BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 20/72 URTEIL Verkiindet am
23. November 1976
Kriegl
Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle

in dem Rechtsstreit

1. der Firma H Maschinenfabrik Hermena'H., RJIID
Gesellschaft mit beschrinkter Haftung & Co. Kommandit-
gesellschaft, StraBe @, gesetz-
lich vertreten durch 1hre persdnlich haftende Gesell-
schafterin, die Beklagte zu 2, diese gesetzlich vertreten
durch ihren Geschidftsfiihrer, den Beklagten zu 3,

2. der Firma Hermann R, Gesellschaft mit beschrinkter

Haftung, D F Strafe @, gesetzlich
vertreten durch 1hren eschidftsfihrer, den Beklag-
ten zu 3,

3. des Kaufmanns Hermann RN, DU, vOIlE»
StraBe §P,

Beklagten und Revisionskléger,
- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt (R -

gegen

die Firma P{jjjjR C M@ Co., Inc., G@lB B@
ViQB, Vereinigte Staaten von Amerika, gésetzllch ’
vertreten durch ihren Prdsidenten Fredrich E. Badll sowie
ihre Vizeprdsidenten Rudolph E. und John V. B

alle GGl B@, VW » Vereinigte Staaten von Amerika,
Kldagerin und Revisionsbeklagte,

Rechtsanwiilte (NN und

- ProzeBbevollmdchtigte:




Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 9. November 1976
durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter
Dr. Bruchhausen, Dr. Windisch, Dr. Hesse und BrodeBer

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das
Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandes-
gerichts Diisseldorf vom 14, Januar 1972
aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird, soweit er nicht

in der Hauptsache erledigt ist, zur ander-
weiten Verhandlung und Entscheidung, auch
liber die Kosten der Revision, an das Be-
rufungsgericht zuriickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Kldgerin war Inhaberin des am 13, September 1957
angemeldeten, am 9. Juli 1959 bekanntgemachten, im Verlauf
des Revisionsrechtszuges durch Zeitablauf erloschenen
deutschen Patents 1 061 173, Das Patent betraf eine Vor-
richtung zum Schwdchen von Bahnen, insbesondere von wieder
aufzuwickelnden Papierbahnen. Der erteilte Anspruch 1
lautete:

"Vorrichtung zum Schwidchen, Rillen, Perforieren
oder Einschneiden von Bahnen, insbesondere von
nach dem Schwichen wieder aufzuwickelnden Papier-
bahnen, die zwischen einer sich drehenden Messer-
walze mit mehreren auf ihrem Umfang verteilten,
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im Winkel zur Walzenachse angeordneten und
parallel zu deren Léngsrichtung verlaufenden
Lidngsmessern sowie beim Arbeiten feststehen-
den Gegenmessern hindurchwandern, dadurch
gekennzeichnet, daB8 Jjedes parallel der L&ngs-
achse der Messerwalze verlaufende Lingsmesser
in eine Mehrzahl von nebeneinanderliegenden,
einen spitzen Winkel mit dem Walzenradius bil-
denden Messerk.ingen (26) mit frei federnd
biegsamen Messerschneiden unterteilt ist und
jedes feststehende Gegenmesser (16) aus schrau-
benférmig gestaffelt an einem Triéger (15a)
angeordneten Messerklingen mit starren Schneid-
kanten besteht."

Es folgten zwdlf weitere Anspriiche, die auf den Patentan-
spruch 1 zuriickbezogen waren.

Die Beklagte zu 1, deren perstonlich haftende Gesell-
schafterin die Beklagte zu 2 ist, die wiederum durch den
Beklagten zu 3 als ihren Geschiaftsfiihrer vertreten wird,
stellt Maschinen zur Perforation von Papierbahnen, insbe-
sondere von Toilettenpapier, her.

Die Kl&dgerin hat die Beklagten auf Unterlassung,
Schadensersatz und Rechnungslegung in Anspruch genommen
mit der Begrindung, die Beklagte zu 1 mache bei diesen
Maschinen von den Merkmalen der Patentanspriiche 1 bis 3,
5 und 7 bis 12 identischen Gebrauch.

Die Beklagten haben Klagabweisung begehrt., Sie haben
eine Patentverletzung nicht in Abrede gestellt, Jjedoch
den Rechtsbestand des Klagepatents angezweifelt und unter
Hinweis auf eine von ihnen erhobene Nichtigkeitsklage
hilfsweise die Aussetzung des Rechtsstreits beantragt.
Sie haben sich ferner auf Verjdhrung eines Teils der
geltend gemachen Ersatzanspriiche berufen.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.
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Die Beklagten haben Berufung eingelegt. Im Verlauf
des Berufungsrechtszuges hat das Bundespatentgericht im
Nichtigkeitsverfahren den Anspruch 1 des Klagepatents
dadurch klargestellt, daB es die Worter "im Winkel zur
Walzenachse angeordneten und parallel zu deren Langs-
richtung"” durch die Wendung "parallel zur Walzenachse"
ersetzt hat, und den Anspruch 13, auf den die Klé&gerin
verzichtet hatte, flir nichtig erklédrt. Dieser Anspruch
hatte folgenden Wortlaut:

"Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 12, dadurch
gekennzeichnet, daB die Einzelmesser (16) in
aufeinanderfolgender Reihenfolge zueinander
um einen geringen Winkel verdreht sind, so dasB
die Schneiden aller Einzelmesser (16) auf einer
schraubenformig zu der Langsrichtung der Messer-
walze (14) verlaufenden Linie liegen."

Die Beklagten haben daraufhin die Auffassung vertreten,
die von der Beklagten zu 1 hergestellten Maschinen fielen
nach der Beseitigung des Anspruchs 13 nicht mehr unter
das Patent. Sie haben sich ferner auf Fehlen der Wieder-

holungsgefahr, Verjdhrung und Verwirkung berufen. Sie
haben beantragt,

unter Anderung des Urteils des Landgerichts
die Klage abzuweisen,

Die Klagerin hat
Zurlickweisung der Berufung
beantragt. Sie hat mit der AnschluBSberufung eine weitere

Ausfiihrungsform angegriffen und vor der letzten miindlichen
Verhandlung vor dem Berufungsgericht den Antrag angekiindigt,

unter teilweiser Anderung des angefochtenen

Urteils die Verurteilung zur Unterlassung wie
folgt zu fassen:
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Die Beklagten zu verurteilen,

es bei Meidung einer vom Gericht fiir jeden Fall
der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe
bis zu unbegrenzter Hohe oder Haftstrafe bis
zu sechs Monaten zu unterlassen,

Vorrichtungen zum Schwichen, Rillen, Perforie-
ren oder Einschneiden von Bahnen, insbesondere
von nach dem Schwidchen wieder aufzuwickelnden
Papierbahnen, die zwischen einer sich drehenden
Messerwalze mit mehreren auf ihrem Umfang ver-
teilten parallel zur Walzenachse verlaufenden
Langsmessern sowie beim Arbeiten festehenden
Gegenmessern hindurchwandern, gewerbsmégfig
herzustellen, feilzuhalten, in den Verkehr zu
bringen oder zu gebrauchen, bei denen Jjedes
parallel der Lingsachse der Messerwalze ver-
laufende Lingsmesser in eine Mehrzahl von
nebeneinanderliegenden, einen spitzen Winkel

mit dem Walzenradius bildenden Messerklingen

mit frei federnd biegsamen Messerschneiden unter-
teilt ist und bei denen jedes feststehende Gegen-
messer aus Messerklingen mit starren Schnitt-
kanten besteht, die

entweder

schraubenformig gestaffelt an einem Tréger
angeordnet sind

oder

die an einem Tréger auf einer Geraden ange-
-ordnet und mit ihren Schneiden in Richtung
auf die Messerwalze gestaffelt zugestellt
sind, wobei die Schnittlinie die L#ngsachse
der Messerwalze in einem Winkel von weniger
als 4° schneidet,

Bl sie s e o e



-6 -

insbesondere wenn Jje eine Einzelklinge der
Messerwalze mit Je einem Einzelmesser des
Tradgers ein Messerpaar bildet und die auf-
einanderfolgenden MeSserpaare nacheinander
in Querrichtung der Materialbahn zum Schnitt
gelangen,

und/oder jedes Messerpaar gleich lange Messer
hat,

und/oder jede Walzenmesserklinge federnd und
mit einer Lingskante an der Walze abnehmbar
befestigt ist,

und/oder die Schneide der Klingen der Messer-
walze mit nebeneinanderliegenden Einkerbungen
versehen ist,

und/oder die einzelnen Klingen der Messer-
walze auf beiden Lingskanten derartig mit
Einkerbungen versehen sind, da8 Jede Klinge
insgesamt vier Schneiden hat,

und/oder die Messer in Haltern sitzen, die
abnehmbar am Tréger befestigt sind,

und/oder die Messerhalter verstellbar am
Trager sitzen

und/oder auf dem Umfang der Walze verteilt
mehrere Ausnehmungen oder Abstufungen vorge-
sehen sind, die zur Aufnahme der Klingen
dienen, deren Schneide federnd iiber die
betreffende Ausnehmung hinausragt, in der

die Klinge mit einer Klemmleiste oder der-
gleichen festgespannt ist,

und/oder jede Ausnehmung der Messerwalze am
freien Ende abgesetzt ist, so daB die Schneide
der Klingen federnd freiliegt.
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Der mit "inSbesondere" eingeleitete Teil des Antrags ent-
spricht dabei den geltend gemachten Unteranspriichen.

Die Beklagten haben daraufhin in der miindlichen Ver-
handlung eine strafbewehrte Unterlassungserklédrung abge-
geben, die jedoch nicht dem Wortlaut des Unterlassungs-
antrags entspricht, sondern anstelle der vorstehend durch
Einriickung kenntlich gemachten Worter die Wendung enthédlt:

"... an einem Trédger auf einer ebenen Fliche
angeordnet und mit ihren Schneiden in Rich-
tung auf die Messerwalze ungestaffelt zu-
gestellt sind, wobei die Schnittlinie die
Léngsachse der Messerwalze in einem Winkel
von weniger als 4° schneidet."

Die Kldgerin hat diese Unterlassungsverpflichtung
angenommen unter der Voraussetzung, daB damit die eine
der von ihr angegriffenen Ausfiihrungsformen beschrieben
werde, Sie hat daraufhin den Rechtsstreit hinsichtlich
der zweiten Alternative ihres Unterlassungsantrags fir
in der Hauptsache erledigt erkliart.

Die Beklagten haben demgegeniiber versichert, sie
hétten Vorrichtungen der in der zweiten Antragsalternative
genannten Art mit "gestaffelter" Stellung der Messerschnei-
den nicht hergestellt. Sie haben sich sodann der Erledi-
gungserklédrung angeschlossen.

Die Klégerin hat daraufhin in der zweiten Alternative
die Worter "weniger als 4°" durch "ca. 2°" ersetzt. Die
Parteien haben schlieBlich die oben wiedergegebenen An-
trédge, die Kligerin mit der vorgenannten Anderung und
mit Ausnahme des erledigten Teils, verlesen und wegen des
erledigten Teils widerstreitende Kostenantridge gestellt.
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Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten
zuriickgewiesen und auf die AnschluBberufung der Klégerin
dem Unterlassungsantrag nach der ersten Antragsalter-
native stattgegeben. Es hat ferner ausgesprochen, da8
sich die Verurteilung zur Rechnungslegung und zur Aus-
kunftserteilung sowie die Feststellung der Schadensersatz-
pflicht auch auf Maschinen nach der zweiten Alternative
des Unterlassungsantrags beziehe; dabei ist es Jjedoch von

dem Antragswortlaut abgewichen und hat ihn durch die Wen-
dung ersetzt:

"... an einem Trdger auf einer ebenen Flédche ange-
ordnet und mit ihren Schneiden in Richtung auf die
Messerwalze als Polygonzug zugestellt sind, wobei
die Schnittlinie (= der Polygonzug) die Léngsmittel-
achse der Messerwalze in einem Winkel von cirka 2°©
schneidet."

Das Berufungsgericht hat den Beklagten die Kosten

auch hinsichtlich des erledigten Teils des Rechtsstreits
auferlegt.

Mit der Revision verfolgen die Beklagten ihre Schluf8-
antrége aus dem zweiten Rechtszuge weiter; hilfsweise er-
streben sie die Aufhebung des Urteils und die Zurlickver-
weisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht. - Die
Kldgerin erklédrt den Unterlassungsanspruch insgesamt fir
in der Hauptsache erledigt und schriédnkt ihren Antrag auf
Verurteilung der Beklagten zur Rechnungslegung und zur
Auskunftserteilung sowie auf Feststellung der Schadens-
ersatzpflicht auf Handlungen ein, die bis zum 12. Septem-
ber 1975 begangen worden sind. Im lbrigen begehrt sie die
Zurlickweisung der Revision. - Die Beklagten schlieBen sich
der Erledigungserklirung an.
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Entscheidungsgrilnde

I. Die Parteien haben in der miindlichen Verhandlung vor
dem Senat der durch das zwischenzeitlich eingetretene Ende
der Laufzeit des Klagepatents veridnderten Schutzrechtslage
dadurch Rechnung getragen, daB sie auch hinsichtlich des
noch im Streit befindlichen Unterlassungsanspruchs den
Rechtsstreit ibereinstimmend fir in der Hauptsache erledigt
erklart haben.

II. Das Berufungsgericht hat ausgefiihrt, zwischen den Par-
teien sei es unstreitig, daB8 die Beklagte zu 1 bei der Her-
stellung der beiden angegriffenen Ausfiihrungsformen von
nahezu allen Merkmalen der geltend gemachten Patentan-
spriiche 1 bis 3, 5 sowie 7 bis 12 identischen Gebrauch
gemacht habe. Umstritten sei lediglich, ob die Beklagte zu 1
das Merkmal der schraubenformig gestaffelten Anordnung der
Messerklingen der feststehenden Gegenmesser benutzt habe.
Gegen diesen Ausgangspunkt, den die Revision nicht angreift,
ist rechtlich nichts einzuwenden.

III. Das Berufungsgericht sieht in den angegriffenen Aus-
filhrungsformen auch das vorgenannte umstrittene Merkmal
verwirklicht.

1. Hierzu filhrt das Berufungsgericht zun#édchst aus:
Das Merkmal der schraubenférmigen Staffelung besitze keinen
eindeutigen Sinn. Der Durchschnittsfachmann verstehe es
vielmehr als einen - allerdings hinreichend deutlichen -
Hinweis auf untereinander verschiedene, aber im Sinne der
Aufgabe und der Lbsung des Klagepatents gleichwirkende
Ausgestaltungen:

a) Der Fachmann denke zunichst an eine Flichenschar,
die achsparallel zur Messerwalze etwa wie die Setzstufen
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einer Wendeltreppe zu deren innerer Wange stiinden. Durch

eine solche Anordnung werde das in der Patentbeschreibung
erwdhnte Einschneiden der Papierbahn "in kleinsten Zeit-

abstdnden™, also treppenartig, bewirkt.

b) Andere Stellen der Patentbeschreibung, insbe-~
sondere der im Nichtigkeitsverfahren fallen gelassene
Anspruch 13, der aber gleichwohl weiterhin als ein Teil
der Beschreibung, wenn auch ohne Anspruch auf besonderen
Schutz, aufzufassen sei, legten dem Durchschnittsfachmann
die Annahme nahe, daB unter der schraubenférmigen Staffe-
lung auch eine Anordnung der Gegenmesser zu verstehen sei,
bei der nur die Flichen der Messerklingen gestaffelt seien,
widhrend deren Schneidkanten aneinander anschléssen und in
einem gewissen Winkel zu der Lingsachse der Messerwalze
verliefen, was zwar nicht zu einem Perforieren in kleinsten
Intervallen, wohl aber zu einem zeitlich gedehnten Verlauf
der Perforation nach Art eines Scherenschnitts fiihre.

c) SchlieBlich sei der Patentschrift eine dritte
Moglichkeit zu entnehmen, némlich die, daB8 die Schneiden
der Gegenmesserklingen unter einem Winkel zu der Messer-
walzenachse verliefen und zusédtzlich zueinander versetzt
oder gestaffelt ligen; dadurch wlirden die vorgenannten
Bewegungsablaufe des Treppenschnitts und des Scheren-
schnitts miteinander vereinigt.

Danach habe die Wendung "schraubenférmig gestaffelt"
weder geometrisch noch technisch einen eindeutig auf eine
der beschriebenen Moglichkeiten festgelegten Inhalt. Alle
diese Gestaltungen wiirden vielmehr vom Wortlaut des Pa-
tentanspruchs umfaft.

2. Bei den Maschinen der Beklagten zu 1 seien die
Messerklingen der feststehenden Gegenmesser gestaffelt
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im Sinne Jeweils einer der ausgefiihrten Gestaltungsmég-
lichkeiten ausgebildet.

a) Eine als Typ 16 bezeichnete Ausfiihrungsform mit
gewundenem Messerbalken entspreche dem friiheren Anspruch 13
und falle damit auch unter den Anspruch 1. Die Fl&chen der
Messerklingen seien schraubenférmig gestaffelt an dem Tri-
ger angeordnet, Jjedoch zueinander geringfiigig verdreht, so
daB die Schneiden aller Einzelmesser auf einer schrauben-

formig zu der Lingsrichtung der Messerwalze verlaufenden
Linie l&dgen.

b) Die Ausfiihrungsform nach der Zeichnung SK 2950
mit ebenem Messerbalken mache von dem umstrittenen Merk-
mal in dquivalenter Form Gebrauch. Die Klingen des Gegen-
messers seien zwar nicht schraubenformig gestaffelt, son-
dern an einem Trédger auf einer Ebene angeordnet und mit
ihren Schneiden in Richtung auf die Messerwalze als Poly-
gonzug zugestellt; dieser schneide die Lingsachse der
Messerwalze in einem Winkel von etwa 2°, Fiir den Durch-
schnittsfachmann sei diese von dem gewundenen Messerbalken
nur geringfligig abweichende Ausfiihrung ohne besonderes
Nachdenken als im Sinne des Erfindungsgedankens gleich-
wirkend zu erkennen., Falls - wie die Beklagten behaupte-
ten - die Unterschiedlichkeit der Schnittwinkel bei dieser
Ausfiihrungsform einer VergréSerung der Arbeitsbreite der
Maschinen Grenzen setze, konne man allenfalls von einer
verschlechterten Ausfiihrungsform sprechen.

3. Hinsichtlich der Maschine mit gewundenem Messer-
balken bestehe Wiederholungsgefahr, da sich die vor dem
Berufungsgericht abgegebene Unterlassungserklédrung nur
auf die Ausfiihrungsform mit ebenem Messerbalken beziehe.
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4, Die Anspriiche seien nicht verwirkt. Die Beklagten
hédtten selbst vorgetragen, da8 sie die Herstellung beider
angegriffenen Ausfiihrungsformen aufgegeben hidtten; es konne
daher keine Rede von einem schutzwlirdigen Besitzstand der
Beklagten sein.

5. Verjéhrung sei ebensowenig eingetreten. Der Vize-
pridsident der Kligerin habe zwar im Jahre 1967 - vier
Jahre vor der Einfiihrung dieses Maschinentyps in den
Rechtsstreit - eine Maschine mit ebenem Messerbalken
besichtigt. Es kdnne aber nicht festgestellt werden, daB
er dabei Klarheit liber die maflgeblichen Konstruktions-
merkmale gewonnen habe.

6. Die Beklagten hidtten schuldhaft gehandelt, denn
sie hadtten bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt er-
kennen konnen, daB das Klagepatent rechtsbestidndig sei
und daB sie es mit beiden Ausfilhrungsformen verletzten.

IJV. Die Revision greift diese Feststellungen des Beru-

fungsgerichts und die daraus hergeleiteten Folgerungen
an:

1. Die Ausfiihrungen iliber die Bedeutung des Merkmals
"schraubenférmig gestaffelt" seien unklar, widerspruchs-
voll und verworren und entsprédchen nicht den Anforderungen
an eine ordnungsgemdBe Begriindung. Es fehle an einer ein-
deutigen Inhaltsbestimmung des Merkmals. Das Berufungs-
gericht habe sich mit der Feststellung begniigt, drei
voneinander unterschiedene Ausbildungen fielen unter
das Klagepatent; es habe dagegen zu Unrecht unterlassen
zu ermitteln, welche Gemeinsamkeit diese drei Ausbildun-
gen in Ansehung des streitigen Merkmals besifen, gege-
benenfalls ob diese dem Begriff der schraubenfdrmigen
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Staffelung entspreche. Unklar bleibe in diesem Zusammen-
hang auch, worin die speziell durch das umstrittene Merk-
mal zu ldsende Aufgabe liege. Da es an einer klaren Be-~
stimmung der Funktion der schraubenférmigen Staffelung

im Rahmen der Gesamterfindung fehle, entbehre auch die
Feststellung, die Unterschiede zwischen den drei Gestal-
tungsméglichkeiten seien geringfiigig, jeder Grundlage.

Das Berufungsgericht erklédre zwar einerseits den Unter-
schied zwischen einer auf einen Treppenschnitt ausgerich-
teten und einer einen Scherenschnitt bewirkenden Ausbil-
dung fiir patentrechtlich bedeutungslos, vertrete aber in
anderem Zusammenhang die Auffassung, ein Verdienst des
Klagepatents liege darin, daB es die Anwendung des Scheren-
schnitts bei Vorrichtungen dieser Art gelehrt habe. Auch
hierin liege ein offenbarer Widerspruch. Unrichtig sei
ferner die Ansicht des angefochtenen Urteils, die Strei-
chung des Anspruchs 13 auf Grund des Verzichts der Kla-
gerin im Nichtigkeitsverfahren sei fir die Auslegung des
streitigen Merkmals ohne Bedeutung. Es habe den Grundsatz,
daB Verzichte ohne Rilicksicht auf deren AnlaB den Ver-
letzungsrichter binden, nicht beachtet. Aus dem Anspruch 13
konne daher kein Patentschutz hergeleitet werden. Da aber
allein dieser Anspruch die "Scherenschnitt®"-Anordnung
gelehrt habe, falle diese aus dem Schutzbereich des Klage-
patents heraus und diirfe auch nicht als Teil der Beschrei-
bung weiter zu dessen Auslegung herangezogen werden. Das
Berufungsgericht habe sich dariiber hinaus nicht mit dem
Vorbringen der Beklagten befaBt, die Lehre des Anspruchs 13
sei undurchfiihrbar.

Dem Berufungsgericht seien schlieBlich mehrere
technische Irrtiimer unterlaufen. Das beruhe darauf, da8
es zu Unrecht ausreichende eigene Sachkunde angenommen
und die beantragte Einvernahme eines Sachverstindigen
ohne ausreichenden Grund abgelehnt habe.
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2. Die ungeniigende Erdrterung der Bedeutung des
umstrittenen Merkmals habe bewirkt, daB das Berufungs-
gericht zu Unrecht eine Patentverletzung festgestellt
habe. Die Auffassung, die Ausfiihrungsform mit gewundenem
Messerbalken falle unter den aufgegebenen Anspruch 13
und damit unter den Anspruch 1, lasse aufBler Acht, daB
Anspruch 13 in Wahrheit mit Anspruch 1 nicht vereinbar
gewesen und nicht als Unteranspruch, sondern als Neben-
anspruch zu qualifizieren sei, der infolge seiner Nich-
tigerklirung patentrechtlich bedeutungslos sei. Dasselbe
gelte fir die Ausfihrungsform mit ebenem Messerbalken.
Hier sei zudem zu Unrecht eine Aquivalenz angenommen
worden., Die Lehre, die Messerklingen schraubenférmig zu
staffeln, habe es nicht nahegelegt, sie in einer Ebene
anzuordnen und auf eine Staffelung zu verzichten, sondern
im Gegenteil von dieser Gestaltungsmdglichkeit abgelenkt.
Es seien besondere Uberlegungen erforderlich gewesen, um
herauszufinden, in welcher Lage die Schneiden anzuordnen
seien. Die Klagepatentschrift biete dafiir keinen Anhalts-
punkt. Das Berufungsgericht habe sich mit diesen Gesichts-
punkten nicht auseinandergesetzt, sondern sich fdlschlich
mit der Feststellung der Ubereinstimmung in der Erreichung
des Zwecks begniigt.

3. Das angefochtene Urteil habe zu Unrecht den
Verwirkungseinwand zuriickgewiesen. Die Aufgabe der be-
anstandeten Produktion habe die bereits eingetretene
Verwirkung nicht mehr beseitigt.

L, Die Verjihrungseinrede sei gleichfalls unrichtig
beurteilt worden. Fir den Vizeprédsidenten der Kligerin,
der die Maschine mit ebenem Messerbalken 1967 besichtigt
habe, sei die Konstruktion, wie die Beklagten unter Be-
weisantritt vorgetragen hitten, ohne weiteres in den
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wichtigen Einzelheiten zu erkennen gewesen; nach seinem
technischen Erkenntnisstand habe er sie bei seiner ein-
gehenden Besichtigung auch mit Sicherheit erkannt.,

5. Die Beklagten treffe kein Verschulden. Sie hdtten
Jjedenfalls annehmen diirfen, daB8 Ausfihrungsformen, die
unter den Anspruch 13 fielen, infolge der Nichtigerkli-
rung dieses Ansprucas patentfrei seien.

6. Zu bemdngeln sei ferner, daB das angefochtene
Urteil nicht erkennen lasse, von welchem Zeitpunkt an
eine Schadensersatz- und Rechnungslegungsverpflichtung
der Beklagten bestehe.

V. Die Angriffe der Revision fiihren zur Aufhebung und
Zuriickverweisung.

1. Der Senat kann sich der Auffassung des Berufungs-
gerichts von dem Sinn und der Bedeutung des umstrittenen
Merkmals "schraubenfdrmig gestaffelt" nicht anschlieBen.

a) Allerdings geht das angefochtene Urteil zutreffend
davon aus, daB8 eine Schraubenlinie eine Raumkurve ist, die
alle Erzeugenden (Mantellinien) eines Zylinders unter dem
gleichen Winkel schneidet, und daB, da die Einzelmesser
Jeweils fléchig sind, von einer schraubenlinienfdrmigen
Anordnung im strengen Sinne nicht die Rede sein kann. Das
Berufungsgericht verweist in diesem Zusammenhang darauf,
daB auch das Klagepatent nicht von einer schraubenlinien-
formigen Staffelung spricht, sondern nur von einer schrau-
benformigen. Am besten 1dB8t sich der Sinn dieses Wortes
dadurch umschreiben, da8 die Gegenmesserklingen entlang
einer Schraubenlinie angeordnet sind, und zwar so, daB
die Schraubenlinie in einem Punkt die Flache Jeder ein-
zelnen Klinge beriihrt, in allen anderen Punkten sich aber,
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und zwar mit zunehmender Entfernung von dem Beriihrungs-
punkt stidrker, von dieser Fl&che entfernt,

b) Nach dem Anspruch 1 des Streitpztents sollen dis
Einzelmesser schrausenfdrmig gestaffelt sein. Das Beru-
fungsgericht siekt in einer Staffelung richtig eine at-
satzweise Anordnung; man kann sie auch als treppenariig
oder stufenweise ndher umschreiben.

¢) Nach dem Wortsinn kann somit kein ernstlicher
Zweifel an der Bedeutung des Merkmals aufkommen: Die Lage
der Gegenmesserklingen ist einmal dadurch bestimmt, dal
sie in der vorbeschriebenen Weise entlang einer Schrauben-
linie angebracht sind, und zum anderen dadurch, daB sie
gegeneinander stufig versetzt sind. Diese absatzweise An-
ordnung entlang der Schraubenlinie 1#8t die Messerkiingen,
wie das Berufungsgericht es zutreffend ausgedriickt hat, als
eine achsparallel zur Messerwalze wie die Setzstufen einer
Wendeltreppe stehende Fléchenschar erscheinen, Diese Aus-
legung sieht das Berufungsgericht, was der Senat gleicih-
falls billigt, bestatigt durch zahlreiche Stellen aus der
Patentbeschreibung: Die Patentschrift sieht den Gegensat:z
der Erfindung zu dem von ihr erdrterten Stand der Technik
in erster Linie darin, daB das Einschneiden (Perforieren;
der Papierbahn nicht mehr, wie bisher, in einem einzigen
Arbeitstakt (also schlagartig, mit der durch die plstz-~
liche Schwachung der Bahn iliber ihre gesamte Breite bewirk-
ten Gefahr des ZerreiBens) erfolgt, sondern in kleinsten
Zeitabstinden (vgl. Sp. 1 Z. 51 bis Sp. 2 Z. 28). Nun ist
es zur Vermeidung eines Schnittes, der "gleichzeitig Uber
die gesamte Arbeitsbreite" (Sp. 1 Z. 53/54) erfolgt, nicht
unbedingt erforderlich, die Einzelmesser treppenartig,
also gestaffelt, anzuordnen; hierzu wiirde bereits die
schraubenfdrmige Anordnung ausreichen, die schon allein
dazu fihren wiirde, daB der Schnitt nicht gleichzeitig Uber
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die gesamte Bahnbreite ausgefiihrt wiirde, sondern mit einer
zeitlichen Dehnung des Vorgangs von einer Seite der Bahn
zur anderen; auch dadurch wiirde die Gefahr des ZerreiBens
der Bahn im Vergleich zu der friiheren Arbeitsweise erheb-
lich herabgemindert. Die schraubenfdérmige Anordnung allein
wirde jedoch eine kontinuierliche Perforation ohne Inter-
valle nach der Art des Schnitts mit einer normalen Schere
zur Folge haben, nicht Jjedoch "ein Einschneiden der Bahn
in Querrichtung in kleinsten Zeitabst#inden" (Sp. 1 Z. 54/
Sp. 2 Z. 27). Ein Einschneiden in Zeitabst#dnden, das heift
mit zeitlichen Unterbrechungen trotz kontinuierlichen Laufs
der die Papierbahn férdernden Walze, ld8t sich dagegen er-
zielen durch die absatzweise (treppen-, stufenfoérmig ge-
staffelte) Anordnung der Einzelmesserklingen. Dabei liegt
es auf der Hand, daB es zur Erreichung dieser diskontinuier-
lichen Schnittfolge, des vom Berufungsgericht so genannten
Treppenschnitts, nicht darauf ankommt, daB die Messerklingen
hinsichtlich eines beliebigen Abschnitts ihrer Oberfldchen
zueinander gestaffelt sind, sondern daB allein die relative
Lage derjenigen Bereiche, die den Schnitt bewirken, also
der Schneiden, von Bedeutung ist. Dem Berufungsgericht kann
daher nicht darin gefolgt werden, daB das Merkmal der
Staffelung in Anspruch 1 des Klagepatents auch dann er-
fillt sei, wenn die Einzelmesser so "gestaffelt" sind,

daB8 ihre Schneiden nicht gegeneinander abgesetzt sind,
sondern eine durchgehende Linie bilden. Von einer Staffe-
lung im Sinne des Anspruchs 1 kann vielmehr nur die Rede
sein, wenn die Messer so angeordnet sind, daB sie (auch
und insbesondere) im Schneidbereich eine Stufenfolge
bilden. Die Patentschrift bestidtigt dieses Verstdndnis

von dem Merkmal der Staffelung, indem sie an anderer
Stelle (Sp. 6 Z. 24 bis 28) ausfiihrt, bei der Vorwirts-
bewegung der Papierbahn sei immer ein geniligender Zwischen-
raum zwischen den aufeinanderfolgenden Schneidwerkzeugen,
so daB die freie Vorwidrtsbewegung der Bahn iiber die
Perforierwalze nicht behindert werde.
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Daraus ergibt sich zugleich, daB auch die Kl#gerin
das Merkmal "gestaffelt" nicht richtig versteht: Nach
ihrer Auffassung soll es ausreichen, wenn die Schneiden
der Messerklingen der feststehenden Gegenmesser zwar in
unterschiedlicher H’he angebracht sind, wenn also die
Kanten aneinander anschlieflender Klingen im Verh#dltnis
zueinander Stufen bilden, die Klingen Jjedoch, einschlieB-
lich ihrer Schneiden, in der Richtung der Langsachse der
Walze in einer - wenn auch gekriinmten - Fldche liegen.
Es liegt aber auf der Hand, daB eine solche Anordnung,
die bereits eine bloBe Folge der schraubenférmigen, dem
Walzenumfang folgenden Anordnung der Messerklingen ist,
einen treppenartigen, Jjeweils nach dem Eingreifen eines
Messerpaares fiir einen kurzen Zeitraum unterbrochenen
Schnitt iiber die Bahnbreite nicht zu bewirken vermag.

d) Das Berufungsgericht entnimmt einigen Wendungen
der Klagepatentschrift, insbesondere dem weggefallenen
Anspruch 13, den es - trotz der Nichtigerkldrung -~ weiter-
hin als einen Teil der Patentbeschreibung behandelt, daB
der Fachmann unter einer schraubenférmigen Staffelung
der Einzelmesserklingen nicht nur die vorgeschriebene
treppenformige Ausgestaltung verstehe, sondern daneben
auch eine Anordnung, die einen - kontinuierlichen -
"Scherenschnitt" bewirke. Das Berufungsgericht verkennt
zwar nicht, daB der Anspruch 13 wegen der Nichtigerklé-
rung keinen besonderen Patentschutz zu begriinden vermag,
meint aber, daB eine Gestaltung nach diesem Anspruch zu-
gleich auch alle Merkmale des Anspruchs 1 umfasse und daher
von diesem ergriffen werde. Dieser Beurteilung schliefit
Ssich der Senat nicht an.

aa) Die Ansicht des Berufungsgerichts, Anspruch 13
enthalte alle Merkmale des Anspruchs 1, sei also ein Un-
teranspruch, der die patentierte Lehre lediglich unter
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Hinzufiigung einer - erfinderischen oder auch nicht er-
finderischen - zusétzlichen Einzelheit wiederhole, beruht
ersichtlich darauf, daB es das Merkmal der Staffelung in
Anspruch 1 nicht zutreffend gewlirdigt hat. Es hat n&@mlich
ausgefiihrt, bei einer Gestaltung nach Anspruch 13 fehle
dieses Merkmal nicht, denn nach Anspruch 13 bildeten ledig-
lich die Schneidkanten der Gegenmesser einen ungestaffelten
Polygonzug, widhrend es bei der in Anspruch 1 gelehrten
Staffelung der Flachen der Gegenmesser verbleibe. Diese
Beurteilung wird der funktionalen Bedeutung des Merkmals
der Staffelung nicht gerecht. Da, wie oben dargelegt, die
Staffelung der Messerklingen den zeitlich versetzten, dis-
kontinuierlichen "Treppenschnitt"™ ("in kleinsten Zeitab-
sténden", Sp. 2 Z. 27) bewirken soll, kann unter dem allein
erheblichen Gesichtspunkt der funktionalen Bedeutung dieses
Merkmals von einer Staffelung der Messerklingen keine Rede
sein, wenn sie nicht die Schneidkanten betrifft, sondern
nur solche Teile der Klingen, die bei dem Perforations-
schnitt nicht zur Wirkung gelangen. Folgen daher die Schnei-
den der Messerklingen einem fortlaufenden System von Strecken
(einem Polygonzug) in der Weise, daB sie nicht voneinander
abgesetzt sind und nicht in Abstinden (also mit Zwischen-
rdumen), sondern fortlaufend (kontinuierlich) zum Schnitt
kommen, dann ist damit der Gegenstand des Anspruchs 1 ver-
lassen. Daran &ndert die Formulierung des Anspruchs 13,
der nach seinem Wortlaut auf den Anspruch 1 zuriickbezogen
ist, nichts. Anspruch 13 lehrt daher keine weitere Ausge-
staltung des Anspruchs 1, sondern eine davon abweichende.
Anspruch 13 ist kein Unteranspruch, sondern ein Nebenan-
spruch, Die Auffassung, daB eine Anordnung der Gegenmesser-
klingen nach Anspruch 13 stets zugleich auch unter den
Anspruch 1 falle, ist daher nicht zu billigen. Eine be-
stimmte Anordnung der Messerklingen kann vielmehr immer
nur einem der beiden Anspriiche zuzuordnen sein, nicht Jje-
doch beiden gleichzeitig.




- 20 =

bb) Aus dem Anspruch 13 kann die Kligerin keine
Rechte herleiten, da dieser Anspruch mit Riickwirkung
der Nichtigerklidrung anheimgefallen ist. Auf die Griinde
fiir die Beseitigung kommt es nicht an. Der Erwidgungen
des Berufungsgerichts hierzu, das die Frage untersucht
hat, ob etwa der Verzicht der Kl&dgerin, der die Nichtig-
erklédrung nach sich gezogen hst, mit Rlicksicht auf ent-
gegenstehenden Stand der Technik erkldrt worden ist, hitte
es daher nicht bedurft; die Antwort auf diese Frage kann
auf die Rechtsfolgen der Nichtigerkldrung keinerlei Ein-
fluB ausiiben., DemgemiB verlieren auch alle diejenigen
Erdrterungen des Berufungsgerichts ihre Bedeutung, durch
die es versucht hat darzulegen, daf die in Anspruch 13
gelehrte, zu einem kontinuierlichen ("Scheren"-)Schnitt
fiihrende Anordnung eine Stilitze in verschiedenen Wendungen
der Patentbeschreibung und in den Zeichnungen finde. Es
muB8 schon angezweifelt werden, ob die Ausfiihrungen der
Patentschrift, nach einem weiteren Merkmal der Erfindung
erfolge die Perforation durch einen Scherenschnitt, so
daB8 die Lochung der Bahn bei ihrem Vorriicken hintereinan-
der stattfinde, sich speziell auf die Anordnung der
Messerklingen nach Anspruch 13 beziehen. So 1aB8t sich
nicht mit Sicherheit sagen, ob ein Scherenschnitt im
Sinne des Klagepatents mit dem vom Berufungsgericht so
bezeichneten Treppenschnitt tatsidchlich ein Gegensatzpaar
bildet. Scheren, und somit auch Scherenschnitte, gibt es,
je nach dem Gebrauchszweck dieser Werkzeuge, in unter-
schiedlichen Gestaltungen, und es lassen sich auch Aus-
bildungen denken, bei denen der Schnitt absatzweise er-
folgt. Dariiber hinaus 1848t die genannte Beschreibungs-
stelle, die einen Verfahrensschritt beschreibt, nicht
erkennen, wie die Vorrichtung beschaffen sein soll, mit
der sich der "Scherenschnitt" bewirken 1&8t, so daB8 auch
aus diesem Grunde Zweifel bestehen, ob dieser Teil der
Beschreibung sich auf den Anspruch 13 bezieht.
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Sollte die Patentschrift Jjedoch, wie das angefoch-
tene Urteil meint, mit dieser und mit verschiedenen an-
deren Wendungen auf die Anordnung nach Anspruch 13 Bezug
nehmen, dann widre damit zugleich entschieden, daB sie
sich nicht auch auf den Anspruch 1 - der keine Vorrich-
tung zur Ausfiihrung eines kontinuierlichen Schnitts be-
handelt - bezieht, sondern daB es sich um denjenigen,
nunmehr gegenstandsios gewordenen Teil der Beschreibung
handelt, der den fiir nichtig erkl&rten Anspruch 13 betrifft,
aus dem, wie dargelegt, ein Patentschutz nicht hergeleitet
werden kann.

e) Das Berufungsgericht sieht eine dritte Gestaltungs-
mdglichkeit, die nach seiner Auffassung die Kennzeichen
eines Treppenschnitts mit denen eines "Scherenschnitts"
vereinigt, durch den Anspruch 1 gedeckt. Diese Anordnung
behalte die schraubenfdormige Staffelung bei, so daB die
einzelnen Messerklingen in zeitlichen Abstdnden zum Einsatz
kdmen; Jjedoch seien die einzelnen Messerklingen unter einem
gewissen Winkel zur Messerwalze angeordnet, so daB sie Jede
fiir sich nicht schlagartig, sondern scherenartig zum Schnitt
kémen. Hiergegen bestehen an sich keine Bedenken; Anspruch 1
enth#élt zwar nicht die Lehre, die einzelnen Messerklingen
so anzuordnen, dafl sie Jje fiir sich einen "Scherenschnitt"”
vollfiihren; er schlieBt eine solche Gestaltung aber auch
nicht aus, solange nur gewdhrleistet ist, daB die Messer-
klingen infolge ihrer Staffelung nacheinander mit zeit-
lichem Abstand zum Einsatz gelangen. Das ist bei dieser
Ausgestaltung der Fall; weitergehende Folgerungen lassen
sich jedoch aus den Erwdgungen, die das Berufungsgericht
hierzu angestellt hat, fiir die Auslegung des Merkmals der
schraubenformigen Staffelung nicht ableiten.,




2. Die von dem Berufungsgericht getroffene Fest-
stellung, daB die angegriffenen Ausfiihrungsformen teils
identisch, teils in &dquivalenter Form das umstrittene
Merkmal der schraubenférmigen Staffelung der Gegenmesser-
klingen verwirklichen, beruht auf der vom Senat nicht ge-

billigten Auslegung jenes Merkmals und kann deshal® nicht
aufrechterhalten bleiben.

a) Das Berufungsgericht hat festgestellt, daB die
eine der angegriffenen Ausfilhrungsformen (Typ 16, mit
gewundenem Messerbalken) dem Anspruch 13 entspreche, da
die Messerklingenschneiden ungestaffelt einem Polygonzug
folgten und einen "Scherenschnitt" bewirkten, ohne daB
zwischen dem Eingreifen der einzelnen Klingen ein Zeit-
abstand liege. Ob es zutrifft, daf diese Ausfiihrungsform
den Merkmalen des Anspruchs 13 entspricht, ist in diesem
Zusammenhang ohne Bedeutung und kann daher offen bleiben;
nicht zu beanstanden ist jedenfalls die von dem Berufungs-
gericht getroffene Feststellung, daB8 infolge der Anordnung
der Messerschneiden entlang einer Linie ein "Treppen-
schnitt" nicht stattfindet. Das Merkmal "gestaffelt" ist
daher nicht verwirklicht. Diese Ausfilhrungsform entspricht
somit nicht dem Anspruch 1 des Klagepatents., Das gilt so-
wohl fiir eine unmittelbar gegenstédndliche wie auch fiir
eine #Hquivalente Benutzung. Es mag sein, daB8 durch die
Anordnung der Klingen bei der Maschine des Typs 16 im
wesentlichen oder doch anniherungsweise die von dem Klage~
patent erstrebte Wirkung, die Gefahr des ReiBlens der Pa-
pierbahnen infolge des Schwichungsvorgangs herabzusetzen,
erreicht wird. Dies allein wiirde aber nicht geniigen, die
Benutzung eines dquivalenten Mittels darzutun. Hierzu
widre es vielmehr erforderlich, daB es sich um ein gleich-
artiges Arbeitsmittel handelte, dessen Austauschbarkeit
gegen das von dem Patentanspruch gelehrte Mittel der



- 23 -

Durchschnittsfachmann ohne besonderes Nachdenken erkennt,
Das ist nicht der Fall. Das Klagepatent erteilt die
Anweisung, zur Erzielung eines Treppenschnitts (in
kleinsten Zeitabstinden) die Einzelklingen nicht nur
entlang einer Schraubenlinie, sondern zusdtzlich ge-
staffelt anzuordnen. Die angegriffene Ausfiihrungsform
verzichtet dagegen auf die Erzielung des als vorteilhaft
beschriebenen Treppenschnitts und ordnet die Einzelklingen
nicht gestaffelt, sondern ungestaffelt an. Bei ihr wird
das umstrittene Merkmal daher nicht durch ein gleich~
wirkendes ersetzt, es fehlt vielmehr vbllig. Damit schei-
det die Annahme einer #Hquivalenten Benutzung aus.

b) Die weitere angegriffene Ausfiihrungsform mit ebenem
Messerbalken nach der Zeichnung SK 2950 entspricht im Hin-
blick auf das streitige Merkmal dem Anspruch 1 des Klage-
patents ebensowenig. Auch hier fehlt es an einer Staffe-
lung der Einzelmesserklingen. Das Berufungsgericht hat
dariiber hinaus festgestellt, daB auch eine schrauben-
férmige Anordnung, eine Anordnung also entlang einer
Schraubenlinie, nicht vorhanden ist, die Messer vielmehr
nicht entlang einer Raumkurve, sondern in einer Ebene an-
gebracht sind. Ob diese Anbringung der Messerklingen der
schraubenférmigen Anordnung nach Anspruch 1 des Klage-
patents &dquivalent ist, wie das angefochtene Urteil an-
nimmt, kann an dieser Stelle auf sich beruhen; denn schon
wegen des Fehlens einer gestaffelten Anordnung scheidet
die Annahme nicht nur einer identischen, sondern, wie
vorstehend dargelegt, auch einer #Hquivalenten Benutzung
aus.

Das angefochtene Urteil hat daher beziiglich beider
angegriffenen Ausfiihrungsformen keinen Bestand und muB
aufgehoben werden.
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c) Der Senat sieht sich jedoch zu einer abschlieBen-
den Entscheidung des Rechtsstreits nicht in der Lage. Das
Berufungsgericht hat ndmlich - von seinem Standpunkt aus
folgerichtig - nicht untersucht, ob die Beklagte zu 1 mit
den von ihr hergestellten Vorrichtungen von einer schutz-
fdhigen Unterkombination des Klagepatents Gebrauch gemacht
hat. Die Entscheiduag iliber diese Frage, die auch tatsach-
liche Feststellungen voraussetzt, die zu treffen dem
Revisionsgericht verwehrt ist, wird das Berufungsgericht
nachzuholen haben.

aa) Der Senat bejaht die Frage, ob sich die Kligerin
auf einen solchen erweiterten Schutzbereich hat berufen
wollen, Die Kl&gerin hat zwar nicht ausdriicklich vorge-
bracht, daB das Klagepatent auch dann verletzt werde,
wenn das Merkmal "gestaffelt" nicht benutzt werde. Sie
hat Jjedoch diesem Merkmal nicht den richtigen Sinn beige-
messen, vielmehr gemeint, von einer Staffelung der Messer-
klingen konne man auch dann sprechen, wenn deren Schneiden
nicht zeitlich verschoben zum Eingriff ké&men, sondern
kontinuierlich. Bei richtiger Wiirdigung des umstrittenen
Merkmals ergibt sich somit, daB8 nach der Ansicht der Kli-
gerin eine Anordnung nach dem Klagepatent schutzfdhig ist,
bei der das Merkmal der Staffelung liberhaupt fehlt. - Da-
gegen hat die Klédgerin nicht die Behauptung aufgestellt,
dem Klagepatent sei dariiber hinaus ein schutzfihiger Er-
findungsgedanke des Inhalts zu entnehmen, die Messer-
klingen der feststehenden Gegenmesser - ohne daB es auf
eine ndher bestimmte, insbesondere schraubenfdrmige
Anordnung ankomme - so anzubringen, daB8 beim Perforieren
jeweils nur ein Messerpaar zum Eingriff gelange, so daB
der Schnitt in einer zeitlichen Ausdehnung verlaufe.
Auch nach dem Vorbringen der Klédgerin kann daher bei der
Bestimmung des Schutzumfangs des Klagepatents auf das
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Merkmal der schraubenfdrmigen Anordnung nicht verzichtet
werden. Die Frage, ob auch die Ausfithrungsform mit gera-
dem Messerbalken nach der Zeichnung SK 2950 unter den

von der Klidgerin geltend gemachten erweiterten Schutz-
bereich fallen wilirde, konnte demnach allenfalls dann
bejaht werden, wenn dabei das Merkmal "schraubenférmig"
wenigstens in #dquivalenter Form verwirklicht widre. Dies
wird das Berufungsgericht - falls es nicht aus anderen
Griinden zu dem Ergebnis kommen sollte, daB8 die angegrif-
fenen Ausfiihrungsformen auch nicht unter eine schutzfzhige
Unterkombination fallen - erneut zu priifen haben, da seine
bisherigen Erwdgungen hierzu nicht ausreichend erscheinen:
Die Feststellung allein, daB die rdumlichen Unterschiede
zwischen einer Schraubenlinie und dem Linienzug, der sich
bei der Anordnung der Messerklingen an einem ebenen Messer-
balken ergibt, minimal seien, geniigt jedenfalls nicht, die
Gleichwertigkeit der benutzten Arbeitsmittel zu begriinden,
da es an einer BezugsgréBe mangelt, an der sich diese
Feststellung ausrichtet. Falls es auf die Entscheidung
dieser Frage ankommt, wird das Berufungsgericht nicht
umhin kdénnen, sich der Unterstiitzung durch einen Sachver-
sténdigen zu versichern.

bb) Ob eine Unterkombination, bei der das Merkmal der
Staffelung fehlt, schutzfdhig ist, wird das Berufungsge-
richt nach den hierfiir von der Rechtsprechung aufgestellten
Grundsitzen unter Beriicksichtigung des Standes der Technik,
wie er sich im Zeitpunkt der Patentanmeldung darbot, zu
untersuchen haben. Auch hierbei wird es die Heranziehung
eines Sachverstidndigen in Erwdgung ziehen miissen. Seine
Untersuchungen werden sich auch auf folgenden Punkt er-
strecken miissen: Wie der Senat vorstehend ausgefiithrt hat,
kann sich nach der Nichtigerklarung des Anspruchs 13 der
Schutz des Patents auf eine Ausfiihrungsform, die diesem
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Anspruch entspricht, nicht mehr erstrecken. Das gilt auch,
soweit der Schutz einer Unterkombination in Rede steht.
Sollte danach die Auslegung des Anspruchs 13 ergeben, daf
dieser in allen Teilen der Unterkombination entspricht,

die die Kldgerin geltend macht, oder daf die angegriffene
Ausfiihrungsform untar den Anspruch 13 f&dllt, dann stiinde
damit zugleich fest, daB die Kladgerin sich nicht mit Erfoig
auf den Schutz der Unterkombination berufen konnte. Diese
Frage ist an sich von dem Berufungsgericht bereits in einem
Sinne beantwortet worden, der fir die Kldgerin ungiinstig
ist. Sie bedarf indessen erneuter berpriifung. Denn auf

der einen Seite beruht die Beurteilung des Berufungsgerichts
auf der vom Senat nicht gebilligten Auffassung, daB es sich
bei dem Anspruch 13 sachlich um einen Unteranspruch des
Anspruchs 1 gehandelt habe, und zum anderen ist die Be-
hauptung der Klidgerin zu erdrtern, Anspruch 13 betreffe

nur Messerklingen mit kurvenfdérmiger, konkaver Schneide,
die untereinander unterschiedlich stark gekriimmt seien.
Auch bei der Beurteilung dieser Fragen kann es sich als
erforderlich erweisen, einen Sachverstidndigen hinzuzu-
ziehen.

3. Falls das Berufungsgericht zu der Auffassung kommen
sollte, die Beklagte zu 1 habe von einer schutzfdhigen
Unterkombination Gebrauch gemacht, wird die Frage des
Verschuldens erneut aufzuwerfen sein. Gegeniiber einem
méglichen Verschuldensvorwurf werden sich die Beklagten
Jedoch nicht mit Erfolg darauf berufen kénnen, sie hitten
wegen der Nichtigerkldrung des Anspruchs 13 davon ausgehen
dlirfen, daB8 Ausfiihrungsformen, die mit diesem Anspruch
iibereinstimmten, patentfrei seien. Denn eine Verurtei-
lung der Beklagten wiirde die Feststellung, da8 die an-
gegriffenen Ausfiihrungsformen dem Gegenstand des An-~
spruchs 13 nicht entspridchen, zur Voraussetzung haben.
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4, Die Ausfithrungen, die das Berufungsgericht zur
Verwirkung und zur VerJjdhrung gemacht hat, sind recht-
lich bedenkenfrei.

a) Zutreffend hat das Berufungsgericht dargelegt, das
von einem schutzwiirdigen Besitzstand, den eine Verwirkung
der Anspriiche voraussetzt, grundsdtzlich dann keine Rede
sein kann, wenn die beanstandeten Handlungen aufgegeben
worden sind. Die Revision weist demgegeniiber darauf hin,
daB8 die Aufgabe der Verletzungshandlungen nach ihrer Mei-
nung einen bereits erlangten schutzwlirdigen Besitzstand
nicht mehr riickwirkend beseitigen kénne. Ob und unter
welchen besonderen Voraussetzungen dies zutrifft, mag
offen bleiben. Jedenfalls fehlt es an ausreichenden An-
haltspunkten daflir, wie sich der angebliche Besitzstand
der Beklagten in der Zeit entwickelt hat, die zwischen
dem Zeitpunkt, von dem an die Benutzungshandlungen der
Beklagten zu 1 zur Kenntnis der Kl&gerin gelangen konnten,
und dem Zeitpunkt der Einstellung der Benutzungshandlun-
gen verstrichen ist.

b) Zur Einrede der Verjdhrung hat sich das Berufungs-
gericht auf Grund des Vorbringens der Parteien gehindert
gesehen, mit der erforderlichen Sicherheit festzustellen,
daB der Klédgerin die angegriffenen Ausfilhrungsformen Jje-
weils liénger als drei Jahre vor deren Einfiihrung in den
Rechtsstreit bekannt gewesen seien. Durch ihr Vorbringen,
es sei ganz unzweifelhaft, daB ein Fachmann wie der Vize-
prasident der Kligerin bei einer eingehenden Besichtigung
die entscheidenden Konstruktionsmerkmale ohne weiteres
habe erkennen konnen und folglich auch erkannt habe, setzt
die Revision ihre eigene Wlirdigung in unzulédssiger Weise
an die Stelle der Wirdigung des Berufungsgerichts, die
dieses ohne Rechtsirrtum und ohne VerstoB gegen Verfah-
rensgrundsédtze getroffen hat.
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5. Sollte das Berufungsgericht abermals zu einer
Verurteilung der Beklagten gelangen, dann wird es Gele-
genheit haben, der Beanstandung Rechnung zu tragen, dasB
es in dem Jjetzt aufgehobenen Urteil den Zeitpunkt nicht
angegeben hat, von dem an die beanstandeten Handlungen
der Beklagten zu 1 die erhobenen Anspriiche ausgelost
haben.

VI. Da der endgiiltige Ausgang des Rechtsstreits noch
ungewifl ist, muB8 dem Berufungsgericht auch die Entschei-
dung iliber die Kosten der Revision vorbehalten bleiben.
Es ist weiter liber die Kosten des erledigten Teils des
Rechtsstreits zu befinden.

Ballhaus Bruchhausen Windisch
Hesse Brodefler
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