva-
lente Benutzung des Klagepatents bejaht hat, in tat-
sdchlicher Hinsicht festgestellt, daB der Fachmann bei
Kenntnis des Klagepatents ohne weiteres zu der bean-
standeten Ausfithrung, die der in Rede stehenden




Kombination entspricht, gelangen konnte. Diese Fest-
stellung ist, da die Verfahrensriigen der Revision

nicht durchgreifen, fiir das Revisionsgericht bindend.
Es besteht entgegen der Ansicht der Revision kein
Anhalt fiir die Annahme, daB das Berufungsgerlcht von
unrlchtlgen rechtlichen Vorstellungen ausgegangen ware.-
Die unrichtige Beurtellung der Gleichwirkung recht- .
fertigt eine solche Annahme schon deshalb nlcht, weil
sie eine andere Frage betrifft. Fiir die Offenbérung L
" der in Rede stehenden Kombination wiirde es im Ubrigen
genligen, wenn der Fachmann erst auf‘Grund ngherer .
Uberlegungen zu dem Ergebnis hitte gelahgen'kﬁnnen;ﬂd367
er auf die Rille verzichten konnte, wenn er sich mit '
einer geringeren Biegesteifigkeit der Elektrodentriger
begnﬁgén wollte. Es ging dabei in erster Linie um die
Bestimmung der untersten Grenze der notwendigen Stabi-
litat, die durch- Versuche, wie sie von Jjedem . Fachmann o
zu erwarten 51nd zu ermltteln war.

'b) Das Berufungsgericht hat ausgefiihrt, die Ver-  ;
letzungsform II ‘die der in Rede stehenden Komblnation~7
entspricht, sei durch den Stand der Technik am Priori-
titstage des Klagepatents weder neuheitsschddlich vor—”’
weggenommen noch dem Fachmann nahegelegt wordenths_,
hat insoweit auf das Urteil des erkennenden Senats in
dem vorausgegangenen Nlchtlgkeltsverfahren Bezug genomQ‘
men und dargelegt, die Ausfiihrungen dieses Urteils 7
ergiben den technischen Fortschritt und die Erfindungs-
héhe auch einer Vorrichtung, bei der die Aussparung 1n o
dem langeren Elektrodentriger nlcht als Rille ausge- :
bildet sei. e

Die dagegen gerichteten Bedenken der Revision
greifen nicht durch.
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aa) Der Aendt hat den technischen Fortschritt des
’ Gegenstandes des Klapopafents gegenuber einer Vorrich-
tung nach der deutschen Patentanmeldung P - - -/- o8
(P beJaht weil er mehr Raum filr die Unterbringung
der Kithlkandle und damit giinstigere Voraussetzungen. fiir
die Kuhlung der Elektroden biete. Diesen Vortell brlngt
auch die in Rede stehende Kombination. Bei dieser Kombl-
nation kbnnen zwar nach den Feststellungen des Berufungs-
‘gerichts wegen der geringeren Profilhdhe des Querschnitts
~des kiirzeren Elektrodentrigers die.Kﬁhlkanﬁlé in diesem
Triager nicht koaxial angecrdnet werden. Infolge der bes-
seren Réumaufteilung lassen sich die Kiihlkandle aber immer
noch wesentlich leichter unterbringen und damit wirksamer
gestalten als bei der bekannten Vorrichtung, bei welcher
der kiirzere Elektrodentrdger den langeren umfafBt und'nur
eine gefinge Wanddicke'aufweisf.ADie Kiihlung wird auch:
‘nicht durch eine SchraubVerbindung erschwert, die bei der
Vorrichtung nach P vwegen der sonst ‘bei dem Zusammen-
' bau auftretenden Schwierigkeiten zwischen dem léngeren
Elektrodentriger und dem daran angeordneten Zangenarm
vorgesehen ist; die Elektrodentréger kénnen vielmehr
- ebenso wie beim Gegenstand des Klagepatents - aus einem
- Stuck bestehen. |

Der sich daraus ergebende technische Fortschritt
wird entgegen der Ansicht der Revision nicht dadurch auf-
gehoben, daB d1e Blegestelflgkelt des ld@ngeren Elektroden
trégers bei einer Vorrichtung mit den Merkmalen der in
Rede stehenden Kombination wesentlich geringer ist als
bei der bekannten Vorrichtung und nach den Feststellungen
‘des Berufungsgerichts gegeniiber dem Gegenstand des Klagé-
patents um mehr als zweil Drittel herabgesetzt ist. Der
von der Revision hieraus gezogenen Folgerung steht die
weitere, fir das Revisionsgericht bindende Feststellung




des pBerufungsgerichts entgegen, daB die verbleibende
- Biegesteifigkeit immer noch den Anforderungen der
Praxis geniigt.

bb) Das Berufungsgericht hat der Rille in dem l#n-
geren Elektrodentridger fiir die Beurteilung der Erfindungs-
hdhe des Klagepatents mit Recht keine entscheidende :
Bedeutung beigelegt. Der Senat hat die Erfindungshthe des
Klagepatents im vorausgegangenen Nichtigkeitsverfahren
im wesentlichen aus der Uberlegung bejaht, daB die Erfin-
der erstmals den Gedanken aufgezeigt haben, die. Elektro-
den innerhalb der Querschnittsfliche der Elektrodén“uhfer-
zubringen und damit den vofgegebenen kreisformigen Quer-
schnitt der Einfiihrungs6ffnung vollstsndig fiir die Vor-
richfung auszunutzen._DieSer Gedanke, fiir den es keih:
geeignetes Vorbild gab, ist auch bei der hier in Rede
stehenden Vorrichtung verwirklicht. Die Erwégungenvder o
Revision kénnen diese Beurteilung nicht in Frage stellen.

c) Das Berufungsgericht hat ausgefiihrt, daB der
Erstreckung des Schutzes des Klagepatents auf eine Aus-
fihrungsform, die der Verletzungsform II entspricht,
keine die Patentinhaberin bindenden Vorgidnge des Ertei-
lungsverfahrens entgegenstehen. Die vom Berufungsgericht
unter dem Gesichtspunkt der Einbeziehung glatter Aquiva-
lente erdrterte Frage stellt sich in gleicher Weise fir
den Schutz eines allgemeinen Erfindungsgedankens. '

Die Angriffe der,RéVision haben -auch insoweit
keinen Erfolg. ‘

aa) Das Berufungsgericht hat zutreffend darauf
hingewiesen, daB die Anmelderin durch ihr Einversténdnis
mit der bekanntgemachten Fassung des Patentanspruchs 1
nicht auf den Schutz der hier in Rede stehenden Kombination
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verzichtet hat. Denn der darin liegende Verzicht bezog
sich nur auf den selbsténdigen Schutz eines einzelnen
Kombinationselements und nicht auf den Schutz elner
Komblnatlon, w1e sie hier in Rede steht.

~bb) Der Revision ist‘Zuzugeben; daB die vom Beru-~ . -
"fungsgericht vorgenommene Auslegung des BeSChlusses‘des '
Bundespatentgerichts voa 14, Juni 1965 insofern bedenk-
lich ist, als jeder Anhalt dafiir fehlt, da3 das Bundes-
patentgerlcht mit seiner Feststellung, daB durch die
Fassung des Patentanspruchs 1 ”das Patentbmgehren noch
klarer auf das in den ausgelegten Unterlag=n beschriebene
und dargestellte Ausfuhrungsbe;splel beschréankt" sei,
‘allein auf die vom Patentamt gewidhlte Formilierung, nicht
aber auf die im Beschwerdeverfahren vorgenommene ‘Anspruchs-
dnderung Bezug nehmen.wollte} |

Erklirungen iliber Beschrinkungen des Schutzumfangs
der Erfindung bediirfen jedoch.éindeutiger inhaltlicher
Bestimmtheit. Die Beschrinkung des Schutzumfangs ist zu
unterscheiden von der im'Erteilungsverfahren'stets’
erstrebten genauen Abgrenzung des Gegenstandes der
Erfindung vom Stand der Technik. Eine prdzise Eingrenzung
des Gegenstandes der Erfindung bedeutet nicht ohne wei-~
teres eine Beschrénkung des Schutzumfangs (RG GRUR 39,
715,'717).'Die prézise'Anspruchsformuliérung stellt den
erfinderischen Gehalt heraus, ohne den Rechtsschutz auf
den Anspruchswortlaut einzuengen. Flir die Beurteilung -
der Frage, ob der Schutzumfang'beschrénkt worden ist, _
kommt es auf die im Erteilungsverfahren gewdhlten Formu-
lierungen nicht entscheidend an (Benkard, Patentgesetz,
6. Aufl., § 6, 99, S. 496; BGH GRUR 61, 77, 78 - Blink-
leuchte). Beschrinkungen und Vefzichtserklérungen sind
hinsichtlich ihres sachlichen Umfangs stets auf den
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Voranlassungsgrund und die Slielsetrung zu @fforschen
(Beukard aa0 § 6, 102; BaH GRUR o4, 669, 672 - Abtagt-
nadel). ' ' ' |

Zu beriicksichtigen ist hier, daB die Patentanmelderin
-~ wie das Bundespatentgericht in seinem BeschluB vom

14, Juni 1965 feststellt - ihren mit Schriftsatz vom

16. Oktober 1963 insbesondere im Merkmal e neugefaBten
Anspruch auf das Vorbringen der Einsprechenden einreichte,
die im BeschluB des Patentamts enthaltenen Anderungen des
ausgelegten'Patentanspruchs 1 seien unzulidssig. Die Neu=
fassung des Anspruchs sollte dem Einwand patentrechtlich
unzuléssiger Anderung begegnen. Die fiir erforderlich
gehaltenen FOrmulierungsénderungen bezogen sich auf
Einzelmerkmale, deren Verletzung durch die angegriffene
Ausfihrungsform nicht in Streit ist. Eine Beschrénkung

in ‘patentrechtlichem Sinne k&nnte sich deshalb nur auf
diese abgednderten Merkmale beziehen; eine Einengung des
Schutzumfangs der Erfindung auch im unverandert geblie-
benen Bereich scheidet aus.

4. Das Berufungsgericht hat danach im Ergebnis zu-'
treffend eine SChutzrechtsverletzung durch die Aus-
fuhrungsform 11 bedaht

IV. Die gegen die Beurteilung des technischen Sach-
verhalts erhobene Verfahrensriige der Verletzung der

§8 144, 286 ZPO ist erfolglos. Das Berufungsgericht
konnte von der Zuziehung eines technischen Sachver-
stidndigen absehen. Der technische Sachverhalt war durch
den erkennenden Senat in dem das Klagepatent betreffenden
liichtigkeitsverfahren unter Hinzuziehung eines Sachver-
stidndigen geklidrt worden. Das Berufungsgericht hat die
Feststelluncsen des Senats zur Grundlage seiner Ent-
scheidung gemacht weitere autklarungsbedirftige techni-
sche Fragen sind nicht auigetreten.
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V. 1. Mit dem Berufungsgericht ist entgegen der
Ansicht der Revision die fiir den Unterlassungsanspruch .
“erforderliche Gefahr kiinftiger. Verletzungshandlungen .
auch bezugllch der Ausfhhrungsform I. zu bejahen. An die
 Beseitigung der Wiederholungsgefahr bei Verletzung '
gewerblicher Schutzfechte sind'strenge Anforderungen zui'
stellen., Die Elnstellung der Produktion der unstreitig -
bis 14. Juni 1965 vertriebenen Ausfdhrungsform I und
deren Umstellung auf die Ausfﬁhrungsform_II_raumt die
Gefahr der Wiederaufnahme der urspringlichsn Produktion
nicht aus. Zur Beseitigung der Wlederholunvsgefahr hétte
~es der unbedlngten, strafbewehrten Unterlassungsver- j'v
pflichtung der Beklagten,bedurft

2. Die als VorauSsetzung fir den Rechnungslegungs-
anspruch vom Bérufungsgéricht_getrbffenen Verschuldens-
“feststellung,léﬂt bis auf eine zeitliche Einschrﬁnkung
Keinen Rechtsféhlgr'erkennen. Die’ Beklagte, die das-
Einspruchsverfahren betrieb, hatte Kenntnis von der
Bekanntmachung der Streitpatentanmeldung;'fﬁr sie war
erkennbar, daB der Schutzbereich des ausgelegten Patent-
anspruchs auch die Ausfilhrungsform I erfaBft. Eine unzu-
ldssige Erwelterung des ausgelegten Patentanspruchs wurde
im Einspruchsverfahren nicht vorgenommen. Der erkennende
Senat hat dies.échon in7seinem im Nichtigkeitsverfahren
ergangenen Urteil in Ubereinstimmung mit der Beschwerde-
- entscheidung und dem Nlchtlgkeitsurteil des Bundespatent-

gerichts festgestellt. '

Die von der Beklagten‘bezugllch der Verletzungéform IT
vertretene Rechtsansicht, das Klagepatent sei auf seinen
Wortlaut beschré@nkt, beruht auf Fahrlassigkelt dleser
Rechtsirrtum riumt das Verschulden bei der Verletzungs-
handlung nicht aus.
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Innerhalb einer Uberlegungsfrist von etwa einem
Monat nach der Bekanntmachung der Anmeldung'trifft
die Beklagté allerdings- kein'Verschulden, fiir diesen
Zeitraum ist die Verpflichtung zur Rechnungslegung
nlcht auszusprechen, insoweit bedurfte es der Abanderungi
des angefochtenen Urteils. : ‘

VI. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 97 Abs.'1,,

192 Abs. 2 ZPO.

'Ballhaus Brﬁchﬁausen L ‘Ochmann
Bendler o HauBer
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