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IM NAMEN DES VOLKES

VERSAUMNIS-
X ZR 23/70 URTEIL Verkiindet am
13, Juli 1971
Schwingen,

Justizhauptsekretir

als Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle

in dem Rechtsstreit

1. der Firma Fif-P Johannes J@®, Inhaber
Johannes J@R, @GN, H traBe WD,

2. der Firma A@D-GeWlP Aktiengesellschaft, Le@IED,
gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand, bestehend aus
den Herren Hendrik Cm (Vorsitzenders, Erich LiGiEED
(stellv. Vorsitzender ert B, Jozef FEED, Paul

GEEES, Rudolf K@D und Carl Ve,

Fr@, Ernst Fri

Kldgerinnen und Revisionsklédgerinnen,
- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. D -

gegen

1. den Rechtsanwalt Heinz Difll® als Konkursverwalter iiber
das Vermiogen der friiheren Beklagten zu 1, der Firma R.
sch@lll® & Co. Kommanditgesellschaft, KadillllD, C-GHNED-
stragBe @B,

Gesellschaft mit beschriankter
s, vertreten durch ihre

2. der Firma Herbert Sc

Haftung, K-AlEEEES-N
Geschiftsfilhrer Karl Heinz Re(@l, Reu,-o-,
Hge, A StraBe §§ und Herbert Schl , Kafl)-

——N=, Schi@lilii@ves @B,
Beklagte und Revisionsbeklagte,

~ ProzeBvevollmichtigte der Beklagten zu 2 in der Berufungs-
instanz: Rechtsanwdlte Dr. Friedrich = Klaus St@llB und

Dr. H. schwillllillil, Mi@ll» W, Mau straBe @ -




Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 24. Juni 1971
unter Mitwirkung des Senatsprédsidenten Dr. Spreng und der
Bundesrichter Triistedt, ClaBen, Schneider und Dr. Bruchhausen

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Kldgerinnen wird das
Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandes-
gerichts Miinchen vom 10. November 1966 auf-
gehoben und die Sache zur anderweiten Verhand-
lung und Entscheidung, auch liber die Kosten
der Revision, an das Berufungsgericht zuriick-
verwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Kldgerinnen sind Inhaber des deutschen Patents
® U9 9 (Xlagepatent), das als Zusatz zu dem seit dem
20. Dezember 1956 laufenden Patent @D @ erteilt
wurde und wdhrend des jetzigen Revisionsverfahrens durch
Erldschen des Hauptpatents selbstdndig geworden ist.

Das Klagepatent ist mit folgendem von den Vorinstanzen
beil der Entscheidung zugrunde gelegten Patentanspruch 1
erteilt worden:

"Diapositivrahmen, bestehend aus zwei aus
thermoplastischem Kunststoff gebildeten
schalenférmigen Rahmenhdlften, bei dem die
Deckglidser in einer fensterbankartigen
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Offnung der Rahmenhdlften liegen und mit
ihnen vorzugsweise durch Umspritzen zu je
einer korperlichen Benutzungseinheit ver-
bunden sind, nach Patent DD Wl dadurch
gekennzeichnet, daB die Rahmenhidlften starre,
alle mechanischen Rahmenfunktionen iiberneh-
mende und mechanisch ohne weiteres verbind-
bare Bauteile darstellen und die Deckgliser
so in die Rahmenhdlften eingesetzt und durch
innere, hinter die Deckgliserkanten vor-
dringende Stiitzflidchen gehalten sind, daB

im zusammengedriickten Zustand der Rahmenhdlf-
ten noch ein gewisser Zwischenraum zwischen
den Deckglédsern verbleibt."

Nach Verkiindung des Urteils des Oberlandesgerichts
im vorliegenden Rechtsstreit ist das in der bekanntgemach-
ten Fassung der Patentanmeldung nicht enthaltene, spiter
eingefiigte Wort "vorzugsweise" im Anspruchswortlaut auf-
grund einer gegen das Klagepatent erhobenen Nichtigkeits-
klage durch Urteil des erkennenden Senats vom 27. November
1969 ( - X ZR 15/66 - Dia~Rdahmchen IV, vertffentlicht in
GRUR 1970, 289) gestrichen worden. Durch dieses Urteil
sind ferner zur Klarstellung die nachfolgend durch Unter-
streichung kenntlich gemachten Einfiigungen vorgenommen
und die Bezugnahme auf das friilhere Hauptpatent gestrichen
worden, so daB der Anspruch 1 des Klagepatents nunmehr
folgende Fassung erhalten hat:

"Diapositivrahmen, bestehend aus zwei aus
thermoplastischem Kunststoff gebildeten
schalenférmigen Rahmenhilften, bei dem die
Deckgldser in einer fensterbankartigen
Offnung der Rahmenhdlften liegen und mit
ihnen durch Umspritzen zu je einer kérper-
lichen Benutzungseinheit verbunden sind,
dadurch gekennzeichnet, dafl die Rahmenhilf-
ten starre, alle mechanischen Rahmenfunk-
tionen ilibernehmende und mechanisch ohne
weiteres verbindbare Bauteile darstellen
und die Deckglidser so in die Rahmenhdlften
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eingesetzt und durch innere, hinter die
Deckgliserkanten vordringende Stiitzflédchen
an allen Rindern gehalten sind, daf im
zusammengedriickten Zustand der Rahmenhidlf-~
ten noch ein gewisser Zwischenraum zwischen
den Deckglédsern verbleibt, wobei die inneren,
hinter die Deckgldserkanten vordringenden
Stutzfliachen zugleich Auflageflichen flur das
dazwischen einzuspannende Filmstiick bilden."

Die nach ErlaB des angefochtenen Urteils in Konkurs
gegangene friilhere Beklagte zu 1, deren persdnlich haften-
de Gesellschafterin die Beklagte zu 2 war, hat Dia-Rdhmchen
hergestellt und vertrieben, die nach den Feststellungen
des Berufungsurteils im einzelnen wie folgt ausgebildet
waren:

Die Rihmchen bestehen aus zwei aus Kunststoff ge-
fertigten Rahmenhilften, wobei um den Bildfeldausschnitt
jeder Rahmenhidlfte an den beiden Lingsseiten und an einer
Schmalseite eine Nut herumgefiihrt ist, in die von der an-
deren, offenen Schmalseite her das Deckglas eingeschoben
wird. Das Deckglas ist dabei breiter als der Bildaus-
schnitt und reicht bis zum Rand des Riahmchens. Die beiden
Rahmenh#dlften konnen so miteinander gelenkig verbunden
werden, dafl die Einschubdffnung der einen Hilfte bei zu-
sammengesetzten Rahmenh&lften von der anderen Rahmenhdlfte
verdeckt wird, so daBl ein Herausnehmen des Glases in zu-
sammengesetztem Zustand aus der einen Hdlfte nicht még-
lich ist. Das Deckglas der anderen Rahmenhdlfte 148t sich
dagegen so lange aus dem Rahmen herausschieben, bis die
beiden Hdlften des Diardhmchens geschlossen sind. Im ge-
schlossenen Zustand hdlt eine breite Klemmnase die beiden
Rahmenhidlften zusammen und verschlieBt gleichzeitig die
bis dahin freie Glaseinschubdffnung. Infolge des liber den
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Glasern stehenden Kunststoffmaterials bleibt in geschlos-
senem Zustand des Rdhmchens ein geringfiigiger Luftspalt
zwischen den beiden Deckglisern der Rahmenhidlften, so
daB ein eingelegtes Filmbild nicht unmittelbar auf den
Gldsern aufliegt. Bei einzelnen Serien aus der Produk-
tion der Beklagten fallen die Gldser bei gedoffneten Rihm-
chen oder bei auseinandergenommenen Rahmenhilften beil
nur leichtem Schiitteln von selbst aus den Rahmenhidlften,
bei anderen Serien sitzen die Deckglédser fester in den
Nuten, lassen sich aber trotzdem leicht herausschieben.

Die Kl&dgerinnen nehmen die Beklagten - und zwar den
Beklagten zu 1 als Konkursverwalter iiber das Vermégen
der frilheren Beklagten zu 1 - wegen Verletzung des Klage-
patents gemdB seinem Anspruch 1 durch diese Rihmchen in
Anspruch. Beide Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen.
In der Berufungsinstanz hatten die Kldgerinnen zuletzt
beantragt, wie folgt zu erkennen:

"I. Der Beklagten zu 1 wird bei Meidung einer
vom Gericht fiir jeden Einzelfall der Zuwi-
derhandlung festzusetzenden Geldstrafe in
unbeschriankter Hohe oder Strafe der Haft
bis zu 6 Monaten, letztere zu vollziehen
an den Geschidftsfithrern der Beklagten zu 2,
verboten, Diapositivrihmchen gewerbsmiBig
herzustellen, feilzuhalten oder in Verkehr
zu bringen, die folgende Merkmale aufweisen:

1. Die Rdhmchen bestehen aus zwei scharnier-
artig miteinander verbundenen, alle mecha-
nischen Rahmenfunktionen ilibernehmenden
und durch Zusammendriicken verschliefbaren
Hilften aus Kunststoff.

2. Die beiden Rahmenh&dlften weisen zur Auf-
nahme ihres Deckglases je eine an drei
Seiten von Nuten begrenzte Ausnehmung auf,
in welche das Deckglas von der vierten
Seite eingeschoben ist, wobei das Deckglas



II.

III.

der einen Rahmenhiilfte gegen Herausfallen
sowohl senkrecht als auch parallel zur
Filmebene gesichert ist, wiihrend das Deck-
glas der anderen Rahmenhdlfte gegen Heraus-
fallen senkrecht zur Filmebene gesichert
ist und beim bestimmungsgemidfBen Rahmungs-
vorgang

hilfsweise beim Rahmen gemdB Gebrauchsan-
leitung Anlage K 5,

weiter hilfsweise beim Rahmen auf einer
horizontalen Unterlage,

duBerst hilfsweise beim Rahmen derart,
daf die [insteckdéffnung der vierten Seite
nicht tiefer als die :wcharnierachse liegt,

in der Ausnehmung verbleibt und in geschlos-
senem Zustand gegen Herausfallen auch parallel
zur Filmebene gesichert ist.

3. Die Deckgldser sind durch ringsumlaufende,
innere und hinter die Deckgldserkanten vor-

. dringende, an den Rahmenhdlften ausgebildete
otutzflidchen gehalten, zwischen denen das ein-
zulegende Filmbild festgeklemmt wird, wobei
in zusammengedriicktem Zustand der Rahmenhidlf-
ten ein gewisser Zwischenraum zwischen den
Deckgldsern verbleibt.

Die Beklagten werden verurteilt, den Kl&gerinnen
unter Angabe der einzelnen Lieferungen, Liefer-
mengen, Lieferzeiten, Abnehmer und Preise dariiber
Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte
zu 1 seit dem 1.1.1963 Gegenstidnde der zu I. be-
zeichneten Art gewerbsmdfBig hergestellt, feilge-
halten oder in Verkehr gebracht hat.

Es wird festgestellt, daB die Beklagten als Ge-
samtschuldner verpflichtet sind, den Kligerinnen
allen Schaden 2zu ersetzen, der diesen aus Hand-~
lungen der zu I. bezeichneten Art seit dem
1.1.1963 entstanden ist und noch entstehen wird."

Mit der Revision verfolgen die Kldgerinnen gegeniiber

der Beklagten zu 2 in unverédnderter Form ihre in der Be-
rufungsinstanz zu II und III gestellten Antridge weiter.



Gegenilber dem jetzigen Beklagten zu 1 verfolgen die Kli-
gerinnen ihren in der Berufungsinstanz zu I gestellten
Antrag mit der MaBgabe, daB der Zusatz entfillt, wonach
die Haftstrafe an den Geschdftsfilihrern der Beklagten

zu 2 zu vollziehen sei und den Antrag zu II mit der MaB-
gabe, daB sich die Rechnungslegung auf die Handlungen
sowohl des Beklagten zu 1 als auch der Gemeinschuldnerin
erstrecken soll. Anstelle des urspriinglichen Antrags

zu III stellen die Kldgerinnen nunmehr den Antrag,

die von den XKlidgerinnen in dem Konkursver-
fahren Nr. N 9/1967 beim Amtsgericht Kauf-
beuren betreffend das Vermdgen der Firma

R. Sch@® & Co. KG zur Konkurstabelle unter
Nr. 68 angemeldete Schadensersatzforderung
in Hdhe von 100 000,-- DM als einfache Kon-
kursforderung festzustellen.

Die Beklagten waren trotz ordnungsgemidfier Ladung in
der miindlichen Verhandlung nicht vertreten.

Die Kldgerinnen haben den ErlaB eines Versiumnisur-
teils beantragt.

Entscheidungsgriinde:

I. Gegen die Zulissigkeit der Revision und gegen die
Fortfiihrung des Rechtsstreits gegen den Konkursverwalter
statt gegen die Gemeinschuldnerin und frihere Beklagte
zu 1 bestehen im Ergebnis keine Bedenken.
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Nach heute unbestrittener Auffassung betrifft der
Patentverletzungsprozel3 im Falle eines Konkurses des
Beklagten insgesamt die Konkursmasse, d. h. sowohl hin-
sichtlich des Unterlassungsanspruchs wie auch hinsicht-
lich des Schadenersatz—- und Rechnungslegungsanspruchs;
auch der vorliegende Rechtsstreit ist daher - soweit er
sich gegen die frilhere Beklagte zu 1 richtete - gemilB
§ 240 ZPC durch die Konkursersffnung iiber das Vermdgen der
frilheren Beklagten zu 1 unterbrochen worden (vgl. BGH GRUR
66, 218, 219 -~ Dia-Rdhmchen III; Benkard, Patent~ und
Gebrauchsmustergesetz, 5. Auflage, § 47 Rdn. 69; Reimer,
Patent- und Gebrauchsmustergesetz, 3. Auflage, § 47
Anm. 74 - jeweils mit weiteren Nachweisen). Der Rechts-
streit ist jedoch zulissigerweise in der Form des § 250 ZPO
von den Kligerinnen gegeniiber dem jetzigen Beklagten zu 1
als Konkursverwalter lUber das Vermégen der friitheren Be-~
klagten zu 1 wieder aufgenommen worden. Die Kl&dgerinnen
haben durch Vorlage eines beglaubigten Auszugs aus der
Konkurstabelle nachgewiesen, dal sie den geltend gemach-
ten Ersatzanspruch in einer auf 100 000,-- DM bezifferten
Hohe zur Konkurstabelle angemeldet haben und dafl der
jetzige Beklagte zu 1 diese Forderung nach Grund und Hohe
bestritten hat. In Anbetracht dessen haben die Kligerin-
nen unter Berilicksichtigung der Regelung des § 146 KO den
auf Feststellung der Schadenersatzpflicht gerichteten
Klageantrag gegeniiber dem Beklagten zu 1 in der Revisions—
instanz in zuldssiger Weise umgestellt (vgl. BGH LM Nr. 4
und 5 zu § 146 KO). VWegen der Sidumnis der Beklagten in
der miindlichen Verhandlung ist durch Versiumnisurteil
(§§ 331, 557 ZPO) sachlich iiber die Revisionsantrige zu
entscheiden (vgl. BGHZ 37, 79, 81 f).



In der Sache selbst fiilhrt die Revision zur Aufhe-
bung des angefochtenen Urteils.

II. 1. Das Revisionsgericht ist nach stidndiger
Rechtsprechung zur selbstidndigen Auslegung des Klage-
patents befugt (BGH GRUR 1964, 196, 198 - Mischer II1).

Es hat dabei die nach dem SchluB der letzten miindlichen
Verhandlung vor dem Berufungsgericht durch Neufassung
des Patentanspruchs 1 im Nichtigkeitsverfahren einge-
tretene Anderung des Klageschutzrechts zu beachten

(vgl. Reimer aa0, § 47 PatG, Anm. 134 zu ¢ und Benkard
aa0, § 47 PatG Rdn. 3 und 89 - jeweils mit weiteren Nach-
weisen aus der Rechtsprechung). Die Anderung der Patent-
rechtslage bietet allerdings fiir sich allein noch keine
Veranlassung, den Rechtsstreit an das Berufungsgericht
zurlickzuverweisen, wenn sowohl der bei der Auslegung des
Klagepatents zu beriicksichtigende technische Sachver-
‘halt als auch der auf die angegriffene Ausfiihrungsform
bezogene technische Sachverhalt in tatsdchlicher Hinsicht
geniigend aufgekldrt sind (BGH GRUR 1964, 433, 43%6 - Christ-
baumbehang I). An dieser Voraussetzung fehlt es jedoch im
vorliegenden Fall.

2. Zu der dem Klagepatent zugrunde liegenden Aufga-
benstellung hat der Senat bereits in seinen das gleiche
P=tent betreffenden Urteilen vom 27. November 1969
(X ZR 15/66 ~ S. 11/12 = GRUR 1970, 289, 291 - Dia-Rihm-
chen IV) und vom 14. Juli 1970 (X ZR 4/65 -~ S. 7 = GRUR
1971, 78, 79 - Dia-Rihmchen V) Stellung genommen. Auf die
dortigen Ausfilhrungen kann insoweit fiir den vorliegenden
Rechtsstreit zuriickgegriffen werden; sie bedilirfen aller-
dings in einem Punkt einer Erginzung: Als Teilaufgabe a)
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wurde dort gemis den Angaben in ipalte 1, Zeilen 22-24
der Patentschrift herausgestellt, daB der erfindungsgemifBe
Diapositivrahmen ein einfaches und schnelles Einrahmen
gestatten solle, Hier ist zum besseren Verstidndnis hin-
zuzufiigen, daB der Erfinder eine Erschwernis des Einrah-
mens vor allem darin gesehen hat, daB bei vorbekannten
Dia-Rdhmchen die Deckglidser wiahrend des Einrahmens leicht
und unbeabsichtigt ihre liage in dem noch nicht geschlos-
senen Rahmen verlassen konnten; mit der erfindungsgemifien
Lehre sollte insbesondere diegser Nachteil vermieden wer-
den. Das ist besonders eingehend in dem frilheren Haupt-
patent WD @ in Spalte 2 Zeilen 21 bis 41 geschildert,
aber auch im Klagepatent selbst als wesentlich herausge-
stellt worden, indem dort (Spalte 4, Zeilen 5 bis 8) ge-
sagt wird, daB bei dem erfindungsgemifBen Rihmchen die
Einrahmung deswegen einfach und schnell erfolgen konne,
weil die Deckglidser nicht herausfallen kdnnen. Unter Be-
riicksichtigung dieser Ausfihrungen ist die Aufgabenstel-
lung des Klagepatents in Ubereinstimmung mit den zitier-
ten friheren Senatsurteilen in folgendem zu sehen:

Es so0ll ein Diapositivrahmen aus Kunststoff geschaf-
fen werden, der

a) ein einfaches und schnelles Einrahmen gestattet
(Patentschrift Spalte 1, Zeilen 22-24) und
insbesondere ein unbeabsichtigtes Herausfallen
der Deckglidser aus dem Rahmen wdhrend des Ein-
rahmungsvorgangs verhindert (Spalte 4, Zeilen
5-8),

b) ein Eindringen von Staub und Feuchtigkeit
verhindert (Spalte 2, Zeilen 33-43),
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¢) die Deckgliser gegen Bruch schiitzt (Spalte 1,
zZeile 52 bis Spalte 2, Zeile 20),

d) ein Auswechseln der Filmstiicke ohne Beschiddi-
gungsgefahr ermdglicht (Spalte 1, Zeilen
50-52) und

e) das Auftreten von Newtonschen Ringen bei der
Projektion vermeidet (Spalte 1, Zeilen 24-32;
Spalte 1, Zeilen 47-49 und Spalte 2, Zeilen
44-48).

Obwohl gemidB den vorstehenden Ausfiihrungen mit der
Lehre des Klagepatents mehrere Ziele nebeneinander ver-
folgt werden, ist bei der Beurteilung der angegriffenen
Ausfiihrungsform 2zu beriicksichtigen, dafl das Schwerge-
wicht der geschiitzten Lehre nach dem Gesamtinhalt der
Patentschrift in der Vermeidung von Newtonschen Ringen
(Teilaufgabe e) zu sehen ist (so schon Senatsurteil
vom 14.7.1970 ~ Dia-Ridhmchen V - S, 15/16; insoweit
nicht verdoffentlicht.

3. Nach der jetzt geltenden Fassung des Klagepatents
besteht, - wie der Senat ebenfalls bereits in seinen bei-
den zitierten frilheren Urteilen ausgefiihrt und zum Teil
ndher erldutert hat -, die Losung der gestellten Aufgabe
und damit zugleich der Gegenstand des Patentanspruchs 1
in einem Diapositivrahmen mit folgenden Merkmalen:

A, Der Rahmen besteht aus zwei mechanisch ohne
weiteres miteinander wverbindbaren Hiélften.

B. Die Rahmenhdlften ilibernehmen alle mechanischeﬁ
Rahmenfunktionen.




C. Jede der beiden Rahmenhdlften ist
t. aus thermoplastischem Kunststoff gebildet,
2. starr,
3. schalenformig gestaltet und

4. mit einer fensterbankartigen Offnung fir ein
Deckglas versehen.

D. Die Deckgliser sind

1. durch Umspritzen
mit den Rahmenhilften zu je einer korperlichen
Benutzungseinheit verbunden und
2. a) so in die fensterbankartigen Offnungen
der Rahmenhilften (C 4) eingesetzt und

b) so durch innere, hinter die Deckgliser-
kanten vordringende Stilitzflidchen gehal-
ten,

daB auch bei zusammengedriicktem Zustand der
beiden Rahmenhilften noch ein gewisser
Zwischenraum zwischen den Deckglisern ver-
bleibt.

E. Die utitzfldchen (D 2 b) beider Rahmenhdlften
1. halten die Deckglidser an allen Rindern

2. und bilden (mit ihren Riickseiten) zugleich
Auflagefldchen filr das dazwischen einzu-
spannende Filmstiick.

Diese Merkmalsaufstellung stimmt mit der von beiden Vor-
instanzen ilbereinstimmend vorgenommenen Bestimmung des Er-
findungsgegenstandes bei teilweise abweichender Unterglie-
derung in der Sache weitgehend liberein; die Vorinstanzen
haben lediglich die Merkmale E 1 und E 2 sowie das Merkmal
der Verbindung der Deckglidser mit den Rahmenhdlften "durch

Lt
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Umspritzen" (D 1) auBer Betracht gelassen, da die ge-
nannten Merkmale in der - jetzt nicht mehr maBgebenden -
erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 des Klagepa-
tents zumindest in dieser Form noch nicht enthalten
waren,

III. Eine Verletzung des Klagepatents durch Her-
stellung und Vertrieb der angegriffenen Diapositiv-
réhmchen haben beide Vorinstanzen mit im wesentlichen
libereinstimmender Begriindung verneint. Insbesondere das
Berufungsgericht ist zwar ersichtlich davon ausgegangen,
daB die Mehrzahl der angefiihrten Einzelmerkmale, die
liberwiegend auch bereits in dem jetzt nicht mehr mafige-
benden erteilten Patentanspruch 1 des Klagepatents als
wesentlich herausgestellt waren, bei der angegriffenen
Ausfihrungsform unstreitig wortlautgetreu verwirklicht
sind. Das Berufungsgericht verneint jedoch in Uberein-
stimmung mit dem Landgericht eine Patentverletzung des-
halb, weil die Merkmale der Einlagerung der Deckgliser
in einer "fensterbankartigen Offnung" der Rahmenhilften
(C 4) und einer Verbindung der Deckglédser mit der zuge-
horigen Rahmenhilfte 2zu einer "kdrperlichen Benutzungs-
einheit" (D 1) weder wortlautgemiB noch in dquivalenter
Weise verwirklicht seien.

1. Dem Berufungsgericht kann schon in seiner Beur-
teilung des Merkmals der "fensterbankartigen Offnung"
(C 4) nicht gefolgt werden.

a) Das Berufungsgericht (BU S. 10 ff) stellt zunichst
fest, daB der Begriff der "fensterbankartigen Offnung"
bereits zur Zeit der Anmeldung des - im Klagepatent in
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bezug genommenen - (frilheren) Hauptpatents i) WP @

im Stande der Technik vorhanden gewesen sei und aus
diesem Stande der Technik ausgelegt werden miisse. Das
Berufungsgericht greift daher zur niheren Begriffsbe-
stimmung auf die Beschreibung des frilheren Hauptpatents
zuriick und entnimmt dieser (Spalte 1 Zeilen 45 ff und
Spalte 2, Zeile 17), daB mit "fensterbankartiger Offnung"
eine Lagerstelle gemeint sei, die nach Art der bei Glas-
fenstern gebrauchlichen Lagerung aus einem R«hmen mit
einer rundum laufenden, vertieften Ausnehmung bestehe,
auf die das Glas in der Weise aufgelegt werde, daBl es
vertieft im Rahmen liege. Das so definierte Merkmal der
"fensterbankartigen Cffnung" werde nach der im einzelnen
ndZher begriindeten Auffassung des Berufungsgerichts bei
der angegriffenen Ausfiihrungsform weder in identischer
noch in &quivalenter Form benutzt.

b) Die Revision riigt insoweit, das Berufungsgericht
habe den Begriff der "fensterbankartigen Offnung" im
Sinne des Klagepatents verkannt.

c) Dieser Angriff der Revision ist begriindet.

aa) Der erkennende Senat hat bereits in seinem Ur-
teil vom 14. Juli 1970 (X ZR 4/65 - S. 20/21 - Dia-Rdhm~
chen V - insoweit nicht verdffentlicht) zu dem in Streit
stehenden Begriff Stellung genommen und ausgefiihrt, die-
ser besage lediglich, daB die durch das Deckglas auszu-
fiillende Offnung der Rahmenhilfte wie ein Fensterrahmen
mit einem bankartigen oder stufenfdormigen Rand versehen
ist, so daB das Glas an allen vier Kanten und an einer
seiner flachen Seiten Halt finden konne; iliber einen Halt



an der anderen flachen Seite sei damit noch nichts ge-
sagt. Der Rand der Offnung soll demnach - mit anderen
WVorten - an allen Sziten ein L-Profil aufweisen, das
durch zusitzliche Stiitzflichen (Merkmale D 2 b und E)
zu einem U-Profil erginzt werden kann. An dieser Be-
griffsbestimmung h&dlt der Senat auch nach erneuter Pri-
fung fest; sie ergibt sich sowohl aus dem Wortsinn als
auch aus der Beschreibung des frilheren Hauptpatents
@R @P und stimmt insbesondere auch mit den zeichne-
risch dargestellten Ausfilhrungsbeispielen des friiheren
Hauptpatents und des Klagepatents iiberein.

Der vorstehend gegebenen Definition der fenster-
bankartigen Offnung entspricht auch die vom Berufungs-
gericht an den Anfang seiner Erdrterungen gestellte umd
aus der Beschreibung des friiheren Hauptpatents entnomme-
ne Definition, wenn man einmal davon absieht, daB hier
bereits die Frage anklingt, in welcher Weise das Glas
in die fensterbankartige Offnung eingebracht wird; diese
Frage hat, wie der Revision zuzugeben ist, mit dem Be-
griff der fensterbankartigen Offnung zunichst nichts zu
tun.

Geht man von der vorstehenden Begriffsbestimmung
aus, so ist eine identische Benutzung des in Streit
stehenden Merkmals schon deshalb zu verneinen, weil ein
stufenformiger Rand (mit L- oder U-Profil) bei der ange-
griffenen Ausfiihrungsform nur an drei Seiten der Rahmen-
6ffnung vorhanden ist.

Zu Unrecht zieht die Revision in Zweifel, daB nach
dem unmittelbaren Gegenstand der geschiitzten Lehre ein
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solcher Rand an allen vier Seiten vorhanden sein soll.
sine entsprechende Seitenbegrenzung an allen vier Kanten
des Glases wird schon allgemein bei Fenstern als selbst-
verstidndlich vorausgesetzt, ist in den Ausfilhrungsbei-
spielen sowohl des Klagepatents wie auch des friiheren
Hauptpatents vorgesehen und entspricht dem LOsungsge-
danken des Streitpatents, bereits durch die Lagerung des
Glases in einer fensterbankartigen Offnung weitgehend

ein Herausfallen des Glases zu vermeiden. Da bei der an-
gegriffenen Ausfiihrungsform auf einen stufenférmigen

Rand an der vierten Seite gerade zu dem Zweck verzichtet
worden ist, das Glas von dieser Seite her in den Rahmen
einfiihren - und gegebenenfalls auch wieder herausnehmen -
zu konnen, kann insoweit auch nicht mehr von einer ledig-
lich unvollkommenen, im iUbrigen aber identischen Benutzung
des in Streit stehenden Merkmals gesprochen werden.

Die weitere Frage, ob ein stufenformiger Rand im
Sinne des Klagepatents deswegen bei der angegriffenen
Verletzungsform auch an der vierten Seite als vorhanden
angesehen werden kann, weil die Einschubéffnung einer
jeden Rahmenhilfte jeweils durch die andere Rahmenhilfte
verschlossen wird, ist ebenfalls zu verneinen. Zumindest
bei der einen Rahmenhidlfte wird dieser VerschluB erst
nach Beendigung des Rahmungsvorganges durch das Zusammen-
klappen beider Rahmenhdlften wirksam; dies entspricht
jedoch nicht der Lehre des Klagepatents, die gerade ein
Herauslosen des Deckglases widhrend des Rahmungsvorgangs
vermeiden will. Soweit auch diese spezielle Aufgabe bei
der angegriffenen Ausfiihrungsform geldst ist, beruht das
hinsichtlich der an der Einschubtffnung liegenden vierten
Seite des Glases jedenfalls nicht auf einer unmittelbaren
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Verwirklichung der im Patentanspruch ausdriicklich genann-
ten MaBnahme des fensterbankartigen Randes.

Das Berufungsgericht hat nach alledem eine identische
Benutzung des Merkmals C 4 (fensterbankartige Uffnung fir
das Deckglas) zu Recht verneint.

bb) Bei der weiteren Priifung, ob die angegriffenen
Rahmen in dqguivalenter Weise von dem in Streit stehenden
Merkmal Gebrauch machen, ist zundchst zu kl&ren, wie weit
die speziellen Aufgaben, deren Ldsung das in Streit stehen-
de Merkmal nach der Lehre des Klagepatents dienen soll,
bei der angegriffenen Ausfilhrungsform durch andere gleich-
wirkende Mittel in einem praktisch noch erheblichen lale
geldost werden.

Mit der im Vordergrund des Klagepatents stehenden
Teilaufgabe der Vermeidung von Newtonschen Ringen hat
das Merkmal der fensterbankartigen Offnung ersichtlich
keinerlei Berithrung, es dient vielmehr - im Zusammenwir-
ken mit weiteren Merkmalen - der Losung der Teilaufgabe
a) (Verhinderung eines unbeabsichtigten Herausfallens der
Deckgliser aus dem Rahmen); es fordert in gewissem Umfang
zugleich auch die Losung der Teilaufgaben b) (Abdichtung
gegen Staub und Feuchtigkeit) und c¢) (Schutz der Deck-
gldser gegen Bruch), was jedoch fiir die weitere Eférterung
vernachlissigt werden kann. Soweit bei der angegriffenen
Ausfiihrungsform der von dem Begriff der fensterbankartigen
Offnung erfaBte stufenformige Rand an einer Seite fehlt,
konnen - einzeln oder auch im Zusammenwirken miteinander -
als gleichwirkende Austauschmittel sowohl eine zwischen
Deckglas und zugehdriger Rahmenh&dlfte erzeugte Klemmwir-
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kung als auch die Abdichtung durch die jeweils andere
Rahmenhilfte in Erwdgung gezogen werden.

cc) Das Berufungsgericht hat die bei der angegrif-
fenen Ausfihrungsform in Betracht kommenden Austausch-
mittel nur unvollstindig gewirdigt. Es ist insoweit le-
diglich kurz auf den VerschluB der Einschubdffnung fiir
das Glas durch die jeweils andere Rahmenhidlfte eingegan-
gen, hat aber unberiicksichtigt gelassen, daBl bereits das
enge Anliegen des Glases an der ihm zugehdrigen Rahmen-
hdlfte und die hierdurch erzeugte Klemmwirkung als Aus-
tauschmittel in Betracht kommen kann, obwohl es auf diese
Klemmwirkung in anderem Zusammenhang, ndmlich bei Eror-
terung des Merkmals der "korperlichen Benutzungseinheit"
ausdriicklich eingeht.

Vor allem aber hat das Berufungsgericht bei der Prii-
fung der dquivalenten Benutzung die dem Merkmal der
"fensterbankartigen Offnung" zugrunde liegende Teilauf-
gabe des Klagepatents nicht in zutreffender Weise beriick-
sichtigt. Dariliber hinaus hat es den Begriff der fenster-
bankartigen Offnung in rechtsfehlerhafter Weise mit der
hier noch nicht interessierenden weiteren Frage verquickt,
in welcher Weise das Deckglas in die Rahmenhidlfte ein-
gebracht wird. Das Berufungsurteil fiihrt insoweit aus,
dem friheren Hauptpatent habe das Problem zugrunde gele-
gen, die Deckgliser so zu fixieren, dall sie ihren Sitz
in der Fensterbankdffnung beim SchlieBen der Rahmenhilf-
ten nicht mehr verlassen konnten; dieses Problem habe
sich jedoch bei den angegriffenen Rihmchen nicht gestellt,
da hier ein vdllig anderer LOsungsweg zur Einbringung der
Deckgldser in die Rahmenteile gewihlt worden sei. Auf die

At
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Art der Einbringung der Deckglidser in die Rahmenhilften
kommt es jedoch in diesem Zusammenhang nicht an, da das
Merkmal der fensterbankartigen Offnung lediglich die
Beschaffenheit der geschiitzten Vorrichtung beschreibt.
Entgegen der ‘Ansicht des Berufungsgerichts stellt sich
die dem Merkmal der "fensterbankartigen Offnung" zugrun-
de liegende Teilaufgabe, wihrend des Einrahmens ein unbe-
absichtigtes Herausfallen der Deckglidser aus den Rahmen-~
hdlften zu verhindern, auch bei der angegriffenen Aus-
fiihrungsform, mag das Deckglas dort auch auf eine andere
Weise als beim Klagepatent in seine Lagerstelle in der
Rahmenh&lfte eingebracht werden. Die Frage ist demnach
nur, ob diese fufgabe bei der angegriffenen Ausfilhrungs-
form durch gleichwirkende Mittel geldst ist und weiter,

ob die Verwendung des oder der anderen Mittel fiir den
Fachmann nahelag. Diese Frage hat das Berufungsgericht,
wie seine Ausfiihrungen hierzu zeigen, unter einem falschen
Blickwinkel betrachtet. Anstatt zu fragen, ob die Mittel,
mit denen bei der angegriffenen Ausfiihrungsform ein Heraus
fallen der Deckglédser aus der Einschubdffnung der Rahmen-
h&dlften verhindert wird, den im Klagepatent genannten
Mitteln gleichwirkend und als solche dem Fachmann durch
die Patentschrift nahegelegt sind, ist es lediglich der
Frage nachgegangen, ob es nahelag, die Glidser wie bei eine:
Schublade in die Rahmenhdlften einzuschieben anstatt sie
wie nach dem Stand der Technik iiblich in eine vertiefte
Fensterbank einzulegen.

Da das angefochtene Urteil hinsichtlich der Beurtei-
lung einer &dquivalenten Benutzung des Merkmals der fenster-
bankartigen Offnung somit auf rechtsfehlerhaften Erwdgun-
gen beruht, kann eine Patentverletzung insoweit mit der
bisher gegebenen Begriindung nicht verneint werden.




- 20 -

2. Das Berufungsgericht verneint eine Patentver-
letzung auch aus dem weiteren selbstindigen Grund, dald
bei der angegriffenen Ausfilhrungsform die Deckgliser
nicht mit den Rahmenhilften zu einer "kOrperlichen Be-
nutzungseinheit" (Merkmal D 1) im Sinne des Klagepa-
tents verbunden seien. Auch insoweit vermag das ange-
fochtene Urteil einer rechtlichen Uberpriifung nicht
standzuhal ten.

a) Zur Bestimmung des Begriffs "kérperliche Be-
nutzungseinheit" greift das Berufungsgericht wiederum
auf das frithere Hauptpatent {§§ @) @B zuriick und ent-
nimmt dessen Beschreibung (Spalte 2, Zeile 48), daB die
korperliche Benutzungseinheit durch eine "festhaltende
Verbindung" zwischen Rahmenhdlfte und Deckglas herbei-
gefithrt werden sollte, wobei als Ausfiihrungsbeispiel
Umspritzen mit einem.thermoplastischen Kunststoff an-
gefiihrt wurde. Eine solche "festhaltende Verbindung" ist
nach Ansicht des Berufungsgerichts bei den angegriffenen
Rihmchen selbst bei derjenigen Ausfithrungsform nicht
verwirklicht, bei der die Nuten des Rahmens so eng an
dem Deckglas anliegen, daBl durch bloBles Schiitteln die
Gldser nicht aus einer Rahmenhdlfte herausfallen konnen;
die leichte Verschiebbarkeit der Glidser in ihren Nuten
lasse auch bei dieser Ausfilhrungsform eine doch auf eine
gewisse Festigkeit abzielende Funktion der Verbindung
vermissen.

b) Die Revision riigt insoweit zu Recht, das Beru-
fungsgericht habe den Begriff der kdrperlichen Benutzungs-
einheit im Sinne des Klagepatent verkannt und zu eng
gefalBlt.

Lt
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c) Der Begriff der korperlichen Benutzungseinheit
beinhaltet weder nach seinem Wortsinn noch nach der in
der Beschreibung des fritheren Hauptpatents (Spalte 2,
Zeilen 48-50) enthaltenen erliuternden Angabe einer
"festhaltenden Verbindung" ein bestimmtes MaB der Festig-
keit der Verbindung. DaB keinesfalls eine unlosbare Ver-
bindung verlangt wird, ergibt sich bereits aus dem Aus-
filhrungsbeispiel gemdf Figur 5 des Klagepatents und der
entsprechenden Erliuterung in der Patentbeschreibung
(Spalte 4, Zeile 5% bis Spalte 5, Zeile 5), wo eine
Ausfiihrungsform beschrieben wird, bei der das Deckglas
in eine ringformige elastische Nut der zugehdrigen Rah-
menhdlfte eingedriickt wird und wegen der Elastizitdt der
Nut auf gleiche Weise auch wieder herausgenommen werden
kann, Wie fest die Verbindung zu einer Benutzungseinheit
im Sinne des Klagepatents sein muB, 148t sich allein unter
Berilicksichtigung des mit dieser MaBnahme verfolgten Zwecks
feststellen, der gemdB der bereits oben zu Ziffer II,?2
definierten und niher erliduterten Teilaufgabe a) darin
zu sehen ist, daB ein einfaches und schnelles Einrahmen
ermdglicht und insbesondere ein unbeabsichtigtes Heraus-
fallen der Deckglidser aus dem Rahmen wdhrend des Einrah-
mungsvorgangs verhindert werden soll. Ein diesem Erforder-
nis Rechnung tragendes ausreichendes MafB an Festigkeit
ist aber zumindest bei derjenigen Ausfiihrungsform der an-
gegriffenen Rihmchen zu bejahen, bei der die Deckglidser
nach den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht schon
durch bloBes Schiitteln aus dem gedtffneten Rahmen heraus-
fallen konnen. Das Merkmal der korperlichen Benutzungsein-
heit kann dariiber hinaus aber auch dann verwirklicht sein,
wenn die Deckglidser schon bei blofem Schiitteln aus der
zugehorigen Rahmenhdlfte herausfallen konnen; denn ein
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ochiitteln der Rahmen wirend des Einrahumgsvorganges,

der durch das in Streit stehende Merkmal erleichtert
werden soll, findet normalerweise nicht statt. Es kommt
daher allein darauf an, ob ein unbeabsichtigtes Heraus-—
fallen der Deckglidser aus dem getffneten Rahmen bei den
angegriffenen Rdhmchen bereits aufgrund solcher Einwir-
kungen mdglich ist, die bei einem vielleicht ungeschick-
ten aber noch im Bereich des Ublichen liegenden Hantieren
wdhrend des Einrahmungsvorgangs zu erwarten sind. Da das
Berufungsgericht dies noch nicht geprift hat, ist das
angefochtene Urteil aufzuheben.

IV. Wenn das Berufungsgericht nach erneuter Priifung
zu dem Lrgebnis kommen sollte, dal bei den angegriffenen
Liardhmchen sowohl das Merkmal der Lagerung in einer
fensterbankartigen Offnung (vorstehend zu III, 1) als
auch das Merkmal der Verbindung von Deckglas mit zugeho-
riger Rahmenhilfte zu einer korperlichen Benutzungsein-
heit (vorstehend zu III, 2) zumindest in Aquivalenter
Weise verwirklicht sind, wird es sich der bisher nicht
erdorterten weiteren Frage zuwenden mlissen, ob auch dieje-
nigen Merkmale verwirklicht sind, die im vorangegangenen
Patentnichtigkeitsverfahren eine Anderung erfahren haben
oder zur Klarstellung in den Patentanspruch aufgenommen
worden sind. Hinsichtlich der auf die Funktion der Stiitz~
flichen bezogenen Merkmale £ 1 und E 2 (s. o. zu II, 3)
dirften sich dabei keine Schwierigkeiten ergeben.

Das Berufungsgericht wird jedoch zu beachten haben,
daB das Merkmal D 1 im Patentnichtigkeitsverfahren inso-~
fern eine wesentliche Anderung erfahren hat, als ein Um-
spritzen des Deckglases nunmehr nicht nur vorzugsweise,
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sondern als alleinige ilalnahme zur Verbindung der Deck-
gliser mit den Rahmenhidlften zu einer Benutzungseinheit
vorgeschlagen wird. Da es bhei den angegriffenen Rahmchen
nach deren unstreitiger Beschaffenheit an einem Umspritzen
fehlt, kommt insoweit nur eine Patentverletzung durch
dquivalente Mittel in Betracht. Bei der Priifung der Aqui-
valenz wird das Berufungsgericht beriicksichtigen miissen,
was der erkennende Senat hierzu bereits in seinen mehrfach
zitierten beiden fritheren Urteilen zum gleichen Patent
ausgefithrt hat. So hat der Senat insbesondere bereits in
seinem Urteil vom 27. November 1969 (X ZR 15/66 - S, 23 -
Dia-Réhmchen IV - GRUR 1970, 289, 293) ausdriicklich her-
vorgehoben, die vorgenommene Einschriankung des Anspruchs-
wortlauts filhre nicht dazu, dafl der Schutzumfang nunmehr
hinsichtlich des lMerkmals D 1 auf den Wortlaut des An-
spruchs beschridnkt widre; der Schutzumfang unfasse vielmehr
auch solche Aguivalente, auf die sich der bekanntgemachte
Anspruch erstreckt habe. In seinem Urteil vom 14. Juli
1970 (X ZR 4/65 - S. 11/12 - Dia-Réhmchen V - insoweit
nicht vertffentlicht) hat der Senat in diesem Zusammen-
hang weiterhin ausgefiihrt, daB im Rahmen des Aquivalenz-—
bereichs insbesondere die in der Klagepatentschrift selbst
(Zeichnung Figur 5 und Beschreibung Spalte 4, Zeile 53

bis Spalte 5, Zeile 5) beschriebene abweichende Ausfiihrungs-
form geschiitzt sei, bei der das Deckglas von auBen in eine
ringsum verlaufende elastische Nut der zugehSrigen Rahmen-
h8dlfte eingedriickt wird. Der Senat hat weiter aa0 bereits
dargelegt, daB der PFachmann durch die Erwidhnung in der
Patentschrift nicht nur auf das genannte Austauschmittel
hingewiesen wird, daB8 ihm vielmehr hierdurch zugleich die
Erkenntnis vermittelt werde, daB er bei einer etwaigen
Suche nach weiteren Mitteln zur Herbeifithrung der patent-
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gemdlBen Wirkungen in gleicher Weise von der Ausfiihrungs-
form gemdB Figur 5 der Patentschrift wie von der im An-
spruchswortlaut genannten Ausfiihrungsform ausgehen konne.
Unter Beriicksichtigung dieser Ausfiihrungen kdnnte unter
Umstinden auch bei der im vorliegenden Rechtsstreit zu
beurteilenden angegriffenen Ausfilhrungsform eine Ver-
letzung durch dquivalente Mittel in Betracht kommen.

Da das angefochtene Urteil gem&@B den vorstehenden
Ausfihrungen zu III ohnehin der Aufhebung unterliegt,
braucht nicht mehr auf den weiteren Revisiounsangriff ein-
gegangen zu werden, das Berufungsgericht habe bei Ver-
neinung der Benutzung einiger Kombinationsmerkmale der ge-
schiitzten Gesamterfindung weiterhin priifen miissen, o0b
nicht die von den Beklagten benutzte Teilkombination als
allgemeiner Erfindungsgedanke selbstidndigen Schutz ge-
nieBe. Soweit die Kldgerinnen Schutz fiir einen allgemei-
nen Erfindungsgedanken in Anspruch nehmen wollen, bleibt
es ihnen unbenommen, dies in der erneuten miindlichen Ver-
handlung nachzuholen.

o f
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Von einer Vollstreckbarerkliirung des Revisionsur-
teils war wegen seines nur zurilickverweisenden Inhalts
trotz § 708 Nr. 3 ZPO abzusehen (BGHZ 37, 79, 94 m.w.R).
Spreng Triistedt _ ClaBen

Schneider Bruchhausen
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