Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG 1981 § 14
Formstein

a) Nach § 14 PatG 1981 erstreckt sich der Schutzbereich regel}
malig auf Kqﬁivalénte der in den Paﬁenﬁansprﬁchen unter

Schutz gestellten Erfindung.

b) Dabei ist der Einwand zugelassen, die als Aquivalent ange-
' griffene Ausfiihrungsform stelle mit Riicksicht auf den Stand

der Technik keine paﬁentfahige Erfindung dar.
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die
miindliche Verhandlung vom 29. April 1986 durch den Vorsitzenden
Richter Dr. Bruchhausen und die Richter von Alhert, Rogge,

Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn und Dr. Jestaedt
fiir Recht erkannts:

' Auf die Revision des Kligers wird das Urteil

M9 T, YONY :SIOMUTH

des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts

(19} 1P

Braunschweig vom 1. M3rz 1985 aufgehoben.

sunjurures

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung

und Enfscheidung, auch iiber die Kosten der
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Revision, an das Berufungsgericht zurlickver-

wiesen.

DYIN I BLY §§

RZANNIRRER]

Von Recht$ wedgen

 Tatbestand

Der Klidger ist>Inhaber des am 5. November 1979 angemelde-
ten Patents 2 944 622 (Klagepatents), das einenAFormstein am
‘StraBenrand betrifft und dessen Erteiiung am 19..Augus£ 1982
.verbffentlicht wurde. Die Patentanspriiche 1 und’Z lauten wie

folgt:

-
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"1, Einteiliger oder im Querschhitt mehr teiliger
Formstein mit einer Liangsmulde fiir Entwasserungs-
rinnen am Straﬂenrand, dadurch gekennzeichnet,
daf er wenigstens eine von der Lingsmulde ab-
zweigende und in der von der.StraBenmitte abge-

wendeten Seitenfliche miindende Querrinne aufweist.

2. Formstein nach Anspruch 1, dadurch gekehnzeichnet,
daf die Querrinne geringes Gefille besitzt.”

Die Figur 1 der Klagepatentschrift ist nachstehend
abgebildet.

. &‘.,4?*'-,.
4 LR ‘k ~r,‘
'2-.

A

T
Y Y by
3y i
A ‘t% >
o €, e, v;

s
Y

I
MR-

& o ~ Fig. )



Die beglagte Stadt baute eine auf ihrem Gébiet gelegene
StraBe mit einer um 2 § quer fallenden Oberfléche aus Verbund-
pflastersteinen aus. Als seitliche StraBenbegrenzung wurde im
StraBenséitenraum im Anschlu8 an das Verbundpflaster eine lings
der Fahrbahn verlaufende waagerechte Pflaétersteinreihe aus 6 cm
hoch herausragenden handelsiiblichen Rundbordsteinen verlegt, die
mit einem Zwischenraum von 3 cm seitliche Entwidsserungsliicken
bilden. Das ablaufende Wasser versickert in einer 1 cm ﬁntér dem
inneren Fahrbahnniveau liegenden Kiesschicht.

Die nachstehend abgebildetéVSkizze stellt eine Draufsicht

der angegriffenen Auysfiihrungsform dar.
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Der Klager hat darin eine Verletzung des Klagepatents er-
blickt und die Beklagte auf Unterlassung und Rechnungslegung in
Anspruch genommen sowie die Feststellung ihrer Schadenersatz-

verpflichtung begehrt.

Die Beklagte hat eine Patentverletzung in Abrede gestellt

und sich auf ein Vorbenutzungsrecht berufen.

Das Landgericht hat die Beklagte verurteilt,
1. es bei Meidung von gesetzlichén'Ordnungsmitteln zu

unterlassen,

einteilige oder im Que;séhnitt mehr teilige Formsteine
mit einer Langsmuide fiir Entwdsserungsrinnen am
StraBenrand,
gewerbsméqig herzustellen, inIVerkehr zu bfingen,
" feilzuhalten oder zu gebrauchen,
bei denen wenigstens,eine von der Léngsmulde abzweigende
und in. der von der St:aBenmitte abgewendeten Seitenfli-
che miindende Querrinne vorgesehen ist,
wobei insbesondere die Querrinne geringes Gefille
besitzf, | _
" 2. dem Klédger unter Angabe der Anzahl der ein- oder
'méhrteiligen Formsteine sowie‘dér nach dén einzelnen:

' Kostenfaktoren aufgéschlﬁssélten Gestehungskosten



iber die im Urteilsausspruch zu 1. bezeichneten, seit
dem 19. August 1982 begangenen Handlungen Rechnung

zu legen.

3. Es wird festgestellt, das die bekiagteIStadt ver-
pflichtet ist, dem Kléger éllen Schaden 2zu ersetzen,
der ihm durch die im Urteilsausspruch zu 1. bezeichne-
teﬁ, seit dem 19. August 1982 begangenen Handlungen

entstanden ist und noch entstehen wird.

Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht

die Klage abgewiesen.

Mit der Revision, deren Zurﬁckweisung die Beklagte bean-

tragt, verfolgt der Kliger sein Klagebegehren weiter.

Entsche idungsgriinde

Die Revision fiihrt zur Aufhebuné des angefochténen.Urteils

und zZur Zu:ﬁckverweiSung der Sache‘an das Berufuhgsgeticht.

I.
1. Das Klagepatent beétrifft einen einteiligen oder im
Querschnitt ﬁehrteiligen Formstein-mit einer Langsmulde fiir

Entwisserungsrinnen am StraBenrand.
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Die KlagepatentSchrift-schilderﬁ einleitend einen vorbe-
kannten einteiligen oder im Querschnitt mehrteiiigen Formstein
mit éiner Langsmulde £fiir ﬁntwésserungsrinnen am StraBenrand zur
Befestigung und zum niveaugleichen Abgrenzen Qon StraBenflichen.
Bei diesem Fothtein sei ﬁachteilig,_daﬁ éas gesamte auf der
Stranenober fliche anfallende Regenwasser abgeleitet werde, weil
deshalb die Regehwasserkanalisation entsprechend groB dimen-

sioniert werden miisse, und daB der anfallende Schmutz in die

Kanalisation eingeleitet werde.

Als das der Erfindung zugrunde liegende technische Problem
bezeichnet es die Klagepatentschrift, eiﬁen Formstein anzugeben,
der am Strafenrand eine sichere und zuverlissige Ableitung des
auf der Strafenoberfliche anfallenden‘Niederschlagswaséers
ermdglicht und bei allen WLtterungsbedingungeﬁ jeweils‘eineﬁ
Teil des Niederschlagéwassers seitwirts in dén angrenzenden

" Boden leitet. -

. Als Vqrteil der Erfindung wird in der Klagepatentschrift
hérausgeStellt, daf auch sehr grofe Mengen an Nieaerschlags-
wassér von der StraBenoberflache.abgeleitet werden k6nnen;und_
daB die hauptsédchlich beim Einsetzen der'Niederschlage anfal-
lende Schmutzfracht durch die Querrinnen_}m Qesentlichep‘ﬁoll—.

stindig seitlich abgefilhrt werde.

Das Berufungsgericht hat anhand der in der Klagepatent-



schrift geschilderten Nachteile des vorbekannten Standes der
Techhik und der in der Klagepatentschrift geschi%derten Vorteile
des Lésungsvorschlages das technische Probiem darin gésehen, die
Bewdsserung der StraSenrandbereiche zu Qerbessern, den Grund-
wasserspiegel giinstig zu beeinflussen, dié Schmutzbefrachtung
des in die Kanalisation gelangenden Abwassers zu verringern und
eine kleinere Dimensionierung der Regenwasserkanalisation zZu

erméglichen.

Ob damit das Problem vollstdndig bezeichnet ist, kann hier
dahinstehen, solange nur die Frage det identischen Benutzung der

Erfindung in Rede steht.

3

2. Anspruch 1 des Klagepatehts schlﬁgt zur LOsung dieses

Problems vor:

a) einen'einteiligeh oder im Queréchnitt‘mehrteiligen

Formstein (€£lir Entwéssefungsrinnen am Straflenrand),
b) mit einer L¥ngsmulde

'e¢) und mit einer Queirinne
aa) die von der Lingsmulde abzweigt,
bb) und in der von der StraBenmitte abgewendeten

Seitenfliche des Formsteins miindet.



Piese Merkmalsanalyse entspricht im wesentlichen derjenigen
des Berufungsgerichts. Insoweit erhebt die Revision keine Bean; '
standungen, ein Rechtsfehler tritt nicht hervor.

3. bés Berufungsgericht hat der Priifung des Schutzbereichs
(Schutzuhfangs) zutreffend den § 14 PatG 1981 (friither § 6a)
zugrunde gelegt. Diese Vorschrift entspricht dem Art. 69
Abs. 1 EPU (BGBL 1977 Teil IT S. 826, 864; Bekanntmachung liber
das Inkrafttreten des EPY vom 9. September 1977, BGBl 1977
Teil II S. 792)..§ 14 PatG 1981 findet auf die nach dem
1. Januar 1978.eingereichten Patentanmeldungen Anwendung. (vgl.

“Art. XI § 1 Abs. 1; IV Nr. 6; XI § 3 Abs. 5 IntPatlG).

4, Ohne Erfolg riigt die Revision, das Berufungsgericht
habe verkannt, daB die Beklagte das Klagepatent identisch

‘benutze.

a) Das Berufungsgeticht hat daquAusgefﬁhrt: Die. Beklagte
habe fiir die Hersteilung der StraBenrandbefestigung keine Form-—
S£eine‘entsprechend der Lehre des Klagepatents verwendet, welche
von iiblichen Steinen ihrem spezifischen Gebrauchszweck geméﬁ
abwichen, sondern habe gebrﬁuchliché“Steine in Wiirfel- oder
Ziegelform sowie {ibliche Rundbprdsteiﬁe benutzt; Die angggtif-
fene Ausfilhrungsform weise auch keineh.'im_Querschnitﬁ mebhr tei-
ligen Formstein® auf, da ein im Bereich der zwischen den Stirn-

seiten der Rundbordsteine befindlichen Entwisserungsliicken ge-
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" legter Querschnitt lediglich die ldngs verlegten Pflastersteine,
die nicht zum Gegenstand des Klagepétents gehdrende Kiesschiit-
tung und den Strafenbelag zeige; Die angegriffene Ausfiihrungs-
form weise ferner keine Lingsmulde auf. Das Klagepatent stelle
einen Formstein unter Schutz, in den die Lingsmulde integriert
sei. Abweichend davén liege bei der angegriffenen Ausfiihrungs-
form die Ldngsmulde innerhalb‘der StraBe. Dementsprechend sei
auch keine von der Lingsmulde abzweigehde Quefrinne vorhanden,
deren Boden nach Anspruch 1 des Klagepatents durch den Formstein
selbst und nicht wie bei der angegriffenen Ausfﬁhrungsform durch

die Kiesschiittung gebildet sein miisse.

b) Diese.Ausfiihrungen des Berufungsgerichts sind im Ergeb-

nis rechtlich bedenkenfrei.

Zu Recht hat das Berufungsgerichﬁ angenommen, daﬁ-bei dem
‘Formstein hach Anspruch 1 des Klagepatents die Lingsmulde und
die davon abzweigende Querrinne in den Stein eingeformt sind.
Das ergibt sich aus der'Patentbeéchreibung und den in den
P:£entzeichnungen dargesteilten Ausfiihrungsbeispielen der
unter ‘Schutz gestellten Erfindung und schlieBlich aus der For-
mulierung des Patentanspruchs 1. Die Figuren 1 und 3 bis 7 stel-
len auch bei mehrteiligen Fofmsteinen die eingeformte Lingsmulde
und Querrinhe dar. Die Beschfeibung.spricht davon, das jeder'
Fbtmstein eine Quérrinne'besiizt (Sp. 2, Z. 57)nund daB diese

in der Seitent€l §che des Form-



s teins mindet (Sp. 3, Z. 1, 37/38). So lautet

auch der Patentanspruch 1 (Sp. 1, z. 7/8).

Die Ldngsmulde und die Querrinne sind bei der angegriffenen
ausfiihrungsform durch den Rundbordstein, die Pflastersteinreihe
und die anschlieBende StraBenoberfliche gebildet, aber nicht in

den Stein selbst eingearbeitet. Das rdumt auch die Revision ein.

5. Die Revision beanstandet aber zu Recht eine rechts-
fehlerhafte Beurteilung einer dquivalenten Benutzung des

Klagepatents durch die Beklagte.

ai Nach dem rechtlichen Ausgangspunkt des Berufungsgerichts
Isetzt eine dquivalente Benutzung einer Er £indung voraus, daf die
LS5sungsmittel der angegriffenen Ausfﬁhrungsform mit den im _
Klagepatent unter Schutz gestellten nicht identisch sind, aber
in ihrer'technischeh Funktioh ﬁbefeinstimmen, d.h. die im
wesentlichen gleiche'Wirkung erzielen., Das Berufungégericht ver -
lgngt dazu weiter, daf die angegriffene Ausfiihrungsform insge- .
samtvvbn'dem:geschﬁtzten Lasuﬁgsprinzip Gebfauch machen miisse.
Es verneint eine Squivalente‘Benutzung der Lehre des Klagepa-
tents, weil der angegriffenen Ausfiihrungsform das patent1erte}
Lésungspr inzip trotz ubereinstlmmender Aufgabenstellung nicht
zugrunde liegg. Dleseg bestehe in einem e1nteil1ggn oder im
Querschnitt mehfteiiigen Formstein.mit eingebauten Mulaen und

ﬁinnen zur niveaugleichen Befestigﬁng und Abgrenzung der
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Straﬁendecke. Die Beklagte habe demgegeniiber ein mit Merkmalen
des freien Standes der Tebhnik und dem Einsatz handelsiiblicher
Steine zu verwirklichendes Verfahren der Strafenrandbefestigung
mit Bordsteinen eingeschlagen, das neben dem Entwidsserungs-
problem auch andere Zwecke verfolge. Die erhdhte Verlequng der
Bordsteine wirke einem (iber fahren dér Pflanzbeete entgegen und
verhindere ein Abschwemmen des Erdbodens der Pflanzbeete. Aufler-
dem konne sich ein gewShnlicher Hochbordstein nicht durch die
Art der Verlegung in einen Rinnenformstein umwandein. Die Aus-

fiihrungsform der Beklagten sei vom Klagepatent weit entfernt.
b) Diese Ausfiihrungen sind von Rechtsirrtum beeinfluft.

Wie eingangs dargelegt, ist der Schutzbereich des Patents
im Streitfall nach § 14 PatG 1981 zﬁ Bemessen. Im Gegensatz zu
der Rechtslage bis 1978 sind nunmehr die Pdtentanspfﬁdhe nicht
nur der Ausgangspunkt, sondern maﬁgebliche Grundlage fiir die |
Bestimmung des Schutzbereichs. Nach § 14 Satz 2 PatG 1981 ist
qEr Inhaiﬁ der Patentansprﬁche durch Auslegung zu ermitteln,
wobei die Beschreibung und die Zeichnuﬁgen heranzuzieheh sind.
Wie aus dem Protokoll liber die Auslegung des § 14 PatG 1981
entsprechenden Art. 69 Abs. 1 EPY (3¢31 1976 I1 S, 1000)
hervorgeht, dient die Auslegung nicht nur zur ﬁehebung etwaiger
Unklarheiten in den Patentanspriichen, sondern auch zur Klarsfel-
lung der in den Patentanspriichen verwendeten technischen Be-

griffe sowie zur Klirung der Bedeutung und Tragweite der dort
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beschriebenen Erfindung. InAder Amtlichen Begriindung des Régie-
.rungsentwurfs zum heutigen § 14 PatG (damals § 6a) hat die
Bundesregierung auf dieses Protokoll Bezug genommen und dabei
zum Ausdruck gebracht} das die darin niedérgelegten Grundsitze
auch fiir das deutsche Recht mafgeblich sein sollten (BT-Druck-
sache 7/3712 8. 30); nuf.so sei das mit der Eihfﬁgung_der neuen
Vorschrift angestrebte Ziel einer mdglichst einheitlichen Be-
stimmung des Schutzbereichs von Patentén in Europa zu erreichen.
Dieser Gesetzészweck gebietet es, bei der Bemessung des Schutz-
bereichs deuﬁséber Patente die Auslegungsgrundsdtze zu beachten,
auf die siéh die Vertragsstaaten des EPY in dem Auslegungspro-~

tokoll zu Art. 69 EPYl geeinigt haben.

Nach dem‘Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EP) félit unter
den Schutzbereich eines Patents nicht nur das, was sich aus
dem genauen Wortlaut dervpatentansprﬁche ergibt. Damit ist der
We§ fiir eine Bemessung des Schutzbereichs liber den Anspruchs-
wortlaut hinaus auf Abwéndlungen der in den Patentansprﬁchen
gyschriebenen Erfindung bffeﬁ, Die Erstreckung dés Schutzbe-
reichs iiber den Anspruchswortlaut hinaué auf éqdivalente Aus-~
fiihrungsformen entspricht nach den derzeitigen.Kenntnissen des
Senats der Rechtsvorstellung der am EPl} beteiligten Staaten,
wenn auch im einzelnen noch erhebliche Abweichungen sowohl in
-der Méthodevder Ermittlung des sachlichen Schutzbereichs.voﬁ

Patenten als auch im Umfang'des gewdhr ten SchutzéS‘bestehen.



Der Schutzbereich eines nach dem 1. Januar 1978 angemel-
deten Patents.bemiﬁtvsich hinsichtiich der Benutzung der'Erfin-_
dung durch iquivalente nach dem durch Auslegung zu ermittelnden
'Inhalt der Patentanspriiche. Es'ist dabei auf die vom Fachmann
erkennbare Tragweite der Erfindung abzustéllen. Zu fragen ist,
~ ob der Fachmann ahfgrund der in den Anspriichen unter Schutz
gestellten Erfindung dazu gelangt, das durch die Erfindung
geléste Problem mit gleichwirkenden Mitteln zu 18sen, d.h.
den angestrebten Erfolg auch mit anderen Mitteln, dié zu diesem
Erfolg fiihren, zu erreichen. Lasuﬁgsmittel, die'der Durch-
schnittsfachmang auférund von ﬁberleguﬁgen, die sich an der in
den Patentanspriichen umschr iebenen ﬁrfiﬁdung orientierén, mit
Hilfe seiner.Fachkenntnisse als gleichwi:kend auffinden kann,
sind regelmdBig in den Schutzbereich des Patents einbezogen. Das
gebietet das_ziel der angemessenén Belohnung des Erfinders unter

Beachtung des Gesichtspunkts der Rechtssicherheit.

Nach Ansicht.des Berufungsgerichts wird das dem Klagepatent
‘zugrunde liegende technische Problem, das Niederschlagswasser
i;‘denxStraBenrandbereich abzuleiten, auch bei der angegriffenen
Ausfiihrungsform geldst (BU S. 8). Bei der Ermittlung des tech-
nischen Problems hat das Berufungsgericht’ausschlieﬁlich'auf die
in der Klagepatentschrift: enthaltenen Angaben abgestellt und
durch diese Betrachtung das mit der Erfindung tatsédchlich be-
- widltigte technische Problem mdglicherweise unvollstﬁndig erfagt.

Es, kommt nicht auf die Worte der Klagepaéentschrift an, sondern



darauf, welches-technische Problem fiir den Fachmann erkennbar
durch die Erfindung tatséchlich (objektiv) geldst wird (vgl.
BGHZ 78, 358, 364 - Spinnturbine II). Die patentgemife Gestal-
tung des Formsteins kdnnte zu eiher Erleighterung der Hand-
‘habung bei der Herstellung von AbfluBrinnen in StraSenr&ndern
fiihren, weil Sammelrinne und Querrinne bereits in den'Stein
eingeformt sind und nicht an Ort und Stelle durch besondere

MaBnahmen erst hergestellt werden miissen.

Soweit das_Berufungsgericht bei der Aquivalenzpriifung
die Ldsungsprinzipien der geschiitzten und der angegriffenen
Ausfﬁhrungsfqrm gegeniiberstellt und eine Patentverletzung mit
der Begriindung Verneint, die Beklagte habe bei der angegriffenen
Ausfﬂhrungsform das geschiitzte L6sungsprihzip verlassen, ist
seine Beurteilung réchtSfehlerhaft.'Fﬁr die Bemessung des
Schutzbereichs eines nach dem 1. Januar 1978 aﬁgemeldeten
Patents kommt es darauf an, ob der Durchschnittsfachmann die
bei.der angegriffenen Ausfiihrungsform verwendeten gleichwirken-
1?“ Mittel aus den’Patentanspfﬁchen-unter Heranziehung der
P#tentbeschreibung und der Zeichnungen auf der Grundlage seines
Fachwissens auffinden konnte,‘und nicht auf‘eine tibereinstimmung
in einem "Prinzip". AuBérdem hat das Bérufungsgericht das dem
Klaggpatent zugrunde liegende "Priniip"Arechtsfehlerhaft auf
die unmittelbare Verwirklichung des Erfindungsgegenétandes

(Einformung von Langsmulde und Querrinne) beschriédnkt,
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Das Berufungsgericht hitte eine dquivalente Benutzung des
Klagepatents auch nicht mit der Erw&guhg verneinen diirfen,
Gegenstand des Klagepatent§ sei ein Formstein, widhrend die
Beklagte ein bestimmtes Verfahren zur Béfestiéung von SfraBen-
rdndern benutif habe. Ein auf die Gestaltﬁng einer Sache gerich-
teter Patentanspruch gewdhrt Schutz gegen jede Benutzung des
geschiitzten Gegenstandes, ohne das es auf die Herstellungsart
oder den Herstellungsweg ankéme.FDie_vbn der Beklagten herge-
stellte StraBenrandbefestigung kann in ihrer konkreten Erschei-
nungsform in deq_Schutzbereich des Klagepatents eingreifen, mag
sich das von der Beklagten angewendete Verfahren von der Art der
Herstellung des geschﬁtzten‘Formstéins auch unterscheiden. Es
kommt entscheidend darauf an, ob die Beklagte dabei eine Sache
. mit Merkmalen geschaffen hat, die denen des Klagepatents
dquivalent ist, indem sie die Querrinne nicht in den Stein,
z.B. an dessen &uBeren Rand, sondern unmittelbér daneben
Qerlegt, so da8 jeweils zwei Steine die Querrinnenwinde
(-seiten) ergeben. |
) Y‘Das Berufuhgsge?icht dur fte die Frage der &iquivalenten
Benutzung auch nicht mit der ﬁberleguhg verneinen, das Klage-
patent habe einen Formstein zur nivéaugleichen Befestigung von
StraBendecken zum Inhalt, wihrend bei der:angeggiffenen Aus~
‘fiihrungsform ein erhdhter Bord vorhanden sei. Der Patentan- |
sp;uch 1 des Klagepatents enthalt’keine Einschrénkung, daf es

sich um einen Formstein zum niveaugleichen Befestigen von



StraBenrindern handele. Vom Anspruchswor tlaut werden auch
bordsteinbildendefFormsteine erfant. Eine einéchrankende Aus-
legung des Anspruchs dahin, daf der Patentschutz nur niveau-
gleich verlegte Formsteine-erfasée, kdme einer unzulidssigen

" Auslegung des Patents unter den‘Anspruchswortlaut gleich. In
der Klagepaténtschriﬁt ist zwar der aus dem deutschen Ge-
brauchsmuster 7 430 185 bekannte Rinnenformstein erwéhnt, der
zum niveaugleichen Abgrenzen von Straﬁénfléchén dient. An
anderer Stelle der Klagepatentschrift sind die Vorteile des
'gescﬁﬁtzten ?ormsteins beschr ieben, wenn dieser. niveaugleich
am Straflenrand eingesetzt ist. Das schriankt den Gegenstand des

Klagepatents jedoch nicht auf niveaugleich verlegte Formsteine

ein.

6. Die Erwidgungen des Berufungsgerichts, die Beklagte habe
ein mit Merkmalen des Standes der Technik und:dqrch den Einsatz
handelsiiblicher Steine“gékennzeichpetes Verfahren zur Befesti-
gung von Straﬂenréndern benutzt, und das Vo;bringen der Beklag-
ten, die angegriffene Auéfﬁhrunqsfbfm erfiille die Patentierungs-
vorauésetzungen nicﬁt.'rechﬁfertigen_im derzeitigen Staﬂium des

Verfahrens eine Klageabwéisung nicht.

a) Bei der Bgstimmung dés Schutzbereichs nach § 14 PatG
1981 ist der Einwand zugelassen, die angegriffené_und als an-
geblich dquivalente Benutﬁung in'Anspruch genommene Ausfiihrungs-

form stelle mit Ricksicht auf den Stand der Technik keine pa-.
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tentfihige Erfindung dar. ber Beklagte kann sich im Patentver-‘
letzungsproze3 daher nicht nur damit verteidigen, die als pa-
tentverletzend beanstandete Ausfﬁhfungsform sei durch dep Stand
der Technik bekannt, sondern auch damit, mit Riicksicht auf

diesen stelle sie keine Erfindung dar.

Die Zulassung dieses Einwandes, wofiir der aus dem Patent in
Anspruch genommene Beklagté die Darlegungs- und Beweislast
. tr&gt, schmidlert den dem Erfinder fiir die Offenbarung seiner

patentfihigen Erfindung gebithrenden Lohn nicht. .

Der Beklagte kann im Verletzungsstreit insoweit auf den
in § 3 Abs. 1 PatG 1981 genannten Stand der Technik zurilick-
gfeifen und geltend machen, die apgegriffene Ausfiihrungsform
ergebe sich daraus fiir den Fachmann in naheliegender Weise (§ 4
‘Satz 1 PatG 1981)} Auf diese Weise wird siéhergestellt,_das fiir
die fréie nicht erfinderische Weiterentwicklung des Standes der
Technik alle diejenigen Kennfnisse herangezogen werden, die auch
'_fg; die Beurteilung der Schutzfihigkeit deé,Klagepatents und
damit fiir die.Beantwortung der Frage maageblich'sind;vob dem
Erfinder eine Beloﬁnung fiir die Offenbarung seiner Erfindung

zusteht.

b) Das Berufungsgericht hat das - von seinem Standpunkt aus
zu Recht - nicht gepriift. Da der Sachverhalt insoweit noch wei-

terer tatrichterlicher Aufklirung bedarf, ist das angefochtene



Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung, auch i{iber die Kosten des Revisionsverfahrens, an

das Berufungsgericht zurlickzuverweisen.

7. a) Bei der weiteren Verhandlung werden die Parteien
Gelegenheit haben, zu dem der Erfindung zugrunde liegendeh tech-
nischen_Probleﬁ und zu dem Einwand Stellung zu hehmen, die an-
gegriffene Ausfiihrungsform stelle mit kﬁcksicﬁt auf den Stand
der Technik keine Erfindung dar. Sollte sich bei der Priifung des
technischen Problems ergeben, daB sich das aus den Angaben der
Klagepatentschrift abgeleitete Problem gegeniiber einem weiteren
Problem (Héndhabungi als von untergéordnete: Bedeutung heraus-
stellf, kénnte méglicherweise schon die Gleichwirkung zu ver-
neinen sein. Sollte das Berufungégericht zu dem Ergebnis gelan-
gen,_da@ die angegriffene Ausfﬁhrungsform im Stand der Teéhnik
vorbekannt war oder sich angesidhts dieses Standes der Technik
nicht als‘patentfﬁhige Erfindung erweist, kommt eine Patentver—~

letzung nicht in Betracht.

Ergibt die Priifung des Berufungsgerichts; daft es vom vor-
bekannten Stand der Technik aus zum Auffinden der angegriffenen
Ausfﬁhrungsfo;m einer erfinderischen Tidtigkeit bedurfte, liegt
eine Patentverletzgng selbstverstindlich nur ﬁor, wenn der
Fachmann die angegriffene Ausfﬁhruhgsform der in-den Ansprﬁchen
des Klagepatents bgscﬁriebenéh Erfindung unter Heranziehung der

Patentbeschreibung und der Pﬁtentzeichnuhgen als gleichwirkend
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entnehmen konnte (s. Ziff. Sb der Entscheidungsgriinde).

Das Berufungsgericht wird zu erwidgen haben, ob zur Priifung

der genannten Fragen ein Sachverstindiger hinzuzuziehen ist.

b) Sollte‘sich die Beklagte wie in erster Instanz auch
im Berufungsrechtszﬁg auf ein Vorbenutzungsrecht berufen,-wird
das Berufungsgericht zu berﬁcksichtigeh haben; das der Erwerb
dieses Rechts den durch Benutzung bekridftigen Erfindungsbesitz
voraussetzt. Zu dieser Bekr&dftigung ist der Nachweis solcher
bereits getroffener Veranstaltungen erforderlich, die den
Zweck haben, die Erfindung in die Tat umzusetzen und den Willen
zur alsbaldigen Aufnahme. der Benutzung sicher

erkennen lassen.

¢c) Das Be;ufungsgericht wird ferner folgendes zu beachten
haben: Der Kl&dger hat den‘Unterlassungéantrag am ﬁortlaut der
Anspriiche 1 und 2 des Klagepatents orientiert. Das ist nur dann
zg}ﬁssig, wenn eine-identische - wo:tlautgeméﬂe ~ Verletzung ées
Klagepatents vorliegt. Wie das Berufungsgericht aber rechtsfeh-
lerfrei festgestellt hat, benutzt die Beklagte das Kiagepatent
jedenfalls nicht identisch. Das Berufuﬁgsgericht wird dahgr
darauf hinzuwirken haben (§ 139 Abs. 1 Satz 1 2zPO), daB der
Klégerveinen die konkretelverletzungsform umséhteibenden Untér-

lassungsantrag stellt. Das gilt sdwohl'hinsichtlichfdet'techni-



schen Merkmale als auch der Art der Benutzung der angegriffenen

Ausfithrungsform.

d) Bei einer etwaigen Feststellung der Verpflichtung der
Beklagten zur Leistung von Schadenersatz und Rechnungslegung
wifd das Berufungsgericht weiter zu beriicksichtigen haben, da8
die Verdffentlichung der Patenterteilung am 19. August 1982
erfolgt ist. Es kdnnte der Beklagten,nicht als Verletzung der
ihr obliegenden Sorgfaltspflicht angelastet werden, nicht be-
reits am Tage der Verdffentlichung der Patenterteilung vom
Bestehen eines Patentschutzes und davon Kenntnis genommen zu
haben, daf die angegriffene Ausfiihrungsform das Klagepatent

verletzt. Im Regelfall kann ein Priifungszeitraum von bis zu
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4 Wochen ab-Ver6f£entlichun§_der Patenter teilung angemessen
sein, so daB ein Verschulden erst nach Ablauf der Zeit zur

fberpriifung in Betracht kommen kSnnte.

Bruchhausen = _ von Albert Rogge‘

Maltzahn * Jestaedt
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