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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

Ia ZR 115/64 URTEIL Verkiindet am
2. Mirz 1967
Oechsler,
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschiftsstelle

in der Patentverletzungssache

der Firma M* GmbH in GF b. N
vertreten durch ihren Geschéitsfithrer,

Beklagte und Revisionskliégerin,

- ProzeBbevollmichtigte: Rechtsanwilte Dr. (HINEGD
und Dr. (D -

gegen

die Firma VU Companie in ’J R
USA), vertreten durch ihren Vorstand,
Herrn o

Kligerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeflvevollméchtigte: Rechtsanwllte Prof. Dr. —
und Dr.QP--




Der Ia~Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
auf die miindliche Verhandlung vom 2. Mirz 1967 unter
Hitwirkung der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng,
Dr. Loscher, Clafien und Schneider

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das
Teilurteil des 2. Zivilsenats des Ober-
landesgerichts Diisseldorf vom 23. Oktober
1964 aufgehoben. Die Sache wird zur ander-
weiten Verhandlung und Entscheidung an

das Berufungsgericht zuriickverwiesen, dem
auch die Entscheidung iiber die Kosten des
Revisionsverfahrens iibertragen wird.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klégerin ist Inhaberin der Rechte aus einer
am 2. Dezember 1957 zum Patent angemeldeten Erfindung,
die ein Bohrmaschinengestell betrifft. Die ersten vier
der insgesamt sieben am 19. April 1962 bekanntgemachten,

in der Auslegeschrift 1 128 257 genannten Anspriiche
lauten:

1. Bohrmaschinengestell, bei dem auf e¢inem an
der Bearbeitungostelle mittels llagnetsockel
verspannbaren Stinder eine Bohrmaschine in
Richtung der Sténderachse verschiebbar ange-
ordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dall der
Stidnder (11) auf einer parallel zur Spann-
fldche des MNagnetsockels liegenden Ebene
gegentiber dem Magnetsockel (10) in an sich
bekannter i/eise um seine Achse drehbar und
quer zur Achsrichtung verstellbar und fest-
stellbar ist.
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2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Stiénder (11) in
seiner Drehbeweglichkeit und Querver-
schieblichkeit gegeniiber dem Magnetsockel
(10) durch ein und dieselbe zwischen
Sténder (11) und Magnetsockel (10)ein-
geschaltete Festhaltevorrichtung (44, 48, 54)
feststellbar ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet, daB die Drehbe-
weglichkeit des Sténders (11) gegeniiber
dem Magnetsockel um scine Achse durch
Anschlége (61, 62) begrenzi ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daB der Magnet-
sockel (10) und der Stdnder (11) durch
zwei Fiihrungsplatten (44, 54) miteinander
verbunden sind, die gegen eine Drehbewe-
gung des Sténders (11) um seine Achge und
eine Querverschiebung des Sténders (11)
durch in Richtung der Sténderachse an-
spannbare Klemmittel (49) gegeneinander
festklemmbar sind.

Die Beklagte stellt her und vertreibt Bohrgerdt-
tridger, dic - unstreitig - von den Merkmalen der be-
kanntgemachten Patentanspriiche 1_bis_3 Gebrauch machen.
Sie ist entsprechend dem Antrag der Klédgerin vom Land-
gericht verurteilt worden, es bei Strafandrohung zu
unterlassen,

Bohrmaschinengestelle fiir eine Bohrmaschine,

die auf einem an der Bearbeitungsstelle mittels
Magnetsockel verspannbarem Stédnder - in
Richtung der Sténderachse verschiebbar - ange-
bracht wird, gewerbsmiiBig herzustellen, feil-
zuhalten, in Verkehr zu bringen oder zu ge-
brauchen,

wenn das Bohrmaschinengestell so eingerichtet
ist, daB sich der Stdnder auf einer parallel
zur Spannfléiche des Magnetsockels liegenden
Ebene gegeniiber dem Magnetsockel um seine
Achse drehen und quer zu ihr verschicben 1lé8t,
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ingsbesondere, wenn der Stdnder in seiner
Drehbewveglichkeit und Querverschieblichkeit
gegeniiber dem Magnetsockel durch ein- und
dieselbe, zwischen Stédnder und Magnetsockel
eingeschaltete Festhaltevorrichtung fest-
stellbar ist,

und wenn die Drehbeweglichkeit des Sténders
gegeniiber dem lagnetsockel durch Anschliige
begrenzt ist.

Perner hat das Landgericht die Beklagte zur
Rechnungslegung verurteilt und hat ihre Verpflich-
tung zum Schadensersatz festgestellt.

Im Wege der Berufung hat die Beklagte ihr Ver-
langen nach Klageabweisung wiederholt. Nachdem die
Patentabteilung des Deutschen Patentamtes durch Be-
schluB vom 19. Juni 1964 das Patent mit den Anspriichen
der Auslegeschrift erteilt und die Beklagte hiergegen
Beschwerde eingelegt hatte, hat sie ferner beantragt,
den Verletzungsprozel bis zur rechtskrédftigen Entschei-
dung des Erteilungsverfahrens gemdB § 148 ZPO auszu-
setzen.

Wihrend des Berufungsverfahrens ist der in den
Vorinstanzen mitverklagte frilhere Geschédftsfithrer der
Beklagten verstorben; das QOberlandesgericht hat inso-
welt den Rechtsstreit gemdB § 246 ZPO ausgesetzt und
hat durch das nur gegen die jetzige Beklagte ergangene
Teilurteil vom 23. Oktober 1964 unter gleichzeitiger
Ablehnung des Aussetzungsantrages deren Berufung zu-
riickgewiesen.

Mit der hiergegen eingelegten Revision beantragt
die Béklagte, unter Abénderung des Berufungsurteils
die Klage abzuweisen, widhrend die Klédgerin um gu-:
riickweisung der Revision bittet.
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Im Laufe des Revisionsverfahrens hat der Beschwerde-
senat des Bundespatentgerichts durch Beschlufl vom 18. Januar
1966 das Patent mit abgednderten Anspriichen erteilt, wobei
auch Merkmale des bekanntgemachten Anspruchs 4 in den neuen
Anspruch 1 aufgenommen wurden.

Entscheidungsgriinde:

I. Das Berufungsgericht stellt im Tatbestand (S. 3)
der angefochtenen Entscheidung fest, daB die von der
Beklagten hergestellten und vertriebenen Bohrgeréttriiger
"unstreitig von den Merkmalen der Patentanspriiche 1 bis 3
(sc. der bekanntgemachiten Fassung) Gebrauch machen". Eine
dhnliche Feststellung, die sogar das gegenstﬁndliéhe
Gebrauchmachen von den Merkmalen der bekanntgemachten
Anspriiche 1 bis 3 als zwischen den Parteien unstreitig
bezeichnet, ist bereits im Tatbestand des landgericht-
lichen Urteils enthalten.

Schon der urspriingliche Antrag der Klégerin, der
zur Kennzeichnung der angegriffenen Ausfiihrungsform
nur Merkmale der bekanntgemachten Anspriiche 1 bis 3
nennt, sowie die wortliche Wiedergabe nur dieser An-
spriiche 1 bis 3 in der Klageschrift machen deutlich,
daB die Klage nur auf Verletzung dieser drei genannten
Angpriiche gestiitzt war. Dementsprechend blieb auch in
den Vorinstanzen die Untersuchung auf diese ersten drei
bekanntgemachten Anspriiche beschrankt.

In den Entscheidungsgriinden des Berufungsurteils
wird bei Ermittlung des Gegenstandes der Erfindung sogar
nur Anspruch 1 der bekanntgemachten Fassung einer nihe-
ren Priifung unterzogen (S. 7 ff). Dabei kommt das Beru-



fungsgericht zu der Feststellung, daB dic angegriffe-
nen Gerdte unstrecitig stimtliche aufgezeigten Merkmale
(sc. des unmittelbar zuvor gepriiften, bekanntgemach-

ten Anspruches 1) aufweisen, die Beklagte somit von

der Klageerfindung gegenstédndlich Gebrauch macht

(S. 8 £ff). Dic anschlieBenden Ausfiihrungen des Be-
rufungsgerichts (S. 8 unten bis S. 14 unten) betref-

fen nur noch die damals noch umstrittene Frage der
Schutzfihigkeit des Klageschutzrechtes sowie dic Zu-
léssigkeit und Vertretbarkeit einer Aussetzung deo
Verletzungorechtsstreites gemdB § 148 ZPO bis zur Ent-
scheidung des Beschwerdesenats. Die Feststellung des
Berufungsgerichts, die Beklagte verletzc das Klageschutz-
recht - sci es nun: nur den Anspruch 1 (Entccheidungsgriinde),
sei es zus#itzlich die Anspriiche 2 und 3 (Tatbestand) -~ ist
dagegen von der Revision nicht angegriffen. Anderseits
beschrénkt sich aber auch diese Feststellung des Beru-
fungsgerichtes auf eine Verletzungsform, die im Klage-
antrag wic im sonstigen Vorbringen der Kliigerin nur in
der Weise gekennzeichnet war, daB die Merkmale der be-
kanntgemachten Fassung der Anspriiche 1 bis 3 als vor-
liegend nachgewiesen wurden.

II. Verdnderungen der Patentlage sind in jeder Lage
des Verfahrens, auch noch in der Revisionsinstanz, zu
beachten (st. Rspr., eingehende Nachweisungen bei Benkard,
4. Aufl., PatG § 47 Rdn. 3). Die Entscheidung des Be-
schwerdesenats vom 18. Januar 1966 hat zu einer solchen
Veranderung der Patentlage;, némlich zu einer Einschriénkung
des vorliufig gewidhrten patentrechtlichen Schutzec ge-
fiihrt. Der vom Beschwerdesenat zuerkanntec Anspruch 1
lautet némlich:



1. Bohrmaschinengestell, bei dem an einenm
an der Bearbeitungsosstelle mittels Magnet-
sockel aufspannbaren Sténder eine Bohr-
maschine parallel zur Sténderachse in
Bohrrichtung verschiebbar angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, daf der Stinder
(11) auf einer parallel zur Spannfliche
des Magnetsockels (10) liegenden Gleit=-
flidche gegenilber dem Magnetsockel um
seine Achse drehbar und quer dazu ver-
schiebbar und mit dem Magnetsockel durch
zwel Filhrungsplatien (44, 24) derart ver—

bunden ist, daf die zwei Platten sowohl

gegen Drehung als auch gegen Querverschie-
bung des Sténders durch ein cinziges in

Richtung der Sténderachse spannbares

Kiemmittel (49) seseneinander iestklemm—

bar sina.

Die vorstehend durch Unterstreichen hervorgehobenen
Viorte stellen zusitzliche Merkmale dar, die in der be-
. kanntgemachten Fassung der Anspriiche der Sache nach erst
in Anspruch 4 genannt waren (Vorhondensein und Funktion
der zwei Pithrungsplatten fiir den Stédnder). Das Berufungs-
gericht hatte nach dem Klagevorbringen keine Veranlassung,
die angegriffene Augsfihrungsform auch hinsichtlich dieser
zusiitzlichen Merkmale zu priifen und in seinem Urteil hier-
zu Peststellungen zu treffen. Das Fehlen solcher Feststecl-
lungen macht anderseits eine revisionsgerichtliche Uver-
prifung unmdglich und zwingt wegen der inzwischen einge-
tretenen Veréinderung der patentrechtlichen Lage zur Auf-
hebung der angefocntenen Entscheidung, obwohl ein Rechts-
fehler des Berufungsgerichts nicht festgestellt werden
kann (vgl. Urteil des frilheren Erpten Zivilsenats des
Bundesgerichtshofs vom 6. Juli 1962 - Rosenziichtung -
GRUR 1962, 577, 578). Die Sache war geniB § 565 Abs. 1 ZP0
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an das Berufungogericht zuriickzuverwveisen. Es erachicn '
angebracht, dem Berufungsgericht die Entocheidung uber
die Kosten des jetzigen Revisiongsverfahrens zu iiber-
tragen.

Bock Spreng Ldscher ClaBen Schneider
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