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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofes hat auf die miindliche Verhandlung vom 10. Mai 1983
durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und die
Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Hesse und BrodeBer

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Klagerin wird das
Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandes-
gerichts Karlsruhe vom 14. April 1982
aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten
Verhandlung und Entscheidung, auch iiber
die Kosten der Revision, an das Berufungs-
gericht zuriickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Kldgerin ist ausschlieBliche Lizenznehmerin des
Patents 2 437 809 (Klagepatents), das am 6. August 1974
unter Beanspruchung der Prioritdt der Anmeldungen in
Sidafrika vom 24. August 1973 und vom 2. Januar 1974
angemeldet worden ist. Die Bekanntmachung der Anmeldung
erfolgte am 14, Juli 1977. Die Patentanspriiche 1 und 7
lauten:

"1. Siebboden, bestehend aus einem Rshmen mit
Of fnungen, oberhalb derer Siebkdrper mit
einer Vielzahl von Siebldchern angeordnet
und l6sbar mit dem Rahmen verbindbar sind,
wozu die Siebkdrper lédngs ihres AuBlenrandes
mehrere an der Unterseite angeordnete Vor-
sprilnge aufweisen, die in um die Offnungen
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im Rahmen herumgruppierte Ausnehmungen

des Rahmens einschnappbar sind, wobei benach-
barte Siebkdrper liickenlos aneinanderfiigbar
sind, dadurch gekenn -
zeichnet, dal Jjeweils zwei Vor-
springe benachbarter SiebkSrper gemeinsam

in dieselbe Ausnehmung einschnappbar sind
und daB die Ausnehmungen im Rahmen selbst
angeordnet sind, wobei die Vorspriinge flache,
mit dem Rand des Siebkdrpers abschliefende
AuBlenseiten aufweisen.

7. Siebkdrper nach einem der Anspriiche 3 - 6,
dadurch gekennzeichnet, daB die Vorspriinge als
langliche Leisten entlang jeder Seite des
SiebkOrpers ausgebildet sind."

Die Anspriiche 3 - & sind auf Anspruch 1 riickbezogen.

Die Beklagte stellt Siebbdden her und vertreibt diese
unter der Bezeichnung "Lemanit WS 80". Die Beklagte ist
Inhaberin des auf die Anmeldung vom 16. August 1972
ertellten Patents 2 240 051.

Die Kldgerin sieht die Siebbdden der Beklagten als
patentverletzend an. Sie nimmt die Beklagte auf Unterlassung,
Auskunfterteilung, Rechnungslegung und Feststellung der
Schadenersatzpflicht in Anspruch und zwar wegen Siebbdden,

bestehend aus einem Rahmen mit Offnungen,
oberhalb derer Siebkdrper mit einer Vielzahl

von Siebldchern l6sbar mit dem Rahmen verbind-
bar sind, wozu die Siebkdrper an zumindest

einem AuBenrand nach unten ragende Vorspriinge

in Form von l&nglichen Leisten aufweisen, die
durch ihr hakenférmiges Profil in um die
Offnungen im Rahmen herumgruppierte Ausnehmungen
einschnappbar sind und deren flache AuBenseiten
mit dem Rand des SiebkOrpers abschlieflen, so daB
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die Siebkdrper liickenlos aneinanderliegen
und Jjeweils zwei Leisten benachbarter Sieb-
kdrper gemeinsam in dieselbe Ausnehmung ein-
schnappen, wobei die Ausnehmungen im Rahmen
selbst angeordnet sind und Zusatzleisten

der Siebkbrper auflerhalb der Ausnehmungen
entlang dem Rahmen laufen,

sowie wegen der Siebkdrper fiir den beschriebenen
Siebboden und der Rahmen fiir den Siebboden.

Die Beklagte stellt eine Patentverletzung in
Abrede und beruft sich auf ein Benutzungsrecht auf Grund
ihres eigenen dlteren Patents 2 240 051.

Die Klage ist in den Vorinstanzen erfolglos geblieben.
Mit der Revision, deren Zuriickweisung die Beklagte beantragt,
verfolgt die Kl&dgerin ihr Klagebegehren weiter.

Entscheidungsgriinde

Die Revision fiihrt zur Aufhebung und Zurlickverweisung.

I. 1. Die Klagepatentschrift schildert durch eine
Verweisung auf den Oberbegriff des Patentanspruchs 1 einen
vorbekannten Siebboden. Dieser bestand aus einem Rahmen
mit Offnungen und aus SiebkSrpern mit einer Vielzahl von
Siebléchern. Die Siebkdrper waren oberhalb des Rahmens
angeordnet und konnten 16sbar mit diesem verbunden werden.
Dazu wiesen die Siebkdrper l&dngs ihres Auflenrandes mehrere
an der Unterseite angeordnete Vorspriinge auf. Diese Vorspriinge



schnappten in die Ausnehmungen des Rahmens ein, die in

den Rahmenstegen angeordnet und um die Offnungen
herumgruppiert waren, und fiigten benachbarte Siebkdrper
liickenlos aneinander. Die Ausnehmungen waren in Aufnahme-
kissen aus Gummi angeordnet, die ihrerseits in mit dem
Rahmen verschweiften Muffen fixiert waren. Die Vorspriinge
der Siebk&rper waren etwas grofer als die Ausnehmungen

in den Aufnahmekissen. Dadurch entstand eine elastische
Rastverbindung zwischen diesen beiden Teilen. Die Klage-~
patentschrift verweist hierzu auf die britische Patent-
schrift 1 001 166, die der 8sterreichischen Patentschrift
239 720 entspricht. Die Klagepatentschrift weist sodann

auf eine andere vorbekannte Rastverbindung fir einen
Siebboden hin. Bei ihr bestand ein Siebrost aus zahlreichen
parallel zueinander verlaufenden Stangen, die an ihrem

Ende durch eine gemeinsame elastische Leiste miteinander
verbunden waren. An der Unterseite der Leiste waren
zahlreiche aufeinanderfolgende Noppen angeordnet, die

in eine mit dem Rahmen verbundene elastische Klemmleiste
eingerastet werden konnten (US Patentschrift 3 042 206).
Diese Verbindungen erforderten der Klagepatentschrift
zufolge einen erhBhten Fertigungsaufwand infolge zus&dtzlicher
elastischer Zwischenelemente. Der Platzbedarf fiir die
Rastverbindung bedingt nach der Klagepatentschrift auflerdem
eine Verringerung der effektiven Siebfldche im Verh&ltnis
zur Gesamtoberfldche des Siebbodens, was wegen der Vielzahl
der aneinandergereihten Siebkdorper in grofien SiebstrafBien
besonders schwer wiege.

Die Klagepatentschrift bezeichnet es als die der
Erfindung zugrunde liegende Aufgabe, einen oben geschilderten
Siebboden bei gegebener leichter Austauschbarkeit kosten-
giinstiger herzustellen und die EinbuBe an wirksamer Siebfl&che
durch die Rastverbindung zu vermindern (Sp. 2, Z. 13 bis 19).
Dem entsprechen die Vorteilsangaben: Verringerung des Platz-




bedarfs fiir die Verrastungselemente, verringerte
Totfldche, vergroBerte effektive Siebfldche, Verkiirzung
der Siebstrafle und der Siebzeit, Verringerung des
Energieaufwandes fiir die Riuttelvorrichtung, Wegfall

der elastischen Zwischenelemente (Sp. 2, Z. 21 bis 35).

2. Zur Losung dieser Aufgabe schldgt das Klagepatent
vor, die Ausnehmungen im Rahmen selbst anzuordnen und
jeweils zwei Vorspriinge benachbarter Siebkdrper gemeinsam
in dieselbe Ausnehmung einschnappen zu lassen, sowie die
Vorspriinge mit flachen, mit dem Rand des Siebkdrpers ab-
schlieBenden Aufenseiten auszubilden (Sp. 2, Z. 19 bis 21
in Verbindung mit Sp. 1, Z. 14 bis 19). In der Beschreibung
ist die Erfindung anhand von Zeichnungen n¥her erldutert.
In den Figuren 1 und 2 sind jeweils drei Vorspringe (12)
an jeder Seite des Siebkdrpers (10) angebracht (Sp. 3,

Z. 24/25). Am Ende der Beschreibung sind Vorspriinge in der
Form l#nglicher Leisten erwdhnt, die sich entlang Jjeder
Seite des Siebkdrpers erstrecken und die von entsprechend
geformten Schlitzen im Rahmen aufgenommen werden (Sp. 4,

Z. 59 bis 64). Die Anzahl der Vorspringe entspricht der Zahl

der Ausnehmungen (Sp. 3, Z. 55/56 und Sp. 4, Z. 64 bis 67).

3. Gegenstand des Anspruchs 1 des Klagepatents ist
demnach ein Siebboden mit folgenden Merkmalen:

1. Er besteht aus einem Rahmen mit Offnungen;

2. Oberhalb des Rahmens sind Siebkdrper liickenlos
aneinandergefiigt.

3. Die Siebkdrper haben eine Vielzahl von Siebldchern.

L4, Die Siebkdrper konnen mit dem Rahmen verbunden
und von diesem geldst werden.

5. Zu diesem Zweck sind

a) um die Offnungen im Rahmen Ausnehmungen des
Rahmens selbst herumgruppiert

b) in die mehrere ldngs des AuBenrandes des
Siebkorpers an dessen Unterseite angeordnete
Vorsoriinee einschnappen.

A7



6. Die Vorspriinge weisen flache, mit dem Rand
des Siebkdrpers abschlieBende (fluchtende)
AuBBenseiten auf.

7. Jeweils zwel Vorspriinge benachbarter Sieb-
kérper schnappen gemeinsam in dieselbe
Ausnehmung ein.

Nach Anspruch 7 sind die Vorspriinge als l&ngliche
Leisten entlang jeder Seite des Siebkdrpers ausgebildet
(Sp. 1, Z. 37 bis 40).

II. 1. Das Berufungsgericht hat festgestellt, daf
die Siebbdden der Beklagten wie folgt ausgebildet sind:

Sie bestehen aus einer Gitterkonstruktion. Auf
unteren Querstreben sind rechtwinklig durchgehend nach
oben offene Lingsstreben (Haltestreben) aufgeschraubt
oder -geschweif3t. Oberhalb der Haltestreben sind lickenlos
aneinandergefiigte Siebkdrper angeordnet. Die Siebkdrper
haben an der Unterseite des der Haltestrebe zugewendeten
AuSenrandes nach unten ragende Vorspriinge in Form
ldnglicher, nach einer Seite hakenftrmiger Leisten, denen
nach innen eine weitere Leiste ohne Haken parallel zugeordnet
ist. Die beiden Seitenwdnde der Haltestreben sind am
oberen Rand rechtwinklig oder c-férmig nach innen gezogen.
Die AuBenseite der Ldangsleiste ist flach und schlieBit mit
dem Rand des Siebk8rpers ab. Es werden jeweils zwei Leisten
benachbarter Siebkdrper gemeinsam in dieselbe Haltestrebe
eingesteckt (eingeschnappt) und dort klemmend verrastet.
Bei einer Ausfiihrungsform weisen die Jjeweils auBen liegenden
Haltestreben an ihrem duBeren Ende ein Abschluf3blech auf.
Bei einer anderen Ausfiihrungsform ist die Nut der Haltestrebe
an ihrem Ende mit einer Stirnwand verschlossen, die die
Haltestrebe an ihren beiden &duBeren Enden libergreift. Die
Gitterkonstruktion kann auch so gestaltet sein, dafl die
unteren Streben lidngs und die oberen Haltestreben quer verlaufen



2. Das Berufungsgericht sieht die Haltestreben zwar
entgegen der Meinung des Landgerichts als Bestandteil
des Rahmens an. Es verneint jedoch eine Verletzung des
Klagepatents, weil sich nicht feststellen lasse, daf
der Rahmen Ausnehmungen aufweise, welche der "allseitigen
Arretierung der Vorspriinge im Rahmen dienen®". Bei der
Ausfiihrungsform der Beklagten fiihre die Befestigung
der Siebkdrper in der Haltestrebe nicht zur Verrastung
in allen Bewegungsrichtungen; es werde nur ein Verrutschen
quer zur Richtung der Haltestrebe vermieden.
Von dem Prinzip der Patentanspriiche, daBl schon die
Anordnung der Verriegelungselemente in den Ausnehmungen
des Rahmens zu einer Verrastung des Siebkdrpers in allen
Bewegungsrichtungen fiihre, abweichende Ldsungsmittel,
die zusdtzliche Befestigungselemente erforderten, um ein
Verrutschen des Siebk&rpers in Quer- und L&ngsrichtung zu
vermeiden, ziehe der Fachmann nicht in seine Betrachtungen
ein; ein solcher Losungsweg werde von der Klagepatentschrift
nicht offenbart. Zur weiteren Arretierung verwende die
Beklagte Losungsmittel, die abseits des patentierten
Lésungsweges ldgen, ndmlich die Unterbrechung der
Halteleiste, deren versetzte Anordnung, den Abschlufl des
Endes der Halteleiste mit einem Blech, die Ausnutzung
des Randes der Siebmaschine als klemmende Befestigung
und die Stirnwand zur Verriegelung durch die von der
inneren Leiste und dem duBeren Vorsprung am unteren Rand
des Siebkdrpers gebildete Nut.

3. Diese Beurteilung der Verletzungsfrage h#dlt der
Sachriige der Revision nicht stand.

Das Klagepatent ist seinem Gegenstande nach verletzt,
wenn sdmtliche Merkmale des Patentanspruches 1 bei den
angegriffenen Ausfilhrungsformen der Beklagten verwirklicht



sind. Dazu ist es nicht erforderlich, daB alle Merkmale
vollstandig verwirklicht sind. Ist ein Merkmal nur
teilweise verwirklicht, so geniigt es, daB durch den
verwirklichten Teil des Merkmals ein praktisch

erheblicher Beitrag zur Herbeifiihrung des mit der
Erfindung erreichten technischen Erfolges geleistet

wird (siehe Urteil des erkennenden Senats vom

18. Januar 198% - X ZR 8/82). Das hier in Rede stehende
Merkmal 5 a, das das Berufungsgericht bei der ange-
griffenen Ausfiihrungsform als nicht verwirklicht angesehen
hat, setzt sich aus mehreren Teilmerkmalen zusammen.

Der Rahmen um die Offnungen ist bei den Siebbdden der
Beklagten vorhanden. DaB die Quer- und Lidngsstreben
abweichend vom Siebboden nach der Osterreichischen
Patentschrift 239 720 nicht in einer Ebene, sondern in
verschiedenen Ebenen verlaufen, ist flir die Verwirklichung
dieses Teilmerkmals unerheblich. Die Quer- und die
Lingsstreben zusammengenommen bilden die Auflage der
Siebbdden und sind deshalb als Rahmen anzusehen.

Die Ausnehmungen im Rahmen selbst sind bei den Haltestreben
der angegriffenen Ausfiihrungsform gleichfalls verwirklicht.
An diesem Teil des Rahmens sind keine zus&tzlichen Halte-
elemente angeordnet, sondern die Haltestreben selbst sindé
mit der Ausnehmung versehen. Die Anordnung der Ausnehmungen
um die Offnung im Rahmen herum ist bei der angegriffenen
Ausfiihrung teilweise verwirklicht, denn an den beiden
Seiten der Offnungen, an denen sich die Haltestreben
befinden, sind auch die Ausnehmungen im Rahmen zur Aufnahme
der Vorspriinge der SiebkOrper vorhanden. Wenn diese
teilweise Verwirklichung des Merkmals 5 a bei der ange-
griffenen Ausfiihrungsform einen praktisch erheblichen
Beitrag zu dem mit der Erfindung nach Klagepatent
erreichten Erfolg leistet, die Siebkorper durch eine die
wirksame Siebfldche nicht wesentlich vermindernde Befestigung
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16sbar auf dem Rahmen zu befestigen und gleichzeitig
dicht nebeneinander zu verbinden, (d.h. aneinanderzufiigen),
dann ist auch dieses Merkmal 5 a der geschiitzten Lehre
als verwirklicht anzusehen. Da das Berufungsgericht ohne
Rechtsirrtum festgestellt hat, daB die angegriffene
Ausfilhrungsform des Siebbodens das Merkmal 1 (Rahmen mit
Offnungen) und leistenfdrmige Vorspriinge der Siebkdrper
benutzt und die Benutzung der ilibrigen Merkmale des
Anspruchs 1 des Klagepatents unbestritten oder offen-
sichtlich ist, h&dtte das Berufungsgericht eine gegen-
stédndliche Verletzung des Klagepatents annehmen miissen,
wenn es die oben gestellte Frage bejaht hatte.

Das Berufungsgericht hat die oben erdrterte Frage Jedoch
nicht gepriift. Zu dieser Priifung hdtte um so mehr AnlaB
bestanden, als das Bundespatentgericht in dem das Patent-
erteilungsverfahren abschliefSienden BeschlufBl vom 21. Mai 1980
den technischen Fortschritt der Erfindung nach dem
Klagepatent darin gesehen hat, daB auf die Siebk&rper
Haftkrdfte sowohl senkrecht zur Siebfl&dche als auch in
der Siebflédchenebene ausgeiibt werden, wobei durch letztere
die einzelnen SiebkSrper an ihren Rd@ndern dicht aneinander
gepreBt werden. Bei der Herstellung brauche keine Riicksicht
auf die gegenseitige Lage der beiden am Siebkdrper und am
Rahmen befindlichen Schnappelemente (Vorspriinge und Aus-
nehmungen) genommen zu werden. Es werde eine Verringerung
der lochfreien Randzonen und ein Gewinn an wirksamer
Siebflédche erreicht. AuBerdem hat das Bundespatentgericht
die Erfindungshohe der vorgeschlagenen Losung damit
begrindet, daB die Aufgabe mit verbliiffend einfachen
MaBnahmen geldst sei. Es geniige ndmlich, jeweils zwei
Vorspriinge benachbarter Siebkdorper gemeinsam in dieselbe
Ausnehmung einschnappen zu lassen und die Vorspriinge mit
flachen Auflenseiten auszubilden, die mit dem Rand des

A
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Siebkdrpers abschldssen. Diese Mal3nahmen wlirden von dem

im Stand der Technik nicht nahegelegten Grundgedanken
getragen, die Vorspriinge benachbarter Siebkdrper derart
auszubilden und anzuordnen, daf3 sie sich beim
Aneinanderfiligen der Siebkdrper zu einem einzigen Form-
korper vereinigten, der mit der Ausnehmung im Rahmen
formschliissig korrespondiere, so daB beim Einschnappen

der vereinigten Vorspriinge in die gemeinsamen Ausnehmungen
die Siebkdrper auf dem Rahmen befestigt und untereinander
fugenlos verbunden wiirden. Die Schnappverbindung nach dem
Streitpatent bewirke gleichzeitig zwei Verbindungs-
funktionen, n8mlich die Befestigung der Siebkdrper auf dem
Grundrahmen und zusidtzlich deren dichte Verbindung untereinander.

Diese AuBerungen des Bundespatentgerichts im Erteilungs-
verfahren kdonnen einen Anhalt dafiir bieten, worin der
erfinderische Kern der im Klagepatent unter Schutz gestellten
Lehre begriindet liegt. Ist dieser darin 2u sehen, den mit
Offnungen versehenen Rahmen fiir die Siebk®rper mit
Ausnehmungen zu versehen und l#ngs des AuBlenrandes der
Unterseite des Siebk3rpers flache, mit dessen Rand
fluchtende Vorspriinge anzuordnen, von denen Jeweils die
Vorspriinge zweier benachbarter Siebkdrper in dieselbe
(gemeinsame) Ausnehmung einschnappen, dann kann daraus
folgen, dafl dem im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 genannten
Umstand, daB die Ausnehmungen in dem Rahmen "um die
Of fnungen herumgruppiert sind", und dem im Anspruch 7 genannten
Umstand, daB die vorspringenden Leisten "“entlang jeder Seite"
des Siebkdrpers angeordnet sind, flir die Erfindung selbst
und fiir deren Realisierung nur eine untergeordnete Bedeutung
zukommt. Aus diesen Belehrungen kann der Fachmann dann zwar
erfahren, wie er den mit der Erfindung erstrebten Erfolg in
optimaler Weise erreichen kann, weil die Siebkdrper dadurch
an allen Seiten am Rahmen festgelegt und nach allen Richtungen




- 12 -

dicht mit den benachbarten Siebkdrpern verbunden werden.

Wenn dieses Ziel nicht vollstdandig, aber in einem
wesentlichen Umfange durch die teilweise Verwirklichung

des Merkmals 5 a erreicht wird, dann liegt eine gegen-
stdndliche Benutzung des Klagepatents vor. Da der Senat
diese auf tatsdchlichem Gebiet liegende Priifung im Revisions-
verfahren nicht selbst vornehmen kann, ist das angefochtene
Urteil aufzuheben und die Sache an das Berufungsgericht
zurickzuverweisen,

III. In der erneuten Verhandlung vor dem Berufungsgericht
wird die Kldgerin Gelegenheit haben, ihren Klageantrag der
angegriffenen Ausfilhrungsform ndher anzupassen. Bei dieser
befinden sich die Ausnehmungen im Rahmen zur Aufnahme
der leistenfdrmigen Vorspriinge nur an zwei Seiten der
Offnungen. AuBerdem wird die Kl#gerin dort Gelegenheit
haben, ihre Klageantrige gegebenenfalls auf die Benutzung
einer Unterkombination zu stiitzen, die sd@mtliche den Sieb-
bodenrahmen und die Siebkdrper betreffenden Merkmale
der Patentanspriiche 1 und 7 einschlieSt mit Ausnahme der
Teilmerkmale, daB die Ausnehmungen (vollstidndig) um die
Rahmendffnungen herumgruppiert sind und da8 die linglichen
Leisten entlang Jjeder Seite des Siebkdrpers ausgebildet
sind, und dieses erforderlichenfalls n#her zu begriinden.
Fir diesen Fall wird das Berufungsgericht aus dem bereits
genannten BeschluB des Bundespatentgerichts wertvolle
Anhaltspunkte fiir seine Entscheidung gewinnen kdnnen. Bei
der Beurteilung der Ausfilhrbarkeit einer solchen Unter-
kombination wird die Frage zu erdrtern sein, wie ein
Verrutschen der Siebkérper auf dem Rahmen vermieden wird.
Dabei ist zundchst zu untersuchen, wann diese Gefahr besteht.
In den FHllen, in denen die Siebkdrper in der Léngsrichtung
durch die Verrastung in den Haltestreben und in der Quer-
richtung durch die Seitenw#inde gesichert sind, scheint sich
dieses Problem gar nicht zu stellen. In den uUbrigen F&llen
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ist zu fragen, ob dem Fachmann auf Grund seines Fach-
konnens Mittel zur Verfligung standen, wie er nach der
Belehrung durch das Klagepatent die in einer Richtung
gegen Verrutschen gesicherten Siebkdrper in der quer zu
dieser Richtung verlaufenden Ebene gegen ein Verrutschen
sichern konnte.

SchlieBlich wird sich das Berufungsgericht im Falle
der Feststellung einer Patentverletzung durch die Siebbdden
der Beklagten mit dem Einwand des Benutzungsrechts der
Beklagten aus ihrem dlteren Patent 2 240 051 zu befassen haben.

IV. Wegen des noch ungewissen Ausgangs des Rechtsstreits
war dem Berufungsgericht die Entscheidung iliber die Kosten
der Revision zu iiberlassen.

Ballhaus Bruchhausen Cchmann
Hesse Brodefler
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