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X ZR 25/74 URTEIL Verkiindet am

11. Mai 1976
Kriegl,
Amtsin_spektor

als Urkundsbeamter
in dem Rechtsstreit der Geschiiftsstelle

1. der Firma W GmbH & Co. KG, gesetzlich vertreten
durch die personlich haftende Gesellschafterin, die
Firma W GmbH, diese gesetzlich vertreten durch
ihre Geschdftsfilhrer Gerhard Wi} und Peter KD,
VUl

» Schiiiiiii@strate @,

2. Peter K , Rechtsanwalt und Diplom-Landwirt,
, Sc tragte @,

5. Gerhard VIR, "G, Sch@lNstrase @,

Beklagten und Revisionskliger,
- ProzefSbevollméchtigter: Rechtsanwalt (G -

M

gegen

die Firma Hannes MBP Sicherheits-Skibindungen KG, ge-
setzlich vertreten durch die perstnlich haftende Gesell-
schafterin, die Firma Hannes Ma@ il GmbH, diese gesetz-

lich vertreten h den Geschiiftsfithrer Hannes Ma{jjjP,
A= trate @

Klédgerin und Revisionshbeklagte,
- ProzeBbevollméchtigter: Rechtsanwalt (QIEENG_G -
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 6. April 1976
durch den Vorsitzenden Richter Triistedt und die Richter
Ochmann, Bendler, Dr. Windisch und Dr. Hesse

fiir Recht erkannt:

~Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des
6. Zivilsenats des Bayerischen Oberlandesgerichts
Minchen vom 20. Dezember 1973 aufgehoben.

Die Berufung der Klédgerin gegen das Urteil der
7. Zivilkammer des Landgerichts Minchen I vom

23. Januar 1973 wird in vollem Umfang zuriickge-
wiesen.

Die Kl&dgerin hat auch die Kosten des zweiten und
des dritten Rechtszuges zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Kligerin besitzt Lizenzen an dem DBP 1 578 826
und dem entsprechenden Gebrauchsmuster 1 957 239 sowie
an dem DBP 1 949 863 und dem entsprechenden Gebrauchs-
muster 6 938 506.

Die Jjetzt noch in Betracht kommenden Schutzanspriiche
lauten:




Matthias Prinz

Rechtsanwalt Www.prinz.law

DBP 1 949 863:

Patehtanspruch 1:

Vorrichtung zum Festhalten eines Skischuhes auf
dem Ski, die beim Aufsetzen des Skischuhes auf
den Ski selbsttédtig deren Verbindung bewirkt,
wobei diese Verbindung einerseits willkiirlich
durch Betdtigung eines Ausldsers und anderer-
seits unwillkiirlich beim Auftreten einer fiir
das Bein des Skildufers gefdhrlichen Kraft 16s-
bar ist und die einen Fangriemen od. dgl. auf-
weist, der Ski und Skischuh i{iber eine nur will-
kiirlich l8sbare, sich beim Aufsetzen des Ski-
schuhes selbsttidtig schlieBende Kupplung mit-
einander zusitzlich verbindet, dadurch gekenn-
zeichnet, daB zwischen dem Schuh und dem Ski
ein Zwischenglied vorgesehen ist, das Verrie-
gelungsteile zur willkiirlich l&sbaren Verrie-
gelung mit dem Ski aufweist und das durch min-
destens ein federbelastetes, bei Auftreten der
fiir das Bein des Skil#dufers gefdhrlichen Kraft
ausldsendes Sperrglied 16sbar am Schuh gehalten
ist, wobei Zwischenglied und Schuh durch den Fang-
riemen stidndig verbunden sind.

Patentanspruch 2:

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daB das Zwischenglied durch das in einer
Sohlenaussparung vorgesehene federbelastete Sperr-
glied an der Schuhsohle gehalten ist und mit seinen
Verriegelungsteilen in Ausnehmungen skifester Hal-
terungen eingreift, die mittels des Ausldsers 13s-

bar sind.
Gebrauchsmuster 6 938 506:
Anspruch 1:

Sicherheits~Skibindung, die beim Aufsetzen eines
Skischuhes auf einen Ski automatisch deren Verbin-
dung bewirkt, wobei diese Verbindung einerseits
willkiirlich durch Betdtigung eines Auslésers und
andererseits unwillkiirlich beim Auftreten einer
fiir das Bein des Skildufers gefdhrlichen Kraft
16sbar ist, und die einen Fangriemen od. dgl. auf-
weist, der als zusdtzliche Verbindung zwischen Ski-
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schuh und Ski dient, das unwillkiirliche Freikommen
des Skis aus der festen Bindung an den Skischuh
nicht behindert und mit einem Ende an einem Teil
einer Kupplung angeschlossen ist, die durch Beti-
tigung des Ausldsers zu 6ffnen ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Teil der Kupplung, an dem das eine
Ende des Fangriemens od. dgl. angeschlossen ist, ein
Glied einer eine Kraft vom Skischuh zum Ski bzw. um-
gekehrt iibertragenden Kette bildet, die Trennstelle
fiir das willkiirliche Uffnen der Bindung von der fir
das unwillkiirliche Offnen trennt und gleichzeitig
einen Teil des Sicherheitsausl@semechanismus bildet.

Anspruch 5:

Sicherheits-Skibindung, die beim Aufsetzen eines
Skischuhes auf einen Ski automatisch deren Verbindung
bewirkt, wobei diese Verbindung einerseits willkiir-
lich durch Betdtigung eines Ausldsers und anderer-
seits unwillkiirlich beim Auftreten einer fiir das
Bein des Skiliufers gefihrlichen Kraft l&sbar ist,
und die einen Fangriemen od, dgl. aufweist, der

als zusédtzliche Verbindung zwischen Skischuh und

Ski dient, das unwillkiirliche Freikommen des Skis
aus der festen Bindung an den Skischuh nicht behin-
dert und mit einem Ende an einem Teil einer Kupp-
lung angeschlossen ist, die durch Betdtigung des
Ausldsers zu o6ffnen ist, dadurch gekennzeichnet,

daB zwischen dem Schuh und dem Ski ein Kupplungs-
glied vorgesehen ist, das Verriegelungsteile zur
willkiirlich l6sbaren Verriegelung mit dem Ski auf-
weist und das durch mindestens ein federbelastetes,
bei einem Sturz auslésendes Sperrglied lGsbar am
Schuh gehalten ist, wobei Kupplungsglied und Schuh
durch den Fangriemen od. dgl. sténdig verbunden sind.

Die Beklagte zu 1) produziert und vertreibt eine
Sicherheitsskibindung, die aus einem Oberschuh mit ein-
gebauten Sicherheitselementen, einer lésbaren Sohle und
am Ski angebrachten Befestigungsvorrichtungen besteht.
Die Sohle ist durch die Sicherheitselemente im Absatz
und an der Schuhspitze mit dem Oberschuh verbunden. Zwi=~

/e
it
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schen Sohle und Oberschuh befindet sich ein Fangseil,
das bei der festen Verbindung von Sohle und Oberschuh
unsichtbar bleibt. Auf dem Ski wird der Schuh, und
zwar an der Sohle, durch vordere und hintere Halte-
elemente befestigt. Das vordere Halteelement, ein
Halteclip, befindet sich infolge Federdrucks in
SchlieBstellung, solange es nicht mit der Hand oder
einem Skistock offengehalten wird. Zum Zweck der Be-
festigung wird der Schuh mit dem Absatz gegen das
hintere Halteelement gedrickt und die Schuhspitze
von der Seite an das vordere Halteelement herange-
fihrt und bei gleichzeitigem Anheben des Halteclips
eingeschoben, bis sie nach Freigabe des Halteclips
festliegt. Bei der Sicherheitsauslésung 1ost sich
der Oberschuh von der Sohle, widhrend die Sohle fest
mit dem Ski verbunden bleibt. Das dabei aus dem
Oberschuh herausgezogene Fangseil verbindet Ober-
schuh und Ski.

Die Kl&dgerin hat darin Benutzungen der vorge-
nannten Schutzrechte gesehen und Rechnungslegungs-
und Schadensersatzanspriiche, hilfsweise Entschédi-
.gungsanspriiche geltend gemacht.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen,

Mit der Berufung hat die Kligerin beantragt zu
erkennen:

I. Das Urteil des Landgerichts Miinchen I vom
23. Januar 1973 wird aufgehoben.

II. Die Beklagten werden verurteilt, der Kli-
gerin durch Vorlage eines Verzeichnisses
der Namen und Anschriften der Abnehmer,
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der Stilickzahlen, Lieferzeiten, Rechnungsdaten
und Preise ab 1. Januar 1970 Rechnung zu le-
gen {iber die von ihnen im Gebiet der Bundes-
republik Deutschland hergestellten und/oder
in den Verkehr gebrachten Sicherheitsskibin-
dungen, bestehend aus

a) einer vom Skischuh l&sbaren Schuhlaufsohle;

b) miteinander zusammenwirkenden Haltemitteln
im Skischuhabsatz und an der Laufsohle, die
eine federbelastete Rastvorrichtung in
einer Sohlenaussparung umfassen, deren Hal-
tekraft beim Auftreten einer gefdhrlichen
Dreh~ und vertikalen Zugkraft iiberwunden
wird, und die sich beim Aufsetzen des Ski-
schuhes auf die Laufsohle miteinander kup-
reln;

c) einem mit einem Ende an der Laufsohle und
mit dem anderen Ende im Skischuh befestig-
ten Fangkabel;

d) Verriegelungsvorspriingen an der Laufsohle,
die in Ausnehmungen skifester Halteclips
eingreifen, von denen der vordere eine Aus-
l1oseklappe aufweist.

Es wird festgestellt, daB die Beklagten gesamt-
schuldnerisch verpflichtet sind,

1. der Klidgerin allen Schaden zu ersetzen, der
dieser durch Handlungen gem#B Ziff, II ....
entstanden ist oder noch entstehen wird und
der Kldgerin fir Handlungen gem#8 Ziff. II
...+ €ine Entschidigung gem#B § 24 PatG zu
bezahlen,

2. hilfsweise: der Kldgerin fiir Handlungen ge-~
maB Ziff. II .... eine Entschddigung gemisB
§ 24 Abs., 5 PatG zu bezahlen und ihr allen
Schaden zu ersetzen, der ihr ........ durch
Handlungen gemdf3 Ziff. II entstanden ist
oder noch entstehen wird.

Vi
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Die Beklagten haben beantragt,
die Berufung zuriickzuweisen.,

Das Oberlandesgericht hat unter Zurlickweisung der
weitergehenden Berufung die Beklagten zur Rechnungsle-
gung verurteilt und deren Schadensersatz- und Entschéd-
digungspflicht festgestellt.

Mit der Revision verfolgen die Beklagten die Ab-
weisung der Klage in vollem Umfang weiter.

Die Kl&agerin beantragt,

die Revision zurlickzuweisen, hilfsweise mit
der Mafigabe, dafl der Urteilsausspruch unter
II d) den Zusatz erhdlt "wobei nach Anheben
dieser Ausloseklappe beim Einfiihren des Ski-
schuhs auf dem Ski selbsttidtig deren Verbin-
dung bewirkt wird!

Entscheidungsgriinde:

Die Revision hat Erfolg.

I. Das Berufungsgericht hat den Klagantrégen
stattgegeben, soweit sie auf das Patent 1 949 863 und
das diesem Patent entsprechende Gebrauchsmuster
6 938 506 gestiitzt sind.
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1. Das Klagepatent 1 949 863 betrifft eine Vor-
richtung zum Festhalten eines Skischuhes auf dem Ski,
die beim Aufsetzen des Schuhs auf den Ski ohne manuel-
le Betdtigung den Schuh mit dem Ski durch eine Sicher-
heitsbindung und durch einen Fangriemen verbindet.

Nach der Patentschrift waren am Prioritdtstag

a) sogenannte "Step-in-Bindungen",

b) mit Halte- und Auslésevorrichtung kombinierte
Fangeinrichtungen (Gebrauchsmuster 1 957 239)
und

c) Sicherheitsbindungen mit Ausléseplatte
(Schweizerisches Patent 457 235)

bekannt.

Die "Step-in-Bindung" ermdglicht zwar ein Einsteigen
in die Bindung ohne manuelle Betdtigung. Zur Befesti-
gung des Fangriemens muB sich der Skil#dufer jedoch
blicken. Die Vorrichtung nach dem Gebrauchsmuster

1 957 239 macht die manuelle Betdtigung beim Befesti-
gen des Fangriemens iliberfliissig, erfordert aber zwei
Verriegelungen: die eine h#lt wie bei der "Step-in-
Bindung" selbsttdtig schlieBend den Schuh in der
Sicherheitsbindung fest, die andere kuppelt Schuh und
Fangriemen selbsttdtig miteinander.

Die Sicherheitsbindung nach dem schweizerischen
Patent 457 235 macht mittels einer Standplatte, die
sich bei Gefahr vom Ski 1l6st, das gesonderte Befesti-
gen des Fangriemens entbehrlich, weil dieser an der
Standplatte und am Ski angebracht ist. Allerdings mufBl
der Schuh von Hand mit Schnallen auf der Standplatte
befestigt werden,
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2. Dem Klagepatent 1 949 863 liegt die Aufgabe
zugrunde, die aus dem Gebrauchsmuster 1 957 239 be-
kannte Halte- und Ausldsevorrichtung zu vereinfachen.
Insbesondere sollen einerseits eine zus&tzliche Kupp-
lung filir den Fangriemen und die damit verbundene auf-
wendige Vielteiligkeit und Std8ranfiilligkeit, anderer-
seits manuelle BetHdtigungen beim Einsteigen in die
Bindung und damit Jjedes Blicken des Skildufers vermie-
den werden.

Es s0ll insgesamt erreicht werden, den Schuh
durch einen einzigen selbsttédtig wirksamen Kupplungs-
vorgang in die funktionsgerechte Verbindung zu einem
Fangriemen und zu einer Sicherheitsbindung zu bringen.

3. Zur Losung dieser Aufgabe wird im Patentan-
spruch 1 eine Sicherheitsskibindung mit folgenden
Merkmalen vorgeschlagen:

Das Aufsetzen des Schuhes auf dem Ski verbindet
Schuh und Ski selbsttdtig miteinander, woflir
zwischen Schuh und Ski ein Zwischenglied vorge-
sehen ist,

(1) das am Schuh durch mindestens ein federbe-
lastetes Sperrglied gehalten und beim Auf-
treten der flir das Bein des Skil&dufers ge-
fdhrlichen Kraft geldst wird,

(2) das durch das Aufsetzen des Schuhes auf dem
Ski selbsttdtig mit dem Ski in eine Verrie-
gelung gebracht wird, die mittels eines Aus-
l6sers willkiirlich geldst werden kann,
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(3) das sténdig mit dem Schuh durch den Fang-
riemen verbunden ist und infolgedessen
durch die beim Aufsetzen des Schuhs auf
den Ski selbsttdtig schliefende Verriege-
lung zu (2) eine weitere nur willkiirlich
losbare Verbindung des Schuhes mit dem
Ski bewirkt.

II. 1. Das Berufungsgericht hat sdmtliche Merkmale
der Anspriiche 1 und 2 des Patents 1 949 863 und der An-
spriiche 1 und 5 des Gebrauchsmusters 6 938 506 als be-
nutzt angesehen.

Zwar milsse bei der angegriffenen Ausfithrungsform
beim Aufsetzen des Skischuhs (Merkmal (2)) zur Herstel-
lung der Verbindung der vordere Halteclip mit dem Ski-
stock angehoben werden; trotzdem werde die Verbindung
selbsttétig im Sinne des Klagepatents hergestellt, denn
als selbsttdtig verbindend seien in der Patentbeschrei-
bung auch die vorbekannten Step-in-Bindungen bezeichnet,
die vor dem Einsteigen getffnet sein miiSten; wenn sie -
wie dies beim Transport regelmdfig geschehe - in ge-
schlossener Stellung gehalten wiirden, kénnten sie z.B.
mit dem Skistock getffnet werden und bewirkten erst da-
nach durch Aufsetzen des Skischuhs auf den Ski selbst-
tdtig deren Verbindung. Die Beklagte weise in ihrem -
Prospekt ausdriicklich auf eine selbsttdtige Verbindung
hin, indem sie schreibe: "Einsteigen: Absatz in den
hinteren Halteclip driicken. Vorderen Halteclip mit Ski-
stock 6ffnen, verrastet automatisch nach dem seitlichen
Einschwenken der Schuhspitze."

Z
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Zumindest seien die von der Beklagten zu 1) ge-
troffenen MafSnahmen gegeniiber den im Klagepatent be-
schriebenen glatt dquivalent; bei den bekannten
selbsttdtigen Sicherheitsbindungen werde der Schuh
vorn in die feste Halterung eingesetzt und die beim
Absatz gelagerte SchliefSvorrichtung mit dem Absatz
durch Herunterdriicken des Schuhs in Eingriff gé-
bracht; es liege fiir den Fachmann nahe, die Verbin-
dung zwischen Ski und Schuh dadurch herzustellen,
daB die feste Halterung am Absatz und die Arretierung
vorn bewirkt werde.

Das Fangkabel verbinde Ski und Schuh {iber den vor-
deren Halteclip als nur willkiirlich ldsbare Kupplung.
Die Laufsohle der angegriffenen Ausfithrungsform sei das
im Patent vorgesehene Zwischenglied, weise Verriege-
lungsteile zur willkiirlich losbaren Verriegelung mit
dem Ski auf und sei durch eine beim Auftreten gefdhr-
licher Kraft sich ldsende, federbelastete Rastkugel
1l6sbar am Schuh gehalten.

2. Die Revision riigt, das Berufungsgericht habe
die erforderlichen Erdrterungen zum Klagepatent, ins-
besondere zur Aufgabenstellung und Ldsung, unterlassen
und deshalb nicht erkannt, daB die angegriffene Aus-
fihrungsform keinen Gebrauch vom Klagepatent mache.

Die angegriffene Ausfithrungsform falle nicht unter
den Anspruch 1 des Klagepatents, denn "selbsttdtig" be-
deute "Step-in-Verhalten". Der Skifahrer miisse, um
Schuh und Ski zu verbinden, den Schuh lediglich zwi-
schen Bindungsteile einsetzen und in Richtung auf den
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Ski herabdriicken, ohne dafl ein manueller Eingriff direkt
oder indirekt, z.B. ilber den Skistock, notwendig sei;
zwar milsse sich die Bindung dabei in der Offenstellung
befinden, aber diese Einstellung sei ein in sich ge-~
schlossener selbstdndiger Vorgang, nach dem die "Step-
in-Bindung" offen bleibe, wihrend bei der Bindung der
Beklagten die Klappe des Halteclips widhrend des Ein-
schwenkens des Schuhs in der Offenstellung gehalten wer-
den miisse. '

ITI. Die Angriffe der Revision sind gerechtfer-
tigt.

1. Das Berufungsgericht hat bei der Ermittlung des
Gegenstandes des Patents die Bedeutung des "selbsttéti-
gen Bewirkens der Verbindung beim Aufsetzen des Ski-
schuhs" verkannt und ist deshalb zu einer unzutreffen-
den Beurteilung der angegriffenen Ausfiihrungsform ge-
langt.

Das "Aufsetzen des Skischuhes auf den Ski" bezeich-
net an sich zwar eine Tdtigkeit des Skiliufers; zusammen
mit der Angabe "selbsttdtig deren Verbindung"” wird damit
aber eine Vorrichtung beschrieben, bei der der Schuh von
oben gegen einen ohne manuelle Unterstiitzung zur Verrie-
gelung filhrenden Federdruck auf den Ski zu driicken ist.
Dies ergibt sich aus den Wértern "Aufsetzen" und "selbst-
tdtig" sowie aus dem iibrigen Inhalt der Klagepatent-
schrift, die als gemeinsames Merkmal der unterschiedli-
chen Ausfiihrungsformen die Uberwindung eines ohne manuel-
le Unterstilitzung zur Verriegelung fiihrenden Federdrucks
durch FuBdruck von oben nennt (Spalte 5 Zeilen 36 - 49,
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Spalte 7 Zeile 43 bis Spalte 8 Zeile 3), und schliefB-
lich auch daraus, daB in den Patentanspriichen und in
der Patentbeschreibung dem selbsttdtigen Bewirken
einer Verbindung die Betdtigung eines Ausldsers, zum
Beispiel mittels Skistocks (Spalte 1 Zeilen 6 - 8,
Spalte 4 Zeile 50, Spalte 5 Zeile 19, Spalte 7 Zei-
len 19 - 25, Spalte 7 Zeile 30), gegeniibergestellt
wird.

Die Klagepatentschrift unterscheidet zwischen
dem selbsttdtigen SchlieBvorgang, der ohne jede
manuelle Vorbereitung erfolgt, und dem willkiirlichen
manuellen Offnen. Das Berufungsgericht hat das ver-
kannt und diese fiir den Durchschnittsfachmann er-
sichtliche, ausdriicklich aufgezeigte Grenze zwischen
der manuellen Betdtigung des Auslésers allein zum
Offnen und der Selbsttitigkeit des SchlieBens der
Verriegelungsvorrichtung nicht beachtet. Mit dem
Merkmal des selbsttdtigen Bewirkens der Verbindung
grenzt die Klagepatentschrift die geschiitzte Erfin-
dung von der oben genannten vorbekannten Sicherheits-
bindung mit Ausldseplatte nach dem schweizerischen
Patent 457 235 ab, bei dem, wie beim Klagepatent, ein
Zwischenglied (Standplatte) eine besondere manuelle
Befestigung des Fangriemens entbehrlich macht. Die
Verbindung des Schuhs mit dem Ski jedoch wird bei die-
sem Stand der Technik nicht selbsttdtig bewirkt.

2. Auch bei der angegriffenen Ausfilhrungsform
fehlt das Merkmal der Selbsttdtigkeit des SchlieBvor-
gangs, Die Verbindung zwischen Schuh und Ski wird
erst nach vorausgegangener manueller Betdtigung des
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vorderen Ausldsers, z.B, mittels eines Skistocks, be-
wirkt. Diese zusitzliche Tdtigkeit des Skiléufers aber
sollte nach Aufgabe und L&sung des Klagepatents gerade
ausgeschlossen werden. Der Ausldser bei der angegrif-
fenen Ausfiihrungsform hat im Gegensatz zum Schutzge-
genstand des Klagepatents zwei Funktionen: Einmal kann
mit ihm wie nach dem Klagepatent die Verbindung zwi-
schen Schuh und Ski willkiirlich geldst werden; zum an-
deren leitet er die Herstellung dieser Verbindung ein.
Der Schuh wird von der Seite mit einer Drehbewegung des
FuBes um den Absatz eingeschoben. Gleichzeitig mufl der
Ausldser durch manuelle Betdtigung gegen Feder&ruck
gebffnet werden. Nach Freigabe des Auslbsers wird die
Schﬁhspitze verriegelt.

Daraus folgt, daB die angegriffene Ausfﬁh*ungs-
form vom Merkmal (2) des Anspruchs 1 des Klageﬁatents
keinen Gebrauch macht. Damit eriibrigen sich Erérterun-
gen zur Aquivalenz. ‘

3. Dem Revisionsgericht ist es verwehrt, sich mit
dem von der Klidgerin erst im Revisionsrechtszug einge-
fihrten Klagegrund, die Klaganspriiche wlirden auch aus
dem Schutz eines allgemeinen Erfindungsgedankeﬁs her-
geleitet, auseinanderzusetzen. Aus den Akten efgibt
sich, daB die Kl&dgerin in den Tatsacheninstanzen einen
allgemeinen Erfindungsgedanken nicht geltend gemacht
und die dazu erforderlichen Tatsachen nicht vorgetra-
gen hat, Es bestand danach kein AnlaB fiir die Tatsachen-
instanzen, auf einen solchen Vortrag hinzuwirken.

Ly
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IV, Das Berufungsurteil war aufzuheben und das
landgerichtliche Urteil wiederherzustellen.

" Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91 Abs. 1,
97 Abs. 1 ZPO,

Vorsitzender Richter am
Bundesgerichtshof Trlistedt
ist beurlaubt und deshalb
verhindert zu unterschrei-
ben

Ochmann Ochmann Bendler

Windisch Hesse
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