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Luftkappensystem
PatG § 14; EPU Art. 69

Werden in einer Patentschrift zwei sich nur graduell unterscheidende Mal3nah-
men (hier: Blockieren und Drosseln eines Luftstroms) ohne néhere Differenzie-
rung als Ausgangspunkt fur eine im Stand der Technik auftretende Schwierig-
keit benannt, so kann aus dem Umstand, dass im Patentanspruch nur die star-
ker wirkende MalRhahme (hier: Blockieren) erwahnt ist, nicht ohne weiteres ge-
folgert werden, dass die schwacher wirkende Maflinahme zur Verwirklichung
der geschitzten Lehre nicht ausreicht.

BGH, Urteil vom 13. Oktober 2015 - X ZR 74/14 - OLG Karlsruhe
LG Mannheim



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche
Verhandlung vom 13. Oktober 2015 durch die Richter Groning, Dr. Bacher und
Hoffmann, die Richterin Schuster und den Richter Dr. Deichful3

fur Recht erkannt:

Auf die Revision der Klagerin wird das am 25. Juni 2014 verkin-
dete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe

aufgehoben.

Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch
Uber die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungs-

gericht zurlickverwiesen.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Klagerin macht als Inhaberin einer ausschliel3lichen Lizenz gegen die
Beklagten Anspriche wegen Verletzung des européischen Patents 596 939
(Klagepatents) geltend, das ein Luftkappensystem fir eine Farbspritzpistole
betrifft und mit dem 8. Juli 2012 wegen Ablaufs der Schutzdauer erloschen ist.

Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache:

An air cap system for a paint spray gun comprising:
(@) an air cap (10) including:
(1) a central passage (36) coaxially aligned with a central longitudinal
axis of the air cap,
(2) atleast one paint spray shaping passage (46, 47) in the air cap con-
figured and arranged for directing a flow of pressurized air against a
stream of atomized paint discharged from the central passage (36)
S0 as to alter the shape of the paint spray, and
(3) at least one venting passage configured and arranged so as to be
ineffective for directing a flow of pressurized air against a stream of
atomized paint discharged from the central passage so as to alter
the shape of the paint spray, and
(b) a blocking means effective for blocking air flow through the paint shaping
passage while permitting air flow through the venting passage when in a
first position and permitting air flow through the paint shaping passage
while blocking air flow through the venting passage when in a second posi-
tion;
characterized in that
(c) atleast one venting passage (54) is located in the air cap (10);
(d) the blocking means (18) is operable for directing air flow between the paint
shaping passage (46, 47) and the venting passage (54) independently of
the flow of a fluid through the central passage (36).

Die Beklagten zu 2 und 3 bieten in Deutschland ein Farbsprihsystem
zum Kauf an, das sie von der Beklagten zu 1 beziehen. Die Klagerin hat geltend

gemacht, bei diesem System seien alle Merkmale von Patentanspruch 1 des



Klagepatents wortsinngemal, jedenfalls aber durch &quivalente Mittel verwirk-
licht.

Das Landgericht hat die nach Erléschen des Klagepatents zuletzt noch
auf Rechnungslegung, Vernichtung, Ruckruf, Entfernung aus den Vertriebswe-
gen, Ersatz vorgerichtlicher Anwaltskosten und Feststellung der Schadenser-
satzpflicht gerichtete Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die Berufung
der Klagerin zuriickgewiesen. Dagegen richtet sich die Klagerin mit der vom

Senat zugelassenen Revision, der die Beklagten entgegentreten.



Entscheidungsgriinde:

Die Revision hat Erfolg.

I. Das Klagepatent betrifft eine Luftkappe fur eine Farbspritzpistole.

Nach den Ausfuhrungen in der Klagepatentschrift waren im Stand der
Technik Farbspritzpistolen bekannt, bei denen die Farbe durch Zufuhr von Luft
mit hohem Volumen und geringem Druck (High Volume Low Pressure, HVLP)
verspriht wird und die neben einem zentralen Kanal fir die Farbe zuséatzliche
Luftkanéle aufweisen, mit denen die Form des Farbsprihstrahls beeinflusst
werden kann. Bekannt waren auch Ausfihrungsformen mit einer drehbaren
Blockierplatte, die je nach ihrer Position einzelne oder alle dieser Formkanale
verschliel3t, so dass wahlweise eine horizontale, vertikale oder runde Spruhform

erzeugt werden kann.

In der Klagepatentschrift wird ausgefuhrt, bei Geraten mit tragbarem Ge-
blase sei es als winschenswert empfunden worden, den Rickdruck zu vermin-
dern. Insbesondere sei beobachtet worden, dass der Geblasemotor zu schnell
drehe oder Uberhitze, wenn der Auslass der Luftquelle blockiert oder gedrosselt
werde. Das Klagepatent betrifft das technische Problem, ein Farbspritzsystem

zur Verfligung zu stellen, bei dem der Motor weniger belastet wird.

Zur Losung dieses Problems schlagt das Klagepatent ein Luftkappensys-
tem fur eine Farbspritzpistole vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern las-

sen:



(a) Das System umfasst eine Luftkappe (10) mit

(1) einem zentralen Kanal (36), der koaxial mit der zentralen
Langsachse der Luftkappen ausgerichtet ist,

(2) mindestens einem Formkanal (46, 47), der ausgebildet
und angeordnet ist, um einen Strom von Druckluft gegen
einen aus dem zentralen Kanal (36) ausgelassenen
Strom von zerstaubter Farbe zu richten und dadurch die
Form des Farbspruhstrahles zu verandern,

(3) mindestens einem Entliftungskanal, der so ausgebildet
und angeordnet ist, dass er die in (2) genannte Wirkung

nicht erzeugt.

(b) Das System umfasst eine Blockiervorrichtung
(1) zum Blockieren der Luftstromung durch den Formkanal
bei Freigeben des Luftstromes durch den Entliftungska-
nal in einer ersten Position und
(2) zum Freigeben der Luftstromung durch den Formkanal
bei Blockieren der Luftstromung durch den Entliftungs-

kanal in einer zweiten Position.

(c) Mindestens ein Entliftungskanal (54) ist in der Luftkappe (10)
angeordnet.

(d) Die Blockiervorrichtung (18) ist so eingerichtet, dass der Luft-
strom zwischen dem Formkanal (46, 47) und dem Entlif-
tungskanal (54) unabhangig davon umgelenkt werden kann,

ob durch den zentralen Kanal (36) eine Flissigkeit stromt.

Il. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie

folgt begriindet:



10

11

12

Das allein in Streit stehende Merkmal (b)(2) sei weder wortsinngemald
noch mit aquivalenten Mitteln verwirklicht. Bei der angegriffenen Ausfiihrungs-
form trete durch mindestens zwei der insgesamt vier Entliftungskanale auch
dann in geringem Umfang Luft aus, wenn das System so eingestellt sei, dass
ein vertikaler oder horizontaler Farbauftrag erfolgen kénne. Damit fehle es an

einem Blockieren des Luftstroms im Sinne des genannten Merkmals.

Nach dem allgemeinen Wortsinn bedeute "blockieren”, dass ein be-
stimmter Weg abgesperrt, abgeriegelt, also verschlossen sei. Die Patentschrift
biete keinen Anhalt, dass dem Begriff nach der Erfindung ein anderer Bedeu-
tungsgehalt zukomme. Bei der Beschreibung des Stands der Technik werde
zwischen Blockieren und Drosseln unterschieden. Patentanspruch 1 verlange
ein Blockieren. In der weiteren Beschreibung werde stets das Gegensatzpaar
gebildet, dass die Luftstromung in einer Position zugelassen oder erlaubt sei, in
einer anderen Position hingegen blockiert werde. Den Ausfiihrungsbeispielen
lasse sich kein Anhalt fir ein anderes Verstandnis entnehmen. Merkmal (d) ge-
be zudem einen deutlichen Hinweis darauf, dass der Luftstrom "zwischen" dem
Formkanal und dem Entliftungskanal umgelenkt werde, dass ein Kanal fur den
Luftstrom also entweder frei oder verschlossen sein solle. Keiner Stelle der Pa-
tentschrift lasse sich entnehmen, dass ein bestimmtes Mal} an Einschrankung
des Luftauslasses ausreichend sein solle. Wenn es fur ein Blockieren ausreich-
te, dass der Luftstrom keinen Einfluss auf das Farbsprihmuster nehmen kdnne,

k&dme Uberdies dem Merkmal (a)(3) keine eigenstandige Bedeutung zu.

Merkmal (b)(2) erfordere ferner, dass alle vorhandenen Entluftungskana-
le in der genannten Weise blockiert seien, wenn die Luftstrémung durch einen
Formkanal freigegeben sei. Nach der Klagepatentschrift gelte es zu verhindern,
dass die aus den Entliftungskanélen austretende Luft in Konflikt mit dem Farb-
sprihmuster komme. Hieraus sei zu folgern, dass die Luftstrétmung entweder

durch den Formkanal oder durch den Entliftungskanal entweichen solle. Der
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Entluftungskanal diene nur dazu, einen Rickstau bei Verschliel3en des Form-
kanals zu verhindern. Daraus ergebe sich, dass er bei offenem Formkanal ver-

schlossen sein misse. Dies gelte fur alle vorhandenen Entliftungskanéle.

Eine Verwirklichung mit &quivalenten Mitteln sei schon deshalb zu ver-
neinen, weil es an einem Austauschmittel fehle. Jedenfalls aber werde ein
Fachmann die Losung der angegriffenen Ausfiihrungsform bei Orientierung am
Sinngehalt des Klagepatents nicht als gleichwertig in Betracht ziehen, weil das
Klagepatent gerade eine Ausgestaltung vorsehe, bei der die Entliftungskanale
in der in Rede stehende Situation blockiert seien, und den Fachmann damit von

einer Losung, bei der Luft entweichen kdnne, wegflhre.

lll. Diese Beurteilung halt der revisionsrechtlichen Uberprifung nicht
stand.

1. Rechtsfehlerhaft ist das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt,
ein Luftkanal sei nur dann im Sinne des Merkmals (b)(2) blockiert, wenn ein

Lufteintritt vollstandig unterbunden werde.

Nach der standigen Rechtsprechung des Senats ist fur die Auslegung
eines Patents nicht die sprachliche oder logisch-wissenschaftliche Bedeutung
der im Patentanspruch verwendeten Begriffe mal3geblich, sondern deren tech-
nischer Sinn, der unter Berlcksichtigung von Aufgabe und Lésung, wie sie sich
objektiv aus dem Patent ergeben, zu bestimmen ist (vgl. nur BGH, Urteil vom
12. November 1974 - X ZR 76/68, GRUR 1975, 422, 424 - Streckwalze; Urteil
vom 2. Marz 1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 912 - Spannschraube).
Maf3geblich sind dabei der Sinngehalt eines Patentanspruchs in seiner Ge-
samtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis
der patentierten Erfindung beitragen (vgl. nur BGH, Urteil vom 17. April 2007
- X ZR 72/05, BGHZ 172, 88 = GRUR 2007, 778 Rn. 14 - Ziehmaschinenzug-
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einheit 1). Aus der Funktion der einzelnen Merkmale im Kontext des Patentan-
spruchs ist abzuleiten, welches technische Problem diese Merkmale fur sich
und in ihrer Gesamtheit tatsachlich 16sen (vgl. nur BGH, Urteil vom 17. Juli 2012
- X ZR 113/11, GRUR 2012, 1122 Rn. 22 - Palettenbehalter IlI).

2. Das Berufungsgericht ist bei der Auslegung des Merkmals (b)(2) von
einem allgemeinen Wortsinn ausgegangen, fur dessen Bestimmung es auf die
sprachliche Bedeutung abgestellt hat. Dies ist im Ansatz nicht zu beanstanden.
Das Berufungsgericht hat sich von diesem Ausgangspunkt aus aber im Wesent-
lichen nur noch mit der Frage befasst, ob sich der Patentschrift Anhaltspunkte
fur ein abweichendes Verstandnis entnehmen lassen. Diese Vorgehensweise

steht in Widerspruch zu den oben dargestellten Grundsatzen.

Sowohl der Begriff "blockieren™ als auch die vom Berufungsgericht als
Synonyme angefuhrten Begriffe "absperren”, "abriegeln" und "verschliel3en"
madgen im Zusammenhang mit einer Luftstrémung haufig nahelegen, dass jegli-
che Durchtrittmdglichkeit unterbunden sein soll. Das Berufungsgericht hat dar-
aus fur die Lehre des Klagepatents implizit die Schlussfolgerung gezogen, es
genige nicht, wenn der Luftstrom nur teilweise unterbunden werde. Dabei hat
es die Prufung vernachlassigt, ob dieses Auslegungsergebnis mit dem maf3geb-
lichen technischen Sinn des Merkmals im Rahmen der Lésung der gestellten
Aufgabe vereinbar ist. Das Berufungsgericht hatte sich mit der Frage befassen
missen, ob Merkmal (b)(2) ein vollstandiges Blockieren erfordert oder ob ein

teilweises Blockieren ausreichen kann. Letzteres ist der Fall.

a) Aus der Beschreibung ist zu entnehmen, dass ein teilweises Blockie-
ren des Luftstroms genigt, sofern damit die mit der Erfindung angestrebte Wir-

kung erreicht wird.
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Bei der Beschreibung des Stands der Technik werden in der Klagepa-
tentschrift zwar die Begriffe "blockiert" und "gedrosselt" nebeneinander verwen-
det (Sp. 1 Z. 19: blocked or restricted). In diesem Zusammenhang werden die
beiden Begriffe aber gerade nicht naher voneinander abgegrenzt. Vielmehr
werden sowohl ein Blockieren als auch ein Drosseln des Luftstroms als Ursa-
che flr die nachteilhaften Wirkungen benannt, mit deren Verhinderung sich das

Klagepatent befasst.

In der weiteren Beschreibung des Klagepatents wird zwar nur noch der
Begriff "blockieren™ verwendet. Auch in diesem Zusammenhang findet sich aber
kein Hinweis darauf, dass die Unterscheidung zwischen "blockieren" und "dros-
seln" von ausschlaggebender Bedeutung ist. Aus dem Umstand, dass in der
Folge nur noch der erstere der beiden Begriffe genannt wird, kann deshalb nicht
die Schlussfolgerung gezogen werden, dass sich das Klagepatent nur mit der
Verhinderung von Nachteilen befasst, die durch ein vollstandiges Unterbinden
des Luftstroms entstehen. Aus der Aufgabe des Klagepatents und der Funktion
der in Patentanspruch 1 vorgesehenen Merkmale ergibt sich vielmehr, dass es
darum geht, unabhangig von der jeweils gewdahlten Einstellung einen Luftstrom
zu gewahrleisten, der einerseits zur gewinschten Form des Farbspruhstrahls
fuhrt und andererseits ausreichend ist, um eine Ubermafige Belastung des Ge-
blasemotors zu vermeiden. Die Klagepatentschrift enthalt keine Anhaltspunkte
dafir, dass diese Zwecke nur durch jeweils vollstandiges Blockieren insbeson-
dere der Entluftungskandle verfolgt werden sollen. Der sprachlich unvollkom-
men gewahlte Begriff "blockieren" ("blocking") charakterisiert insoweit vielmehr
den generellen Wirkungsmechanismus des klagepatentgeméaf3en Wechsels
zwischen den verschiedenen Einstellungen, nicht aber den Grad der Blockie-

rung.

Ausgehend davon ist der Patentanspruch dahin auszulegen, dass ein

vollstdndiges Blockieren der Luftstrome weder bei Merkmal (b)(1) noch bei
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Merkmal (b)(2) erforderlich ist. Vielmehr reicht es aus, wenn der Luftstrom
durch den jeweiligen Kanal in einer Weise unterbunden wird, die die Erreichung

des genannten Ziels ermdglicht.

b) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ergeben sich aus

Merkmal (a)(3) keine abweichenden Schlussfolgerungen.

Mit der in Merkmal (a)(3) vorgesehenen Ausgestaltung wird verhindert,
dass der Luftstrom, der durch den Entluftungskanal geleitet wird, auf den Luft-
strom, der aus dem zentralen Kanal austritt, einwirkt und die Form des Farb-
spruhstrahls verandert. Dies wird dadurch erreicht, dass der Entliftungskanal in
geeigneter Weise ausgebildet und angeordnet ist. Bei dem in der Beschreibung
des Klagepatents geschilderten Ausfuhrungsbeispiel ist der Entliftungskanal
hierzu so angeordnet, dass er radial derart nach auf3en verlauft, dass sich die
austretende Luft vom Farbspruhstrahl wegbewegt (Sp. 3, Z. 48 bis 56).

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist das in Merkmal
(b)(2) vorgesehene Blockieren des Luftstroms im Entliftungskanal demgegen-
Uber nicht erforderlich, um die genannte Funktion zu erfillen. Es ist hierzu auch
nicht geeignet, weil es das Klagepatent nicht ausschliel3t, sondern gerade als
Regelfall vorsieht, dass der Luftstrom durch den zentralen Kanal und der Luft-

strom durch den Entliftungskanal zur gleichen Zeit freigegeben sind.

3. Die vom Berufungsgericht vertretene Auffassung, die in Merkmal
(b)(2) formulierte Anforderung beziehe sich auf alle zum Luftkappensystem ge-
horenden Entliftungskanéle, vermag die angefochtene Entscheidung ebenfalls

nicht zu tragen.

Merkmal (b)(2) ist bei der angegriffenen Ausfihrungsform auch dann

wortsinngemalf verwirklicht, wenn die darin formulierten Anforderungen fur alle
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Entluftungskanale gelten wirden. Diesem Merkmal ist aus den oben aufgezeig-
ten Grinden lediglich die Anforderung zu entnehmen, dass der Entliftungska-
nal zumindest teilweise blockiert ist, solange ein dazu korrespondierender
Formkanal freigegeben ist. Diese Voraussetzung ist bei der angegriffenen Aus-
fuhrungsform hinsichtlich aller Entliftungskanéle erfillt. Angesichts dessen
kann dahingestellt bleiben, ob es zur Verwirklichung von Merkmal (b)(2) schon
ausreichen wurde, wenn nur einige der vorhandenen Entliftungskanéle den

darin definierten Anforderungen gentgen.

IV. Die Sache ist nicht zur Endentscheidung reif (§ 563 Abs. 3 ZPO).

Nach den tatbestandlichen Feststellungen des Berufungsgerichts haben
die Beklagten bestritten, dass der Klagerin wirksam eine Lizenz am Klagepatent
eingerdaumt worden ist. Das Berufungsgericht hat diese Frage - von seinem
Standpunkt aus folgerichtig - nicht behandelt. Es wird sie in der wieder-

erdffneten Berufungsinstanz zu klaren haben.
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Der von den Beklagten erhobene Formstein-Einwand ist demgegenuiber
nicht entscheidungserheblich. Dieser Einwand ist nur bei einer Patentverletzung
mit aquivalenten Mitteln von Bedeutung (BGH, Urteil vom 29. April 1986
- X ZR 28/85, BGHZ 98, 12, 21 f. = GRUR 1986, 803, 805 f. - Formstein). Im

Streitfall sind die Merkmale von Patentanspruch 1 aber wortsinngemal verletzt.
Groning Bacher Hoffmann

Schuster Deichfuld

Vorinstanzen:
LG Mannheim, Entscheidung vom 17.08.2012 - 2 O 33/12 -
OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 25.06.2014 - 6 U 92/12 -



