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PatG 1981 § 3 Abs. 1; ZPO § 68, § 69

- Schere -

1. Die Hinterlegung eines Exemplars des Musters nach § 7
Abs. 1 GeschmMG 1876 macht den als Geschmacksmuster hin-
terlegten Gegenstand von dem Zeitpunkt an der Offent-
lichkeit zugdnglich, zu dem es nach § 11 Satz 1 GeschmMG
1876 jedermann gestattet ist, von dem Muster Einsicht zu

nehmen.

2. Eine Geschmacksmusterhinterlegung offenbart im Sinn von
§ 3 Abs. 1 PatG oder Art. 54 Abs. 1, 2 EPU jedenfalls
das nicht, was erst durch solche Untersuchungen am hin-
terlegten Gegenstand erkannt werden kann, bei denen die
Gefahr einer Verdnderung dieses Gegenstands besteht, die
aber nicht erforderlich sind, um einen ausreichenden &s-

thetischen Eindruck von dem Gegenstand zu gewinnen.

3. Wer im Patentnichtigkeitsverfahren dem Rechtsstreit auf
Seiten des Kldgers beitritt, weil er vom Patentinhaber
als Patentverletzer in Anspruch genommen wird, ist ein-

facher, nicht streitgentssischer Nebenintervenient.

BGH, Urt. v. 30. September 1997 - X ZR 85/94 - Bundespatentgericht



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die

miindliche Verhandlung vom 30. September 1997 durch den Vor-

sitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt,

Dr. Melullis, Scharen und Keukenschrijver

fir Recht erkannt:

i

W

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des
1. Senats (Nichtigkeitssenats I) des Bundespatent-

gerichts vom 25. Januar 1994 abgedndert.

Das deutsche Patent 32 32 145 wird unter Abweisung
der weitergehenden Klage und unter Zuriickweisung
der weitergehenden Berufung dadurch teilweise fiir

nichtig erkldrt, daB

1. in Patentanspruch 1 das Merkmal d) des kenn-

zeichnenden Teils folgende Fassung erhdlt:

"d) die Auflaufkurve (17) ist die konzentrisch
zum Gewerbezapfen verlaufende Scheitellinie
einer Hohlen (15) auf der Breitfl&dche des

stdhlernen Scherenblattes (5),"

2. Patentanspruch 2 auf den so gednderten Patentan-

spruch 1 riickbezogen wird,
3. die Rilickbeziehung des Patentanspruchs 3 auf Pa-

tentanspruch 1 in der Fassung des erteilten Pa-
tents bestehen bleibt.
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II.

vVon den durch die Nebeninterventionen verursachten
Kosten tréagt die Beklagte je 1/10, im iibrigen tra-

gen sie die Nebenintervenientinnen selbst.

Von den Kosten des Rechtsstreits im {ibrigen tragen
die Kldgerin 9/10 und die Beklagte 1/10.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am
30. August 1982 angemeldeten deutschen Patents 32 32 145
(Streitpatents), das eine "Schere" betrifft und drei Pa-

tentanspriiche umfaB3t, die folgenden Wortlaut haben:

"1l. Aus unterem und oberem Scherenbeck (1, 2) beste-
hende Schere, bei welcher jedes Scherenbeck (1, 2)
aus einem den Schneidenbereich bildenden stdhler-
nen Scherenblatt (5) und aus einem Halm (4) und
Scherenauge (3) bildenden Abschnitt aus Kunststoff
besteht, welche beiden Scherenbecke (1, 2) durch
einen Gewerbezapfen verbunden sind, der sich im
Uberlappungsbereich von Stahl und Kunststoff be-
findet und dem eine Auflaufkurve (17) (Halbmond)
benachbart ist, die mit der Kante einer etwa
rechtwinklig stehenden Stirnfldche (F) des stah-
lernen Scherenblattes (5) zusammenf&llt, und ge-
geniilber welcher die Flache (18) des Zwischens der
RKunststoffummantelung zurilickspringend angeordnet
ist, gekennzeichnet durch

nachstehende Merkmale:

a) Der Kunststoff ist dem stdhlernen Bereich des

Scherenblattes (5) angespritzt,

b) die Uberlappung von Stahl und Kunststoff er-
streckt sich scherenspitzenseitig nur bis kurz

iber die Gewerbezapfen-Bohrung (9, 10) hinaus,



c) der stdhlerne Bereich des Scherenblattes (5)
setzt sich im Halmabschnitt (6) vom Kunststoff

ummantelt, etwa bis zum Scherenauge (3) fort,

d) die Auflaufkurve (17) ist die Scheitellinie ei-
ner Hohlen (15) auf der Breitfldche des stah-

lernen Scherenblattes (5),

e) die Kunststoffummantelung schlief3t sich unmit-

telbar (fugenlos) an die Stirnfl&dche (F) an,

f) der Schraubenkopf (11') des Gewerbezapfens (11)
reicht bis in eine Versenkung (19) des st&dhler-

nen Scherenblattes (5),

g) scherenspitzenseitig des Gewerbezapfens (11)
ist ein angespritzter Niet (12) vorgesehen, der
verankernd ein Loch (13) des Scherenblattes (5)

durchsetzt.

Schere nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daB die Flache (18) der Kunststoff-Ummantelung im
stumpfen Winkel zur Fladche des Hohlens (15) zu-

riickspringend verlduft.

Schere nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daB sich das Schraubenende des Gewerbezapfens (11)
in einer Bohrung (20) der Kunststoff-Ummantelung

gegen Selbstlosen verdrehsicher festschneidet.™



Die Kl&dgerin und die Nebenintervenientinnen haben gel-
tend gemacht, daB der Gegenstand des Streitpatents gegen-
iiber dem Stand der Technik, wie ihn neben den deutschen
Auslegeschriften 23 03 739 und 26 24 280 insbesondere beim
Amtsgericht Solingen unter den Aktenzeichen 5 MR 9210 und
5 MR 9260 hinterlegte Geschmacksmuster bildeten, nicht pa-
tentfdhig sei. Die Beklagte ist dem entgegengetreten und
hat insbesondere auch einen eigenstdndigen erfinderischen
Gehalt des Patentanspruchs 3 geltend gemacht. Das Bundespa-
tentgericht hat das Streitpatent fiir nichtig erkldrt. Gegen
seine Entscheidung richtet sich die Berufung der Beklagten,
mit der diese ihren Antrag auf Klageabweisung weiterver-
folgt; hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit einer
durch Einfiigung der Worte "konzentrisch zum Gewerbezapfen
verlaufende" vor dem Wort "Scheitellinie" in Merkmal d) des
kennzeichnenden Teils gednderten Fassung des Patentan-
spruchs 1. Die Kl&gerin und die Nebenintervenientinnen ver-
teidigen das angegriffene Urteil und treten auch der hilfs-
weise verteidigten Fassung des Patentanspruchs 1 entgegen.
Sie stiitzen sich weiter auf die deutsche Offenlegungs-
schrift 23 31 770 sowie auf die von der Beklagten nicht in
Zweifel gezogene Vorbenutzung einer Schere des Typs
"Schneidteufel”.

Professor Dr.-Ing. R. Koller, Leiter des Institutes
fiir Allgemeine Konstruktionstechnik des Maschinenbaues der
Rheinisch-Westfdlischen Technischen Hochschule Aachen, hat
im Auftrag des Senats zwel Gutachten sowie mehrere Nachtra-
ge erstellt und diese in der mindlichen Verhandlung ergdnzt

und erliutert.



Entscheidungsqgriinde:

Die zuldssige Berufung fiihrt zur Abdnderung des ange-
fochtenen Urteils und teilweisen Nichtigerkl&rung des
Streitpatents durch Anderung seines Patentanspruchs 1 nach
MaBgabe der hilfsweise verteidigten Fassung und Riickbezie-
hung des Patentanspruchs 2, der keinen eigenstandigen er-
finderischen Gehalt aufweist, auf den so gednderten Patent-
anspruch 1. Dagegen hat Patentanspruch 3 in Riickbeziehung
auf Patentanspruch 1 in der Fassung des erteilten Patents
weiterhin Bestand. Im {ibrigen waren die Klage abzuweisen
und die Berufung zurlickzuweisen. Der Senat kann nicht fest-
stellen, daB der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der
mangelnden Patentfahigkeit (§ 22 Abs. 1, § 21 Abs. 1 Nr. 1,
§§ 1-5 PatG) insoweit vorliegt; dies gilt auch fiir den
durch Patentanspruch 3 in Rlickbeziehung auf Patentan-
spruch 1 in der Fassung des erteilten Patents geschiitzten

Gegenstand.

I. Das Streitpatent betrifft eine Schere an sich be-
kannter Bauart. Der Aufbau einer herkémmlichen Schere und
die dabei verwendeten Begriffe werden aus der nachfolgend
wiedergegebenen, von der Beklagten vorgelegten Zeichnung
deutlich.






Die Schere besteht demnach im wesentlichen aus zwei
Teilen, den Scherenbecken (Oberbeck und Unterbeck), die
durch ein Verbindungsmittel wie eine Schraube oder einen
Zapfen, das zugleich die Drehachse der Scherenbecke bildet,
drehbar miteinander verbunden sind. Die Scherenbecken wei-
sen ein Blatt, ein Gewerbe, den Halm und das Auge auf. Die
Gesamtoberfldche von Scherenbecken setzt sich aus einer
Vielzahl von Teiloberfldchen zusammen, die unregelmdBig ge-
formt sind. Wie der gerichtliche Sachverstdndige ausgefiihrt
hat, ist die Erzeugung dieser Oberfladchen bei Ganzstahl-
scheren relativ zeit- und kostenaufwendig, deshalb ist man
bemiiht, moéglichst viele Teiloberfldchen mittels Kunst-
stoffspritzguBl zu erzeugen. Der gerichtliche Sachverstandi-
ge hat weiter darauf hingewiesen, dafB Kunststoff auch des-
halb vorteilhaft sei, weil er sich angenehmer anfasse als
Stahl.

Das Streitpatent geht, ohne konkret einen bestimmten
Stand der Technik anzugeben, von derartigen bekannten Sche-
ren, insbesondere von Vollstahlscheren, aus, gibt aber auch
Scheren mit Kunststoffhalmen als bekannt an. Nach den Anga-
ben iiber die Aufgabe in der Beschreibung des Streitpatents,
die allerdings nicht frei von Losungsansdtzen sind, soll
eine einfach herzustellende und stabil gebaute Schere zur
Verfiigung gestellt werden, die leistungsmdBig (hinsichtlich
Zug und Drall) Vollstahlscheren entspricht. Die Beschrei-
bung des Streitpatents fithrt insoweit weiter aus, daB die
Schere hinsichtlich des Halbmonds verbessert sein solle.
Der gerichtliche Sachverstdndige hat hieraus als Ziel der
Erfindung abgeleitet, das Andruckverhalten der durch das
Schneidgut geringfiigig auseinandergedriickten beiden

Schneidkanten durch konstruktive MaBnahmen an der Schere 2zu
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verbessern, so daB weniger manuelle Druckkraft aufgebracht

werden mul3.

Hierzu lehrt Patentanspruch 1 des Streitpatents nach
der von der Nichtigkeitskl&dgerin vorgeschlagenen, von der
Beklagten nicht beanstandeten, vom Bundespatentgericht und
vom gerichtlichen Sachverstandigen zugrunde gelegten Merk-
malsaufgliederung, von der abzugehen fir den Senat kein An-

laB3 besteht, eine Schere mit folgenden Merkmalen:

(1) Die Schere besteht aus einem unteren und einem

oberen Scherenbeck,

(2) jedes Scherenbeck besteht aus

(3) einem den Schneidenbereich bildenden stdhlernen
Scherenblatt und

(4) einem Halm und Scherenauge bildenden Abschnitt

aus Kunststoff,

(5) die Scherenbecke sind durch einen Gewerbezapfen

gelenkig verbunden,

(6) der Gewerbezapfen befindet sich im Uberlappungs-

bereich von Stahl und Kunststoff,

(7) dem Gewerbezapfen ist eine Auflaufkurve (Halb-

mond) benachbart,

(8) die Auflaufkurve f&dllt mit der Kante einer etwa
rechtwinklig stehenden Stirnfldche des stdhlernen

Scherenblatts zusammen,



(9) gegeniiber der Kante ist die Fladche des Zwischens
der Kunststoffummantelung zurlickspringend ange-

ordnet,

(10) der Kunststoff ist dem stdhlernen Bereich des

Scherenblatts angespritzt,

(11) die Uberlappung von Stahl und Kunststoff er-
streckt sich scherenspitzenseitig nur bis kurz

iber die Gewerbezapfenbohrung hinaus,

(12) der stahlerne Bereich des Scherenblatts setzt
sich im Halmabschnitt, vom Kunststoff ummantelt,

etwa bis zum Scherenauge fort,

(13) die Auflaufkurve ist die Scheitellinie einer Hoh-
len auf der Breitflidche des stdhlernen Scheren-
blatts,

(14) die Kunststoffummantelung schlief3it sich unmittel-

bar (fugenlos) an die Stirnflache an,

(15) der Schraubenkopf des Gewerbezapfens reicht bis

in eine Versenkung des stdhlernen Scherenblatts,

(16) scherenspitzenseitig vom Gewerbezapfen ist ein
angespritzter Niet vorgesehen, der verankernd ein
Loch des Scherenblatts durchsetzt.

Die patentgemdfBe Schere weist somit folgende Charakte-

ristika auf:
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a) beide Scherenbecke (Merkmale 1, 2) bestehen jeweils

zum Teil aus Stahl und zum Teil aus Kunststoff, wo-

bei Halm und Auge aus Kunststoff gefertigt sind
(Merkmale 3, 4),

aa) der Kunststoff ist angespritzt (Merkmal 10),

bb) Kunststoff und Stahl iberlappen sich (Merk-

b) ein

mal

aa)

mal 11), wobei

aaa)

bbb)

ccc)

ddd)

der stidhlerne Bereich sich im Halmab-
schnitt vom Kunststoff ummantelt etwa bis

zum Scherenauge fortsetzt (Merkmal 12),

sich die Uberlappung scherenspitzenseitig
in bestimmtem Umfang erstreckt (Merk-
mal 11),

die RKunststoffummantelung im Bereich des
Zwischens in bestimmter Weise zurilicksprin-

gend angeordnet ist (Merkmal 9) und

sich fugenlos an die Stirnfladche des stah-
lernen Scherenblatts anschlie3t (Merk-
mal 14);

Gewerbezapfen verbindet die Scherenbecke (Merk-

3),

er befindet sich im Uberlappungsbereich von
Stahl und Kunststoff (Merkmal 6),
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bb) der Schraubenkopf des Gewerbezapfens reicht bis
in eine Versenkung des stdhlernen Scherenblatts

(Merkmal 15);

c) eine Auflaufkurve

aa) ist dem Gewerbezapfen benachbart (Merkmal 7),

bb) f&dllt mit der Kante einer etwa rechtwinklig
stehenden Stirnflidche des stdhlernen Scheren-

blatts zusammen (Merkmal 8),

cc) ist die Scheitellinie einer Hohlen auf der
Breitfldche des stdhlernen Scherenblatts (Merk-
mal 13);

d) scherenspitzenseitig vom Gewerbezapfen ist ein an-
gespritzter Niet vorgesehen, der verankernd ein
Loch des Scherenblatts durchsetzt (Merkmal 16).

Ein Ausfiihrungsbeispiel zeigen die nachstehend wieder-
gegebenen Figuren 1, 2, 4, 4a und 5 der Zeichnungen des

Streitpatents.
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Der gerichtliche Sachverstdndige hat darauf hingewie-
sen, dafB3 der Fachmann den Begriff "zurlickspringend" in
Merkmal 9 anhand des Offenbarungsgehalts der Zeichnungen

(Fig. 4, 5) als "geneigt" verstehen wird.

Wie der gerichtliche Sachverstidndige iiberzeugend aus-
gefithrt hat, dient die Auflaufkurve dazu, die Krdfte zum
Andriicken der beiden Schneidkanten selbsttdtig zu erzeugen,
so dafB3 der Benutzer nur noch die Schneidkrédfte in die Sche-
re einbringen muB3. Hierzu werde auf die zwischen "Zwischen"
und "Gewerbezapfen" befindlichen Innenfldchen der Scheren-
bldtter eine "halbmondformig", d.h. sichelfdrmig ausgedehn-
te, bergriickendhnlich erhthte Teiloberfldche aufgebracht,
die bei Betadtigung der Schere eine Kraft senkrecht zu den
Innenfldchen erzeugt und dadurch ein wdhrend des Schneid-
vorgangs andauerndes Anliegen der Schneidkanten (Wate) be-

wirkt.

Die nach der Lehre des Streitpatents vorgesehene Auf-
laufkurve (Bezugszeichen 17 in den Zeichnungen) weist eine
besondere Ausbildung zundchst dadurch auf, daB sie eine
Kante der Stirnfldche des stdhlernen Scherenblatts nutzt
(Merkmal 8). Der gerichtliche Sachverstdndige hat dies in

der miindlichen Verhandlung als ungewShnlich bezeichnet.

Die Auflaufkurven der Schere nach dem Streitpatent
entstehen dadurch, dall man eine Teiloberfldche des Hohlens,
d.h. des konkav ausgebildeten Teils des Scherenbecks, sowie
durch Ausstanzen eine weitere, dazu etwa senkrecht stehende
Teiloberflache, die Stirnflache (F), erzeugt, und die dabei
entstehende, durch diese beiden Flachen gebildete Kante als
Auflaufkurve nutzt. Dies hat den Vorteil einer exakt defi-

nierten Lage der Auflaufkurve, daneben aber auch den einer



einfachen Herstellung und bietet giinstige AnschluBméglich-
keiten fir die benachbarten Kunststoffteile. Dabei wird in
Kauf genommen, daB die konkave Wolbung des Hohlens den Ver-
lauf der Auflaufkurve beeinflufBt, was sich aber glinstig auf
die Stabilitdt der Schere auswirken kann, weil es hierdurch
moglich ist, eine nahezu ideale Auflage zu schaffen. Die
Kante kann dabei ndmlich r&dumlich so gekriimmt sein, daB sie
sich mit der gleichartigen Kante des anderen Becks, die
ebenfalls als Auflaufkurve wirkt, in zwei Punkten beriihrt
und zusammen mit dem dritten Beriihrpunkt, dem Schnittpunkt
der beiden Schneidkanten, eine Dreipunktauflage der beiden
Scherenblédtter bildet. Die Breitfladche des stdhlernen Sche-
renblatts ist eine (einzige) hohl, d.h. konkav geformte
Teiloberfldche mit einer Scheitellinie. Die Scheitellinie
bildet die Auflaufkurve. Der Sachverstadndige fihrt hierzu
iiberzeugend aus, daB eine aus nur einer Hohlfldche beste-
hende Breitfldche nur eine Scheitellinie besitzen kénne und
daBl diese nur die Kante der einen Hohlfliche sein kénne;
damit konne die Scheitellinie nur die aus der Stirnfl&che
(F) und der Hohlen gebildete Kante sein. Aus den Merkma-
len 8 und 13 des Patentanspruchs 1 des Streitpatets folgt
demnach, was auch der gerichtliche Sachverstdndige bei sei-
ner miindlichen Anhorung bestdtigt hat, daB der Hohlen bis
zur Kante (17) verlaufen muB. Die Auflaufkurve ist damit
einerseits (anndhernd) linienfdrmig und zum anderen aus ih-
rer Ubereinstimmung mit der Kante und aus ihrer Relativlage
zum Hohlen bestimmt. Wieweit und in welchen Ebenen die Auf-
laufkurve raumlich gekriimmt ist, h&dngt dabei zum einen von
der konkaven Ausbildung des Hohlens ab, zum anderen aber
auch vom geradlinigen oder gekriimmten Verlauf der Kante, zu
dem Patentanspruch 1 des Streitpatents in der Fassung des
erteilten Patents keine Aussage trifft; die Kante kann dem-

nach sowohl geradlinig verlaufen als auch gekrimmt und ins-
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besondere zylinderformig gekriimmt sein, wie es die Figu-
ren 2 und 4a zeigen, worauf der unter Schutz gestellte Ge-
genstand aber nicht beschradnkt ist. Auch der Hohlen selbst
kann dabei zylinder- oder torusfdrmig ausgebildet sein, wie
der gerichtliche Sachverstdndige bei seiner Anh6rung klar-
gestellt hat. Das Streitpatent beschrdnkt sich damit nicht
auf eine Lehre, Kanten mit dreidimensionalem Verlauf als

Auflauffldchen zu verwenden.

ITI. Die Schere nach Patentanspruch 1 des Streitpatents
ist neu, was auch die Kldgerin und die Nebenintervenientin-
nen nicht in Abrede stellen. Der gesamte druckschriftliche
Stand der Technik kommt dem Gegenstand des Patentan-
spruchs 1 des Streitpatents jedenfalls nicht ndher als der
durch die hinterlegten Geschmacksmuster dem Fachmann offen-
barte Gegenstand. Der Senat folgt insoweit den iiberzeugen-
den und von den Parteien nicht infrage gestellten Ausfiih-

rungen des gerichtlichen Sachverstédndigen.

Die nach dem vom dem 1. Juli 1988 geltenden Recht beim
Amtsgericht Solingen als Geschmacksmuster unter dem Akten-
zeichen 5 MR 9210 hinterlegte Schere rechnet zum Stand der
Technik im Sinne des § 3 Abs. 1 PatG. Die Hinterlegung ei-
nes Exemplars des Musters nach § 7 Abs. 1 GeschmMG 1876
macht den als Geschmacksmuster hinterlegten Gegenstand von
dem Zeitpunkt an der Offentlichkeit zuginglich, zu dem es
nach § 11 Satz 1 GeschmMG 1876 jedermann gestattet ist, von
dem Muster Einsicht zu nehmen. Dies war, wie das Bundespa-
tentgericht zutreffend ausgefiihrt hat, auf Grund der auf
Antrag der Hinterlegerin des Musters erfolgten Offnung des
hinterlegten versiegelten Umschlags am 1. Mdrz 1982 und da-
mit vor dem fiir den Altersrang des Streitpatents maBgebli-

chen Zeitpunkt der Fall. DafB die Entsiegelung nicht verof-
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fentlicht wird, steht der 6ffentlichen Zugdnglichkeit nicht
entgegen (vgl. fiir einen vergleichbaren Fall - Eintragung
im Patentregister des italienischen Patentamts - Senat,
Urt. v. 4.3.1971 - X ZR 7/68, GRUR 1971, 304 - Tragplatte).
Die hinterlegte Schere rechnet damit jedenfalls mit den
Merkmalen zum Stand der Technik, die ihr durch bloBen Au-
genschein zu entnehmen waren. Dies war, wie der gerichtli-
che Sachverstédndige ausgefiihrt hat, hinsichtlich der Merk-
male 1 bis 7, 9 bis 11 und 14 der Fall. Die hinterlegte
Schere weist dariiber hinaus, was von den Beteiligten nicht
in Zweifel gezogen wird, mit Ausnahme des Merkmals (15) ob-
jektiv aber auch alle weiteren Merkmale des Patentan-
spruchs 1 des Streitpatents auf. Gleiches gilt fiir die
ebenfalls zum Stand der Technik rechnende baudhnliche Sche-
re, die die Beklagte unter dem Aktenzeichen 5 MR 9260 beim
Amtsgericht Solingen als Muster hinterlegt hat. DaB Merk-
mal 15 nicht verwirklicht ist, begriindet jeweils bereits

die Neuheit.

Die von der Nichtigkeitskl&dgerin noch in das Verfah-
ren eingefiilhrten Scheren vom Typ "Schneidteufel", deren
Vorbenutzung vor dem Anmeldetag nicht im Streit steht, of-
fenbaren jedenfalls nicht die Merkmale 6, 9 bis 11 sowie 14

bis 16 und sind damit ebenfalls nicht neuheitsschadlich.

III. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streit-
patents in seiner erteilten Fassung ergab sich fiir den
Fachmann, als den der Senat nach der Erdrterung in der
miindlichen Verhandlung einen erfahrenen Schlosser- oder Me-
chanikermeister, Techniker oder Fachhochschulingenieur an-
sieht, in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik; es
bedurfte somit keiner erfinderischen T&dtigkeit, um zu ihm

zu gelangen (§ 4 PatG). Dabei ist nach der Befragung des
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Sachverstadndigen ohne weiteres davon auszugehen, daB ein
Gegenstand, der iiber die durch die als Geschmacksmuster
hinterlegten Scheren in Kombination vorbekannten Merkmale 1
bis 7, 9 bis 11 und 14 hinaus weiter die Merkmale 12, 15
und 16 aufweist, fiir den Fachmann durch den Stand der Tech-
nik nahegelegt ist, da eine solche Kombination im Rahmen
der konstruktiven Fadhigkeiten des Fachmanns liegt; auch die
Beklagte stellt dies nicht ernsthaft in Abrede.

Merkmal 8 ist fir sich durch die "Schneidteufel"-
Scheren vorbekannt. Bei diesen Scheren ist das stdhlerne
Blatt im Bereich des Zwischens durch eine gerade Kante be-
grenzt, die aus dem Blatt und einer etwa rechtwinklig zu
diesem stehenden Stirnfladche gebildet wird; diese Kante
wirkt als Auflaufkurve. DaB3 es sich bei diesen Scheren um
eine einfache, billige Ausfithrung handelt und daB das Merk-
mal dort, wie der gerichtliche Sachverstidndige bei seiner
Anhorung aufgezeigt hat, nicht besonders exakt ausgebildet
ist, weil auch andere Teile des Scherenblatts teilweise zu-
sdtzlich wie eine Auflaufkurve wirken mégen, &ndert an der

Vorbekanntheit nichts.

Die miindliche Verhandlung hat dariiber hinaus aufgrund
der unwidersprochen gebliebenen Ausfiihrungen des gerichtli-
chen Sachverstédndigen ergeben, daB auch das Merkmal 13
durch die "Schneidteufel"-Scheren vorbekannt ist. Bei die-
sen ist nadmlich das Scherenblatt insgesamt bis zur Kante
als Hohlen ausgebildet, der lediglich eine zus&dtzliche Mul-
de aufweist. Wo das Scherenblatt von der Kante geschnitten
wird, liegt die Scheitellinie des Hohlens auf der Breitfla-
che des Scherenblatts und diese Scheitellinie f&dllt wieder-

um mit der Auflaufkurve zusammen.
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Einer Ubertragung der Ausbildung der Auflaufkurve,
wie sie die "Schneidteufel"-Scheren zeigen und wie sie dem
Fachmann geldufig war, auf Scheren mit den Merkmalen 1 bis
7, 9 bis 12 und 14 bis 16 lag im Rahmen des Fachkonnens des
Fachmanns und war letztlich in sein Belieben gestellt. Eine
besondere kombinatorische Wirkung mit den iibrigen Merkmalen
trat dabei nicht ein. Damit fehlt es hinsichtlich dieses

Gegenstands an einer erfinderischen Leistung.

IV. Dagegen kann der Senat nicht feststellen, daB
sich der Gegenstand des Patentanspruchs 3 des Streitpatents
in Riickbeziehung auf Patentanspruch 1 des Streitpatents in
seiner erteilten Fassung fiir den Fachmann in naheliegender
Weise aus dem Stand der Technik ergab. Diese MafBnahme ist
auch bei den als Geschmacksmuster hinterlegten Scheren ver-
wirklicht, dort aber mit bloBem Auge und ohne Demontage
nicht zu erkennen. Fiir den Offenbarungsgehalt dieser Sche-
ren kann unter den hier vorliegenden besonderen Umst&dnden
eingeschrankter offentlicher Zuganglichkeit nicht all das
herangezogen werden, was als Information in ihnen verkor-
pert ist. Offenbart ist vielmehr in einem solchen Fall nur
das, was fir den Fachmann durch den hinterlegten Gegen-
stand, so, wie er ihm durch die Hinterlegung zugdnglich ge-
macht wird, erschlossen wird. Zum Stand der Technik im Sin-
ne des § 3 PatG rechnen nur die Kenntnisse, die der Offent-
lichkeit zugédnglich gemacht worden sind. Bei frei verfiigba-
ren, insbesondere im Handel befindlichen Gegenstédnden wird
regelmdBig, jedenfalls aber, soweit eine MOglichkeit fiir
eine Untersuchung besteht, die gesamte in dem Gegenstand
enthaltene Information vermittelt. Aus besonderen Umst&dnden
konnen sich jedoch erhebliche Einschrankungen ergeben; das
gilt etwa dann, wenn der Gegenstand lediglich aus einem ge-

wissen Abstand besichtigt werden kann (vgl. Senat, Urt. v.
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5.6.1997 - X ZR 139/95 - Leiterplattennutzen, zur Verof-
fentlichung bestimmt; EPA T 952/91 ABl. EPA 1995, 755

- Vorbenutzung; vgl. auch BGH, Beschl. v. 20.1.1956

- I ZR 153/55, GRUR 1956, 208 - Spitzenhandschuh). Ist die
in dem Gegenstand verkorperte technische Lehre durch blofBen
Augenschein nicht zu erkennen, liegt Zugdnglichkeit im Sin-
ne des § 3 Abs. 1 PatG wie schon nach frilherem Recht nur
vor, wenn die nicht zu fern liegende M6glichkeit bestand,
daB andere Fachkundige eine die technische Lehre enthiillen-
de ndhere Untersuchung des Gegenstands vornehmen (Senat,
Urt. v. 29.10.1968 - X ZR 84/67, Liedl 1967/68, 508, 520
Pfennigabsatz 02; vgl. Senat, Urt. v. 19.12.1985

X ZR 53/83, BGH GRUR 1986, 372 - Thrombozytenzdhlung; EPA
G 1/92 AB1. EPA 1993, 277 = GRUR Int. 1993, 698

O0ffentliche Zugédnglichkeit; vgl. auch RG, Urt. v.
24.1.1914 - T 212/13, B1PMZ 1914, 276 - Wagenrad; EPA

T 461/88 ABl. EPA 1993, 295 = GRUR 1993, 689 - Mikrochip),

oder wenn diese, was vorliegend nicht in Betracht kommt,

erlautert wurde (vgl. Senat, Beschl. v. 5.3.1996

- X ZB 13/92, GRUR 1996, 747 - Lichtbogen-Plasma-Beschich-
tungssystem). Auch fir den Fall, daBB der Gegenstand ledig-
lich als Muster oder Modell hinterlegt ist, kann nicht die
gesamte in dem Gegenstand verk&rperte Information ohne
Riicksicht darauf, mit welcher Miihe und mit welchem Aufwand
sie sich erschlieBt, als der Offentlichkeit zugidnglich ge-
macht angesehen werden. Zu beriicksichtigen ist danach zu-
ndchst, daB die Geschmacksmusterhinterlegung dem Schutz &ds-
thetischer Formschopfungen dient und daB Interessenten re-
gelmdBig Einsicht nehmen werden, um die &dsthetische Formge-
staltung zur Kenntnis zu nehmen; dies schliefBt allerdings
eine Heranziehung als Geschmacksmuster hinterlegter Gegen-
stdnde bei der Beurteilung technischer Erfindungen weder

insgesamt aus, noch beschréankt es die Beriicksichtigung die-
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ser Gegenstdnde auf deren &dsthetischen und formschopferi-
schen Gehalt. Eine Einschradnkung ist, wie schon das Bun-
despatentgericht erkannt hat, geboten, wo der hinterlegte
Gegenstand durch die Untersuchung beschadigt oder sogar
zerstort wirde. Eine weitere in der Natur der Sache liegen-
de Schranke ergibt sich aus dem Umstand, daB § 11 GeschmMG
1876 lediglich einen Anspruch auf Einsicht an Gerichtsstel-
le gewdhrt, was jedenfalls dem Einsatz aufwendiger Untersu-
chungsgerdte und -methoden enge Grenzen setzt. Es bedarf im
vorliegenden Fall keiner abschlieBenden Festlegung, wo die
Grenzen der Offenbarung durch als Geschmacksmuster hinter-
legte Gegenstdnde liegen, jedoch ergibt sich aus den vor-
stehenden Erwdgungen, daB eine Geschmacksmusterhinterlegung
im Sinn von § 3 Abs. 1 PatG oder Art. 54 Abs. 1, 2 EPU je-
denfalls das nicht offenbart, was erst durch solche Unter-
suchungen am hinterlegten Gegenstand erkannt werden kann,
bei denen die Gefahr einer Verdnderung dieses Gegenstands
besteht, die aber nicht erforderlich sind, um einen ausrei-
chenden &dsthetischen Eindruck von dem Gegenstand zu gewin-
nen. Eine derart eingeschrdnkte Offenbarung ist auch im
vorliegenden Fall gegeben. Einerseits ist die von aufB3en
nicht erkennbare Art der Befestigung entsprechend dem Pa-
tentanspruch 3 fiir den &sthetischen Eindruck ohne Bedeu-
tung. Und andererseits wadre ein Aufschrauben und Vermessen
des Gewerbezapfens erforderlich gewesen. Dabei lag die Ge-
fahr einer Beschddigung insbesondere deswegen nahe, weil
zundchst eine den Schraubenkopf abdeckende Kunststoff-Kappe
gelost werden muBBte. Die Kappe war zwar lediglich mit einem
dauerelastischen Haftkleber befestigt und konnte ohne gré-
Bere Anstrengung geldst und wieder angeheftet werden. Diese
besondere Art der Befestigung war der hinterlegten Schere

jedoch nicht anzusehen, und die Klebeverbindung konnte auch
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nicht ohne Verminderung der Klebekraft wiederholt geldst

werden, wie der gerichtliche Sachverstdndige bestdtigt hat.

Zwar war die Moglichkeit eines verdrehsicheren Fest-
schneidens einer Schraube an sich bekannt, der gerichtliche
Sachverstdndige hat jedoch in der Anwendung dieser MaBnahme
bei einer Schere, die Patentanspruch 1 des Streitpatents in
seiner erteilten Fassung entspricht, eine "nennenswerte er-
finderische Leistung" gesehen. Angesichts dieser ersicht-
lich von Sachkunde getragenen AuBerung sieht sich der Senat
nicht in der Lage, das Naheliegen dieser MaBnahme festzu-
stellen. Patentanspruch 3 wird daher durch dieses Merkmal
allein getragen und hat damit in seiner urspriinglichen
Rilckbeziehung in Kombination mit den Merkmalen des Patent-

anspruchs 1 in der erteilten Fassung Bestand.

V. Der Senat kann weiter nicht feststellen, daB Pa-
tentanspruch 1 des Streitpatents in seiner hilfsweise durch
Aufnahme von Angaben iUber den Verlauf der Scheitellinie
konzentrisch zum Gewerbezapfen in zuldssiger Weise be-
schrankt verteidigten Fassung nicht patentfdhig wédre; die
zusdtzlich aufgenommene Angabe ist sowohl den urspriingli-
chen Unterlagen als zur Erfindung gehdrend entnehmbar
(Bl. 8 der Erteilungsakten) als auch in der Beschreibung
der Patentschrift enthalten (Sp. 2 Z. 48 ff.). Das bedeu-
tet, daB die linienfdrmigen Kurvenbahnen der beiden Sche-
renbecken in jeder Offnungsstellung der Schere konzentrisch
aufeinanderliegen und sich in mindestens zwei Punkten auf-
einander abstiitzen. Eine derartige Ausbildung ist den hin-
terlegten Scheren nach den vorstehend unter IV. dargestell-
ten Kriterien nicht zu entnehmen, wiewohl sie objektiv bei
ihnen vorhanden ist. Auf dieser Grundlage offenbart das

hinterlegte Muster die Ausbildung der Auflaufkurven nicht.
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Der Senat folgt insoweit dem iiberzeugenden und durch die
Anh6rung bestdtigten Gutachten des gerichtlichen Sachver-
stdndigen. Dieser hat ausgefiihrt, daB an dem Muster von der
Kurve praktisch nichts zu sehen sei. Nur wenn man bereits
wisse, wie die Kurve aussehe und wo diese sich befinde,
kénne man einen Verlauf von weniger als 1 mm Lidnge ausma-
chen, und auch bei get6ffneter Schere blieben die Kurven na-
hezu v6llig verdeckt. Die Kurvenart koénne nur anhand der
demontierten Scherenhdlften ermessen oder mittels der In-
formationen des Streitpatents begriffen werden. Zudem ver-
mute der Fachmann auf Grund seiner Kenntnis des Standes der
Technik andere, ndmlich fldchige Auflaufkurven und suche
nach diesen. Das Wissen, daB man Kraftiibertragungsstellen
an Bauteilen mdglichst fladchen- und nicht punktfdrmig aus-
bilde, habe ihn von entsprechender Kenntnis abgelenkt. Er-
gdnzend hat der Sachverstadndige ausgefiihrt, daB die Lage
der Auflaufkuven auch nicht bei geschlossener Schere aus
der Seitenansicht habe ermittelt werden kénnen. Auch mit
Hilfe von Rontgen- und Sonargerdten sei die Kenntnis nicht
zu gewinnen gewesen, sondern vielmehr nur durch Demontage.
Schlief3lich fiihre auch ein Tasten mittels dinner Blech-
oder Papierstreifen bekannter Dicke nicht zu dieser Infor-
mation; der Sachverstdndige hat dies dahin ndher erldutert,
daB man mittels eines solchen Priifverfahrens zwar theore-
tisch die Information gewinnen kénne, wie groB Abstand oder
Radius seien, auf dem Punkte oder Kurvenstiicke der Scheren-
becke sich beriihrten, es lasse sich aber nicht auf die Ge-
stalt der Oberfldche der Kurvenbahn schliefBen; so konne es
sein, daB nur zwei Stiitzpunkte vorhanden seien, die eben-
falls kreisfdrmige Kratzspuren hinterlieBen. Aus den Kratz-
spuren der Auflaufkurven sei auch nicht zu erkennen, daB es
sich um rdumlich gekriimmte Kurven handle. Die andersartige

Gestalt der Kurven sei durch das Abdruckpriifverfahren, aber
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auch durch ein anderes bekanntes Mef3- oder Prifverfahren
nicht festzustellen. Der gerichtliche Sachverstdndige hat
diesen Standpunkt auch in der miindlichen Verhandlung iiber-
zeugend dargelegt und erl&dutert. Daraus, daB die hinterleg-
ten Scheren einen entsprechenden kreisbogenformigen Verlauf
der sichtbaren Kunststoffteile zeigen, gewinnt der Fachmann
weder die Moglichkeit eines Riickschlusses auf den Kanten-
verlauf des Scherenblatts noch eine Anregung, diese Kante
entsprechend auszubilden. Auch die vorbekannten "Schneid-
teufel"-Scheren zeigen den Kantenverlauf nicht. Sie verlau-
fen hier im wesentlichen geradlinig und nicht konzentrisch
zum Gewerbezapfen. Infolgedessen gleiten die Auflaufkurven
der beiden Scherenbecken bei Offnung der Schere nicht kon-
zentrisch aufeinander, sondern schneiden sich. Die beiden
Scherenbecken miissen sich daher einen weiteren Beriihrungs-
punkt auBerhalb der Kanten suchen, was auch bei den vorge-
legten Mustern an entsprechenden Schleifspuren zu erkennen
ist. Das hat der gerichtliche Sachverstdndige im einzelnen
iberzeugend und nachvollziehbar dargestellt. Im Hinblick
hierauf 14Bt sich ein Naheliegen des Patentanspruchs 1 in
der hilfsweise verteidigten eingeschrankten Fassung nicht
feststellen.

VI. Die Kostenentscheidung folgt aus § 110 Abs. 3
Satz 2 PatG i.v.m. §§ 91, 97, 101 Abs. 1 ZPO. Der Senat ist
dabei davon ausgegangen, daB das Streitpatent nur in ver-
hdltnismdBig geringem Umfang eingeschrdnkt wurde, der ins-
besondere fiir die zwischen den Beteiligten anhdngigen Ver-
letzungsprozesse keine erkennbare wesentliche Bedeutung
hat.

Die Kostenentscheidung hinsichtlich der Nebeninterve-

nientinnen beruht darauf, daB eine streitgentssische Ne-
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benintervention im Sinn der §§ 69, 101 Abs. 1, 100 ZPO bei
ihnen nicht vorliegt. Wer im Patentnichtigkeitsverfahren
dem Rechtsstreit auf Seiten des Kldgers beitritt, weil er
vom Patentinhaber als Patentverletzer in Anspruch genommen
wird, ist einfacher, nicht streitgendssischer Nebeninterve-
nient. Dies folgt daraus, daB gegen ihn nur die Nebeninter-
ventionswirkung des § 68 ZPO, nicht aber auch die Rechts-
kraftwirkung des § 325 Abs. 1 ZPO eintritt. Zwar liegt es
in der Natur der Sache, daB der Nebenintervenient im Fall
der Nichtigerklarung des Patents nicht nochmals gegen die-
ses im Wege der Nichtigkeitsklage vorgehen kann; dies ist
jedoch eine Folge der (Tatbestands-)Wirkung des nichtiger-
kldrenden Urteils gegeniiber der Allgemeinheit (vgl.
Pietzcker GRUR 1965, 298) und nicht eine solche der Rechts-
kraftwirkung der Entscheidung zwischen den Parteien; eine
derartige Wirkung gegeniiber jedermann reicht fiir die Be-
griilndung streitgendssischer Nebenintervention nach der
neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 92,
275, 277; vgl. hierzu schon Pietzcker GRUR 1965, 298), der
sich der Senat auch fiir das Patentnichtigkeitsverfahren an-
schlieBt, nicht aus. Eine weitergehende Rechtskraftwirkung,
etwa im Sinne einer Unzuldssigkeit der Klage des Nebenin-
tervenienten unter dem Gesichtspunkt der res iudicata, auch
fir den Fall der vollstdndigen oder teilweisen Abweisung
der Nichtigkeitsklage, tritt im Verhdltnis zu dem dem Pa-
tentnichtigkeitsverfahren auf Klagerseite beitretenden Ne-
benintervenienten nach wohl allgemeiner Auffassung nicht
ein (soweit im Schrifttum vereinzelt - van Venrooy GRUR
1991, 92 ff - die Auffassung vertreten wird, daB auch das
klageabweisende Urteil im Patentnichtigkeitsverfahren gegen
alle wirke, wird dies nicht aus der Rechtskraftwirkung des
Urteils abgeleitet). Soweit der Senat fiir das insoweit ver-

gleichbare Gebrauchsmusterldschungsverfahren noch eine ab-
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weichende Auffassung vertreten hat (Beschl. v. 30.5.1967
- Ia ZB 24/65, GRUR 1968, 86, 91 - Ladegerdt), wird daran
nicht mehr festgehalten.

Rogge Jestaedt Melullis

Scharen Keukenschrivjer
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