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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR_79/78 URTEIL Verkiindet am
29, Mai 1980
in dem Rechtsstreit Kriegl,

Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter

der Geschiftsstelle

Kldgerinnen und Revisions-
kl&gerinnen,

~ ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (D -

gegen

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. Y -



Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofes hat auf die miindliche Verhandlung vom 29. Mai 1980
durch der Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter
Dr. Windisch, Dr. Hesse, BrodeBSer und von Albert

fir Recht erkannt:

Auf die Revision der Klidgerinnen wird das
Urteil des 3. Zivilsenats des Oberlandes-
gerichts Nilrnberg vom 19. September 1978
aufgehoben und der Rechtsstreit zur ander-
weiten Verhandlung und Entscheidung, auch

iber die Kosten der Revision, an das Berufungs-
gericht zuriickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klédgerinnen sind Inhaberinnen des am
18. Juli 1968 angemeldeten deutschen Patents 1 761 895,
das eine Vorrichtung zum (automatischen) Uberziehen
eines Schlauches iiber auf eine Unterlage gestapelte
Gegenstidnde betrifft. Das Patent wurde am 20. Juli 1972
bekanntgemacht und ist am 18. April 1974 mit insgesamt
zwanzig Anspriichen erteilt worden, von denen die
Ansprilche 1 und 2 wie folgt lauten:

"4, Vorrichtung zum Uberziehen eines Schlauches
aus wirmeschrumpffihigem Kunststoff von oben
ilber in mehreren Lagen auf einer Unterlage
gestapelte Gegenstidnde mit einer Einrichtung
zum Offnen und Uberziehen des flachgedriickt
zugefiihrten Schlauches, Einrichtungen zum
Abtrennen des iiber die Gegenstdnde gezogenen
Schlauchabschnittes oberhalb der Gegenstédnde
und gegebenenfalls zum VerschlieBen des
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Schlauchabschnittes unterhalb der Trenn-

linie sowie einer Fahrbahn zum Einflhren

der Unterlage mit den gestapelten Gegen-

stédnden unter die an einem Gestell ange-

orfuete Offnungs- und Uberzieheinrichtung,
dadurch gekennzeichnet,

das8 zum Offnen und Uberziehen des Schlauches

(3), an zwei sich quer zur Fahrbahn gegen-
iiberliegenden Seiten des Schlauches, von Transport-
bdndern (13, 23) oder -ketten getragene Greif-
einrichtungen vorgesehen sind, welche oberhalbdb

des Stapels quer zur Fahrbahnrichtung auseinander-
beweglich sind und lings des Stapels (31) nach
abwdrts beweglich sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, da8 eine erste Gruppe von quer zur

Fahrbahnrichtung auseinanderbeweglichen Greif-
einrichtungen vorgesehen ist, welche das Uffnen
des Schlauches (3) besorgt, und eine zweite
Gruppe von l&dngs des Stapels nach abwdrts be-
weglichen Greifeinrichtungen, welche das Uber-
ziehen des Schlauches (3) besorgt."

Die Beklagte produziert und vertreibt Folienhauben-

roor

dis

o 1D

automaten zum Umhiillen von palettierten Glitern, darunter
den Typ 0610, wie er in dem Prospekt "Keller Folien
Hauben Automat Typ 0610" dargestellt und beschrieben ist.

Die Kldgerinnen sehen in der Herstellung und dem
Vertrieb der dem Prospekt der Beklagten entsprechenden
Uberzugsvorrichtungen eine Verletzung des Klagepatents
und nehmen die Beklagte auf Unterlassung, Feststellung
der Schadenersatzpflicht und Rechnungslegung in Anspruch.
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Vorrichtungen zum Uberziehen eines Schlauches

iiber auf eine Unterlage gestapelte Gegensténde
herzustellen, feilzuhalten und/oder in Verkehr
zu bringen, welche folgende Merkmale aufweisen:

a) Vorrichtung zum Uberziehen eines Schlauches
aus warmeschrumpffidhigem Kunststoff von oben
iiber in mehreren Lagen auf einer Unterlage
gestapelte Gegenstidnde mit einer Einrichtung
zum Offnen und Uberziehen des flachgedriickt
zugefiihrten Schlauches, Einrichtungen zum
Abtrennen des iiber die Gegenstédnde zu
ziehenden Schlauchabschnittes oberhalb der
Gegenstidnde und zum Verschlieflen des Schlauch-
abschnittes unterhalb der Trennlinie sowie
einer Fahrbahn zum Einfijhren der Unterlage
mit den gestapelten Gegenstdnden unter die an
einem Gestell angeordneten Offnungs- und
Uberziehqinrichtung, dadurch gekennzeichnet,
daB zum Offnen und Uberziehen des Schlauches
an zwel sich quer zur Fahrbahn gegeniiber-
liegenden Seiten des Schlauches getragene
Greifeinrichtungen vorgesehen sind, welche
oberhalb des Stapels quer zur Fahrbahnrichtung
auseinanderbeweglich sind und langs des Stapels
nach abwidrts beweglich sind,
und dadurch gekennzeichnet, daB eine erste
Gruppe von quer zur Fahrbahnrichtung ausein-
anderbeweglichen Greifeinrichtungen vorgesehen
ist, welche ein Offnen des Schlauches besorgt,
und eine zweite Gruppe von lidngs des Stapels
nach abwirts beweglichen Greifeinrichtungen,
welche das Uberziehen des Schlauches besorgt,

wobei die Greifeinrichtungen zum {iberziehen

von Transportketten getragen sind und die
Greifeinrichtungen zum Offnen von waagrecht
verlaufenden Querstreben des Gestells getragen
8ind, und die Greifeinrichtungen zum Uberziehen
ausgebildet sind als Stangen, die von unten

in den getffneten Schlauch fahrbar sind und

zum Spannen des Schlauches an den Transportketten
schwenkbar angebracht sind;

hilfsweise:
b) Vorrichtung zum Uberziehen eines Schlauches

aus widrmeschrumpffdhigem Kunststoff von oben
iiber in mehreren Lagen auf einer Unterlage ge-



stapelte Gegenstédnde mit einer Einrichtung

zum Offnen und {berziehen des flachgedriickt
zugefithrten Schlauches, Einrichtungen zum
Abtrennen des ilber die Gegenstdnde zu
ziehenden Schlauchabschnittes oberhalb der
Gegenstédnde und zum VerschlieBen des Schlauch-
abschnittes unterhalb der Trennlinie sowie
einer Fahrbahn zum Einfiihren der Unterlage

mit den gestapelten Gegenstidnden unter die

an einem Gestell angeordneten Offnungs- und
{Uberzieheinrichtung, dadurch gekennzeichnet,
daB zum Offnen und Uberziehen des Schlauches
an zwei sich quer zur Fahrbahn gegeniiber-
liegenden Seiten des Schlauches, von Transport-
ketten getragene Greifeinrichtungen vorge-
sehen sind, welche oberhaldb des Stapels quer
zur Fahrbahn auseinanderbeweglich sind und
ldngs des Stapels nach abwidrts beweglich sind,
wobei die Greifeinrichtungen als lange Stangen
ausgebildet sind;

2. festzustellen, daB die Beklagte den Schaden 2zu
ersetzen habe, der den Kldgerinnen durch Her-
stellung und/oder Vertrieb von Vorrichtungen nach
obiger Ziffer 1 seit 20. Juli 1972 entstanden sei
oder noch entstehe;

3. die Beklagte zu verurteilen, durch Vorlage eines
Verzeichnisses Rechnung zu legen iiber die Anzahl
der ab 20. Juli 1972 nach Ziffer 1 hergestellten
Vorrichtungen sowie ilber die beim Vertrieb dieser
Vorrichtungen erzielten Erldse, {iber die Abnehmer
und die Lieferdaten.

Die Beklagten haben eine Verletzung des Klagepatents
bestritten und beantragt,

die Berufung zuriickzuweisen.

Das Oberlandesgericht hat - nach Einholung eines
Sachverstédndigengutachtens ~ die Berufung zuriickgewiesen.

Hiergegen richtet sich die Revision der Kldgerinnen,
mit der sie ihre in der Berufungsinstanz gestellten Antrédge
weiterverfolgen.




Die Beklagte beantragt die Zuriickweisung der
Revision.

Entscheidungsgriinde

Das Rechtsmittel fiihrt zur Aufhebung des ange-
fochtenen Urteils und zur Zuriickverweisung der Sache
an das Berufungsgericht.

I. Das Berufungsgericht verneint eine Verletzung
des Klagepatents durch die angegriffene Ausfiilhrungsform
der Beklagten. Die Lehre des Klagepatents befasse sich
mit der Anordnung, Bewegung und technischen Ausfiihrung
von Einrichtungen zur Handhabung eines flachgedriickten
Folienschlauches in dem Sinne, diesen aufzuspannen, um
ihn -~ kontinuierlich weiterférdernd ~ ldngs eines Stapels
abwidrts zu bewegen. Das Offnen und Uberziehen werde durch
Greifeinrichtungen bewirkt, die von Transportketten
oder -bandern getragen wiirden, wobei die erste Gruppe
von Greifeinrichtungen an schridg nach unten verlaufenden
Transportbindern angeordnet sei, die sowohl dem Offnen
wie auch dem Uberziehen des Schlauches dienten, widhrend
die zweite Gruppe an senkrecht verlaufenden Biéndern oder
Ketten allein dem Uberziehen diene. Wesentlich sei dabei
das Zusammenwirken beider Greifeinrichtungen. Diese
miiBten gleichzeitig arbeiten; andernfalls werde der
Folienschlauch zerstért. Das Abtrennen und Verschlieflen
des Folienschlauches erfolge erst nach dem Eingreifen
der sich abwidrts bewegenden Einrichtungen, und zwar Jje
nach Hohe des Warenstapels vor oder bei Abschlufl des
Uberziehvorganges.

Demgegeniiber sehe die Konstruktion der Beklagten
vor, den Plastikschlauch unmittelbar nach dem Verlassen



der Zufiihrrolle durch Spreizkérper vorzuspreizen, ihn
mit seinen Kanten in ortsfeste Filhrungsschienen zu
bringen unda von dort in horizontal schwenkbare Klemm-
leisten einzufithren. Schon in diesem Stadium erfolge
dann das Abtrennen und ZuschweiBen des oberen Endes
des Schlauchabschnitts; erst danach werde die fertige
Haube von unten her durch an beweglichen Armen be-
festigten Teleskopstangen erfaft, wobei sich die
Klemmleisten 6ffneten und die Folienhaube freigében,
die nunmehr mit ihrem Dach auf den Stangenspitzen
aufliege. AnschlieBend werde der Warenstapel durch Ab-
senken der Arme mitsamt den Stangen mit der Folienhaube
bedeckt. Alsdann fiihren die Stangen nach unten aus der
Haube aus.

Hiernach erfolge bei der Maschine der Beklagten
kein Uberziehen der Haube mittels Greifeinrichtungen.
Die Teleskopstangen seien keine Greifer; sie fiihrten
keine zangenartigen Bewegungen aus und hdtten auch
nicht die Wirkung von mechanischen Greifern oder von
Sauggreifern. Uberhaupt kénnten die Stangen die Folien-
haube nicht ziehen, sondern diese lediglich liber den
Warenstapel "stiilpen". Die baulichen Unterschiede
bedingten einen andersartigen Funktionsablauf; der
von der Beklagten eingeschlagene Lésungsweg werde in
seiner technisch-konstruktiven Ausfiihrung durch den
Erfindungsgedanken ihrer eigenen Patente gedeckt, ohne
von dem Losungsweg des Klagepatents Gebrauch zu machen.

Es liege auch keine Verletzung durch glatte patent-
rechtliche Aquivalente vor, d. h. durch Lésungen
des technischen Problems mit anderen Mitteln oder
Verfahren, die nach dem gesamten technischen Wissen
dem Fachmann zur Verfiigung stiinden und als im allgemeinen
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und regelmdfig gleichwirkend jederzeit miteinander
vertauscht werden konnten; die von der Beklagten
gebaute vorrichtung sei gegeniiber der Lehre und dem
Losungsweg des Klagepatents im Aufbau und in der
Wiikungsweise anders gestaltet, begniige sich also
nicht mit einem bloBen Austausch von gleichwertigen
Arbeitsmitteln oder Verfahren. Insbesondere fehle

der fir das Klagepatent charakteristische Vorgang des
gleichzeitigen Offnens und Uberziehens der Folie iiber
den Warenstapel.

Ein allgemeiner Erfindungsgedanke des Klagepatents
seli ebenfalls nicht verletzt. Der Fachmann komme, wenn
er konstruktive Losungsmdglichkeiten filir das Greifen,
Offnen und Uberziehen nach der Lehre des Klagepatents
durchdenke, nicht zu Einrichtungen, die - wie bei der
angegriffenen Ausfiihrungsform der Beklagten - von innen
auf den Folienschlauch wirkten, weil der Schlauch erst
gebffnet werden miisse und es schlecht vorstellbar sei,
einen gleichzeitigen Uberziehvorgang mit innen liegenden
Vorrichtungen, die auch gleichzeitig am Offnungsvorgang
beteiligt seien, durchzufiihren.

ITI. Die Revision riigt die Verletzung des sachlichen
Rechts sowie VersttBe gegen die §§ 286, 144, 412 ZPO.
Diesen Angriffen der Revision kann im Ergebnis der Erfolg
nicht versagt werden.

1. Mit Recht weist die Revision zunidchst darauf hin,
da das angefochtene Urteil eine Auseinandersetzung mit
Aufgabe und Lésung des Klagepatents sowie eine Bestimmung
des Gegenstandes der geschiitzten Erfindung vermissen 1d8t.
Dadurch wird der Blick auf die Lehre des Klagepatents und



deren Gemeinsamkeiten mit der angegriffenen Aus-
filhrungsform der Beklagten von vornherein verstellt

oder doc:n zumindest erheblich erschwert. Bei der

Prifung der Frage, ob eine Patentverletzung vorliegt,
sind,um ein brauchbares und gerechtes Ergebnis zu ge-
wdhrleisten, die Gemeinsamkeiten der patentgeméfBen

und der angegriffenen Ausfiihrungsform festzustellen

(vgl. BGH GRUR 1976, 88, 90 - Ski-Absatzbefestigung).

Das erfordert in aller Regel eine genaue Feststellung

der Lehre des Klageschutzrechts, wie sie sich dem
Fachmann auf Grund der durch die Beschreibung und die
Zeichnungen erlduterten Patentanspriiche darstellt.
Demgegeniiber hat das Berufungsgericht sich nur mit Teil-
aspekten der einander gegeniiberstehenden Ausfiihrungsformen
befaBt und auf die Feststellung der Funktionsverschieden-
heit einzelner Merkmale beschrdnkt. Es hat auBerdem

- zumindest im Tatbestand - den in dem seinerzeit noch
nicht rechtskraftig abgeschlossenen Nichtigkeitsverfahren
vom Bundespatentgericht gednderten Patentanspruch 1 und
nicht, wie dies geboten gewesen widre, den erteilten
Anspruch zugrunde gelegt.

Das Revisionsgericht vermag den Gegenstand des
Klageschutzrechts selbstdndig zu bestimmen und auszulegen.
Wie der erkennende Senat in seinem das vorliegende Klage-
patent betreffenden Urteil vom 30. Nevember 1978 - X ZR 32/76 -
ausgefiihrt hat, ist Gegenstand der Lehre des Klagepatents
nach dessen Anspruch 1 eine {berziehvorrichtung der im
Oberbegriff des Patentanspruchs genannten Art mit

(1) einer Fahrbahn zum Einfiihren der bepackten
Unterlage in die Uberziehstation;
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(2) Greifeinrichtungen zum Offnen und Ubver-
ziehen des flachgedriickt zugefiihrten
Schilauches, welche

(a) an einem Gestell,

(b) an zwei einander gegeniiberliegenden
Seiten des Schlauches quer zur Fahrbahn

angeordnet sind,

(c) von Transportbindern oder -ketten ge-
tragen werden,

(d) oberhalb des Stapels quer zur Fahrbahn-
richtung auseinander- und

(e) ldngs des Stapels abwirts-

beweglich sind;

(3) einer Einrichtung

(a) zum Abtrennen des ilber die beladene Palette
gezogenen Schlauchabschnitts oberhalb des
Verpackungsgutes und

(b) zum VerschlieBen des Schlauchabschnitts
unterhalb der Trennlinie.

2. Die Revision beanstandet weiterhin zu Recht,
daB das Berufungsgericht die Lehre des Klagepatents
nach dessen Anspruch 1 in mehrfacher Beziehung ein-
schriankend ausgelegt hat.

So entnimmt das Berufungsgericht dem Klagepatent
die Lehre, den Folienschlauch aufzuspannen, um ihn,
kontinuierlich weiterférdernd, ldngs eines Stapels
abwdrts zu bewegen. Das Bermifungsgericht will damit
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offenbar zum Ausdruck bringen, daBl es sich bei der
Offnung des Schlauches und dem anschlieBenden Abwirts-
bewegen desselben um einen einheitlichen Vorgang
handelt, den es anschlieflend dahin erldutert, daB die
auseinanderbeweglichen und die abwidrtsbeweglichen
Greifeinrichtungen "gleichzeitig" arbeiten miiten.

Das Berufungsgericht stiitzt sich hierbei auf das
Gutachten des von ihm bestellten Sachverstidndigen

Prof. Dr. Warnecke, der ausgefiihrt hat, aus Anspruch 1
und den Patentzeichnungen ergebe sich, daB die Greif-
einrichtungen von Transportbdndern oder -~ketten getragen
seien, deren Bewegungsbahn sie folgten; infolgedessen
miiBten sie neben der Auseinanderbewegung gleichzeitig
eine Abwirtsbewegung ausfiihren. Bei seiner Anhdrung

vor dem Berufungsgericht hat der gerichtliche Sachver-
stdndige die Gleichzeitigkeit der Auseinander- und der
Abwirtsbewegung der Greifeinrichtungen zus&tzlich damit
begriindet, daB8 andernfalls der Folienschlauch zerstort
werde; ein getrenntes Arbeiten sei erst nach dem Ab-
trennen des Schlauches mdglich. Bei dieser Beurteilung,
der das Berufungsgericht gefolgt ist, hat der Sachver-
standige sich nicht an der dem Patentanspruch 1 zu ent-
nehmenden Lehre orientiert, sondern von vornherein das in
der Klagepatentschrift erlduterte Ausfiihrungsbeispiel,
wie es insbesondere in der Figur 1 der Patentzeichnung
dargestellt ist, seiner Auslegung zugrunde gelegt. Das
hat dazu gefiihrt, daB auch das Berufungsgericht die Lehre
des Patentanspruchs 1 nicht zundchst fiir sich betrachtet
und auszulegen versucht, sondern sie sogleich auf die
engere Lehre des Ausfihrungsbeispiels reduziert hat. Das
ist rechtsfehlerhaft. Grundlage des Patentschutzes ist
die im Patentanspruch 1 (Hauptanspruch) zum Ausdruck
kommende Lehre. Diese hat gegeniiber der Beschreibung und
den Patentzeichnungen, die lediglich zur Erlduterung der
Patentanspriiche heranzuziehen sind, den Vorrang. Es ist




- 12 -

deshalb in erster Linie zu priifen, welche Lehre der
Durchschnittsfachmann dem Hauptanspruch auf Grund

des ihm in der Klagepatentschrift mitgeteilten Standes
der Technik und seines allgemeinen Fachwissens zu ent-
nehmen vermag. Dieser Frage sind weder das Berufungs-
gericht noch der gerichtliche Sachverstdndige nachge-
gangen; das Berufungsgericht hat insbesondere nicht
gepriift, wie die einzelnen Merkmale des Patentanspruchs 1
des Klagepatents (siehe oben unter II 1 am Ende) an
dessen Anmeldetag von einem Durchschnittsfachmann verstanden
wurden.

Es ist auch rechtsfehlerhaft, daB das Berufungs-
gericht bei der Auslegung des Klagepatents von "zwei
Gruppen von Greifeinrichtungen" spricht, die erst Gegen-
stand des Anspruchs 2 sind, und daB es davon ausgeht,
die erste Gruppe der "Greifeinrichtungen" sei "an schrig
nach unten verlaufenden Transportbidndern angeordnet®" und
diene sowohl dem Offnen als auch dem Uberziehen des
Folienschlauches, wovon ebenfalls nichts im Patentanspruch 1
steht.

Ebenso ist die im Zusammenhang mit der Erdrterung
der Verletzung eines allgemeinen Erfindungsgedankens
des Klagepatents geduBerte Annahme des Berufungsgerichts
zu beurteilen, die Lehre des Klagepatents umfasse keine
Einrichtungen, die von innen auf den Folienschlauch
wirkten. Der Patentanspruch 1 sagt iiber die Angriffs-
punkte der Greifeinrichtungen nichts aus. Dementsprechend
hat der erkennende Senat in dem das Klagepatent betreffenden
Nichtigkeitsverfahren ausgefilhrt, da8 Beschridnkungen
dieser Art, beispielsweise auf die AuBenfldchen des Schlauch-
abschnittes, nicht gerechtfertigt sind, daB die Patent-
schrift es vielmehr mit Recht offen 1d48t, an welchen Stellen



- A -

des Schlauchabschnitts die Angriffspunkte vorzusehen
sind, ob nur von aufSien und nur im Abstand vom unteren
Rand oder auBerdem auch von innen und auch am unteren
Rand. Diese Einzelheiten miissen im Rahmen der dem
Klagepatent zugrunde liegenden Aufgabenstellung dem
Konnen des Durchschnittsfachmanns i{iberlassen bleiben.

3. Der Revision ist schlieflich im Ergebnis darin
beizupflichten, daf das Berufungsgericht sich auch
bei der Priifung der Verletzungsfrage von rechtlich
unzutreffenden Erwdgungen hat leiten lassen.

a) Die bloBe Feststellung des Berufungsgerichts, die
baulichen Unterschiede der beiden Vorrichtungen bedingten
einen andersartigen Funktionsablauf, trdgt die Verneinung
einer gegenstdndiglichen Benutzung des Klagepatents schon
deshaldb nicht, weil es, wie oben unter II 2 ausgefiihrt,
an einer rechtlich einwandfreien Feststellung darliber
fehlt, welche -~ durch das Ausfilhrungsbeispiel und die
Patentzeichnung nicht eingeengte - Lehre der Patent-
anspruch 1 des Klagepatents dem Durchschnittsfachmann
am Anmeldetag vermittelte.

b) Auch die weitere Frage, ob eine Verletzung des
Klagepatents durch Benutzung glatt dquivalenter Mittel
vorliegt, 1848t sich nicht mit der Begriindung des Berufungs-
gerichts verneinen, die angegriffene Vorrichtung sei in
ihrem konstruktiven Aufbau und in ihrer Wirkungsweise
anders gestaltet als die des Klagepatents, sie begniige
sich nicht mit einem bloBen Austausch gleichwertiger
Arbeitsmittel oder Verfahren, insbesondere fehle der fiir
das Klagepatent charakteristische Vorgang des gleichzeitigen
Offnens und Uberziehens der Folie, Diese Betrachtungsweise
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ist zu eng und wird den bei der Priifung der Aquivalenz
anzulegenden MaBstdben nicht gerecht. Das Berufungs-

gericht orientiert sich bei der Priifung der Aquivalenz-
frage allein an den konkreten konstruktiven und funktionalen
Unterschieden der einander gegeniiberstehenden Vorrichtungen
und glaubt, die Annahme einer Patentverletzung durch
Benutzung glatt dquivalenter Mittel offenbar schon

deshald ausschlieflen zu kdnnen, weil die konstruktiven

und funktionalen L&sungen der Vorrichtungen voneinander
abweichen, Das ist rechtlich nicht haltbar. Nach den

von dem erkennenden Senat entwickelten Grundsdtzen ist
glatte Aquivalenz im patentrechtlichen Sinne dann gegeben,
wenn bei den einander gegeniiberstehenden Ausfiihrungsformen
Aufgabe und technischer Erfolg - im vorliegenden Fall also
das beriihrungsfreie Aufbringen von Folienhauben auf Grof-
paletten in einem mechanisierten Durchlaufverfahren - gleich,
die zur Losung dieser Aufgabe und damit zur Erreichung

des gleichen Erfolges, der gleichen Wirkung verwendeten
Mittel aber verschieden sind; diese sind ungeachtet

ihrer konstruktiven oder funktionellen Abweichungen

glatt dquivalent, wenn der Durchschnittsfachmann sie

auf Grund seines Fachwissens und des Inhalts der Patent-
schrift einschliefllich des darin mitgeteilten Standes der
Technik zur Ldosung der gestellten Aufgabe und zur Erreichung
des gleichen Erfolges ohne weiteres auffinden konnte; unter
diesen Voraussetzungen erstreckt sich der gegenstédndliche
Schutz auch auf solche Ausfiihrungsformen, die in der Patent-
schrift nicht ausdriicklich angesprochen sind. Selbst wenn
daher der Vorgang des Offnens und {iberziehens der Folien-
haube bei der angegriffenen Ausfilhrungsform anders als nach
der Lehre des Patentanspruchs 1 des Klagepatents ablaufen
sollte und wenn den vom Berufungsgericht herausgestellten
begrifflichen Unterschieden zwischen den Merkmalen "Greifen"
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und "Uberziehen" (beim Klagepatent) und den Merkmalen
"Halten" und “Uberstiilpen" (bei der angegriffenen
Vorrichtung) Bedeutung im Sinne einer technisch unter-
schiedlichen Konstruktion und Funktion der beiden
Ausfiihrungsformen zukommen sollte, ergidbe sich daraus
noch nichts gegen die Annahme einer glatten patent-
rechtlichen Aquivalenz. Diese lieBe sich erst dann
verneinen, wenn festgestellt wiirde, daf8 der Durch-
schnittsfachmann die bei der angegriffenen Ausfiihrungs-
form verwendeten Mittel der Lehre des Klagepatents
nicht ohne weiteres entnehmen konnte.

c) Soweit das Berufungsgericht dariiber hinaus auch
die Verletzung eines allgemeinen Erfindungsgedankens des
Klagepatents verneint hat, braucht hierauf, soweit es
sich um die Geltendmachung eines Schutzes fir ein
allgemeines Losungsprinzip handelt, nicht eingegangen
zu werden, weil die Kligerinnen einen solchen Erfindungs-
gedanken in den Vorinstanzen nicht formuliert haben.

III. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen
Begriindung kann das angefochtene Urteil danach keinen
Bestand haben.

Eine abschlieBende Entscheidung in der Sache selbst
ist dem erkennenden Senat nicht mdglich. Insbesondere
dariiber, wie der Durchschnittsfachmann die Lehre des
Klagepatents nach dessen Anspruch 1 am Anmeldetag
verstand und ob die angegriffene Ausfiihrungsform unter Be-
riicksichtigung des Verstidndnisses des Durchschnittsfach-
manns in den Schutzbereich des Klagepatents eingreift,
bedarf es noch tatsdchlicher Feststellungen.
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IV. Bei der erneuten Verhandlung und Entscheidung
wird das Berufungsgericht sein Augenmerk nicht so sehr
auf die Verschiedenheiten der einander gegeniiberstehenden
Ausfiihrungsformen richten diirfen, als vielmehr in erster
Lirie auf deren Gemeinsamkeiten abstellen miissen.

1. Sofern das Berufungsgericht auch nach erneuter
Priifung zu dem Ergebnis gelangen sollte, daB eine
identische Benutzung des Klagepatents durch die Aus-
fihrungsform der Beklagten nicht vorliegt, wird es
unter Beriicksichtigung der oben dargelegten Grundsitze
zur Frage der Aquivalenz zu priifen haben, ob der Durch-
schnittsfachmann ohne weiteres in der Lage war zu er-
kennen, dafl die dem Klagepatent zugrunde liegende Auf-
gabe, das berihrungsfreie Aufbringen von Folienhauben
auf GroBpaletten in einem Durchlaufverfahren zu
mechanisieren, auch mit den konstruktiven und funktionalen
Mitteln der angegriffenen Ausfiihrungsform gelost werden
konne.

Sollte sich bei der weiteren Priifung ergeben, daB die
mit der Lehre des Klagepatents angestrebten Wirkungen von
der Vorrichtung der Beklagten nicht in vollem Umfang
erreicht werden, daB diese die patentgemdBe Aufgabe
vielmehr nur mit einem geringeren Erfolg 16sen, dann
stellt sich die Frage der unvollkommenen Benutzung des
Klagepatents. Eine solche liegt nach den von der Recht~
sprechung entwickelten Grundsdtzen vor, wenn alle Merk-
male der Erfindung - wenn auch in einer abgewandelten
Form -~ noch in einem praktisch erheblichen MaBSe benutzt
werden, der durch das Patent angestrebte Erfolg aber nicht
in vollem, sondern nur in einem wesentlichen Umfang er-
reicht wird, wobei die Wirkungen besser oder schlechter,
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aber auch teils besser und teils schlechter sein kénnen.
Bei der hierauf 2zu richtenden Priifung kann sich ergeben,
daB der cem Klagepatent zugrunde liegende Erfindungs-
gedanke von der angegriffenen Ausfiilhrung der Beklagten
nicat aufgegeben, sondern sinnvoll weiterentwickelt

worden ist. Eine solche Weiterentwicklung, die ihrer

Art nach von den Mitteln des Klagepatents Gebrauch

macht, wiirde selbst dann eine Patentverletzung nicht
ausschlieBen, wenn sie nicht ohne erfinderisches

Zutun méglich gewesen sein sollte (vgl. BGH GRUR 1977,

654, 656 - Absetzwagen III unter Hinweis auf BGH GRUR 1975,
484, 486 ~ Etikettiergeridt). Hieraus folgt weiter, das
selbst dann, wenn die angegriffene Vorrichtung der
Beklagten, wie das Berufungsgericht angenommen hat,

(auch) unter den Erfindungsgedanken der eigenen Patente
der Beklagten fdllt, eine Verletzung des Klagepatents
gleichwohl méglich ist. In einem solchen Fall wédren die
eigenen Patente der Beklagten als vom Klagepatent
abhdngige Schutzrechte anzusehen, die nicht ohne gleich-
zeitige Verletzung des Klagepatents benutzt werden kdnnten.

2. Sollte das Berufungsgericht bei seiner Priifung
zu dem Ergebnis kommen, daB8 der Fachmann zu der ange-
griffenen Ausfilhrungsform zwar nicht ohne weiteres, sondern
erst auf Grund ndherer - allerdings nicht erfinderischer -
{lberlegungen gelangen konnte, so kommt eine Verletzung
des Klagepatents unter dem Gesichtspunkt des Gebrauch-
machens von einem die angegriffene (nicht-glatt dquivalente)
Ausfilhrungsform umfassenden allgemeinen Erfindungsgedanken
in Betracht. In diesem Falle wird die Priifung auch darauf
zu erstrecken sein, ob dieser Erfindungsgedanke am An-
meldetag des Klagepatents gegeniiber dem Stand der Technik
die Vorraussetzungen der Patentfdhigkeit, insbesondere die
der erforderlichen Erfindungshdhe aufwies.
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Die gleiche Priifung wdre auch geboten, wenn die
Kldgerinnen im weiteren Verlauf des Verfahrens einen
allgemeinen Erfindungsgedanken geltend machen sollten,
wie sie ihn in der Revisionsinstanz mit Schriftsatz
vom 15. Juni 1979 auf Seite 21 formuliert haben. Ein
derart (abstrakt) formulierter allgemeiner Erfindungs-
gedanke widre weiterhin darauf zu priifen, ob er am An-
meldetag des Klagepatents aus den Patentanspriichen her-
leitbar und in der Patentschrift offenbart war (vgl.
BGH GRUR 1972, 538, 540 - Parkeinrichtung; 1960, 483,
486 - Polsterformkdrper; 1957, 20, 22 - Leitbleche).

V. Da der Ausgang des Rechtsstreits noch ungewifl
ist, ist dem Berufungsgericht auch die Entscheidung
Uber die Kosten der Revision iibertragen worden.

Ballhaus Windisch Hesse
BrodeBler von Albert
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