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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X _ZR_3/61 URTEIL Verkiindet am
1. April 1969
vechsler,

Justizangestellite
als Urkundsbeamter
der Geschiftsstelle

in dexr Patentverletzungssache

der Firma Hans V{JJJllJ, Alleininhaber Hans VD, in
PR,

Beklagten und Revisionsklégerin,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (N -

gegen

Frau Hilde E{JJD sev. G in K@)/ ihein,

Kldgerin und Revisionsbeklagte,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. [N -



Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 1. April 1969
unter Mitwirkung der Bundesrichter ur. Loscher, Schneider,
Triistedt, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

filr Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil
des 6. Zivilsenats des QOberlandesgerichts
Karlsruhe vom 29. November 1966 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klégerin ist Inhaberin der am 9. Januar 1954
bzw. 5. Mdrz 1963 angemeldeten Patente 945 474 (Haupt-
patent) und 1 183 643 (Zusatzpatent).

Der Patentanspruch des Hauptpatenis lautet:

" Gerdt zum Zerschneiden einzelner Tomaten,
Kpfel, Birnen u., dgl. in mehrere gleiche
Teile, gekennzeichnet durch eine in die
Frucht einzusteckende Fithrungsnadel (4)
mit als Haltegriff dienender Ringdse (5)
und einem auf dieser Nadel gleitbaren Zer-
{eiler, bestehend aus einem Fihrungsrohr
(1) mit an dessen unteren inde sternformig
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angeordneten, teilweise scharfgezahnten
Zerteilermessern (2) und am oberen Ende
befestigten Handgriff (3).

Die Patentanspriiche des Zusatzpatents lauten im kenn-
zeichnenden Teil wie folgt:

1. daB der einstiickig aus Kunststoff im
Spritzgulverfahren hergestellte Zerteil-
ler (1, 2, 3) Schneidzidhne (6) mit parallel
zur PFithrungsnadel (4) verlaufenden Innen-
flanken (7) aufweist,

2. daB die bogenformig in den Handgriff (3)
hochgefiihrten Riicken (9) der Zerteiler-

messer (2)einen handlichen Griffstern fir die
sie umfassende hHand bilden,

5. daB die Spitzen der Schneidzdhne (6) léngs
einer von der Fihrungsnadel (4) leicht nach
oben gekriimmten Kurve verlaufen,

4. daB der Zerteiler an seinem oberen Ende
eine Einsenkung (8) aufweist, in welche der
Haltegriff (5) der Filhrungsnadel (4) gegen
Drehung gesichert teilweise versenkbar ist.

Die Beklagte stellte her und vertrieb seit April 1964
bzw. 1. Mdrz 1965 zwel Arten von Friichtezerteilern, wie
sle im nachfolgend wiedergegebenen Tenor des Berufungs-
urteils beschrieben sind. Die Klédgerin sieht in beiden
Ausfithrungsformen der Beklagten eine Verletzung ihrer
Schutzrechte und erstrebt die Verurteilung dexr Beklagten
zur Unterlassung und Rechnungslegung, sowie Feststellung
der Schadensersatzpflicht der Beklagten.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Im Berufunggs-
urteil ist die Beklagte antragsgemidB verurteil?d worden, vio-
bei die Verletzungsformen im Unterlassungsgebot wie folgt
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umschrieben sind:

"Das Gerdt besitzt oben einen quadratisch
ausgebildeten Handgriff, an dessen Unter-
seite eine Aufnahmevorrichtung zum Ein-
stecken des Zerteilers angeordnet ist. Der
- einstilckig im SpritzguBverfahren gefer-
tigte - Zerteiler besteht aus 8 sternfdormig
angeordneten Schneidemessern und einem
lénglichen zum &instecken in die Aufnahme-
vorrichtung des Handgriffes bestimmten
Verbindungsteil. Die dreieckidrmigen
Schneidemesser sind mittig miteinander
verbunden, wobei sich die Verbindung von
oben (beginnend am unteren Ende des Ver-
bindungsteiles) nach unten verjiingt und in
einer aus den jeweils am weitesten innen
stehenden Zdhnen der einzelnen Schneidmes-
ser gebildeten Spitze endet. Die Schneiden
der Schneidmesser bestehen aus Z&nnen,

deren Innenflanken nahezu parallel zu der

aus Verbindungsteil und mittiger Verbin-

dung der Schneidemesser gebildeten Léngs~
achse des Gerdtes verlaufen und deren Spitzen
eine Linie bilden, die leicht bogenformig
von der Spitze der mittigen Verbindung nach
oben verliuft (Modell B der Beklagten?,

bzw.

deren Innenflanken schridg zu der aus Verbindungs-
teil und mititiger Verbindung der Schneidemes-

ser gebildeten lLiéngsachse des Gerdtes verlau-

fen un¢ deren Spitzen eine Linie bilden, die

als schrige Gerade von der Spitze der mitti-~

gen Verbindung nach oben verlduft (Modell C

der Beklagten)."

Mit ihrer Revision erstrebt die Beklagte die Wicder-
herstcllung des landgerichtlichen Urteils.

Die Kldgerin beantragt, die Revision zuriickzuweisen.
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Die Revision ist begriindet.

I. Das Berufungsgericht kommt im Gegensatz zum Land~
gericht zu_ einer Verurteilung der Beklagten, indem es
feststellt, daBl diese mit beiden Ausfiihrungsformen von
den Mitteln des Hauptpatents der Klidgerin Gebrauch mache.
Dabei sei die untere Spitze, in die die Zerteiler der Be-
klagten auslaufen, als dquivalentes Mittel zu der 2zwei-
teiligen Anordnung des Hauptpatents anzusehen, bei der
eine unten spitze Nadel gegeniiber den Messern beweglich
angeordnet sei. Zu dieser Feststellung kommt das Beru-
fungsurteil auf Grund folgender EBrwigungen:

1. Der sSrfinder gehe im Hauptpatent von Gerédten zum
Zerschneiden von Tomaten, Apfeln,Birnen u. dgl. in mehrere
gleiche Teile aus, deren sternfdrmig angeordnete Schneide-
messer in der Mitte miteinander verbunden seien. Nach den
Ausfihrungen des Erfinders in der Patentschrift sei das
Zerschneiden von weichen Friichten mit derart gestalteten
Gerdten sehr erschwert oder sogar unmdglich. Diesen iach-
teil filhre der Brfinder auf die mittige Verbindung der
Schneidemesser zuriick. Die mit den Friichten zuerst in
Verbindung tretende untere Mitte des Gerédts bilde einen
massiven Kern oder sie wirke jedenfalls als ein solcher.
Das wirke sich dahin aus, daB beim Eindriicken des Gerd#tes

in die Prucht nicht jedes Messer einzeln schneide, son-~
dern die Frucht von allen Messern zusammen gequetscht werde.

Der Erfinder habe sich deshalb, so filihrt das Beru-
fungsurteil weiter aus, die Aufgabe gestellt, diesen
Nachteil zu beseitigen. Hierzu schlage er vor, das Gerit



zweiteilig zu gestalten, und zwar durch eine in die
Frucht einzusteckende Filhrungsnadel einerseits und

einen auf der Nadel gleitenden sternformigen Zerteiler
andererseits. Durch diese Gestaltung sei die quetschende
Wirkung der mittigen Verbindung der Schneidez&hne be-~
seitigt. Die in die Frucht stechende Nadelspitze bercite
den Weg fiir den Schnitt der Zerteilermesser vor, die
iiber den unteren Rand des Fiihrungsrohres nach unten vor-
stédnden.

Danach bestimmt das Berufungsurteil den Gegenstand
des Hauptpatents als ein Gerdt zum Zcerschneiden von
Tomaten, Apfeln, Birnen u. dgl. in mehrere gleiche Teilo
mit folgenden Merkmalen:

a) einer Pilhrungsnadel mit als Haltegriff dienender
Ringose,
b) einem auf der Nadel gleitenden Fithrungsrohr,

aa) an dessen unterem Ende iiber das Rohrende vor-
stehende Schneidemesser mit teilweise scharfen
Zghnen sternfdrmig angeordnet sind, und

bb) an dessen oberen Ende ein Handgriff befestigt
is%t.

2. Von dicser Auslegung des Gegenstandes des Haupt-
patents leitet das Berufungsurteil seine Feststellung
ab, daf die Ausfiihrungsformen der Beklagten von den
Mitteln des Hauptpatents Gebrauch machen. Das Berufungs-
urteil h#lt fiir wesentlich bei der Ldsung der Aufgoabe
des Hauptpatents die Fiihrungsnadel und die iiber das untere
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Ende des Filhrungsrohres vorstehenden, unmittelbar neben
diesem Ende befindlichen Zihne der einzelnen Schneide-
messer. Diese beiden Gestaltungselemente, so fiihrt das
Urteil aus, bewirkten, dafl der Weg iliber die mittige
Verbindung der Schneidemesser durch die Frucht ge-
schnitten werde. Bei den beanstandeten Ausfiihrungs-
formen sei die Aufgabe dadurch geldst, daB die mittige
Verbindung der sternfdrmig angeordneten Schneidemesser
von oben nach unten verjiingt sei und in einer durch die
jeweils am weitesten innen liegenden Zihne der einzelnen
Schneidemesser gebildctcen Spitze auslaufe. Die ange-
griffenen Ausfiihrungsformen besiéflen demnach eine mittige
Verbindung der Schneidemesser, die bereits selbst eine
nadeldhnliche spitzkegelige Form aufweise. Iine der-
artige Form stelle aber unter Beriicksichtigung von Auf-
gabe und Losung des Hauptpatentis ein glattes patent-
rechtliches Aquivalent zu der vom Erfinder des Haupt-
patents vorgeschlagenen Aufteilung der mittigen Verbin-
dung dar, die in einer Pilhrungsnadel einerseits und in
einem auf dieser gleitenden die Schneidemesser tragenden
und von deren inneren Zéhnen nach unten iiberragten
Fliihrungsrohr andererseits bestehe. Die nadeldhnliche,
spitzkegelige Gestaltung der mittigen Verbindung sei

ein dem Durchschnittsfachmann auf Grund seines Fach-
konnens ohne weiteres zur Verfiigung stehendes Arbeits-
mittel; dieses sei mit der Fiithrungsnadel und den vor-
stehenden Innenzihnen der Schneidemesser des Heauptpatents
gleichwirkend; die Spitze der angegriffenen Ausfithrungu-
formen trage in gleicher Weise wie die genannten Arbeits-~
mittel des Hauptpatents zur Losung der durch die Er-
findung dieses Hauptpatents gestellten individuellen
technischen Aufgabe bei.




II. Die Revision wendet sich dagegen, dafl das ange-
fochtene Urteil eine glatte Agquivalenz zwischen den an-
gegriffenen Ausfiihrungsformen und den Mitteln des Haupt-~
patents feststellt. Sie ist demgegentiiber der HNeinung,
daB die angegriffenen Ausfithrungsformen das ihnen ge-
stellte Problem mit v0llig andersartigen liitteln losen.
Das Problem, die Nachteile und die Gefahren zu vermei-
den, welche einer zu zerteilenden Frucht durch Schneide-
vorrichtungen drohen, die mit sich kreuzenden, stern-
formig angeordneten Messern versechen sind, sei vom Haupt-
patent dadurch geldst worden, daB eine Vorrichtung ge-~
schaffen worden sei, bei der sich die Messer iiberhaupt
nicht kreuzen. Weil jede Kreuzung fehle, entfalle damit
von selbst die Moglichkeit, dafl sich an einer XKreuzungs-
stelle ein massiver Kern bilden kénne, welcher die Friichte
quetsche. Die Beklagte, so fiihrt die Revision aus, ver-
folge gerade einen umgekehrten Weg; sie fiihre ihre 8 Schnei-
demesser bewuBt und gewollt in der Nitte zusammen und nutze
gerade ihre Vereinigung, um bei der besonderen Gestaltung
dieser Vereinigung die Nachteile einer Quetschung der
Frucht zu vermeiden. lach ihrer lLosung entfalle jede Ge-
fahr einer Quetschung der Frucht, wenn man die Vereini-
gung der B Schneiden auf die Spitze eines achteckigen
Dorns verlege, wobei die Messerkanten sich in den 8 Kanten
des Dornes fortsetzten und die Messerkanten selbst eine
dem Verteilungszweck entsprechende Neigung ernielten. Die
obersten Zdhne eines jeden Messers bildeten bei ihr, der
Beklagten, also in ihrer Vereinigung den Dorn mit 8 Schneiw
den. Dieser Dorn durchbohre leicht die Fruchthaut, und
beim weiteren Zindriicken des Werkzeugs setze jedes der
acht Messer seinen Schnitt zur Zerteilung der Frucht fort.
Dieser Weg sei vollig anders als der des Hauptpatents.



Letzteres vermeide eine Quetschung durch Beseitigung

der Messerkreuzung und Freimachung der Mitte ohne Ver-
dnderung der Hohenlage der Teile zueinander. Die Mittel
der beiden Parteien seien entgegengesetzt. Das Haupt-
patent vermeide die Kreuzung und schneide die Messer

vor der Mitte ab. Seine Vorrichtung sei auBerdem zvei-
teilig. Die Beklagte dagegen fithre die Messer bewuBt

und gewollt zusammen, gestalte aber ihre Vereinigung

so, daB ein neuartiges und im Verh&8ltnis zum Hauptpatent
andersartiges Gebilde geschaffen werde. Ihre Vorrichtung
sel auBerdem einteilig. Von einer glatten patentrecht-
lichen Aquivalenz konne deshalb bei den angegriffenen Aus-
filhrungsformen der Beklagten nicht die Rede sein.

III. Der Revision der Beklagten konnte im Ergebnis
der Erfolg nicht versagt bleiben.

1. Das Berufungsgericht hat bei der Auslegung des
Klagepatents (Hauptpatents) den Umstand nicht ausrcichend
beriicksichtigt, dafl die erfindungsgeméBe Ausgestaltung
des Gerats - anders als bei der Beklagten, worauf die
Revision mit Recht hinweist -~ zweiteilig ist. Diese Aus-
bildung findet bereits in der Aufgabe und entsprechiend
auch in der erfindungsgeméfBen Losung der lLehre des Xloge-
patents ihre Begriindung.

Die Patentbeschreibung spricht von den .Nachteilen bve-
kannter Ausfiihrungen und sieht diese in einer Ausgestal-
tung, beli der sternfdérmig angeordnete Schneidemesser in
der Nitte miteinender verbunden sind. vadurch werde das
Zerschneiden weicher Friichte erschwert. Die Patentschrif't
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erkléart nicht ausdriicklich, warum diese Erschwerung vor-
liegen soll. Die ndhere frklarung findet das Berufungs-~
gericht, wie nicht zu beanstanden und auch unstreitig

ist, in der Beschreibung der Patentanmeldung, die davon
spricht, dafl die bekannten Schneidemesser einen massiven
Kern bildeten. Dadurch soll bei besonders weichen Friich-
ten wie z.B. Tomaten zundchst ein Guetschen der Frucht
eintreten, die ein glattes Zerschneiden erschwere, wenn
nicht gar unmdglich mache. Den so geschilderten Nachteilen
entspricht, wie das Berufungsurteil mit Recht feststellt,
die Aufgabe, das Quetschen zu verhindern und -~ da die An~-
ordnung der sternfdrmigen Messer als solche beibehalten
wird - den Beginn des Schneidvorganges dieser llesser zu
erleichtern. Dic bei der Ausfiihrung dieses Gedankens ge~
brauchten Wendungen lassen jedoch bereiis erkennen, daf
der Erfinder unter dem Gesamtzweck einer guten Zerteilung
noch eine weiterc Aufgabe verstanden natte, némlich die
sichere Ausfithrung des ganzen Schneidvorganges. Zr spricht
in der Patentschrift von "Finrungsrohr" und "Finrungs-—
nadel”, von dem "auf dieser Nadel gleitbaren Zerteiler"
und von zwei Handgriffen, einem an der Hadel und einem
weiteren an dem auf der Radel gleitenden eigentlichen
Zerteiler. In der urspriinglichen Beschreibung wird dazu
erldutert, daBl die Nadel "zuerst durch die Mitte der
Frucht gestochen wird". Aus allem ergibt sich die (weitere)
Aufgabe, dem eigentlichen Zerteilungsvorgang zu seiner
sicheren Ausfiihrung eine Fithrung zu gebhen, die offensicht-
lich verhindern soll, dafl die Frucht unter dem Zerteiler
abgleitet oder daB die Zerteilung jedenfalls nicht zentral
durch die Prucht hindurchgeht.
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Dem entspricht auch die LOsung, die der irfinder vor-
schlédgt. Ginge es, worauf das Berufungsgericht allein ab-
stellt, nur um die Beseitigung der Quetschung beim Beginn
des Zerteilens, so hé&tte eine Vorrichtung geniigt, durch
die das Anstechen der Fruchthaut vor dem Zingriff der
Messer bewirkt vurde. Die zweiteilige Ausfithrung der ge-
samten Schneidvorrichtung mit je einem Handgriff an der
Nadel und an dem cigentlichen Zerteiler sowie die lange
Ausbildung der Fiihrungsnadel zcigen deutlich einc doppel-
te Funktion der Nadel. Beim Aufsetzen der Vorrichtung aouf
die Prucht, die in der Handfléche oder auf einer sonstigen
Unterlage ruhen mag, soll offensichtlich zuerst die Nadel
tief in die Frucht oder gar durch sie hindurchgestocheun
werden; dann erst soll, das ergibt sich eindeutig aus der
gesamten Konstruktion und der dazu in der urspriinglichen
Beschreibung gegebenen Erlduterung, der eigentliche Zer-
teiler vermittels seines besonderen Handgriffs die Frucht
aufteilen. Bei diesem zweiten Vorgang leistet die ver-
mittels des ersten Vorganges tief in die Frucht gectochene
Nadel den Dienst einer PFiihrung des eigentlichen Zertei-
lers mit der funktionellen Wirkung, dafl der Zerteiler
zentral durch die Frucht schneiden mu8 und die Frucht
weder vor noch widhrend des Schneidvorganges sceitlich aus-
weichen kann.

2. Daraus ergibt sich, daB die Lehre des Klagepatents,
was das Berufungsgericht verkennt, in ihrer zweiteiligen
Ausgestaltung eine doppelte Funktion erfilllt, indem 1. die
Nadel durch die Fruchthaut stechend eine Quetschung der
Frucht beim Anschneiden verhindert und 2. die tief in die
Frucht gestochene Nadel den schneidenden Zerteiler zentral
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durch die Frucht filhrt. Das Berufungsurteil\zieht bei

der Priufung der Frage, ob die Formen der Beklagten eine
dquivalente Ausfilhrung des Gegenstandes des Klagepatents
(Hauptpatents) darstellen, nur die erste Funktion zum
Vergleich heran. Der Einwand der Revision, die Beklagte
habe mit ihren Zerteilern einen anderen Weg als der Zr-
finder des Klagepatents beschritten, ist deshald zu-
mindest insofern beachtlich, als eine Verletzung durch
dquivalente Ausfithrung des Gegenstandes des Klagepatents
voraussetzen wiirde, daBll auch die Beklagte mit ihrer Kon-
struktion &quivalente Mittel fiir beide genannten Funktionen
des Klagepatents anwenden wilirde. Denn nur dann konnte eine

gegenstdndliche Verletzung des Klagepatents in Betracht ge-
zogen werden.

3. LieBe sich eine solche gegenstiéndliche Verletzung
durch - ebenfalls beide genannten Funktionen erfiillende -
Mittel der Ausfiihrungen der Beklagten nicnt feststellen,
80 ktonnte nur eine Verletzung einer feilkombination bzw.
eines allgemeinen Erfindungsgedankens in Betracht kommen.
Dabei miiBte gepriift werden, ob die Mittel, die das rlage-
patent zum Anstechen der Fruchthaut verwendet und zu denen
entsprechende Mittel der Verletzungsformen (die littel-
spitze) nach PFeststellung des Berufungsurteils #quivalent
sein sollen, auch ohne dac.weitere Merkmal einer Fihrungs-
funktion bereits fortschrittlich und erfinderisch sind.
Eine solche Priifung, die sich auch auf den Stand der
Technik beziehen miiBte, ist in der Revisionsinstanz nicht
moglich.
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4. Deshalb war das angefochtene Urteil aufzuheben
und die Sache gemdf § 565 ZPU zur anderveitigen Ver-
handlung und Entscheidung, auch iiber die Kosten der
Revision, an das Berufungsgericht zuriickzuverweisen.

Ldscher Schneider Prilstedt
Ballhaus Bruchhausen
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