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BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
X ZR 12/95

Verkindet am:

4, Marz 1997

Welte
Justizhauptsekretdrin
als Urkundsbeamter
der Geschéftsstelle

in dem Rechtsstreit

F@JR AG, Foérder- und Verarbeitungssystem, H (Schweiz),
vertreten durch den Verwaltungsrat Walter ' strape,

HEl® ZGEA (Schweiz),

Beklagte und Revisionskldagerin,

- ProzePbevollmldchtigter: Rechtsanwalt — -
gegen

G -Holding AG, HelJJl® (Schweiz), vertreten durch den

Prasidenten des Verwaltungsrates Hans . HeD N\W
(Schweiz),

Klagerin und Revisionsbeklagte,

~ ProzePpbevollmachtigte:  Rechtsanwdlte NS und
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf
die mindliche Verhandlung vom 4. Marz 1997 durch den
Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dipl.-Ing.
Frhr. v. Maltzahn, Dr. Brop, Dr. Melullis und
Keukenschrijver

fir Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das am 20. Februar
1992 verkiundete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlan-
desgerichts Dusseldorf aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entschei-
dung, auch uber die Kosten der Revision, an das Beru-
fungsgericht zurickverwiesen.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

I. Die Kldgerin ist eingetragene Inhaberin des deutschen
Patents W6 und des mit der diesem Patent zugrundelie-
genden Anmeldung Ubereinstimmenden Gebrauchsmusters
S@WIPS. sie hat die Beklagte im vorliegenden Rechtsstreit
wegen Verletzung beider Schutzrechte in Anspruch genommen.
Das Klagepatent wurde durch rechtskradftigen Beschlup des
Bundespatentgerichts vom 19. September 1994 beschréankt auf-
rechterhalten. Ein gegen das abgelaufene Gebrauchsmuster ge-
richteter Feststellungsantrag fihrte zur Feststellung seiner
Unwirksamkeit, soweit das Gebrauchsmuster Uber den nachfol-
gend unter 2.) wiedergegebenen Schutzanspruch 1 hinausging;
daneben sind mehrere nachgeordnete Schutzanspriche bestehen-
geblieben. Der Senat hat die gegen den Beschluf des Ge-
brauchsmuster-Beschwerdesenats des Bundespatentgerichts vom
14. Juli 1993 gerichtete Rechtsbeschwerde mit Beschluf vom
12, Juli 1994 zurickgewiesen (X ZB 18/93). Die Parteien ha-
ben den durch Senatsbeschlupf ausgesetzten vorliegenden
Rechtsstreit wieder aufgenommen.

1. Patentanspruch 1 des am 11. Juli 1991 verdéffentlich-
ten Patents, das auf eine Anmeldung vom 16. Mai 1986 zurlck-
geht, die ihrerseits am 4. Dezember 1986 offengelegt wurde,
hat folgenden Wortlaut:

1. Ssammelhefter mit Anlegestationen, welche im Maschi-
nentakt angetrieben und an einer Sammelstrecke mit
sattelfdrmiger Auflage fur die darauf rittlings abge-
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legten Druckbogen angeordnet sind, wobei die Sammel-
strecke mit langs der Auflage zu einem Heftapparat
wirksamen Mitnehmern versehen ist,

dadurch gekennzeichnet,

dap der Sammelhefter in Kombination folgende Merkmale
aufweist:

a) Parallel zu der erwdhnten Sammelstrecke ist wenig-
stens eine weitere Sammelstrecke mit Mitnehmern
(6) vorhanden,

b) mit jedem Maschinentakt beschicken die Anlegesta-
tionen (7, 8, 19) nacheinander jede der Sammel-
strecken mit einem Druckbogen, wobei bei allen
Sammelstrecken die Druckbogen mit der offenen Sei-
te voran gegen die Sammelstrecke gefdrdert und
aufgespreizt werden und

c) der Heftapparat (9) wenigstens zwei benachbarten
Sammelstrecken in deren Wirkbereich zugeordnet ist
und je Sammelstrecke mindestens einen Heftkopf
(12, 13, 33) aufweist.

2. Schutzanspruch 1 des am 16. Mai 1986 angemeldeten und
am 2. August 1990 eingetragenen Gebrauchsmusters hat folgen-
de Fassung erhalten:

1. Sammelhefter mit Anlegestationen, welche im Maschi-
nentakt angetrieben und an einer Sammelstrecke nit
sattelfédrmiger Auflage flr die darauf aufgespreizt
abgelegten Druckbogen angeordnet sind, wobei die Sam-—
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melstrecke mit langs der Auflage wirksamen Mitnehmern
versehen ist, welche die vereinzelten Druckbogen zu
einem Heftapparat transportieren,
dadurch gekennzeichnet

’

dap der Sammelhefter in Kombination folgende Merkmale
aufweist:

a) Parallel zur erwdhnten Sammelstrecke ist wenig-
stens eine weitere Sammelstrecke mit sattelfdrmi-
ger Auflage (3) und mit Mitnehmern (6) vorhanden.

b) Mit jedem Maschinentakt beschicken die Anlegesta-
tionen (7, 8, 19) nacheinander jede der sattelfdr-—-
migen Auflagen (3) der Sammelstrecken mit einem
Druckbogen, wobei bei allen Sammelstrecken die
Druckbogen aufgespreizt gegen die Sammelstrecke
geférdert und auf eine der sattelfdérmigen Auflagen
(3) gelegt werden und

c) der Heftapparat (9) wenigstens zwei benachbarten
Sammelstrecken in deren Wirkbereich zugeordnet ist
und je Sammelstrecke mindestens einen Heftkopf
(12, 13, 33) aufweist.

II. Die Beklagte vertreibt Sammelhefter fir Zeitschrif-
ten. Die Klé&gerin sieht hierin eine identische Benutzung der
Klageschutzrechte. Ihre auf Unterlassung, Auskunft, Rech-
nungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht ge-
richtete Klage hatte in den Vorinstanzen Erfolg. Das Beru-
fungsgericht hat den Tenor des Landgerichtsurteils lediglich
unwesentlich abgeandert.




Die Beklagte erstrebt mit ihrer Revision auch nach Ande-
rung der Klageschutzrechte die Aufhebung des Berufungsur-
teils und die Abweisung der Klage. Die Klagerin tritt der
Revision entgegen und beantragt auch nach Anderung der Kla-
geschutzrechte deren Zurlckweisung.
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Entscheidungsgrinde:

I. Die Erfindung nach dem Klagepatent bezieht sich auf
einen Sammelhefter. Sie bezweckt allerdings nicht eine Ver-
besserung von Vorrichtungen zum Zusammentragen und Heften
mehrbl&ttriger Druckprodukte, wie sie etwa aus der Schweizer
Patentschrift ¢{l§4 vom 11. Marz 1980 bekannt waren (Sp. 2
Z. 50—52). Flir derartige Maschinen sind in Bahnen zusammen-
hangende Blatter erforderlich. Die zickzackfdérmig gefalteten
Bahnen werden aufeinander ausgerichtet und Ubereinanderge-
legt. Diese Bahnen gelangen zu einem Entnahmeabschnitt mit
Trennvorrichtung, wo eine Beschneidung an den drei Seiten
erfolgt, an denen die Bahnen nicht miteinander verbunden
sind. Auch diese bekannte Konstruktion verlangt nach der
Schilderung der Klagepatentschrift eine Anderung des Vorpro-
dukts (Sp. 2 Z. 52-59).

Demgegeniber soll mit der Lehre des Klagepatents das
technische Problem gelést werden, einen Sammelhefter gemap
der Umschreibung im Oberbegriff wvon Patentanspruch 1 zu
schaffen, der bei gleich pré@ziser Verarbeitung der gefalte-
ten Einzelbdgen ein Mehrfaches der Produktionsgeschwindig-
keit zuldpt (Sp. 3 Z. 5-10).

Das Berufungsgericht sieht - von der Revision nicht an-
gegriffen - in Patentanspruch 1 des Klagepatents eine Kombi-
nation folgender Merkmale:

1. Der Sammelhefter weist Anlegestationen auf, die im

Maschinentakt angetrieben und an Sammelstrecken ange-
crdnet sind.




2. Es sind wenigstens zwei parallel zueinander verlau-
fende Sammelstrecken vorhanden.

3. Die Sammelstrecken weisen jeweils

a) eine sattelfdrmige Auflage fir die darauf ritt-
lings abgelegten Druckbogen und

b) lédngs der Auflage zu einem Heftapparat wirksame
Mitnehmer

auf.
4. Mit jedem Maschinentakt

a) beschicken die Anlegestationen nacheinander jede
der Sammelstrecken mit einem Druckbogen,

b) wobei bei allen Sammelstrecken die Druckbogen

aa) mit der gedffneten Seite voran gegen die Sam-
melstrecke gefdrdert und

bb) aufgespreizt werden.
5. Der Heftapparat

a) ist wenigstens zwei benachbarten Sammelstrecken in
deren Wirkbereich zugeordnet und




A0

b) weist je Sammelstrecke mindestens einen Heftkopf
auf.

Aufgrund des Beschlusses des Bundespatentgerichts vom
19. September 1994 (11 W (pat) 45/92) Uber den Einspruch der
Beklagten gegen das Klagepatent haben die Merkmale folgende
Anderungen erfahren (die ged&nderten Worte sind unterstri-
chen) :

1. Der Sammelhefter weist Anlegestationen auf, die im
Maschinentakt angetrieben und an einer Sammelstrek-
ke [n] angeordnet sind.

2. Es sind wenigstens zwei parallel zueinander verlau-
fende gleich aufgebaute Sammelstrecken vorhanden, wo-

bel die Sammelstrecken symmetrisch zu einer Achse und
um diese drehend angeordnet sind.

3. Die sammelstrecken weisen jeweils

a) eine sattelformige Auflage fir die darauf ritt-
lings abgelegten vereinzelten Druckbogen und

b) langs der Auflage [zu einem Heftapparat] wirksame
Mitnehmer auf, welche die abgelegten Druckbogen

von Anlegestation zu Anlegestation und dann zu ei-

nem im Wirkbereich der Sammelstrecke vorgesehenen

Heftapparat transportieren.
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Mit jedem Maschinentakt

a) beschicken die Anlegestationen [nacheinander jede]

die sattelfdérmige Auflage einer der Sammelstrecken
mit einem Druckbogen, und die Sammelstrecken dre-—
hen sich um den Winkelabstand zwischen zwei Sam-

melstrecken weiter

[b) wobei bei allen Sammelstrecken die Druckbogen

aa) mit der gedffneten Seite voran gegen die Sam-
melstrecke gefdrdert und

bb) aufgespreizt werden.]

Der Heftapparat

a)

b)

c)

q)

ist wenigstens zwei benachbarten Sammelstrecken in
deren Wirkbereich zugeordnet und

weist je Sammelstrecke mindestens einen Heftkopf
auf,

wobei im Wirkbereich des Heftapparates die zusam-

mengetragenen Druckbogen relativ zZu den Sammel-
strecken stillestehen

und die Heftkdpfe beim Heftvorgang wahrend eines
Bewegungsweges den Sammelstrecken im Gleichlauf
folgen.
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II. Das Berufungsgericht hat seinerzeit eine Aussetzung
der Verhandlung und Entscheidung bis zu einer Entscheidung
{lber das Klagepatent im Einspruchsverfahren abgelehnt.

In bezug auf den erteilten Patentanspruch 1 des Klagepa-
tents hat es festgestellt, die Merkmale entsprechend der
Merkmalsgliederung kennzeichneten samtlich auch die ange-
griffene Ausfihrungsform. Es handele sich bei ihr um einen
Sammelhefter, nicht um eine Mehrheit dieser Vorrichtungen.
Dieser Sammelhefter weise Anlegestationen an Sammelstrecken
auf. Die Anlegestationen gemdap Merkmal 1 und Merkmal 4 a des
Patentanspruchs 1 des Klagepatents seien nur danach defi-
niert, dap sie an den Sammelstrecken angeordnet seien, die
Sammelstrecken mit Druckbogen bedienten und im Maschinentakt
angetrieben seien, also dem Sammelhefter seiner Arbeitsge-
schwindigkeit (abschnittsweises oder gleichfdrmiges Fdérdern)
entsprechend zuarbeiteten. Die Zufihrkette der angegriffenen
Ausfihrungsform bilde danach Anlegestationen im Sinne des
Klagepatents.

Die angegriffene Ausfihrungsform arbeite mit wenigstens
Zzwei, namlich mit insgesamt 48 parallel zueinander verlau-
fenden Sammelstrecken entsprechend Merkmal 2. Diese Sammel-
strecken seien sattelfdrmig gestaltet; die rittlings darauf
abgelegten Druckbogen wirden dieser Auflage entlang vermit-
tels Mitnehmer dem Endbereich der Anlage zugefihrt. Der Sam-
melhefter misse auch einen Heftapparat aufweisen, weil dort
geheftet werde. Die Zufuhrketten arbeiteten nach MaBgabe des
Merkmals 4. Im Hinblick darauf seien auch die Merkmale 3 und
4 erfiullt.
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Das Berufungsgericht hat zusammenfassend hierzu festge-
stellt, daf die Merkmale 1 bis 4 in der Berufungsinstanz
nicht mehr streitig erdrtert worden seien.

Nach der Beurteilung des Berufungsgerichts ist Merkmal 5
streitig geblieben. Es hat Patentanspruch 1 des Klagepatents
in diesem Zusammenhang so ausgelegt, daP er zwischen Heft-
kopf und Heftapparat unterscheide. Heftkopf sei nur das ei-
gentliche Teil, das die Klammern durch die Druckbogen treibe
und das deshalb notwendigerweise an die gesammelten Druckbo-
gen heranbewegt werden musse. Heftapparat sei dagegen die
Gesamtheit aller Vorrichtungsteile, die fir den Heftvorgang
auf benachbarten Sammelstrecken verantwortlich seien. Nach
der Lehre des Klagepatents seien bis auf die HeftkOpfe diese
Teile bestenfalls insgesamt nur einmal vorhanden, wahrend
die Heftkdépfe bis zu einer der Zahl der Sammelstrecken iden-
tischen Anzahl vorhanden sein kénnten. Innerhalb dieser
Bandbreite kénne der Konstrukteur frei wéhlen, ohne den
Schutzbereich von Patentanspruch 1 des Klagepatents zu ver-
lassen. Vor allem enthalte der Patentanspruch seinem Wort-
laut nach keinerlei Einschrénkungen hinsichtlich der Bewe-
gungsabldufe innerhalb des Sammelhefters. So sei nicht ge-
lehrt, daP ein oder mehrere HeftkOpfe hin- und herbeweglich
sein miPten, wenn auch diese Moglichkeit erdffnet sei. Da
jeder Sammelstrecke ein Heftkopf zugeordnet sein kdénne, sei
patentgemdp vielmehr eingeschlossen, bezogen auf die einzel-
ne Sammelstrecke auch nur stationdre Heftkdépfe zu haben.
Handele es sich um achssymmetrisch und drehbar angeordnete
Sammelstrecken, wie sie durch Patentanspruch 2 gelehrt wir-
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den und auch bei der angegriffenen Ausfihrungsform verwirk-
licht seien, sei lediglich erforderlich, dap sich die Heft-
képfe mit den Sammelstrecken im Gleichlauf mitdrehten.

Bei dieser Sachlage zeigten die in der aAnl. Ax 10 gelb
und gruin unterlegten Kulissenteile samt den eigentlichen
Heftern den Heftapparat des Sammelhefters der Merkmale 1 bis
4. Selbst Uber das kuUrzere grine Teil sei er mindestens zweil
benachbarten Sammelstrecken zugeordnet, und zwar auch in dem
Bereich, in dem die Heftung stattfinden solle, was im Pa-
tentanspruch als Wirkbereich bezeichnet sei. Es sei also

nicht so, dap jede Sammelstrecke einen eigenen Heftapparat
aufwiese.

III. 1. Die Beklagte macht nach der beschré&nkten Auf-
rechterhaltung des Klagepatents geltend, das Berufungsurteil
kénne schon deshalb keinen Bestand haben, weil es sich auf
zwischenzeitlich teilweise fir nichtig erklarte Patentan-
spriche stiitze und das Berufungsgericht hinsichtlich der
jetzt bestehengebliebenen Schutzrechte der Beklagten nicht
festgestellt habe, dap diese durch die angegriffene Ausfih-
rungsform der Klégerin verletzt wlirden. Die vom Bundespa-
tentgericht vorgenommenen Anderungen seien wesentlich.

2. Den Angriffen der Revision kann im Ergebnis der Er-
folg nicht versagt bleiben.

Der Senat hat in der Revisionsinstanz die nach dem
Schlup der letzten mundlichen Verhandlung vor dem Berufungs-
gericht eingetretenen Veranderungen im Bestand und im Umfang
der Klageschutzrechte zu beachten (st.Rspr. seit BGHZ 3,




365 ff.; vgl. im Ubrigen die Nachweise bei Benkard,
PatG/GebrMG, 9. Aufl., 1993, § 139 PatG Rdn. 144 u. 145, s.
a. Rdn. 137 m.w.N.). Gleichwohl kann er nicht in der Sache
abschliepend entscheiden, weil der technische Sachverhalt in
tatsachlicher Hinsicht nicht genligend aufgeklart ist.

Es kann vorliegend offenbleiben; wie die Anderungen der
Merkmale 1-4 zu beurteilen sind. Fur die Beurteilung der An-
derung des Merkmals 5 entsprechend Merkmal ¢ von Patentan-
spruch 1 des Klagepatents reichen die bisher getroffenen
tatsdachlichen Feststellungen jedoch nicht aus.

Nach Merkmal ¢ von Patentanspruch 1 des Klagepatents ist
der Heftapparat (9) wenigstens zwei benachbarten Sammel-
strecken in deren Wirkbereich zugeordnet und er weist je
Sammelstrecke mindestens einen Heftkopf (12, 13, 33) auf
(Sp. 6 Z. 19-23). Hierzu hat das Berufungsgericht gefolgert,
die Anzahl der Heftkdépfe brauche nicht der der Heftapparate
zu entsprechen; sie kénne auch grépfer sein. DemgemdP sei es
auch méglich, die Heftkdépfe von dem Ubrigen Heftapparat zu
trennen. Diese Beurteilung ist nicht frei von Bedenken; denn
der Wortlaut ist nicht eindeutig. Merkmal c kann so verstan-
den werden, wie das Berufungsgericht angenommen hat, dap
Heftkopf nur das eigentliche Teil ist, das die Klammern
durch die Druckbogen treibt und das deshalb notwendigerweise
an die gesammelten Druckbogen heranbewegt werden mup, und
unter Heftapparat dagegen die Gesamtheit aller Vorrichtungs-
teile, die fUr den Heftvorgang auf benachbarten Sammelstrek-
ken verantwortlich sind, 2zu verstehen ist. Merkmal c kann
aber auch so verstanden werden, dap Heftapparat (als Ubrige
Vorrichtungsteile) und Heftkopf eine Einheit bilden. Fur die
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letztere Auslegung spricht nunmehr Merkmal 5 d nach der Be-
schrankung durch den Beschlup des Bundespatentgerichts wvom
19. September 1994. Hiernach folgen der Heftapparat und die
Heftképfe beim Heftvorgang wahrend eines Bewegungsweges den
Sammelstrecken im Gleichlauf. Das legt die Annahme nahe, dap
der Heftapparat und die Heftkdpfe nur beim Heftvorgang
wadhrend eines Bewegungsweges den Sammelstrecken im Gleich-
lauf folgen und sonach (zwangsldufig) eine Einheit bilden.

Fir beide Auslegungsmdéglichkeiten und die Frage, welche
die technisch zutreffende ist, ist die Sicht des hier ein-
schlédgigen Durchschnittsfachmanns mafgeblich. Hierzu fehlt
es an tragfdhigen Feststellungen des Berufungsgerichts. Je-
denfalls kann seine bisherige Beurteilung nach Anderung des
Merkmals ¢ durch den BeschluPp des Bundespatentgerichts vom
19. September 1994 mit den bisher getroffenen Feststellungen
keinen Bestand haben.

Das Berufungsgericht wird auch zu erwdagen haben, ob es
sich nicht fur die Auslegung der gednderten Klageschutzrech-
te der Unterstitzung eines Sachverstandigen zur Ermittlung
der Sicht des Durchschnittsfachmanns bedient. Hierzu besteht
um so eher AnlaP, als das europaische Patentamt in seiner
Einspruchsentscheidung vom 8. Januar 1996 Uber die Schutz-
wlirdigkeit der angegriffenen Ausfihrungsform der Beklagten
der letzteren Auslegung, dap Heftapparat und Heftkdépfe eine
Einheit bilden, den Vorzug zu geben scheint.




Die vorstehenden Erwégungen gelten flr das Klagege-
brauchsmuster entsprechend, weil es nach den Feststellungen
des Berufungsgerichts von der Klagerin nur in einem dem Kla-
gepatent entsprechenden Umfang geltend gemacht wird.

Dem Berufungsgericht war auch die Entscheidung uber die
Kosten des Revisionsverfahrens zu Ubertragen.
Rogge Maltzahn Brop

Melullis Keukenschrijver
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