BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X _ZR_5/67 URTEIL | Verkiindet am
16. Miarz 1971
Schwingen,

Justizhauptsekretir

als Urkundsbeamter
der Geschiftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma Y (Ne ) Nogiiliiin v-auiilD
sy (Ni‘), Vr traat @8, gesetzlich'ver-

treten durch die Herren Tadao YD und Se@i® Ni
ebenda,

Beklagte und Revisionskldgerin,

- ProzeBbevollmichtigte: Rechtsanwilte Prof. Dr. D
und Dr. G -

gegen

die Firma Ofiii)-Verk GmbH und Cie., KG, EqilD, A1QHINEND
StraBe W, gesetzlich vertreten durch die Firma Off§-Werk
GmbH, ebenda, diese vertreten durch den alleinigen Ge-
schiaftsfiihrer W. Erich He@lll, ebenda,

Kldgerin und Revisionsbeklagte,
-~ ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. GEIEEDD -



Der X. zivilsenat (Patentsenat) des Bundesge-
richtshofs hat auf die miindliche Verhandlung vom
16. Mdrz 1971 unter Mitwirkung des Senatsprisidenten

Dr. Spreng und der Bundesrichter Triistedt, ClaBen,
Ballhaus und Ochmann

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird
das Urteil des 2. Zivilsenats des
Oberlandesgerichts Diisseldorf vom
L, November 1966 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Ver-
handlung und Entscheidung, auch iiber
die Kosten der Revision, an das Beru-

- fungsgericht zurlickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klégerin, die ReiBverschliisse herstellt und
vertreibt, ist ausschlieBlliche Lizenznehmerin an dem
deutschen Patent Nr. @ @@ @P. Ihr sind von der Pa-
tentinhaberin und deren Rechtsvorgiéngerin auch die
diesen etwa gegen die Beklagte zustehenden Anspriiche
wegen Verletzung der dem Patent zugrunde liegenden

Patentanmeldung aus der Zeit seit deren Bekanntmachung
abgetreten worden.



Die dem Patent Nr. @) @ @ zugrunde liegende

Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Anmeldung B D @D € -/.1 vom 7. August 1958
ist am 30. August 1962 als deutsche Auslegeschrift

Nr. @ @ @ bekanntgemacht worden. Die bekanntge-

machte Patentanmeldung betraf einen "ReiBverschlufB
mit einer aus einem fortlaufenden Profilstrang aus

Kunststoff hergestellten Gliederreihe und Verfahren
und Vorrichtung zu deren Herstellung". Der bekannt-

gemachte Patentanspruch 1 lautete:

"1.

Die Beklagte stellt im Ausland Reifliverschliisse

ReifBverschluBB mit einer aus einem
fortlaufenden, einen anndhernd Kreis-
querschnitt aufweisenden Profilstrang
aus Kunststoff hergestellten Glieder-
reihe, welche als verformte Schrauben-
feder mit periodisch veridnderlicher
Steigung ausgebildet ist, gekennzeich-
net durch die Verbindung folgender an
sich bekannter Merkmale, ndmlich daB
die Windungsteile (7) im Bereich der
Kuppelfldchen anndhernd senkrecht zur
Verschlu3ebene stehen, daB die daran
anschlieBenden Windungsschenkel (2)
hinsichtlich ihrer Projektion auf die
VerschluBebene {ibereinanderliegen, daf
die Windungsteile (7) im Bereich der
Kuppelflichen (8) einen lichten Ab-
stand anndhernd gleich der Kuppel-

fldachenbreite aufweisen und im Bereich

der riickwidrtigen Windungsteile (3)
aufeinanderliegen und wobei die Glie-
derreihe an ihren der Kuppelseite ab-
gekehrten Windungsteilen (4) auf einer

Seite des Tragbandes (10) mittels einer

Einfach- oder Doppellidngsnaht (11, 12,
13) befestigt ist."
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(bruin) ReiBverschlusses in dem Rapport des Technisch
Physische Dienst T.N.O. En T.H. in Delft vom 5. Mai 1966
(Anlage 2 zur Berufungsbegriindung) erkennbar sind. Derar-
tige ReiBverschliisse wurden von der Beklagten in der
Bundesrepublik Deutschland zum Kauf angeboten und nach
der Behauptung der Klédgerin auch dort vertrieben.

Die Kldgerin hat nach Bekanntmachung der Patentan-
meldung Klage erhoben und die Ansicht vertreten, die Be-
klagte verletze durch das Feilhalten und durch den Ver-
trieb der ReiBverschliisse in der Bundesrepublik und in
Westberlin die Rechte aus der bekanntgemachten Patentan-
meldung Nr. W@ @». Sie hat beantragt,

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. es bei Meidung einer vom Gericht fiir
Jjeden Fall der Zuwiderhandlung fest-
zusetzenden Geldstrafe in unbegrenzter
Hohe oder Haftstrafe bis zu sechs Mo~
naten zu unterlassen, '
Reiflverschliisse mit aus einem fortlau-
fenden, einen annihernd Kreisquer-
schnitt aufweisenden Profilstrang aus
Kunststoff hergestellter Gliederreihe,
welche als verformte Schraubenfeder
mit periodisch verdinderlicher Steigung
ausgebildet ist, gewerbsméfig herzu-
stellen, in Verkehr zu bringen, feil-
zuhalten oder zu gebrauchen,
bei denen die Windungsteile im Bereich
der Kuppelflidchen anndhernd senkrecht
zur VerschluBebene stehen und die daran
anschlieflenden Windungsschenkel hin-
sichtlich ihrer Projektion auf die Ver-
schluBlebene iibereinanderliegen, die
Windungsteile im Bereich der Kuppel-
fldchen einer lichten Abstand anndhernd
gleich der Kuppelflédchenbreite aufwei-
sen und im Bereich der riickwiirtigen Win-
dungsteile aufeinanderliegen und bei denen
die Gliederreihe an ihren der Kuppelseite
abgekehrten Windungsteilen auf einer Sei-
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te des Tragbandes mittels einer Lings-
naht befestigt ist;

2. der Klédgerin unter Angabe der Liefer-
zeiten, -mengen und -preise sowie der
Abnehmer Rechnung zu legen iiber die
Zuwiderhandlungen gegen die zu I 1
gekennzeichnete Unterlassungsverpflich-
tung;

I1. festzustellen, daB die Beklagte verpflichtet
ist, der Kldgerin allen Schaden zu ersetzen,
der ihr durch Zuwiderhandlung gegen die zu
I 1 gekennzeichnete Unterlassungsverpflich-
tung entstanden ist und noch entsteht.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie hat geltend gemacht: Sie mache von den Merkma-
len der bekanntgemachten Patentanmeldung keinen Gebrauch.
Bei ihren Reiflverschliissen stiinden die Windungsteile
im Bereich der Kupplungsflichen nicht "anndhernd senk-
recht" zur Verschluflebene; es ergebe sich vielmehr eine
Abweichung von etwa 10 Grad. Die an die Kuppelfldchen
anschlieflenden Windungsteile lédgen hinsichtlich ihrer
Projektion auf die VerschluBlebene nur teilweise iiberein-
ander. Die riickwdrtigen Windungsteile légen nicht aufeinan-
der; es sei vielmehr ein Zwischenraum vorhanden, durch
den eine groflere BauhShe und ein Federn beim Annihen
des Verschlusses bewirkt werde, was nach der Lehre der
Klagepatentanmeldung gerade vermieden werden solle.

Die Beklagte hat ferner beantragt, den Rechts-
streit bis zur rechtskrédftigen Entscheidung iiber die
Klagepatentanmeldung auszusetzen.




Das Landgericht hat die Aussetzung des Rechtsstreits
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abgelehnt und folgendes Urteil erlassen:

"I. Die Beklagte wird verurteilt,

1.

es bei Meidung einer vom Gericht

fiir jeden Fall der Zuwiderhandlung
festzusetzenden Geldstrafe in unbe-
grenzter Hohe oder Haftstrafe bis zu
sechs Monaten zu unterlassen,

ReiBverschliisse mit aus einem fort-
laufenden, einem anndhernd Kreis-
querschnitt aufweisenden Profilstrang
aus Kunststoff hergestellter Glieder-
reihe, welche als verformte Schrau-
benfeder mit periodisch verédnderli-
cher Steigung ausgebildet ist, in

der Bundesrepublik und Westberlin
gewerbsmdfig herzustellen, in Verkehr
zu bringen, feilzuhalten oder zu ge-
brauchen,

bei denen die Windungsteile im Be-
reich der Kuppelfldchen mit einer Ab-
weichung bis zu etwa 10° annshernd
senkrecht zur VerschluBebene stehen
und die daran anschlieflenden Windungs-
schenkel hinsichtlich ihrer Projektion
auf die VerschluBebene im wesentlichen
iibereinanderliegen, die Windungsteile
im Bereich der Kuppelflichen einen
lichten Abstand anndhernd gleich der
Kuppelfldchenbreite aufweisen und im
Bereich der riickwdrtigen Windungstei-
le unmittelbar aufeinanderliegen oder
zwischeneinander nur einen geringfi-
gigen Zwischenraum lassen, und bei
denen die Gliederreihe an ihren der
Kuppelseite abgekehrten Windungstei-
len auf einer Seite des Tragbandes
mittels einer Léngsnaht befestigt ist;

der Kldgerin unter Angabe der Liefer-
zeiten, -mengen und -preise sowie der
Abnehmer Rechnung zu legen iiber die
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehend
unter I, 1 gekennzeichnete Unterlas-
sungsverpflichtung. Der Beklagten
bleibt vorbehalten, nach ihrer Wahl
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die Namen und Anschriften ihrer Ab-
nehmer und Empfénger von Angeboten
statt der Kldgerin einem von der
Kldgerin zu- bezeichnenden, dieser
gegeniiber zur Verschwiegenheit ver-
pflichteten vereidigten Wirtschafts-
priifer mitzuteilen, sofern die Beklag-
te diesen ermdchtigt, der Kligerin
dariiber Auskunft zu erteilen, ob eine
bestimmte Lieferung, ein bestlmmtes
Angebot, ein bestimmter Abnehmer oder
ein bestimmter Empfnger eines Ange-
bots in der Auskunft enthalten ist.
Bei der Inanspruchnahme eines Wirt-
schaftspriifers sind die hierdurch ent-
stehenden Kosten von der Beklagten zu
tragen.

IT1. Es wird festgestellt, daB die Beklagte
verpflichtet ist, der KlHgerin allen
Schaden zu ersetzen, der dieser durch
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehend
unter I, 1 gekennzeichneten Handlungen
entstanden ist und noch entsteht."

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung ein-
gelegt. Das Oberlandesgericht hat ebenso wie das Land-
gericht die Aussetzung des Rechtsstreites bis zur Ent-
scheidung iiber die Patenterteilung abgelehnt und die
Berufung der Beklagten zuriickgewiesen.

Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihren Klag-
abweisungsantrag weiter.

Wihrend des Revisionsverfahrens hat zunichst die
Patentabteilung @ des Deutschen Patentamts am
26. April 1968 beschlossen, das nachgesuchte Patent im
wesentlichen in der Fassung der Unterlagen der bekannt-
gemachten Patentanmeldung zu erteilen. Auf die Beschwer-
de eines Einsprechenden hat das Bundespatentgericht durch
BeschluB vom 30. April 1960 (11 W (pat) 12/70) den Ertei-
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lungsbeschluB3 der Patentabteilung abge&ndert, die Patent-
erteilung fiir den Gegenstand des bekanntgemachten Pa-
tentanspruchs 1 abgelehnt und das Patent mit folgendem
Patentanspruch 1, der auf den bekanntgemachten Patent-
anspruch 6 zuriickgeht, rechtskrédftig erteilt:

"1. Verfahren zur Herstellung einer ReiB-
verschluf3igliederreihe aus einem Kunst-
stoffprofilstrang mit Kreisquerschnitt,
bei dem der Kunststoffprofilstrang schrau-
benférmig mit veridnderlicher Steigung
zur Bildung der mit Kuppelteilen ver-
sehenen Glieder in eine zur ReiBverschlufB-
ebene senkrechte Ebene umgelegt und das
Ende des umgelegten Schenkels im Abstand
der Gliederteilung in eine Ausgangslage
zur Bildung eines weiteren Gliedes in
eine zur Verschlufiebene geneigte Ebene
so umgebogen wird, daBl die Riickfiihrwin-
dungen aufeinander liegen, dadurch ge-
kennzeichnet, daB das Umlegen der Schen-
kel der Glieder in der zur ReiBverschluB-
ebene senkrechten Ebene im fortlaufenden
Arbeitsgang unter Bildung einer an sich
bekannten Schlinge und gleichzeitig mit
der Schlingenbildung das Anformen der
Kuppelteile durch Zusammenpressen des
Stranges erfolgt."

Die Kl&gerin macht geltend, die Beklagte mache,
wie aus den Feststellungen des Berufungsgerichts hervor-
gehe, von diesem Verfahren Gebrauch. Es sei belanglos,
da8 dies im Auslande geschehe. Denn die Wirkung des Pa-
tents erstrecke sich gem#B § 6 Satz 2 PatG auf die
durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeug-
nisse. Diese wiirden im Inland feilgehalten und vertrieben.

Die Kl&gerin beantragt,

die Revision der Beklagten mit der MaB-
gabe zuriickzuweisen, daB das Unterlas-
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sungsgebot folgende Fassung erhilt:

"I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung einer vom Gericht
fiir jeden Fall der Zuwiderhandlung
festzusetzenden Geldstrafe in unbe-
grenzter Hohe oder Haftstrafe bis
zu 6 Monaten zu unterlassen,

Reiflverschliisse mit aus einem fort-
laufenden, einen anndhernd Kreis-
querschnitt aufweisenden Profilstrang
aus Kunststoff hergestellter Glieder-
reihe, welche als verformte Schrauben-
feder mit periodisch verdnderlicher
Steigung ausgebildet ist, in der Bun-
desrepublik Deutschland und Westberlin
in Verkehr zu bringen, feilzuhalten
oder zu gebrauchen, .

bei denen die Windungsteile im Bereich
der Kuppelflﬁcgen mit einer Abweichung
bis zu etwa 10~ anndhernd senkrecht

zur VerschluBlebene stehen und die daran
anschlieBenden Windungsschenkel hin-
sichtlich ihrer Projektion auf die
VerschluBlebene im wesentlichen iiberein-
anderliegen, die Windungsteile im Be-~
reich der Kuppelflidchen einen lichten
Abstand anndéhernd gleich der Kuppel-
flichenbreite aufweisen und im Bereich
der riickwdrtigen Windungsteile unmit-
telbar aufeinanderliegen oder zwischen-
einander nur einen geringfiigigen Zwi-
schenraum lassen, und bei denen die
Gliederreihe an ihren der Kuppelseite
abgekehrten Windungsteilen auf einer
Seite des Tragbandes mittels einer
Liangsnaht befestigt ist, mit der Mafiga-
be, dafl bei Bildung des Zwischenraumes
gleichzeitig das Anformen der Kuppel-
teile durch Zusammenpressen des Stran-
ges erfolgt."

Die Beklagte h#lt es filir unzulissig, dafl die Kli-
gerin nunmehr geltend macht, die Beklagte mache von dem
erteilten Patentanspruch 1 des Klagepatents Gebrauch.




- 10 -

Entscheidungsgriinde:

I. Durch den BeschluB des Bundespatentgerichts
ist dem Gegenstand des bekanntgemachten Patentanspruchs 1,
der sich auf einen ReiflverschluB mit bestimmten k&rper-
lichen Merkmalen bezog, der Patentschutz versagt und
das nachgesuchte Patent fiir "Verfahren und Vorrichtung.
zur Herstellung einer ReifverschluBgliederreihe" er-
teilt worden. Diese Verdnderung der "Patentlage" ist,
obwohl sie nach SchluB der miindlichen Verhandlung in
der Tatsacheninstanz eingetreten ist, nach stidndiger
Rechtsprechung in der Revisionsinstanz zu beachten (vgl.
dazu die Nachweise bei Reimer, Patentgesetz und Gebrauchs-
mustergesetz 3. Aufl. Rdn. 134 zu § 47 PatG unter C;
Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz 5, Aufl,
Rdn. 89 zu § 47 PatG). Es ist mithin davon auszugehen,
daB der Schutz fiir den Gegenstand des bekanntgemachten
Patentanspruchs 1, auf den die Vorinstanzen abgestellt
haben, mit riickwirkender Kraft entfallen ist (§ 35
Abs. 2 Satz 2 PatG). Der Entscheidung des Rechtsstreits
ist nunmehr der Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung
zugrunde zu legen, auf den sich der von der Kl&gerin in
der Revisionsinstanz neu gestellte Sachantrag bezieht.
Dieser neue Sachantrag trégt der Veranderung der Pa-
tentrechtslage Rechnung; die darin liegende Klagednderung
ist éus diesem Grunde notwendig und wegen der erst widhrend
der Revisionsinstanz eingetretenen Verdnderung der Pa-
_tentrechtslage auch in der Revisionsinstanz zulissig
(vgl. dazu BGH GRUR 1962, 577, 578 - Rosenziichtung ~-;
1964, 433, 436 - Christbaumbehang -).
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II. Die Verdnderung der Patentrechtslage ist
zwar nach der Rechtsprechung des Senats fiir sich
allein kein ausreichender Grund, den Rechtsstreit
an das Berufungsgericht zuriickzuverweisen; Voraus-
setzung fir eine eigene Beurteilung der auf Patent-
verletzung gestiitzten Klage auf einer anderen Rechts-
grundlage durch das Revisionsgericht ist Jjedoch die
geniigende Aufklidrung des bei der Auslegung des Klage-
patents zu berlicksichtigenden und des auf die ange-
griffene Ausfiihrungsform bezogenen technischen Sach-
verhalts in tatsidchlicher Hinsicht (vgl. dazu BGH
GRUR 1971, 78, 79 - Dia-R&hmchen V - m.w.N.). Daran
fehlt es hier.

Das Berufungsgericht ist auf das geschiitzte Ver-
fahren (bekanntgemachter Patentanspruch 6, erteilter
Patentanspruch 1 des Klagepatents) iiberhaupt nicht
eingegangen. Es hat auch nicht gepriift, ob die ange-
griffene Ausfiihrungsform eines Reifiverschlusses, von
der die Vorinstanzen angenommen haben, daBAsie von den
Merkmalen des bekanntgemachten Patentanspruchs'1 der
dem Klagepatent zugrunde liegenden Anmeldung gegen-
stdndlichen Gebrauch macht, in einem Verfahren herge-
stellt worden ist, wie es in dem bekanntgemachten Pa-
tentanspruch 6 und in dem erteilten Patentanspruch 1
des Klagepatents umschrieben ist. Das Berufungsgericht
hatte nach der damaligen "Patentlage" und nach dem
darauf abgestellten Klagevorbringen auch keine Veran-
lassung, diese Frage zu priifen und hierzu Feststellun-
gen zu treffen. Fir die Beurteilung der Frage, ob die
Beklagte von der Lehre des erteilten Patentanspruchs 1
des Klagepatents Gebrauch gemacht hat, sind indessen
Feststellungen iiber das von der Beklagten angewendete
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Verfahren schon deshalb unerlédflich, weil sich auch

der Schutz des Verfahrenserzeugnisses nach § 6 Satz 2 PatG
nur auf das unter Anwendung des geschiitzten Verfahrens
hergestellte Frzeugnis bezieht. Die Vermutung des § 47
Abs. 3 PatG greift nicht zugunsten der Kl&igerin ein,

weil das geschiitzte Verfahren nicht die Herstellung

eines neuen Stoffes betrifft.

Das Fehlen der wegen der Verdnderung der patent-
rechtlichen Lage erforderlich gewordenen tats&ichlichen
Feststellungen zwingt zur Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung, obwohl ein Rechtsfehler des Berufungsge-
richts nicht festgestellt werden kann (vgl. dazu BGH
GRUR 1962, 577, 578 - Rosenziichtung -).

IIT1. Durch die Zuriickverweisung wird der Klégerin
Gelegenheit gegeben, ihr tatsichliches Vorbringen zu
ergdnzen und auf den erteilten Patentanspruch 1 des
Klagepatentes abzustellen.
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Die Entscheidung {iber die Kosten der Revisions-
instanz, die von dem noch ungewissen Ausgang des
Rechtsstreits abhdngt, war dem Berufungsgericht zu
iiberlassen.

Spreng Triistedt Bundesrichter ClafBe
: ist infolge Urlaubs
verhindert zu unte:

schreiben

Spreng

Ballhaus Bruchhausen
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