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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
miindliche Verhandlung vom 5. Mai 1992 durch die Richter

Rogge, Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Jestaedt, Dr. BroB
und Dr. Melullis

fiir Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das am 6. Dezember
1990 verkiindete Teilurteil des 2. Zivilsenats des Ober-
landesgerichts Diisseldorf wird auf Kosten der Beklagten
zuriickgewiesen.

von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt
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Tatbestand:
I.

1. Die Klagerin ist eingetragene Inhaberin des deut-
schen Teils des am 9. Dezember 1981 angemeldeten und am
14. Mdrz 1984 verdffentlichten europdischen Patents 55 649
(Klagepatents), das ihr insoweit am 31. Oktober 1986 von der
friilheren Patentinhaberin i{ibertragen worden ist.

Das Klagepatent betrifft eine mechanische Bet&dtigungs-
vorrichtung mit einem in einer biegsamen Hiille langsver-
schiebbaren Kabel. Der im vorliegenden Rechtsstreit in er-
ster Linie geltend gemachte Patentanspruch 1 des Klagepa-
tents lautet in der deutschen Fassung wie folgt:

Mechanische Steuerung mittels eines Kabels (10), das in
einer flexiblen Hiille (12) axial gleitend mit einer
selbstt8tigen Ausgleichsvorrichtung (40) versehen ist,
um die L¥nge der Hiille in Abhdngigkeit von in der
Steuerung auftretendem Spiel zu &ndern, und deren ein
Ende (28) mit einem Empfédnger (30) verbunden ist, der
mit elastischen Riickholmitteln (36) versehen ist, wobei
die Ausgleichsvorrichtung zwei teleskopierbare Hiillen-
ansdtze (43, 44) aufweist, die zwischen zwei aufeinan-
derfolgende Abschnitte (41, 42) der Hiille, an denen sie
befestigt sind, eingesetzt sind,

dadurch gekennzeichnet,

dafl die Ausgleichsvorrichtung ein mit Klemmwirkung ar-
beitendes Verriegelungsorgan (62), das zwischen den
beiden Hiillenansétzen (43, 44) angeordnet ist, um die
letzteren bei einer Betdtigung der mechanischen Steue-
rung miteinander zu vereinigen, sowie ein Steuerorgan
(80) aufweist, das am Verriegelungsorgan (62) befestigt
ist und am Kabel (10) durch eine ReibschluBverbindung
(84, 11) festgelegt ist, wobei das Steuerorgan (80) bei
einer Betdtigung der Steuerung translationsfdrmig in
Axialrichtung von dem Kabel (10) in einem Richtungssinn
entsprechend einer Klemmung des Verriegelungsorganes
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mitgenommen wird, bis die Hiillenansdtze (43, 44) mit-
einander verbunden sind, wobei das Steuerorgan transla-
tionsférmig in Axialrichtung von dem gleitenden Kabel
in Entriegelungsrichtung mitgenommen wird, wenn die auf
das gleitende Kabel ausgeiibte Riickholkraft kleiner als
ein vorgegebener Wert wird.

Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1 und 2 des
Klagepatents geben ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung
nach dem Klagepatent wieder.



o



-6 -

Die in Wales ansdssige Beklagte zu 1, deren Geschdfts-
fihrer der Beklagte zu 2 ist, stellt in Wales Kupplungsseil-

ziige mit Ausgleichsvorrichtungen her, die der nachfolgend
wiedergegebenen Zeichnung entsprechen.
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Die Beklagte zu 1 liefert diese Seilzilige an die Firma
Volkswagenwerk AG in Wolfsburg, die sie durch von ihr beauf-
tragte Transportunternehmen in Wales abholen l&8t und sie

dann in Deutschland in Personenkraftwagen des Typs VW Polo
einbaut.
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2. Die Kldgerin macht geltend, die Seilziige der Beklag-
ten machten vom Gegenstand des Klagepatents wortlautgemdB,
jedenfalls aber mit patentrechtlich dquivalenten Mitteln Ge-

brauch.
II.

Die Kl&gerin hat die Beklagte auf Unterlassung und
Rechnungslegung sowie Schadensersatz in Anspruch genommen.

Die Beklagten haben die Abweisung der Klage beantragt.
Sie sind der Meinung, sie bréchten die angegriffenen Seilzii-
ge nicht im Inland in den Verkehr und diese fielen auch
nicht in den Schutzbereich des Klagepatents.

Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemdf zur Un-
terlassung und Rechnungslegung verurteilt sowie deren Ver-
pflichtung, Schadensersatz zu leisten, festgestellt.

Gegen das Urteil des Landgerichts haben die Beklagten
Berufung und die Kl&gerin AnschluBfberufung eingelegt. Die
Kldgerin hat im Wege der Anschlufiberufung beantragt, den Un-
terlassungstenor des angefochtenen Urteils um folgenden Ab-
satz zu ergdnzen:

"... jedoch unter Einschlufl des Inverkehrbringens
auflerhalb der Bundesrepublik Deutschland einschlief-
lich Berlin (West), sofern und soweit dies die Folge
von Angeboten und/oder Lieferungen im Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland einschlieBlich Berlin (West),
insbesondere an die Volkswagenwerk AG in Wolfsburg
ist, ..."
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Das Oberlandesgericht hat durch Teilurteil die Berufung
der Beklagten insoweit zuriickgewiesen, als das Landgericht
diesen untersagt hat, die im Unterlassungstenor ndher be-
schriebenen Vorrichtungen im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland einschlieflich Berlin (West) anzubieten, in Ver-
kehr zu bringen oder 2zu gebrauchen, und als das Landgericht
hinsichtlich dieser Handlungen die Beklagten zur Rechnungs-
legung verurteilt sowie ihre Schadensersatzpflicht festge-
stellt hat. Die Entscheidung iiber die weitergehende Berufung
der Beklagten und iiber die AnschluBlberufung der Klégerin so-
wie die Kostenentscheidung hat das Oberlandesgericht vorbe-
halten.

Mit ihrer Revision verfolgen die Beklagten ihr Begeh-
ren, die Klage abzuweisen, weiter; hilfsweise beantragen
sie, die Sache zu erneuter Verhandlung und Entscheidung an
das Berufungsgericht zuriickzuverweisen. Die Kl&dgerin be-
antragt, die Revision zurilickzuweisen.

Entscheidungsgriinde:
Die Revision der Beklagten bleibt ohne Erfolg.
I.
Die Klagepatentschrift erldutert einleitend, die Erfin-
dung beziehe sich auf eine mechanische Betdtigungsvorrich-

tung mit einem in einer biegsamen Hiille ldngsverschiebbaren
Kabel, die mit einer selbsttdtigen Ausgleichsvorrichtung
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versehen sei, wie in der FR-A-449 157 beschrieben. Die Er-
findung betreffe vor allem mechanische Betdtigungsvorrich-
tungen mittels Kabel, die fiir die Bet&tigung einer Reibkupp-
lung von Kraftfahrzeugen oder fiir die Betdtigung von Trom-
mel- oder Scheibenbremsen fiir Kraftfahrzeuge bestimmt

seien.

Die Klagepatentschrift schildert weiter den Gegenstand
der vorverdffentlichten europdischen Patentanmeldung
30 494 A 1. Die in dieser Patentanmeldung beschriebene Ein-
richtung umfasse ein entkuppelbares Verbindungssystem mit
Klemmung durch Kugeln, die zwischen einem Ende der Hiille und
einem festen, mit dem Fahrzeugchassis verbundenen Triger an-
geordnet seien. Die vorgeschlagene Einrichtung bewirke in
sehr zufriedenstellender Weise die automatische Nachstellung
des Spiels, das in der Betdtigungsvorrichtung auftreten kon-
ne, habe jedoch den Nachteil, daB es auf einem festen Teil
des Fahrzeugs installiert sein miisse. Dieser feste Bezug sei
notwendig, um die Entriegelung der auskuppelbaren Verbindung
mit Klemmung durch Kugeln zu steuern, wenn das Pedal in sei-

ner normalen Ruhestellung sei.

Im Hinblick darauf beschreibt die Klagepatentschrift
als Ziel der Erfindung, eine mechanische Betdtigungsvorrich-
tung mittels Kabels zu schaffen, die mit einer selbsttdtigen
Ausgleichsvorrichtung versehen sei, die das in der Bet&ti-
gungsvorrichtung auftretende Spiel nachstellen kénne und die
es ermdgliche, sich von dem festen Bezugspunkt am Chassis

des Fahrzeugs zu befreien, in dem sie eingebaut sei.



- 10 -

Die Ldsung des Problems hat das Berufungsgericht - von

der Revision nicht angegriffen - in einer Vorrichtung mit

folgenden Merkmalen gesehen:

1.

Es handelt sich um eine mechanische Betdtigungsvor-
richtung mit einem in einer biegsamen Hiille (12)
axial gleitenden Kabel (10).

Ein Ende (28) der Betdtigungsvorrichtung ist mit
einem Empfénger (30) verbunden, der mit elastischen
Rickholmitteln (36) versehen ist.

Die Betdtigungsvorrichtung ist mit einer selbsttd-
tigen Ausgleichsvorrichtung (40) versehen, die dazu
dient, die Linge der Hiille (12) in Abh&ngigkeit von
in der Betdtigungsvorrichtung auftretendem Spiel 2zu
verandern.

Die Ausgleichsvorrichtung (40) weist zwei telesko-
pierende Hiillenverldngerungen (43, 44) auf, die zwi-
schen zwei aufeinanderfolgende Abschnitte (41, 42)
der Hiille (12) eingesetzt und an diesen befestigt
sind.

Die Ausgleichsvorrichtung (40) umfafit ferner ein
Verriegelungsorgan (62), das zwischen den beiden
Hillenverléngerungen (43, 44) angeordnet ist, um
diese bei einer Betdtigung der mechanischen Betdti-
gungsvorrichtung durch Klemmwirkung miteinander zu
verbinden.

. Schliefllich umfaBt die Ausgleichsvorrichtung (40)

ein am Verriegelungsorgan (62) befestigtes und mit
dem Kabel (10) durch ReibschluBf (84, 11) verbundenes
Steuerorgan (80), das

a) bei einer Betdtigung der Betdtigungsvorrichtung
vom Kabel (10) in einer axialen Bewegung in der
der Klemmung des Verriegelungsorgans (62) ent-
sprechenden Richtung mitgenommen wird, bis die
Hillenverldngerungen (43, 44) miteinander verbun-
den sind und
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b) in einer axialen Bewegung von dem gleitenden Ka-
bel (10) in Entriegelungsrichtung mitgenommen
wird, wenn die auf das gleitende Kabel (10) aus-
gelibte Riickholkraft kleiner als ein vorgegebener
Wert wird.

II.

1. Der Senat hat die von der Revision gegen die Zulds-
sigkeit eines Teilurteils (§ 301 Abs. 1 ZPO) erhobenen Riigen
gepriift, aber fiir nicht durchgreifend erachtet. Von einer
Begriindung wird deshalb abgesehen (§ 565 a Abs. 1 Satz 1
2P0) .

Der Tenor des angefochtenen Urteils ist bezliglich sei-~
nes rdumlichen Geltungsbereichs wegen seiner Bezugnahme auf
das erstinstanzliche Urteil dahin zu verstehen, daB er sich
auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einschliefilich
Berlin (West) in den Grenzen vor Inkrafttreten des Gesetzes
zu dem Vertrag vom 31. August 1990 zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik
iber die Herstellung der Einheit Deutschlands - Einigungs-
vertrag - und der Vereinbarung vom 18. September 1990 und
vom 23. September 1990 (BGBl II S. 885, gemdf dessen Art. 10
Abs. 1 am 29. September 1990) bezieht.

2. Das Berufungsgericht hat angenommen, die angegriffe-~
ne Betdtigungsvorrichtung der Beklagten zu 1 mache von der
Lehre des Klagepatents in der Weise Gebrauch, dafi sie eine
im Schutzbereich des Klagepatents liegende Teilkombination
der genannten Merkmale des Gegenstands des Klagepatents ver-
wirkliche, bei der das Merkmal 4 nur teilweise vorliege.
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Diese Auffassung bekdmpft die Revision im Ergebnis ohne
Erfolg.

a) Die Revision greift die Beurteilung der Merkmale 1
bis 3 sowie 5 und 6 der vorstehend wiedergegebenen Merkmals-
analyse durch das Berufungsgericht nicht an. Hiernach han-~
delt es sich bei dem angegriffenen Kupplungsseilzug um eine
mechanische Betdtigungsvorrichtung mit einem in einer bieg-
samen Hiille axial gleitenden Kabel (Merkmal 1), bei der eine
selbsttétige Ausgleichsvorrichtung vorhanden ist, die dazu
dient, die Lénge der Hiille in Abhdngigkeit von in der Betd-
tigungsvorrichtung auftretendem Spiel zu verdndern (Merk-
mal 3). Das Berufungsgericht nimmt ferner an, dafl die Beté-
tigungsvorrichtung so gebaut sei, daB ihr eines Ende mit
einem Empfédnger, némlich der Fahrzeugkupplung, verbunden
werden kdnne, die in Gestalt der Kupplungsfedern elastische
Riickholmittel flir das Kabel aufweise. Damit sei auch Merk-
mal 2 verwirklicht.

b) Das Berufungsgericht nimmt an, Merkmal 4 der Vor-
richtung nach dem Klagepatent sei bei dem angegriffenen
Seilzug nur teilweise verwirklicht. Bei diesem weise zwar
die Ausgleichsvorrichtung zwei teleskopierende Hiillenverlén-
gerungen auf, diese seien aber nicht zwischen zwei aufeinan-
derfolgende Abschnitte der Hiille eingesetzt und an diesen
befestigt. Auch sei die eine Hiillenverldngerung einstiickig

mit der Hiille ausgebildet.

Zu dem letzten Punkt fiihrt das Berufungsgericht weiter
aus, wie der Fachmann dem Klagepatent ohne weiteres entneh-
me, seien mit "Hiillenverldngerungen" die beiden Teile der
Ummantelung des axial beweglichen Kabels gemeint, die te-
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leskopartig ineinander verschoben werden kénnten, und es so
einerseits erlaubten, zum Ausgleich des im System auftreten-
den Spiels die Linge der Hiille fiir das Kabel zu verdndern,
wobei andererseits aber sichergestellt sein solle, daB sich
die jeweilige Lange der Hiille wdhrend einer Bet&tigung der
Gesamtvorrichtung nicht &ndere. Dazu sei es erforderlich,
daB die jeweilige Hiillenverldngerung fest mit dem zu ihr ge-
hérenden Hiillenabschnitt verbunden sei. Es liege daher ohne
weiteres nahe, statt einer besonderen, fest mit dem dazuge-
hérigen Hiillenabschnitt verbundenen Hiillenverl&ngerung einen
Teil der Hiille selbst so auszubilden, daB er teleskopartig
in ein anderes Hiillenteil verschoben werden konne. Das sei
bei der angegriffenen Vorrichtung der Fall, bei der die Hiil-
le durch ein aus Metalldraht gewickeltes Rohr gebildet wer-
de, das in seinem Anfangsteil von einem Kunststoffmantel um-
geben sei. Auf dem letzten Teil der Hiille fehle dieser Man-
tel, und das zwar biegsame, aber doch verhdltnismé@fig steife
gewickelte Metallrohr, welches das gleitende Kabel umgebe,
sei in das etwa rohrfdrmige Teil, das in der Zeichnung gem&f
Anlage 13 zur Klageschrift mit der Bezugszahl (44) bezeich-
net sei, eingeschoben und kdnne sich teleskopierend zu die-
sem Teil, das wortlautgemdB einer Hiillenverldngerung im Sin-
ne des Merkmals 4 entspreche, verschieben, um so selbsttétig
- solange das Kupplungspedal nicht niedergetreten sei - das
im System auftretende Spiel durch Verdnderung der Lénge der
Gesamthiille (d.h. der zwischen zwei Fixpunkten am Fahrzeug
befestigten Filhrung des gleitenden Kabels) auszugleichen.

Auf der Grundlage dieser tatrichterlichen Feststellun-
gen sieht das Berufungsgericht in der einstiickigen Ausbil-
dung von Hiille und Hiillenverldngerung ersichtlich eine noch
in den Schutzbereich des Klagepatents fallende Benutzung mit
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dquivalenten Mitteln. Das ist aus Rechtsgriinden nicht zu be-
anstanden, wird insoweit auch von der Revision nicht ange-
griffen und steht in Ubereinstimmung mit der Rechtsprechung
des erkennenden Senats zur Patentbenutzung mit dquivalenten
Mitteln (vgl. u.a. BGHZ 98, 12 - Formstein; 105, 1, 10 ff.

- Ionenanalyse).

Das Berufungsgericht legt sodann dar, nicht verwirk-
licht sei bei der angegriffenen Ausfiihrungsform aber das
weitere Teilmerkmal des Merkmals 4, wonach die beiden tele-
skopierenden Hiillenverldngerungen zwischen zwei aufeinander-
folgende Abschnitte der Hiillen eingesetzt und an diesen be-
festigt sein sollten. Denn bei dem Seilzug der Beklagten
fehle ein weiterer Hiillenabschnitt zwischen der Ausgleichs-
vorrichtung und dem Kupplungspedal. Vielmehr sei hier die
Hillenverldngerung (44) unmittelbar am Chassis des Fahrzeugs
betestigt, und hinter der Stelle, an der das gleitende Kabel
diese Hiillenverldngerung verlasse, sei nichts mehr vorhan-
den, was als Hiille bezeichnet werden k&nnte.

Das Berufungsgericht nimmt aber an, daf§ die angegriffe-
ne Ausfiihrungsform den Schutzbereich des Klagepatents
gleichwohl nicht verlasse. Es reiche nicht aus, daB der
Fachmann die gewdhlte Ausfiihrungsform dem Offenbarungsgehalt
der Beschreibung und der Zeichnungen der Patentschrift ent-
nehmen kénne. Erforderlich sei vielmehr zusdtzlich, daB die
zu beurteilende Ausfiihrungsform vom Sinngehalt der Patentan-
spriiche Gebrauch mache oder, wenn sie von diesem Sinngehalt
abweiche, fiir den Fachmann mit Hilfe seiner Fachkenntnisse
aufgrund von {ilberlegungen, die an den Sinngehalt der Patent-
anspriiche ankniipften, als gleichwirkend aufgefunden werden
kénne. Wie der Fachmann der Klagepatentschrift ohne weitere
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Uberlegungen entnehme, liege die eigentliche Leistung der
geschiitzten Exrfindung darin, daB die selbsttdtige Aus-
gleichsvorrichtung zur Erméglichung einer zuverldssigen Ver-
und Entriegelung der beiden teleskopierenden Hiillenteile
nicht mehr darauf angewiesen sei, an einem bestimmten festen
Punkt des Fahrzeuges angebracht zu werden und daB sie auch
kein fest auf dem gleitenden Kabel angebrachtes und daher
einer genauen Justierung bediirftiges Steuerorgan fiir die
Ver~ und Entriegelung der teleskopierenden Hiillenteile bend-
tige, wie es bei den Vorrichtungen notwendig gewesen sei,
die am Tage der Anmeldung des Klagepatents bekannt gewesen
seien. Bei dem vorgeschlagenen Seilzug sei es mdglich, die
Ausgleichsvorrichtung an irgendeiner beliebigen Stelle zwi-
schen den beiden Befestigungspunkten filir die Hiille vorzuse-
hen, wobei diese Stelle auch unmittelbar an der Fahrzeugwand
liegen kdnne. Entscheidend sei ndmlich nur, daf die ord-
nungsgeméfle Funktion der Ausgleichsvorrichtung nicht davon
abhdnge, ob sie gerade an der Fahrzeugwand oder an einer an-
deren Stelle der Hiille sitze. DaB die Ausgleichsvorrichtung
bei der vom Klagepatent vorgeschlagenen Ldsung an einer be-
liebigen Stelle der Betdtigungsvorrichtung angebracht werden
kénne, bedeute nicht, daB sie bei einem konkreten, im Hin-
blick auf einen bestimmten Fahrzeugtyp gebauten Seilzug noch
hinsichtlich des Ortes ihrer Anbringung verédndert werden

kénnte.

Da der Fachmann erkenne, daB er bei einer den Wortlaut
des Patentanspruchs 1 verwirklichenden Vorrichtung den Hiil-
lenabschnitt zwischen der Ausgleichsvorrichtung und der
einen Fahrzeugwand so ausgestalten kdnne, daB er nur wenige
Millimeter lang sei, erkenne er auch ohne weiteres, dafl er
bei einer im iibrigen die Merkmale des Klagepatents verwirk-
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lichenden Ausfiihrungsform diesen zweiten Hiillenabschnitt
auch auf eine Ldnge von Null verkiirzen und dann statt des
zweiten Hiillenabschnitts die dem Kupplungspedal zugewandte
Hillenverléngerung selbst unmittelbar an der Fahrzeugwand
befestigen konne, ohne daf sich an der Wirkung der Vorrich-
tung irgendetwas dndere. Auch dann erhalte er eine Betdti-
gungsvorrichtung, die fiir die ordnungsgemdfie Funktion der
bei ihr vorhandenen Ausgleichsvorrichtung, ndmlich fiir deren
Ver- und Entriegelung, kein ortsfestes Widerlager brauche.
Die Befestigung beider Enden eines Bowdenzuges zur Bet&dti-
gung z.B. einer Fahrzeugkupplung, an festen Teilen des Fahr-
zeuges, sei immer und damit auch bei einer wortlautgemdB un-
ter die Anspriiche des Klagepatents fallenden Betdtigungsvor-
richtung notwendig.

Erkenne aber der Fachmann ohne weiteres, daB er alle
patentgemdfen Vorteile auch dann erzielen kénne - und zwar
mit den vom Klagepatent vorgeschlagenen Mitteln -, wenn er
die Ausgleichsvorrichtung nicht zwischen zwei Hiillenab-
schnitten anbringe, sondern sie ganz an das dem Kupplungspe-
dal zugewandte Ende der Hiille lege, so sei fiir ihn in einer
mit dem Gebot der Rechtssicherheit in {bereinstimmung ste-
henden Weise erkennbar, daB der Schutzbereich des Klagepa-
tents sich auch auf eine Vorrichtung wie die angegriffene
erstrecke, bei der das Teilmerkmal, nach dem die beiden te-
leskopierenden Hiillenverlidngerungen zwischen zwei aufeinan-
derfolgende Abschnitte der Hiille eingesetzt und an diesen
befestigt sein sollen, nicht verwirklicht sei, die aber alle
iibrigen Merkmale des Patentanspruchs 1 erfiille.

3. a) zZutreffend legt das Berufungsgericht seinen Uber-
legungen zugrunde, daB der Schutzbereich des Klagepatents



28

- 17 -

gemdf § 14 PatG 1981 als mafigebliche Grundlage den durch
Auslegung 2zu ermittelnden Inhalt der Patentanspriiche, zu
deren Verstdndnis die Beschreibung und die Zeichnungen
heranzuziehen sind, hat und hierzu auch das Protokoll iiber
die Auslegung von Art. 69 Abs. 1 EPY (BGBl. II 1976 S. 1000)
heranzuziehen ist, wie der Senat etwa in seinem Urteil vom
6. November 1990 (BGHZ 113, 1 - Autowaschvorrichtung) n&her
dargelegt hat (im AnschluB an seine Entscheidungen BGHZ 98,
12, 18 f. - Formstein; 105, 1, 10 - Ionenanalyse; BGH GRUR
1989, 205, 208 - Schwermetalloxidationskatalysator - u. GRUR
1989, 903, 904 - Batteriekastenschnur). Hiernach f&1l1lt unter
den Schutzbereich eines Patents einerseits nicht allein das,
was sich aus dem genauen Wortlaut der Patentanspriiche er-
gibt; andererseits dienen die Patentanspriiche aber auch
nicht lediglich als bloBe Richtlinien mit der Folge, daB
sich der Schutzbereich auch auf das erstreckt, was sich dem
Fachmann nach Priifung der Beschreibung und der Zeichnungen
als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Ausle-
gung soll vielmehr zwischen diesen beiden Auffassungen lie-
gen und einen angemessenen Schutz fiir den Patentinhaber mit
ausreichender Rechtssicherheit fiir Dritte verbinden. Aus
diesen Grundsdtzen hat der erkennende Senat hergeleitet, dafl
die Auslegung der Patentanspriiche nicht nur der Behebung
etwaiger Unklarheiten, sondern auch zur Klarstellung der
darin verwendeten technischen Begriffe sowie zur Kldrung der
Bedeutung und der Tragweite der dort beschriebenen Erfindung
dient. MaBgebend ist dabei die Sicht des Fachmanns, dessen
Verstdndnis sich bereits bei der Ermittlung des Inhalts der
in den Patentanspriichen verwendeten Begriffe auswirkt und
das auch bei der Feststellung des iiber den Wortsinn hinaus-
gehenden Gesamtzusammenhangs der Patentanspriiche maBgebend
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ist (Sen. z.B. im Urt. v. 03.10.1989, GRUR 1989, 903, 904
1. Sp. unten, r. Sp. oben - Batteriekastenschnur).

b) Der Senat hatte bisher keine Veranlassung, grund-
sdtzlich zu der Frage Stellung zu nehmen, ob und unter wel-
chen Voraussetzungen bei einem europdischen Patent Schutz
fiir eine Unterkombination zu gewdhren ist (hierzu etwa Urt.
v. 03.10.1989, GRUR 1989, 903, 905 a.E. - Batteriekasten-
schnur; BGHZ 113, 1 - Autowaschvorrichtung). Er hat aller-
dings in seiner Entscheidung vom 6. November 1990 (BGHZ 113,
1 - Autowaschvorrichtung) dahin erkannt, daB bei einem euro-
pdischen Patent der Schutz fiir eine Unterkombination jeden-
falls dann ausscheide, wenn auf ein fiir die unter Schutz ge-
stellte Lehre wesentliches und bestimmendes Merkmal des Pa-
tentanspruchs verzichtet sei. In diesem Zusammenhang mufl
vor allem darauf Bedacht genommen werden, daf das Gebot der
Rechtssicherheit nicht unterlaufen wird. Dieses steht
gleichwertig neben dem der angemessenen Belohnung des Erfin-
ders. Es soll dadurch erreicht werden, daB der Schutzbereich
eines Patents fiir AuBenstehende hinreichend sicher vorher-
sehbar ist. Diese sollen vor der Uberraschung bewahrt wer-
den, aus einem Patent in Anspruch genommen zu werden, dessen
Schutzbereich sich erst durch Weglassen (AuBerachtlassen)
von Merkmalen des Patentanspruchs ergibt. Sie sollen sich
vielmehr darauf verlassen und darauf einrichten kénnen, daB
die im Patent unter Schutz gestellte Erfindung mit den Merk-
malen des Patentanspruchs vollstdndig umschrieben ist. Der
Anmelder hat dafiir zu sorgen, daB das, wofiir er Schutz be-
gehrt hat, sorgfdltig in den Merkmalen des Patentanspruchs
niedergelegt ist (s.a. Sen.Urt. v. 24.03.1987, BGHZ 100, 249
- Rundfunkiibertragungssystem - u. Sen.Urt. v. 23.04.1991
- X ZR 41/89 - Trockenlegungsverfahren ~, jeweils zu § 6
PatG 1968).
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Nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellun-
gen, die von der Revision mit Verfahrensriigen nicht ange-
griffen werden, bedarf die Frage des Schutzes fiir eine Un-
terkombination bei einem europdischen Patent auch hier kei-
ner Entscheidung; denn es handelt sich vorliegend auch hin-
sichtlich der r&umlichen Anordnung der teleskopierenden Hiil-
lenverldngerungen nicht um das Weglassen eines Teilmerkmals
bei der angegriffenen Ausfiihrungsform, sondern um den Fall,
daB die angegriffene Ausfiihrungsform ein Teilmerkmal in
einer naheliegenden und gleichwirkenden (&quivalenten) Ab-
wandlung verwendet, die nach den vom erkennenden Senat zur
Frage der Aquivalenz entwickelten Grundsdtze ebenfalls noch
unter den Schutzbereich des Klagepatents f&llt.

Das Berufungsgericht hat das Klagepatent in von der Re-
vision mit Verfahrensriigen nicht angegriffener tatrichter-
licher Wirdigung dahin ausgelegt, dafl - wie der Fachmann der
Klagepatentschrift ohne weitere Uberlegungen entnehme - die
eigentliche Leistung der geschiitzten Erfindung darin liege,
dafi die selbsttdtige Ausgleichsvorrichtung zur Ermdglichung
einer zuverlédssigen Ver- und Entriegelung der beiden teles-
kopierenden Hiillenteile nicht mehr darauf angewiesen sei, an
einem bestimmten festen Punkt des Fahrzeuges angebracht zu
werden und daB sie auch kein fest auf dem gleitenden Kabel
angebrachtes und daher einer genauen Justierung bediirftiges
Steuerorgan fiir die Ver- und Entriegelung der teleskopieren-
den Hiillenteile benstige, wie es bei den Vorrichtungen not-
wendig gewesen sei, die am Tage der Anmeldung des Klagepa-
tents bekannt gewesen seien. Ein auf die Sachriige hin zu be-
achtender Rechtsfehler tritt insoweit nicht hervor; denn die
Auslegung des Berufungsgerichts steht in Einklang mit der
Beschreibung in der Klagepatentschrift (deutsche tUbers. gem.
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Anl. 2 zur Klage v. 02.09.1988 S. 2 3. Abs.). Ausschlagge-~
bend ist insoweit, daB sich der Beschreibung nicht entnehmen
14Bt, die Ausgleichsvorrichtung dirfe nach dem Kla-
gepatent nicht am Chassis des Fahrzeugs angebracht werden.
Die Klagepatentschrift 148t auch diesen Fall einer méglichen
Ausfiihrung zu, wie das Berufungsgericht - von der Revision
mit Verfahrensriigen nicht angegriffen - ferner festgestellt
hat. Es fiihrt weiter aus, es sei bei dem vorgeschlagenen
Seilzug méglich, die Ausgleichsvorrichtung an irgendeiner
beliebigen Stelle zwischen den beiden Befestigungspunkten
fiir die Hiille vorzusehen, wobei diese Stelle auch unmittel-
bar an der Fahrzeugwand liegen kénne, wenn z.B. der Fahr-
zeughersteller das so wiinsche. Entscheidend sei namlich nur,
daB} die ordnungsgemédfe Funktion der Ausgleichsvorrichtung
nicht davon abh&nge, ob sie gerade an der Fahrzeugwand oder
an eine- 2nderen Stelle der Hiille sitze. Das Berufungsge-
richt hebt in diesem Zusammenhang mafigeblich darauf ab, daB
die vom Klagepatent vorgeschlagene Betdtigungsvorrichtung
ein in den Merkmalen 5 und 6 beschriebenes Verriegelungsor-
gan aufweise und wegen der gewdhlten Gestaltung weder ein
ortsfestes Widerlager fiir das Steuerorgan der Verriegelungs-
einriciiing bendtige noch das Steuerorgan an einer ganz be-
stimmten Stelle des Kabels fest angebracht werden miisse.

c) Hiervon ausgehend hat das Berufungsgericht in recht-
lich nicht zu beanstandender tatrichterlicher Wiirdigung be-~
funden, der Fachmann erkenne, daB er bei einer den Wortlaut
des Patentanspruchs 1 verwirklichenden Vorrichtung den Hiil-
lenabschnitt zwischen der Rusgleichsvorrichtung und der
einen Fahrzeugwand so ausgestalten kénne, daB er nur wenige
Millimeter lang sei. Nachdem er aber diese Erkenntnis habe,
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-erkenne er auch ohne weiteres, daB er bei einer im iibrigen

die Merkmale des Klagepatents verwirklichenden Ausfithrungs-
form diesen zweiten Hiillenabschnitt auch auf eine Ldnge von
Null verkiirzen und dann statt des zweiten Hiillenabschnitts

die dem Kupplungspedal zugewandte Hiillenverldngerung selbst
unmittelbar an der Fahrzeugwand befestigen kdnne, ohne daf

sich an der Wirkung der Vorrichtung irgendetwas &ndere.

Bei dem Verstédndnis, das das Berufungsgericht vom Kla-
gepatent und dem hier im besonderen in Rede stehenden Teil-
merkmal 4 hat, ist kein Merkmal weggefallen. Vielmehr er-
setzt die angegriffene Ausfithrungsform nach dem vom Beru-
fungsgericht festgestellten Sachverhalt die dem Wortlaut des
Patentanspruchs entsprechende Anordnung der teleskopierenden
Hillenverldngerungen innerhalb der Hiille ("zwischen zweil
aufeinanderfolgenden Abschnitten der Hiille") durch die abge-
wandelte Anordnung im unmittelbaren Anschlufl an die Hiille.
Da nach den nicht von erkennbaren Rechtsfehlern beeinflufiten
tatrichterlichen Feststellungen des Berufungsgerichts eine
solche Abwandlung an den patentgemdfien Wirkungen der Vor-
richtung nichts &ndert und fiir den Fachmann aufgrund von
berlegungen nahelag, die an der im Patentanspruch formu-
lierten Lehre orientiert sind, sind auch insoweit die Vor-
aussetzungen einer noch unter den Schutzbereich des Klage-
patents fallenden Aquivalenz erfiillt.

Der "Witz" des Patents liegt nach der aus Rechtsgriinden
nicht zu beanstandenden Sicht des Berufungsgerichts nicht
darin, daB die Ausgleichsvorrichtung im Einzelfall einen Ab-
stand vom Chassis des Fahrzeugs hat, sondern darin, daf auf-
grund der konstruktiven Ausbildung der Ausgleichsvorrichtung
eine L&sung von einem festen Bezugspunkt am Chassis mdglich



- 22 -

ist. Das wird entscheidend durch die Merkmale 5 und 6 er-
reicht, die auch bei der angegriffenen Ausfithrungsform wort-
lautgem&B verwirklicht sind. Es kann daher entgegen der von
der Revision vertretenen Ansicht nicht davon gesprochen wer-
den, daB bei der angegriffenen Ausfithrungsform im Sinne der
Senatsentscheidung "Autowaschvorrichtung" (Urt. v.
06.21.1990 - X ZR 55/89 - NJW 1991, 1299) ein wesentliches
Merkmal oder eine wesentliche Wirkung der patentierten Lehre
nicht verwirklicht und daher eine Patentverletzung zu ver-
neinen sei.

4. Das Berufungsgericht hat auf der Grundlage eines Zu-
gestdndnisses der Beklagten gem&B § 288 2PO zu Recht festge-
stellt, daB die Beklagte zu 1, deren Handeln vom Beklagten
zu 2 als ihrem Geschdftsfilhrer bestimmt wird, Vorrichtungen,
die vom Klagepatent Gebrauch machen, ohne Zustimmung der
Klégerin im Inland angeboten und in den Verkehr gebracht
hat. Nach der nicht mit einer Tatbestandsberichtigung ange-
griffenen Feststellung des Zugestdndnisses bedurfte es keli-
ner weiteren Feststellungen von Einzelheiten der gem&B § S
PatG dem Patentinhaber vorbehaltenen Benutzungshandlungen.
Zutreffend hat das Berufungsgericht im Hinblick darauf eine
Wiederholungsgefahr bejaht und durfte wegen der weiteren Be-
nutzungsform des "Gebrauchens" zumindest von der Gefahr zu-
kiinftiger Begehung ausgehen.

Aufgrund des festgestellten Sachverhalts sind die zuer-
kannten Anspriiche auf Unterlassung, Schadensersatz und Rech-
nungslegung gerechtfertigt (§ 139 Abs. 1 und 2 PatG, § 242
BGB).
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III.

Die Entscheidung iiber die Kosten folgt aus § 97 Abs.

§ 100 zPO.

Rogge Maltzahn Jestaedt
Brof Melullis
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