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Bundesgerichtshof, 12 March 2002, Schneidmesser I
("Cutting Blade 1")

PATENT LAW

Equivalence: Questions

e For _an embodiment that is outside the literal
meaning of a patent claim to fall within the scope of
protection, it is not sufficient

(1) that it solves the problem underlying the
invention by means that, although modified,
objectively have the same technical effect, and

(2) the person skilled in the art is able to determine
on _the basis of his professional knowledge only, that
the modified element has the same effect,

but it is also required

(3) that the considerations, which the skilled person
has to apply to determine that the modified element
has the same effect, are drawn from the technical

teaching of the patent

Interpretation

e Figures and measurements in the patent claim
contribute to determining and limiting the subject
matter of the patent. Like every element of a patent
claim, however, figures and measurements are as a
matter of principle capable of interpretation.

Equivalence: essential meaning

e [f the person skilled in the art does not identify
different figures as having the same effect as the values
set forth in the claim, the scope of protection does not
extend beyond the essential meaning of the claim.

Source: bundesgerichtshof.de; 33 TIC 873 (2002)

Bundesgerichtshof, 12 March 2002

(Melullis, Keukenschrijver, Miihlens, Meier-Beck und
Asendorf)

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 168/00 Verkiindet am:

12. Mérz 2002

Schneidmesser I

PatG 1981 § 14; EPU Art. 69

a) Durch in den Patentanspruch aufgenommene
Zahlen- und Mafangaben wird der Schutzgegenstand
des Patents mitbestimmt und damit auch begrenzt. Wie
Jjeder Bestandteil eines Patentanspruchs sind Zahlen-
und Mafiangaben jedoch grundsdtzlich der Auslegung
fahig.

b) Erschliefit sich dem Fachmann kein abweichender
Zahlenwert als im Sinne des anspruchsgemdfien Wertes
gleichwirkend, erstreckt sich der Schutzbereich
insoweit nicht tiber den Sinngehalt des Anspruchs
hinaus.

BGH, Urt. v. 12. Mirz 2002 - X ZR 168/00 —

OLG Karlsruhe

LG Mannheim

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
miindliche Verhandlung vom 29. Januar 2002 durch
den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter
Keukenschrijver, die Richterin Miihlens und die
Richter Dr. Meier- Beck und Asendorf

fiir Recht erkannt:

Die Revision gegen das am 23. August 2000
verkiindete  Urteil des 6. Zivilsenats des
Oberlandesgerichts Karlsruhe wird auf Kosten der
Beklagten zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klégerin ist Inhaberin einer ausschlieBlichen
Lizenz an dem am 12. Juni 1987 angemeldeten
deutschen Patent 37 19 721 (Klagepatent), wegen
dessen Verletzung sie die Beklagte in Anspruch nimmt.
Das Klagepatent ist im Einspruchsverfahren vom
Bundespatentgericht ~ beschréankt  aufrechterhalten
worden. Patentanspruch 1 lautet danach:

"Mit  einem  Gegenmesser  zusammenwirkendes
Schneidmesser (1) fiir Rotationsschneidanlagen fiir
Papier, insbesondere  mehrlagige  vereinzelte
Papierprodukte in Schuppenformation, mit einem
unden, im  wesentlichen  kegelstumpfformigen
Grundkorper (4), dessen zur senkrecht zur Drehachse
verlaufenden Schneidebene (6) konische Tragfliche
Klingen (8) o. dgl. trdgt, dadurch gekennzeichnet, daf3
die Klingen (8)

a) auf der kegelstumpfférmigen Riickfliche (3) des
Grundkorpers (4) angeordnet sind und mit der
Schneidebene (6) einen Winkel (5) von 10° - 22°
vorzugsweise 16° einschlieflen,

b) in unterschiedlichen Schneidstellungen in Richtung
auf die Schneidebene (6) in linglichen Aussparungen
(18) des Grundkorpers (4) verschiebbar gelagert und
in diesem arretierbar sind,

¢) mit ihren Ldngsachsen einen spitzen Winkel zum
jeweiligen Radius des Grundkorpers (4), der 9° - 12°
betrdgt, einschlieffen,

- in Draufsicht rechteckig ausgebildet sind, und

- in Zahnform die Schneidfidche (13) bilden."

Die Beklagte ist als iibernechmende Gesellschaft
Rechtsnachfolgerin der mit ihr verschmolzenen E.
GmbH (im folgenden: E.). E. belieferte ein
franzgsisches Unternehmen, das eine
Rotationsschneidemaschine von der Klagerin bezogen
hatte, mit passenden Schneidmessern, in denen die
Klagerin eine Verletzung des Klagepatents sieht. Das
Landgericht hat die Beklagte antragsgemdll zur
Unterlassung und zur Rechnungslegung verurteilt und
ihre Verpflichtung zum Schadensersatz und zur
Zahlung  einer  angemessenen  Entschiddigung
festgestellt. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg
geblieben. Hiergegen richtet sich die Revision der
Beklagten, mit der sie weiterhin die Abweisung der
Klage erstrebt. Die Kldgerin tritt dem Rechtsmittel
entgegen.

Entscheidungsgriinde:

Die zuldssige Revision hat keinen Erfolg. Das
Berufungsgericht ist ohne Rechtsfehler zu dem
Ergebnis gelangt, dafi die angegriffenen Schneidmesser
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in den Schutzbereich des Klagepatents fallen und die
Beklagte wegen deren Herstellung und Vertriebs zur
Unterlassung, zum  Schadensersatz und  zur
Entschiadigung sowie zur Rechnungslegung verpflichtet
ist (§§ 14, 139 Abs. 1 und 2, 33 Abs. 1 PatG, 242
BGB).

I. Das Klagepatent betrifft ein Schneidmesser fiir
Rotationsschneidanlagen  fiir ~ Papier.  Derartige
Schneidmesser dienen nach den Feststellungen des
Berufungsgerichts dazu, im Zusammenwirken mit
einem Gegenmesser eine Schuppe aus vereinzelten,
iberlappend aufeinanderliegenden Druckerzeugnissen
zu beschneiden. Sie bestehen aus einem runden
Grundkorper, dessen zur - senkrecht zur Drehachse
verlaufenden - Schneidebene konische Tragfliche mit
einer Vielzahl von Klingen bestiickt ist. Bei einem aus
der deutschen Offenlegungsschrift 35 36 989 bekannten
Schneidmesser dieser Art ist die konische Tragfliche
als Vorderflache des Grundkorpers der Schneidebene
zugekehrt. Sind die Schneidflachen der
(unverschiebbar) in Ausnehmungen der Tragfldche
untergebrachten Klingen abgenutzt, konnen sie zwar
nachgeschliffen werden, jedoch verringert sich der
Durchmesser des Schneidmessers entsprechend.

Das Berufungsgericht hat das technische Problem in
Ubereinstimmung mit den Angaben in der
Klagepatentschrift dahin formuliert, die Lebensdauer
derartiger Schneidmesser zu erhéhen und gleichzeitig
zu gewdhrleisten, daB3 der jeweils wirksame Radius der
Schneidflichen  auch  nach  einem  etwaigen
Nachschleifen unverdndert bleiben kann, und die

erfindungsgemélfle Losung nach dem
aufrechterhaltenen Patentanspruch 1 wie folgt in
Merkmale gegliedert:

1. Es handelt sich um ein mit einem Gegenmesser
zusammenwirkendes Schneidmesser fiir
Rotationsschneidanlagen fiir Papier, insbesondere
mehrlagige vereinzelte Papierprodukte in
Schuppenformation.

2. Das Schneidmesser besitzt einen runden, im
wesentlichen kegelstumpfformigen Grundkorper.

3. Der Grundkorper weist eine Tragflache auf, die zur -
senkrecht zur Drehachse verlaufenden - Schneidebene
konisch ist und Klingen oder dergleichen trigt.

4. Die Klingen

a) sind auf der kegelstumpfformigen Riickfliche des
Grundkorpers angeordnet und schlieBen mit der
Schneidebene einen Winkel von 10° bis 22°,
vorzugsweise von 16°, ein,

b) sind in unterschiedlichen Schneidstellungen in
Richtung auf die Schneidebene in ldnglichen
Aussparungen des Grundkorpers verschiebbar gelagert
und in diesen arretierbar,

c) schlieBen mit ihren Léngsachsen einen spitzen
Winkel zum jeweiligen Radius des Grundkdrpers ein,
wobei der Winkel 9° bis 12° betrégt,

d) sind in Draufsicht rechteckig ausgebildet und

e) bilden in Zahnform die Schneidfléche.

Nach den weiteren Ausfiihrungen des
Berufungsgerichts, bei denen es sich auf den Beschluf3
des Bundespatentgerichts im Einspruchsverfahren

bezogen hat, unterscheidet sich das so umschriebene
Schneidmesser von dem im Einspruchsverfahren
gewiirdigten Stand der Technik insbesondere dadurch,
daB die Klingenldngsachsen nur einen kleinen Winkel
von 9° bis 12° zum Radius des Grundkdorpers
aufweisen und die Schneidkanten entsprechend flach in
das Schneidgut eintauchen, wodurch sich eine
besonders vorteilhafte Schnittfithrung ergibt. Das wird
weder von der Revisionskldgerin noch von der
Revisionsbeklagten angegriffen und 146t keinen
Rechtsfehler erkennen.

II. Auch insoweit unbeanstandet und rechtsfehlerfrei
hat das Berufungsgericht weiterhin festgestellt, da3 das
von E. hergestellte und vertriebene Schneidmesser bis
auf Merkmal 4 c) wortsinngemaf Patentanspruch 1 des
Klagepatents entspreche. Hinsichtlich des streitigen
Merkmals 4 c¢) hat das Landgericht gemeint, da3 auch
dieses verwirklicht sei, weil der Winkel bei der
angegriffenen Ausfithrungsform selbst mit dem von der
Beklagten behaupteten Mafl von 8° 40' noch im
Wortsinn des Anspruchs liege, zu dem der Fachmann
den in der DIN ISO 2768 T2 fiir die Toleranzklassen
"fein" und "mittel" vorgesehenen Toleranzbereich von
+ 20' rechne. Das Berufungsgericht hat offengelassen,
ob dem zu folgen sei, und angenommen, daf} ein
Winkel von 8° 40' jedenfalls eine Verletzung des
Klagepatents mit dquivalenten Mitteln begriinde.

1. Die Auffassung der Beklagten, der Schutzbereich
eines Patents, in dessen Anspruch Mallangaben als
Hochst- und  Mindestwerte  angegeben  seien,
beschriinke sich unter Ausschlu von Aquivalenten auf
den im Anspruch genannten Bereich, hat das
Berufungsgericht fiir unzutreffend erachtet. Zwar moge
die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur
Rechtslage vor 1978 (Sen.Urt. v. 31.1.1984 - X ZR
7/82, GRUR 1984, 425 - Bierklarmittel) im Hinblick
auf die durch § 14 PatG betonte Bedeutung der
Patentanspriiche fiir die Bemessung des Schutzbereichs
sowie unter Beriicksichtigung des Gesichtspunkts der
Rechtssicherheit einer Einschrinkung bediirfen. Sie
konne jedoch nicht so weit gehen, daB jeder iiber den
Anspruchswortlaut ~ hinausgehende  Schutzbereich
ausgeschlossen sei. Vielmehr erfasse, soweit nicht der
Stand der Technik oder sonstige Umstinde wie etwa
Beschrinkungen oder  Verzichtserklirungen im
Erteilungsverfahren eine einschrinkende Auslegung
gebdten, der Schutzbereich eines Patents, dessen
Anspruch Zahl- und MaBangaben enthalte, jedenfalls
solche Ausfiihrungsformen, bei denen von dem im
Patent beanspruchten Bereich nur in derart
geringfligigem Mal} abgewichen werden, da3 sich dem
Fachmann die Gleichwirkung geradezu aufdrange.

2. Die Revision ist demgegeniiber der Meinung, das
entscheidende Gewicht, das der Rechtssicherheit fiir
auflenstehende Dritte nach dem Auslegungsprotokoll
zu Art. 69 EPU zukomme, hindere, den Schutzbereich
von Patentanspriichen, die Zahlenangaben als Hochst-
und Mindestwerte enthalten, durch
Aquivalenzbetrachtungen iiber die im Patentanspruch
genannten Grenzen hinaus zu erweitern. Solche
Hochst- und Mindestwerte miiiten vielmehr wortlich
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genommen und als absolute Grenzen des
Schutzbereichs behandelt werden. Die Rechtsprechung
des Senats zur Erstreckung des Schutzbereichs auf

dquivalente  Ausfiihrungsformen sei nicht auf
Anspruchsmerkmale {ibertragbar, die mit der
Formulierung "von ... bis" mit Zahlen- und

MaBangaben Hochst- und Mindestwerte festlegten. Die
Lehre von der Aquivalenz sei fiir normale
Anspruchsmerkmale entwickelt worden, die den unter
Schutz gestellten Gegenstand mit Worten und
Begriffen definierten. Zahlen- und Mallangaben seien
schon begrifflich durch die Angabe der MaBeinheit und
des Zahlenwertes um ein Vielfaches schirfer und
exakter definiert als ein normales, in Worten und
Begriffen formuliertes Anspruchsmerkmal; sie wiirden
daher vom angesprochenen Verkehr von vornherein als
exakte scharf definierte Grenze des Schutzbereichs
verstanden. Zudem habe es der Anmelder in der Hand,
die im Patentanspruch angegebenen Hochst- und
Mindestwerte zu variieren und exakt an den
Anwendungsbereich der Erfindung anzupassen.

3. Dem kann nur zum Teil gefolgt werden.

a) Nach § 14 PatG und der wortgleichen Vorschrift des
Art. 69 Abs. 1 EPU wird der Schutzbereich des Patents
durch den Inhalt der Patentanspriiche bestimmt, zu

deren Auslegung die Beschreibung und die
Zeichnungen  heranzuziehen sind. Nach den
Grundsitzen, die der erkennende Senat hierzu
entwickelt  hat, dient die Auslegung der

Patentanspriiche nicht nur der Behebung etwaiger
Unklarheiten, sondern auch zur Erléuterung der darin
verwendeten technischen Begriffe sowie zur Kldrung
der Bedeutung wund der Tragweite der dort
beschriebenen Erfindung (BGHZ 98, 12, 18 f. -
Formstein; 105, 1, 10 - Ionenanalyse; 125, 303, 309 f. -
Zerlegvorrichtung fiir Baumstdmme; Sen.Urt. v.
5.5.1992 - X ZR 9/91, GRUR 1992, 594, 596 -
mechanische Betitigungsvorrichtung). Abzustellen ist
dabei auf die Sicht des Fachmanns, von dessen
Verstindnis bereits die Bestimmung des Inhalts der
Patentanspriiche einschlieBlich der dort verwendeten
Begriffe abhéngt und das auch bei der Feststellung des
iiber den Wortlaut hinausgehenden Umfangs des von
den  Patentanspriichen ausgehenden Schutzes
maligebend ist. Bei der Priifung der Frage, ob die im
Patent unter Schutz gestellte Erfindung benutzt wird, ist
daher zundchst unter Zugrundelegung dieses
Verstindnisses der Inhalt der Patentanspriiche
festzustellen, d.h. der dem Anspruchswortlaut vom
Fachmann beigelegte Sinn zu ermitteln. Macht die
angegriffene Ausfiihrungsform von dem so ermittelten
Sinngehalt eines Patentanspruchs Gebrauch, dann wird
die unter Schutz stehende Erfindung benutzt. Bei einer
vom Sinngehalt der Patentanspriiche abweichenden
Ausfithrung kann eine Benutzung dann vorliegen, wenn
der Fachmann auf Grund von Uberlegungen, die an den
Sinngehalt der in den Anspriichen unter Schutz
gestellten  Erfindung  ankniipfen, die bei der
angegriffenen Ausfithrungsform eingesetzten
abgewandelten Mittel mit Hilfe seiner Fachkenntnisse
als fir die Losung des der Erfindung

zugrundeliegenden Problems gleichwirkend auffinden
konnte (BGHZ 105, 1, 10 f. - Ionenanalyse; Sen.Urt. v.
3.10.1989 - X ZR 33/88, GRUR 1989, 903, 904 -
Batteriekastenschnur; v. 28.6.2000 - X ZR 128/98,
GRUR 2000, 1005, 1006 - Bratgeschirr). Dabei fordert
es das gleichgewichtig neben dem Gesichtspunkt eines
angemessenen Schutzes der erfinderischen Leistung
stehende Gebot der Rechtssicherheit, da3 der durch
Auslegung  zu  ermittelnde Sinngehalt  der
Patentanspriiche nicht nur den Ausgangspunkt, sondern
die mafigebliche Grundlage fiir die Bestimmung des
Schutzbereichs bildet; diese hat sich an den
Patentanspriichen auszurichten (BGHZ 106, 84, 90 f. -
Schwermetalloxidationskatalysator; Sen.Urt. V.
3.10.1989 - X ZR 33/88, GRUR 1989, 903, 904 -
Batteriekastenschnur; v. 20.4.1993 - X ZR 6/91, GRUR
1993, 886, 889 - Weichvorrichtung 1). Fir die
Zugehorigkeit einer vom Wortsinn des Patentanspruchs
abweichenden Ausfithrung zum Schutzbereich gentigt
es hiernach nicht, daB sie (1.) das der Erfindung zu
Grunde liegende Problem mit zwar abgewandelten,
aber objektiv gleichwirkenden Mitteln 16st und (2.)
seine Fachkenntnisse den Fachmann befdhigen, die
abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden.
Ebenso wie die Gleichwirkung nicht ohne Orientierung
am Patentanspruch  festgestellt werden kann
(Einzelheiten hierzu Sen.Urt. v. 28.6.2000 - X ZR
128/98, GRUR 2000, 1005, 1006 - Bratgeschirr),
miissen (3.) dariiber hinaus die Uberlegungen, die der
Fachmann anstellen muf}, derart am Sinngehalt der im
Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen
Lehre orientiert sein, daBl der Fachmann die
abweichende Ausfithrung mit ihren abgewandelten
Mitteln als der gegensténdlichen gleichwertige Losung
in Betracht zieht.

Von diesen Grundsdtzen abzuweichen, besteht kein
AnlaB3. Sie stehen in Einklang mit dem Protokoll iiber
die Auslegung von Art. 69 Abs. 1 EPU (BGBI. 1976 11
1000), das nach stindiger Rechtsprechung des Senats
(BGHZ 106, 84, 93 f. -
Schwermetalloxidationskatalysator; Sen.Urt. V.
5.5.1992 - X ZR 9/91, GRUR 1992, 594, 596 -
mechanische  Betdtigungsvorrichtung) auch  zur
Auslegung von § 14 PatG heranzuziehen ist. Nach Art.
2 Nr. 1 der Minchener Revisionsakte zum
Europédischen Patentiibereinkommen vom 29.11.2000
soll zukiinftig das revidierte Auslegungsprotokoll in
Art. 2 ausdriicklich vorsehen, da3 bei der Bestimmung
des Schutzbereichs des europdischen Patents solchen
Elementen gebiihrend Rechnung zu tragen ist, die
Aquivalente der in den Patentanspriichen genannten
Elemente sind.

b) Die Grundsitze der Schutzbereichsbestimmung sind
auch dann anzuwenden, wenn der Patentanspruch
Zahlen- oder MaBangaben enthidlt. Solche Angaben
nehmen an der Verbindlichkeit des Patentanspruchs als
malgeblicher Grundlage fiir die Bestimmung des
Schutzbereichs teil. Die Aufnahme von Zahlen- oder
MafBangaben in den Anspruch verdeutlicht, daf3 sie den
Schutzgegenstand des Patents mitbestimmen und damit
auch begrenzen sollen (Sen., BGHZ 118, 210, 218 f. -
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Chrom-Nickel-Legierung). Es verbietet sich daher,
solche Angaben als minder verbindliche, lediglich
beispielhafte Festlegungen der geschiitzten technischen
Lehre anzusehen, wie dies in der Rechtsprechung zur
Rechtslage im Inland vor Inkrafttreten des Art. 69 EPU
und der entsprechenden Neuregelung des nationalen
Rechts fiir moglich erachtet worden ist (vgl. RGZ 86,
412, 416 f. - pyrophore Metallegierungen; RG, Urt. v.
10.3.1928 - 1 238/27, GRUR 1928, 481 - PreBhefe I;
OGH BrZ 3, 63, 71 f. - kiinstliche Wursthiillen).

¢) Wie jeder Bestandteil eines Patentanspruchs sind
Zahlen- und Maflangaben grundsétzlich der Auslegung
fahig. Wie auch sonst kommt es darauf an, wie der
Fachmann solche Angaben im Gesamtzusammenhang
des Patentanspruchs versteht, wobei auch hier zur
Erlduterung dieses Zusammenhangs Beschreibung und
Zeichnungen heranzuziehen sind. Dabei ist zu
beriicksichtigen, dafl Zahlen- und MaBangaben schon
nach ihrem objektiven Gehalt, der auch das Verstdndnis
des Fachmanns pragen wird, nicht einheitlich sind,
sondern in unterschiedlichen Formen Sachverhalte mit
durchaus verschiedenen Inhalten bezeichnen konnen.

d) Schon diese Umstdnde schlieen es aus, da} der
Fachmann Zahlen-, MaB3- oder Bereichsangaben eine
immer gleiche feste Bedeutung zuweisen wird. Jedoch
wird er solchen Angaben in aller Regel einen hoheren
Grad an Eindeutigkeit und Klarheit zubilligen, als dies
bei  verbal  umschriebenen  Elementen  der
erfindungsgeméfen Lehre der Fall wére (v. Rospatt,
GRUR 2001, 991, 993). Denn Zahlen sind als solche
eindeutig, wéhrend sprachlich formulierte allgemeine
Begriffe eine gewisse Abstraktion von dem durch sie
bezeichneten Gegenstand bedeuten. Zudem miissen
solche Begriffe, wenn sie in einer Patentschrift
verwendet werden, nicht notwendig in dem Sinn
gebraucht werden, den der allgemeine technische
Sprachgebrauch ihnen beimifit; die Patentschrift kann
insoweit ihr "eigenes Worterbuch" bilden (vgl. Sen.Urt.
v. 2.3.1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 912 -
Spannschraube; v. 13.4.1999 - X ZR 23/97, Mitt. 2000,
105, 106 - Extrusionskopf). Aus der Sicht des
fachminnischen Lesers kann durch Zahlen- und
MaBangaben konkretisierten Merkmalen deshalb die
Bedeutung  zukommen, dal3 der  objektive,
erfindungsgemill zu erreichende Erfolg genauer und
gegebenenfalls enger eingegrenzt wird, als dies bei
bloB verbaler Umschreibung der Fall wére. Da es Sache
des Anmelders ist, dafiir zu sorgen, dal in den
Patentanspriichen alles niedergelegt ist, wofiir er
Schutz begehrt (Sen.Urt. v. 3.10.1989 - X ZR 33/88,
GRUR 1989, 903, 905 - Batteriekastenschnur; v.
5.5.1992 - X ZR 9/91, GRUR 1992, 594, 596 -
Mechanische Betitigungsvorrichtung), darf der Leser
der Patentschrift annehmen, da} diesem Erfordernis
auch bei der Aufnahme von Zahlenangaben in die
Formulierung der Patentanspriiche geniigt worden ist.
Dies gilt um so mehr, als der Anmelder bei
Zahlenangaben besonderen Anlaf3 hat, sich iiber die
Konsequenzen der Anspruchsformulierung fiir die
Grenzen des nachgesuchten Patentschutzes klar zu
werden.

Daher ist eine deutlich strengere Beurteilung
angebracht, als es der Praxis zur Rechtslage in
Deutschland vor 1978 entsprach (Bruchhausen, GRUR
1982, 1, 4). Eine eindeutige Zahlenangabe bestimmt
und  begrenzt den  geschiitzten = Gegenstand
grundsitzlich insoweit abschlieBend; ihre Uber- oder
Unterschreitung ist daher in aller Regel nicht mehr zum
Gegenstand des Patentanspruchs zu rechnen (v. Falck,
Festschrift zum 100jdhrigen Bestehen der Deutschen
Vereinigung fiir gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht, S. 543, 577).

Andererseits schlieBt dies nicht aus, da3 der Fachmann
eine gewisse, beispielsweise iibliche Toleranzen
umfassende, Unschirfe als mit dem technischen
Sinngehalt einer Zahlenangabe vereinbar ansieht. So
hat das House of Lords in der Catnic-Entscheidung
(R.P.C. 1982, 163; deutsch GRUR Int. 1982, 136), die
allerdings die Rechtslage im Vereinigten Konigreich
vor der europdischen Harmonisierung betraf, bei einem
auf einen rechten Winkel gerichteten
Anspruchsmerkmal Abweichungen von 6° bzw. 8° vom
rechten Winkel als mit der Annahme einer Benutzung
der geschiitzten Lehre vereinbar angesehen. In einem
solchen Fall kann es grundsdtzlich nicht darauf
ankommen, ob im Anspruch von einem rechten Winkel
oder von 90° die Rede ist. MaBgeblich ist vielmehr der
unter  Heranziehung von  Beschreibung und
Zeichnungen zu  ermittelnde  Sinngehalt  des
Patentanspruchs. In einem anderem Zusammenhang
kann der gleiche Winkel sich daher dem Fachmann
auch als exakt einzuhaltende GroBe darstellen. Dies gilt
grundsétzlich auch fiir Zahlenbereiche mit Grenzwerten
(vgl. Sen., BGHZ 118, 210, 218 f. - Chrom-Nickel-
Legierung; vgl. auch White, The C.I.P.A. Guide to the
Patents Act, 5. Aufl., Part III, Section 125 Rdn. 22 mit
Hinweis auf die soweit ersichtlich - insoweit -
unveréffentlichten Entscheidungen Lubrizol v. Esso
und Goldschmidt v. EOC Belgium). Ein Verstdndnis,
daB ein Wert genau einzuhalten ist, wird vor allem
dann der Vorstellung des Fachmanns entsprechen,
wenn er erkennt, dal es sich um einen "kritischen"
Wert handelt. Wie eine bestimmte Zahlen- oder
MalBangabe im Patentanspruch demnach zu verstehen
ist, ist eine Frage des der tatrichterlichen Beurteilung
unterliegenden fachméinnischen Verstindnisses im
Einzelfall.

d) Wie fiir die Erfassung des technischen Sinngehalts
des Patentanspruchs gilt auch fiir die Bestimmung eines
uber diesen hinausreichenden Schutzbereichs, dal3 im
Anspruch enthaltene Zahlen- oder Maflangaben mit den
angegebenen Werten den geschiitzten Gegenstand
begrenzen. Im Rahmen der Schutzbereichsbestimmung
darf vom Sinngehalt der Zahlen- und MaBangaben
nicht abstrahiert werden. Bei der Priifung der Frage, ob
der Fachmann eine Ausfithrungsform mit einem vom
Anspruch abweichenden Zahlenwert aufgrund von
Uberlegungen, die sich am Sinngehalt der im Anspruch
umschriebenen Erfindung orientieren, als
gleichwirkende Losung auffinden kann, muf3 vielmehr
die sich aus der Zahlenangabe ergebende Eingrenzung
des objektiven, erfindungsgemil zu erreichenden
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Erfolgs beriicksichtigt werden. Als im Sinne des
Patentanspruchs  gleichwirkend kann nur eine
Ausfithrungsform angesehen werden, die der Fachmann
als eine solche auffinden kann, die nicht nur iiberhaupt
die Wirkung eines - im Anspruch zahlenmiBig
eingegrenzten - Merkmals der Erfindung erzielt,
sondern auch gerade diejenige, die nach seinem
Verstindnis anspruchsgemédl der zahlenmiBigen
Eingrenzung dieses Merkmals zukommen soll. Fehlt es
daran, ist auch eine objektiv und fiir den Fachmann
erkennbar  technisch  ansonsten  gleichwirkende
Ausfithrungsform vom Schutzbereich des Patents
grundsétzlich nicht umfalt.

Damit im Kern {ibereinstimmend hat auch die
Rechtsprechung im Vereinigten Konigreich zur
Feststellung einer Verletzung gepriift, ob die

fachkundige Offentlichkeit erwarten und sich darauf
einstellen darf, dafl es nach dem Patent auf die genaue
Einhaltung des Wortlauts des Patentanspruchs
ankommen soll (vgl. die sog. dritte Catnic-Frage; fiir
das harmonisierte Recht u.a. Patents Court, F.S.R.
1989, 181 = GRUR Int. 1993, 245 - Improver
Corporation v. Remington Consumer Products Ltd.
("Epilady"-Fall); Court of Appeal R.P.C. 1995, 585 =
GRUR Int. 1997, 374 - Kastner v. Rizla Ltd.). Bezogen
auf ein einzelnes Merkmal des Patentanspruchs geht es
darum, ob das betreffende Merkmal dem Fachmann als

ein solches erscheint, das ausschlieB3lich
wortsinngemd3 benutzt werden kann, wenn die
beanspruchte Lehre zum technischen Handeln

eingehalten werden soll (vgl. Court of Appeal R.P.C.
1995, 585 = GRUR Int. 1997, 374 - Kastner v. Rizla
Ltd.). Ein solches Verstindnis kann insbesondere bei
Zahlen- und MaBangaben in Betracht zu ziehen sein
(vgl. Patents Court, R.P.C. 1997, 649 - Auchincloss v.
Agricultural & Veterinary Supplies Ltd.).

Wie bei anderen Elementen des Patentanspruchs auch
darf deshalb die anspruchsgemifle Wirkung nicht unter
AuBerachtlassung von im Anspruch enthaltenen
Zahlen- und MaBangaben bestimmt werden. Es reicht
daher fir die  FEinbeziechung  abweichender
Ausfithrungsformen in den Schutzbereich grundsétzlich
nicht aus, dafl nach der Erkenntnis des Fachmanns die
erfindungsgemifle Wirkung im {brigen unabhéngig
von der Einhaltung des Zahlenwertes eintritt. Erschliefit
sich dem Fachmann kein abweichender Zahlenwert als
im Sinne des anspruchsgemiflen Wertes gleichwirkend,
erstreckt sich der Schutzbereich insoweit nicht tiber den
Sinngehalt des  Patentanspruchs  hinaus. Die
anspruchsgemédfie =~ Wirkung  des  zahlenmiBig
bestimmten Merkmals wird in diesem Fall nach dem
Verstindnis des Fachmanns durch die (genaue)
Einhaltung eines Zahlenwertes bestimmt und kann
daher notwendigerweise durch einen abweichenden
Zahlenwert nicht erzielt werden. In einem solchen Fall
geniigt es nicht, da3 der Fachmann auch eine von der
Zahlenangabe abstrahierende Lehre als technisch
sinnvoll erkennt.

Der Anmelder wird nicht immer den vollen technischen
Gehalt der Erfindung erkennen und ausschopfen; er ist
auch - unbeschadet der Frage, ob ihm das rechtlich

moglich ist - von Rechts wegen nicht gehalten, dies zu
tun. Beschrdankt sich das Patent bei objektiver
Betrachtung auf eine engere Anspruchsfassung, als dies
vom technischen Gehalt der Erfindung und gegeniiber
dem Stand der Technik geboten wire, darf die
Fachwelt darauf vertrauen, dal der Schutz
entsprechend beschriankt ist. Dem Patentinhaber ist es
dann verwehrt, nachtrdglich Schutz fiir etwas zu
beanspruchen, was er nicht unter Schutz hat stellen
lassen. Das gilt selbst dann, wenn der Fachmann
erkennt, daf} die erfindungsgeméfBe Wirkung als solche
(in dem vorstehend ausgefiihrten engeren Sinn) iiber
den im Patentanspruch unter Schutz gestellten Bereich
hinaus erreicht werden konnte.

4. Unter Beriicksichtigung dieser Grundsitze 146t die
Bestimmung des Schutzbereichs des Klagepatents
durch das Berufungsgericht keinen Rechtsfehler
erkennen.

Das Berufungsgericht hat ausgefiihrt, die angegriffenen
Schneidmesser erzielten mindestens im wesentlichen
die gleiche Wirkung wie Vorrichtungen, bei denen der
Winkel zwischen den Lingsachsen der Klingen und
dem jeweiligen Radius des Grundkorpers zwischen 9°
und 12° liege. Die im Klagepatent unter Schutz
gestellte geringfiigige Abwinklung der Klingen zum
jeweiligen Radius fithre im Vergleich mit dem Stand
der Technik zu einer anderen Schneidgeometrie. Sie
bewirke, wie das Bundespatentgericht in seinem
BeschluB vom 15. Februar 1996 iiberzeugend
ausgefithrt habe, im Zusammenwirken mit der
Grundform der Klingen, dall bei einem entsprechend
dem Klagepatent ausgestalteten Schneidmesser stets
das radial innere Ende der Schneidkante zuerst in das
Papier eintauche. Das flache Eintauchen der
Schneidkanten in das Schneidgut gewdhrleiste einen
"sanften Einschnitt", wobei gleichzeitig die gegeniiber
einem Rundmesser bessere Schneidwirkung einer
zahnformigen Schneidfliche erhalten bleibe. Diese
Wirkungen triten, wie auch die Beklagte nicht in
Abrede stelle, bei der Wahl eines geringfligig spitzeren
Winkels (8° 40' statt 9°) in gleicher Weise ein.

Der Fachmann, dem die Wirkungsweise eines gemal
dem Hauptanspruch des Patents ausgestalteten
Schneidmesser auch ohne ndhere Darstellung in der
Beschreibung aufgrund seines Fachwissens klar sei,
konne auf grund von Uberlegungen, die sich an der im
Anspruch 1 umschriebenen Erfindung orientierten,

ohne weiteres erkennen, dal die Wahl eines
geringfiigig spitzeren Winkels die erzielten Ergebnisse
nicht wesentlich &ndere. Allerdings werde der

Fachmann dann, wenn in einem Patentanspruch ein
bestimmter Bereich vorgegeben sei und sich der
Patentschrift kein Anhaltspunkt dafiir entnehmen lasse,
daB die beanspruchten Werte nur beispielhaft gemeint
sein konnten, in der Regel keinen Anlafl haben, sich
dariiber Gedanken zu machen, ob die Erfindung auch
bei der Wahl anderer Werte ausfithrbar sein konnte.
Etwas anderes miisse aber fiir solche Werte gelten, die
nur in so geringem MaB auflerhalb des im Patent
genannten Bereichs ldgen, daB eine ins Gewicht
fallende Anderung der Wirkung von vornherein
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ausgeschlossen erscheine. So liege es im Streitfall, da
der Winkel von 8° 40' um weniger als 4 % von dem im
Patent genannten unteren Wert abweiche. Dem
angesprochenen Fachmann - einem mit einschldgigen
Schneidanordnungen vertrauten
Maschinenbauingenieur - sei zudem bekannt, daf3 eine
Abweichung von + 20' sich im Rahmen der von der
einschligigen DIN-Norm vorgegebenen
Allgemeintoleranz fiir Winkelmafie halte.

Dem Inhalt der Patentschrift und dem dort mitgeteilten
Stand der Technik konne nicht entnommen werden, daf}
die Vermeidung einer noch so geringfiigigen
Uberschreitung des im Merkmal 4 ¢) der
Merkmalsgliederung genannten Bereichs fiir die unter
Schutz gestellte Lehre wesentlich und bestimmend sei.
Bei der in der Patentschrift gewtiirdigten DE-OS 35 36
989 seien die Lingsachsen der Klingen parallel zum
jeweiligen Radius angeordnet, ihre Schneidkanten seien
schrig zu den Léngsachsen in der Weise orientiert, daf3
stets das radial duBere Ende zuerst in das Papier
eintauche. Aber auch der  ibrige, im
Einspruchsverfahren herangezogene und auf dem
Deckblatt der Klagepatentschrift genannte Stand der
Technik gebe keine Veranlassung zu einer
einschrinkenden und eine &quivalente Verletzung
ausschlieBenden Auslegung des Patents.

Damit hat das Berufungsgericht alle maBgeblichen
Gesichtspunkte beriicksichtigt und in revisionsrechtlich
nicht zu beanstandender Weise festgestellt, dal der
Fachmann den unteren Wert des Winkelbereichs von 9°
bis 12° im Priorititszeitpunkt nicht als starren
Grenzwert ansah und eine Ausfiihrungsform, bei der
das WinkelmaB3 von 9° geringfiigig unterschritten wird,
als gleichwirkend auffinden konnte. Aus den
Ausfithrungen des Berufungsgerichts zur Wirkung der
im Klagepatent unter Schutz gestellten geringfligigen
Abwinklung der Klingen zum jeweiligen Radius, die
im Vergleich mit dem Stand der Technik zu einer
anderen Schneidgeometrie fithre, ergibt sich, dafl der
fir den Fachmann erkennbare technische Sinngehalt
des durch die Bereichsangabe 9 bis 12° niher
definierten spitzen Winkels zum jeweiligen Radius des
Grundkorpers in dieser durch den Winkel bestimmten
und im Anspruch durch die Winkelangabe
ausgedriickten Schneidgeometrie zu finden ist. Dann
konnte das Berufungsgericht aber auch ohne
Rechtsfehler zu der Feststellung gelangen, daB3 der
Fachmann den objektiv unstreitig gleichwirkenden
geringfiigig kleineren Winkel der angegriffenen
Ausfiihrungsform aufgrund von Uberlegungen als
gleichwirkend auffinden konnte, die sich derart am
Sinngehalt des Patentanspruchs einschlielich der in
Merkmal 4 c) enthaltenen Winkelangabe orientierten,
dal er die angegriffene Ausfithrungsform als der
gegenstiandlichen gleichwertige Losung des dem
Klagepatent zugrundeliegenden Problems in Betracht
zog.

5. Die Riige der Revision, mit der Berufung auf die
Allgemeintoleranz setze sich das Berufungsgericht in
Widerspruch zu seiner Unterstellung, nach dem
Verstindnis des Fachmanns seien bei der Angabe des

Bereichs 9° bis 12° Herstellungstoleranzen bereits
berticksichtigt, ist nicht begriindet. Das
Berufungsgericht hat mit dieser Unterstellung
ersichtlich nur sagen wollen, der technische Sinngehalt
(Wortsinn) des Winkelbereichs 9° bis 12° diirfe nach
dem Verstindnis des Fachmanns nicht noch um einen
Toleranzbereich auf 8° 40' bis 12° 20" erweitert werden.
Das schloB es nicht aus, bei der Priifung der Frage, ob
die angegriffene Ausfiihrungsform vom Fachmann als
gleichwirkend aufgefunden werden konnte, das
geringe, sich im Rahmen der {iblichen Toleranz
haltende Mall der Abweichung vom Wortlaut des
Anspruchs zu beriicksichtigen.

6. Keinen Erfolg hat auch die weitere Riige, das
Klagepatent sei im Einspruchsbeschwerdeverfahren
durch Aufnahme des Winkelbereichs 9° bis 12°
eingeschrinkt worden, was es ausschlieBe, den
Schutzbereich iiber diese Grenzen hinaus wieder
auszudehnen.

Das Berufungsgericht hat hierzu ausgefiihrt, die
Beschrinkung nehme dem Klagepatent nicht den
Schutzbereich, den es gehabt hitte, wenn es schon in
der nunmehr geltenden Fassung angemeldet (und
erteilt) worden wire. Das ist richtig, und dabei hat das
Berufungsgericht auch nicht, wie die Revision meint,
iibersehen, daBl das Klagepatent "doppelt" beschrankt
worden ist, nimlich zunichst durch die Aufnahme des
Merkmals des spitzen Winkels aus dem erteilten
Anspruch 6 und sodann durch den konkreten
Winkelbereich aus dem erteilten Anspruch 7. Denn das
schlieBt es zwar aus, jeden spitzen Winkel als
dquivalent anzusehen, verbietet jedoch nicht die
Annahme, der Fachmann erkenne eine geringfiigige
Unterschreitung des 9°-Winkels als fiir die
erfindungsgemaéfie Wirkung unschédlich.

III. Ebenfalls keinen Rechtsfehler erkennen lassen die
Ausfithrungen des  Berufungsgerichts zu den
Rechtsfolgen, die es aus der festgestellten
Patentverletzung abgeleitet hat; die Revision erhebt
insoweit auch keine Riigen. Sie ist daher insgesamt mit
der Kostenfolge des § 97 Abs. 1 ZPO zuriickzuweisen.

Melullis Keukenschrijver Miihlens
Meier-Beck Asendorf
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