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betreffend das européische Patent 0 542 144
(= deutsches Patent 592 08 515)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 29. Juli 2004 unter Mitwirkung des Richters
Gutermuth als Vorsitzendem, des Richters Dipl.-Phys. Dr. Gottschalk, der Richte-
rin Puschel sowie der Richter Dipl.-Ing. Schuster und Dipl.-Phys. Lokys

fur Recht erkannt:

I. Das europaische Patent 0 542 144 wird mit Wirkung fir das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teil-

weise fur nichtig erklart, dai3

a) Anspruch 1 und 4 folgende Fassung erhalten:

"1. Vorrichtung zum Verbinden eines Drahtes (85) mit einem
Kontaktelement (88) od. dgl. durch Verformen von
Klemmorganen (90, 90,) des Kontaktelementes (88)
mittels Druckelementen eines auswechselbar in einer
Presse angeordneten Crimpwerkzeugs (84), bei der eine
um die Achse (A) eines in Druckrichtung weisenden Ar-
retierbolzens (16) od. dgl. Halteorganes drehbar und
druckorganseitig vorgesehene Verstellscheibe (13) des
Crimpwerkzeuges (84) einer klemmorganseitigen weite-
ren Verstellscheibe (14) des Crimpwerkzeuges (84) ko-

axial drehbar zugeordnet ist,



wobei beide Verstellscheiben jeweils mit zumindest einer
in Druckrichtung (x) spiralartig ansteigenden Ringflache
(65, 68, 108) versehen sind, dadurch gekennzeichnet,

dal3 die erste druckorganseitige Verstellscheibe (13) zur
Bestimmung der Pref3tiefe mit Auflagepunkten (974, 984)
einer Druckplatte (15) zusammenwirkt und die weitere
Verstellscheibe (14) sich zum Verstellen eines Isolations-
Crimpers (76) an der ersten Verstellscheibe (13) ab-
stutzt, daf? sich zwei Ringflachen (65, 68) der ersten
druckorganseitigen Verstellscheibe (13) in Umfangsrich-
tung Uber etwa 360° erstrecken, gegeneinander um 180°
versetzt und in radialer Richtung aufeinanderfolgend an-
geordnet sind, und dalR die Druckplatte (15) an ihrer
Oberflache (96) mit zwei teilkreisformigen, um 180° ver-
setzten Druckflachen (974, 984) ansteigender Oberflache
als Auflagepunkte fir die druckorganseitige Verstell-

scheibe (13) versehen ist.

4. Vorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch

gekennzeichnet, dal3 die Druckplatte (15) in eine zentri-
sche Ausnehmung der weiteren Verstellscheibe (14) ein-
setzbar dimensioniert ist und die druckorganseitige Ver-
stellscheibe (13) uber der Druckplatte (15) liegt."

b) sich die Gbrigen Unteranspriche jeweils auf die vorstehen-

de Fassung der Anspriche 1 bzw 4 riickbeziehen.
Im Gbrigen wird die Klage abgewiesen.
Die Klagerin tragt die Kosten des Berufungsverfahrens. Die

ubrigen Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander

aufgehoben.



IV. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in
Hohe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages
vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung auch fur die Bundesrepu-
blik Deutschland erteilten europaischen Patents 0 542 144 (Streitpatent), das am
6. November 1992 unter Inanspruchnahme der Prioritat der deutschen Patentan-
meldung 41 37 163 vom 12. November 1991 angemeldet worden ist. Das in der
Verfahrenssprache Deutsch am 21. Mai 1997 veroffentlichte Streitpatent, das vom
Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 592 08 515 gefuhrt wird,
betrifft eine Vorrichtung zum Verbinden eines Drahtes mit einem Stecker, Kontakt-
element oder dergleichen. Es umfal3t 11 Patentanspriche, von denen die Anspru-
che 1 und 4 in der erteilten Fassung folgenden Wortlaut haben:

"1. Vorrichtung zum Verbinden eines Drahtes (85) mit einem
Kontaktelement (88) od. dgl. durch Verformen von Klemm-
organen (90, 90,) des Kontaktelementes (88) mittels Druck-
elementen eines auswechselbar in einer Presse angeord-
neten Crimpwerkzeugs (84), bei der eine um die Achse (A)
eines in Druckrichtung weisenden Arretierbolzens (16) od.
dgl. Halteorganes drehbar und druckorganseitig vorgesehe-
ne Verstellscheibe (13) des Crimpwerkzeuges (84) einer
klemmorganseitigen weiteren Verstellscheibe (14) des
Crimpwerkzeuges (84) koaxial drehbar zugeordnet ist,
wobei beide Verstellscheiben jeweils mit zumindest einer in
Druckrichtung (x) spiralartig ansteigenden Ringflache (65,
68, 108) versehen sind, dadurch gekennzeichnet,
daR die erste druckorganseitige Verstellscheibe (13) zur
Bestimmung der Prel3tiefe mit Auflagepunkten (974, 984,)
einer Druckplatte (15) zusammenwirkt und die weitere Ver-



stellscheibe (14) sich zum Verstellen eines Isolations-Crim-

pers (76) an der ersten Verstellscheibe (13) abstltzt.

4. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, da3 die Druckplatte (15) in eine zentrische
Ausnehmung der weiteren Verstellscheibe (14) einsetzbar
dimensioniert ist und an ihrer Oberflache (96) mit zwei teil-
kreisformigen Druckflachen (974, 984) ansteigender Ober-
flache als Auflagepunkte fir die dartberliegende, druckor-

ganseitige Verstellscheibe (13) versehen ist."

Wegen der Patentanspriiche 2, 3 und 5 bis 11 wird auf die Patentschrift Bezug ge-

nommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klagerin geltend, der Gegenstand des Streit-

patents sei gegeniiber dem Stand der Technik nicht patentfahig.

Im Verlauf der miundlichen Verhandlung am 4. Juni 2002 hat die Beklagte das
Streitpatent nur noch in einer geanderten Fassung verteidigt, wonach aus der Be-
schreibung des Streitpatents entnommene sowie ein Teil der ursprunglich erst mit
Patentanspruch 4 beanspruchten Merkmale als zusatzliche Kennzeichnung des
mit Patentanspruch 1 beanspruchten Gegenstands dienen. Die Klagerin hat diese
neue Fassung fur unzulassig gehalten und im dbrigen Vertagung beantragt, well
im Hinblick auf den neuen Patentanspruch 1 eine weitere Recherche zur Frage

der Neuheit und der Erfindungshohe erforderlich sei.

Das Bundespatentgericht hat durch Urteil vom 4. Juni 2002 unter Abweisung der
Nichtigkeitsklage im Ubrigen das Streitpatent mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet
der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise fur nichtig erklart, daf3 Patent-
anspriche 1 und 4 eine eingeschrankte Fassung entsprechend dem zuletzt ge-

stellten Antrag der Beklagten erhalten; danach hat Patentanspruch 1 eine Fas-



sung erhalten, wie sie der Fassung im vorliegenden Urteilstenor unter Ziffer l.a

entspricht, Patentanspruch 4 hat folgende Fassung erhalten:

"4. Vorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, da3 die Druckplatte (15) in eine zentrische
Ausnehmung der weiteren Verstellscheibe (14) einsetzbar

dimensioniert ist."

Auf die von der Klagerin gegen dieses Urteil eingelegte Berufung hat der Bundes-
gerichtshof mit Urteil vom 13. Januar 2004 das Urteil des Bundespatentgerichts
und das Verfahren vor dem Bundespatengericht aufgehoben und die Sache zur
neuen Verhandlung und Entscheidung, auch Uber die Kosten des Berufungsver-
fahrens, an das Bundespatentgericht zurtickverwiesen (X ZR 212/02 GRUR 2004,
354 = Mitt 2004, 232). Zur Begrindung ist im wesentlichen ausgefuhrt, es sei im
vorliegenden Fall gemal § 227 Abs. 1 ZPO, § 99 Abs. 1 PatG prozelordnungs-
widrig gewesen, ohne Vertagung der mindlichen Verhandlung Uber die Nichtig-
keitsklage durch Urteil zu entscheiden. Dieser Mangel im erstinstanzlichen Verfah-
ren fuhre zur Zurickverweisung der Sache an das Bundespatentgericht, wobei
aufgrund der Besonderheiten des Patentnichtigkeitsverfahrens dahinstehen kon-
ne, ob dieser Mangel die Qualitdt und Folgen habe, die nach § 538 Abs. 2

Nr. 1 ZPO eine Zuriickverweisung erlaubten.

Die Klagerin macht weiterhin geltend, die von der Beklagten verteidigte Fassung
des Streitpatents sei unzuldssig. Der Gegenstand des Streitpatents in der von der
Beklagten verteidigten Fassung gehe namlich Uber den Inhalt der beim Europai-
schen Patentamt urspringlich eingereichten Anmeldung hinaus, zudem liege eine
Erweiterung des Schutzbereichs des erteilten Patents vor. Ebenso macht die Kla-
gerin weiterhin geltend, der Gegenstand des Streitpatents, auch in der von der Be-
klagten verteidigten Fassung, sei gegeniber dem Stand der Technik nicht patent-
fahig, da er sich fir den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der

Technik ergebe.



Sie beruft sich hierzu auf folgende vorveréffentlichte Druckschriften:

- deutsche Offenlegungsschrift 25 01 192 (Anlage K3)

- europaische Offenlegungsschrift 0 376 416 (Anlage K4)

- US-Patentschrift 3 091 276 (Anlage K5)

- PCT-Offenlegungsschrift WO 88/09576 (Anlage N1).

sowie auf die im Berufungsverfahren bzw. nach Zurtckverweisung neu eingefihr-

ten Druckschriften:

- deutsche Patentschrift 38 144 (Anlage K6)

- deutsche Patentschrift 24 57 743 (Anlage K10).

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 0 542 144 mit Wirkung fur das Hoheits-

gebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang fur

nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage, soweit sie sich gegen das beschrénkt verteidigte Pa-

tent richtet, abzuweisen.

Sie verteidigt das Streitpatent mit der aus Ziffer I. a des Urteilstenors ersichtlichen
geanderten Fassung der Patentanspriiche 1 und 4. Dies sei eine zulassige Be-

schrankung des Streitpatents, wobei Neuheit und erfinderische Tatigkeit vorlagen.



Entscheidungsgrinde

Die Klage, mit der der in Artikel Il § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatUG, Artikel 138 Ab-
satz 1 lita EPU iVm Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPU vorgesehene Nich-
tigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit geltend gemacht wird, ist insoweit
teilweise begrindet. Soweit die Klagerin die Unzul&ssigkeit der verteidigten Fas-
sung des Streitpatents geltend macht, greift inre Rige nicht durch.

Das Streitpatent ist ohne Sachprifung insoweit fir nichtig zu erklaren, als es tuber
die vom Beklagten nur noch beschrankt verteidigte Fassung hinausgeht (vgl
Benkard, PatG 9. Aufl, 8 22 Rdn 33 mit Rechtsprechungsnachweisen). Es liegt ei-
ne zulassige Selbstbeschrankung vor, die im Nichtigkeitsverfahren dann zu beach-
ten ist, wenn sie sich im Rahmen der urspringlichen Offenbarung halt und weder
der Schutzbereich des Patents erweitert noch dessen Gegenstand durch einen
anderen ersetzt wird (vgl Busse, PatG, 6. Aufl, 8 83 Rdn 36 ff). Diese Vorausset-

zungen sind hier erfillt.
1. Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der unzuldssigen Erweiterung des
Streitpatents in der verteidigten Fassung gemaR Art. 138 Absatz 1 lit ¢ EPU, Art. Il

8§ 6 Absatz 1 Nr. 3 IntPatUG liegt nicht vor.

a) Patentanspruch 1

Die von der Beklagten in den Anspruch 1 aufgenommenen Merkmale (hinsichtlich
der zusammenwirkenden zwei Ringflachen der ersten druckorganseitigen Verstell-
scheibe und zweier teilkreisformiger Druckflachen der Druckplatte) schranken des-
sen Schutzbereich eindeutig ein. Soweit sie nicht dem abhangigen erteilten An-
spruch 4 entnommen sind (wie die der Aufgabenlésung forderlichen Merkmale hin-
sichtlich der zwei teilkreisformigen Druckflachen der Druckplatte, vgl zur Zul&ssig-
keit der Aufnahme einzelner Merkmale Busse, aaO, 8§ 83 Rdn 37 mit Rechtspre-



chungsnachweisen), konkretisieren sie ein Merkmal des erteilten Anspruchs 1
nach Mal3gabe des in den Figuren 14 bis 27 der Patentzeichnungen dargestellten
(einzigen) Ausfuhrungsbeispiels. Die Beschrankung fuhrt daher nicht zu einem

"aliud".

Soweit mit dem in den verteidigten Patentanspruch 1 aufgenommenen Merkmal
des erteilten Patentanspruchs 4 nicht auch dessen Teilmerkmal aufgenommen
worden ist, wonach die druckorganseitige Verstellscheibe (13) Gber der Druckplat-
te (15) liegt, liel3 die urspringliche Offenbarung fir den Durchschnittsfachmann,
einem mit Crimpvorrichtungen befaldten, berufserfahrenen Diplomingenieur der
Fachrichtung Maschinenbau mit Fachhochschulabschlul3, bereits erkennen, dal3
der geanderte Losungsvorschlag von vornherein von dem Schutzbegehren umfaf3t
werden soll (BGH Mitt 1996, 204, 206 li Sp Abs 4 le Satz - "Spielfahrbahn™).

Da die Druckplatte (15) gema&nR der urspringlichen Beschreibung (S 12, vorle Abs
zur Fig 19) mit Auflagepunkten fur die druckorganseitige Verstellscheibe (13) ver-
sehen ist, kann die druckorganseitige Verstellscheibe (13) fur den Fachmann er-

kennbar Uber oder unter der Druckplatte (15) angeordnet sein, sofern nur die Auf-

lagepunkte jeweils der druckorganseitigen Verstellscheibe (13) zugewandt sind.
Im Ausfuihrungsbeispiel ist anhand der Zeichnung zwar nur die Variante mit tber
der Druckplatte (15) liegender druckorganseitiger Vertellscheibe (13) erlautert. Der
aus der Formulierung der urspringlichen Patentanspriche resultierende umfas-
sendere Offenbarungsgehalt lie3 fir den Fachmann jedoch bereits erkennen, daf3
die druckorganseitige Verstellscheibe (13) alternativ auch unter der Druckplatte
(15) angeordnet sein kann. Denn im urspringlichen Patentanspruch 1 ist durch die
Formulierungen "druckorganseitig vorgesehene Verstellscheibe (13)" bzw.
"klemmorganseitige weitere Verstellscheibe (14)" zwar die Lage der zwei Verstell-
scheiben relativ zueinander dahingehend festgelegt, dal3 die eine Verstellscheibe
(13) auf der Seite des Druckorgans, die zweite Verstellscheibe (14) hingegen auf
seiten des Klemmorgans angeordnet ist. Jedoch fallt dem Fachmann auf, dal3 im
ursprunglichen Patentanspruch 1 andererseits jeglicher Hinweis auf die Druckplat-
te (15) und deren Lage relativ zur druckorganseitigen Verstellscheibe (13) fehlt.
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Erst im urspringlichen Unteranspruch 4 ist implizit festgelegt, dal’ - insoweit ent-
sprechend dem erteilten Patentanspruch 4 - die druckorganseitige Verstellscheibe
(13) dber der Druckplatte (15) liegt. Auf diese Weise ist von der Anmelderin fur
den Fachmann erkennbar zum Ausdruck gebracht worden, dafd der urspriingliche
Patentanspruch 1 zuséatzlich auch die andere Variante umfassen soll, wonach die
druckorganseitige Verstellscheibe (13) unter der Druckplatte (15) liegt. Fur letzte-
res spricht zudem, dal3 der urspriingliche Unteranspruch (11), der eine weitere
Ausgestaltung der Druckplatte (15) betrifft und dabei - im Unterschied zum ur-
sprunglichen Patentanspruch 4 - offenlaf3t, auf welcher Seite der Druckplatte (15)
die druckorganseitige Verstellscheibe (13) anzuordnen ist, auch direkt - d.h. ohne
Ruckbezug auf den urspringlichen Unteranspruch 4 - auf den urspriinglichen Pa-
tentanspruch 1 zuriickbezogen ist, so dafl} die Kombination der urspringlichen
Patentanspriche 1 und 11 fir den Fachmann erkennbar gleichfalls die beiden Va-
rianten umfal3t, wonach die druckorganseitige Verstellscheibe (13) entweder Uber

oder unter der Druckplatte (15) liegen kann.

Dementsprechend laRt auch der erteilte Patentanspruch 1 offen, ob die druckor-
ganseitige Verstellscheibe (13) Uber oder unter der Druckplatte (15) anzuordnen
ist. Auch bilden die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 4 keine Merkmals-
kombination, derzufolge die Aufnahme nur eines Teils dieser Merkmale in den er-
teilten Patentanspruch 1 eine nicht offenbarte Unterkombination ergabe und damit
eine unzulassige Erweiterung zur Folge hatte. Denn das in den verteidigten Pa-
tentanspruch 1 aufgenommene Merkmal des erteilten Patentanspruchs 4, wonach
die Druckplatte (15) an ihrer Oberflache (96) mit zwei teilkreisformigen, um 180°
versetzten Druckflachen (974, 984) ansteigender Oberflache als Auflagepunkten
fur die druckorganseitige Verstellscheibe (13) versehen ist, entfaltet seine Wir-

kung, eine selbsthemmende (vgl Streitpatentschrift, Sp 9, Z 2 und 3) und damit re-

produzierbar stufenlose Einstellung der Prel3tiefe zu gewéhrleisten, ersichtlich un-
abhangig davon, ob - wie dies die weiteren Merkmale des erteilten Patentan-
spruchs 4 vorsehen - die druckorganseitige Verstellscheibe (13) tUber der Druck-
platte (15) liegt und/oder die Druckplatte (15) in einer zentrischen Ausnehmung
der weiteren Verstellscheibe (14) einsetzbar dimensioniert ist.
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Seitens des Senats bestehen daher im Hinblick auf die urspriingliche Offenbarung
keine Bedenken gegen die Zulassigkeit der Aufnahme des betreffenden Merkmals
des erteilten Patentanspruchs 4 in den verteidigten Patentanspruch 1.

b) Patentanspruch 4

Dadurch, dal3 in den verteidigten Patentanspruch 4 wieder das Merkmal des er-
teilten Patentanspruchs 4 aufgenommen worden ist, wonach die druckorganseitige
Verstellscheibe (13) Uber der Druckplatte (15) liegt, ist eine unzulassige Erweite-
rung des dem Urteil des Bundespatentgerichts vom 4. Juni 2002 zugrundeliegen-
den Patentanspruchs 4 behoben worden. Der verteidigte Patentanspruch 4 enthalt
damit alle Merkmale des erteilten Patentanspruchs 4 mit Ausnahme des in den
Patentanspruch 1 zulassigerweise aufgenommenen Merkmals, wonach die Druck-
platte (15) an ihrer Oberflache (96) mit zwei teilkreisférmigen, um 180° versetzten
Druckflachen (974, 984) ansteigender Oberflache als Auflagepunkten fir die druck-

organseitige Verstellscheibe (13) versehen ist.

c) Patentanspriiche 2, 3 und 5 bis 11

Dal3 auch verteidigten Patentanspriiche 2, 3 und 5 bis 11 inhaltlich eine ausrei-
chende Stitze im erteilten Patent und in den urspringlichen Unterlagen finden,

wird auch von der Klagerin nicht in Frage gestellit.
2. Der Schutzbereich des verteidigten Streitpatents geht auch nicht Uber den
Schutzbereich des erteilten Patents hinaus (Art 138 Abs 1 lit d EPU, Art Il § 6

Abs 1 Nr 4 IntPatUG).

a) Patentanspruch 1

Der erteilte Patentanspruch 1 enthalt u.a. das Merkmal, dalR die erste Verstell-
scheibe (13) mit Auflagepunkten (974, 984) einer Druckplatte (15) zusammenwirkt.
Dieses Merkmal wird durch das in den verteidigten Patentanspruch 1 aufgenom-



-12 -

mene Merkmal des erteilten Patentanspruchs 4 dahingehend konkretisiert, daf3 die
Druckplatte (15) an ihrer Oberflache (96) mit zwei teilkreisférmigen, um 180° ver-
setzten Druckflachen (974, 984) ansteigender Oberflache als Auflagepunkten fir
die druckorganseitige Verstellscheibe (13) versehen ist. Demnach hat sich der
Schutzbereich des verteidigten Patentanspruchs 1 durch die Aufnahme des Merk-
mals des erteilten Patentanspruchs 4 gegeniber dem Schutzbereich des erteilten

Patentanspruchs 1 verringert.

Die Klagerin macht demgegeniber geltend, dal3 der Schutzbereich eines erteilten
Patents dann erweitert sei, wenn eine Handlung nach dem geéanderten Patentan-
spruch eine Patentverletzung wére, die nach dem erteilten Patentanspruch keine
Verletzung war (Verletzungstest, vgl Schulte, PatG, 6. Aufl, § 22 Rdn 19). Eine
Verletzungsform kénnte beispielsweise nicht unter den Schutzbereich des erteilten
Patentanspruchs 1 fallen, weil dieser die Verletzungsform zwar in aquivalenter
Form trifft, die Verletzungsform dem Stand der Technik jedoch naher als dem Pa-
tentgegenstand steht (Formsteineinwand), andererseits konnte dieselbe Verlet-
zungsform jedoch in den Schutzbereich des verteidigten Patentanspruchs 1 fallen,
wenn das in den verteidigten Patentanspruch 1 aufgenommene Merkmal des er-
teilten Patentanspruchs 4 die Verletzungsform wdortlich trifft. Dieser Auffassung
kann schon deshalb nicht gefolgt werden, weil im vorliegenden Fall - wie darge-
legt - das Merkmal des erteilten Patentanspruchs 1, wonach die erste Verstell-
scheibe (13) mit Auflagepunkten (974, 984) einer Druckplatte (15) zusammenwirkt,
durch das aus dem erteilten Patentanspruch 4 aufgenommene Merkmal, wonach
die Druckplatte (15) an ihrer Oberflache (96) mit zwei teilkreisformigen, um 180°
versetzten Druckflachen (974, 984) ansteigender Oberflache als Auflagepunkten
fur die druckorganseitige Verstellscheibe (13) versehen ist, konkretisiert wird. Es
erscheint namlich ausgeschlossen, dal3 eine Verletzungsform zwar durch das
Merkmal des erteilten Patentanspruchs 1 in aquivalenter Form, durch das von
dem Merkmal des erteilten Patentanspruchs 1 umfal3te - d.h. dieses konkretisie-
rende bzw. einengende - Merkmal des erteilten Patentanspruchs 4 jedoch wortlich
getroffen sein konnte. Im vorliegenden Fall der Konkretisierung kénnte der Form-
steineinwand daher allenfalls sowohl beim erteilten als auch beim verteidigten
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Patentanspruch 1 greifen, wobei die Verletzungsform dann weder unter den
Schutzbereich des erteilten Patentanspruchs 1 noch unter denjenigen des vertei-
digten Patentanspruchs 1 fallen wirde, d.h. der Schutzbereich des verteidigten
Patents auch insoweit nicht Uber denjenigen des erteilten Patents hinausginge. Im
Ubrigen wird der Schutzbereich des Patents jedoch nicht durch mdgliche Verlet-
zungsformen, sondern durch den Inhalt der Patentanspriiche bestimmt, zu deren
Auslegung Beschreibung und Zeichnung heranzuziehen sind (vgl 8 14 PatG).

b) Unteranspriiche 2 bis 11

Der verteidigte Patentanspruch 4 umfalit in seiner Rickbeziehung auf die vertei-
digten Patentanspriche 1, 2 bzw. 3 samtliche Merkmale des erteilten Patentan-
spruchs 4 in dessen Riickbeziehung auf die erteilten Patentanspriiche 1, 2 bzw. 3.
Der Schutzbereich des verteidigten Patentanspruchs 4 stimmt daher mit demjeni-
gen des erteilten Patentanspruchs 4 tberein.

Durch die Einengung des Schutzbereichs des verteidigten Patentanspruchs 1 sind
auch die Schutzbereiche der verteidigten Unteranspriche 2, 3 und 5 bis 11 in ihrer
direkten oder indirekten Ruckbeziehung auf den verteidigten Patentanspruch 1
- mit Ausnahme der indirekten Ruckbeziehung Uber den verteidigten Patentan-
spruch 4 - gegentuber den Schutzbereichen der erteilten Unteranspriche 2, 3
und 5 bis 11 in deren direkter oder indirekter Riickbeziehung auf den erteilten Pa-

tentanspruch 1 entsprechend eingeengt.

c) Beschreibung und Zeichnung

Beschreibung und Zeichnung des geanderten Streitpatents entsprechen unveran-
dert der Beschreibung und der Zeichnung der erteilten Patents.

Nach alledem liegt eine Erweiterung des Schutzbereichs beim geandert verteidig-

ten Streitpatent nicht vor.
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Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum Verbinden eines Drahtes mit einem
Kontaktelement oder dergleichen durch Verformen von Klemmorganen des Kon-
taktelementes mittels Druckelementen eines auswechselbar in einer Presse ange-

ordneten Crimpwerkzeuges.

Beim sog. Crimpen, einer |6tfreien Verbindungstechnik, bei der es allein durch An-
wendung eines Prefl3druckes zu einem (kalten) FlieRen der metallenen Oberfla-
chen kommt, werden die abisolierten Drahte ublicherweise in U-formige Klemm-
fahnen des Kontaktelementes gelegt und mittels eines vertikal bewegten Crimp-
stempels gecrimpt (Drahtcrimper), wobei zum Schutz gegen Knick- und Zugbean-
spruchung der Dréahte ein Teil der Isolation beim Crimpvorgang mit umprel3t wird

(Isolations-Crimper).

Um die fur Drahte mit unterschiedlichen Draht- bzw Isolationsquerschnitten not-
wendigen, unterschiedlichen Crimphdhen der Crimpstempel einzustellen, sind
- nach den Angaben in der Streitpatentschrift (Sp 1 Abs 3) - bisher beispielsweise
Drehkopfe mit Druckflachen unterschiedlicher Hohe (in Druckrichtung) eingesetzt
worden, wie es z.B. in der deutschen Auslegeschrift 15 15 395 offenbart ist. Bei
solchen Vorrichtungen wird es von der Patentinhaberin als nachteilig angesehen,
dal die verschiedenen Hohenniveaus in ihrer Zahl vorgegeben sind mit der Folge,
daR bei Ubernahme des Werkzeugs auf eine andere Presse mit einem anderen
Mafl und anderen Totpunkten gegebenenfalls der Verstellbereich nicht mehr aus-

reicht.

Auch sind sogenannte Keil-Verstellungen bekannt, die zwar ein stufenloses Ver-
stellen des Isolations- bzw. Drahtcrimpers gestatten; jedoch wird es von der Pa-
tentinhaberin als nachteilig angesehen, daR Werkzeuge zum Lésen von Gewinde-
stiften erforderlich sind, kein kontrolliertes Einstellen moglich ist und der Druck-
punkt der Presse auf3erhalb des Mittelpunktes des Werkzeugs liegt oder einseitig
orientiert ist (Streitpatentschrift Sp 1 Abs 4).
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Schlie3lich wird in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents (Sp 1 le Abs
bis Sp 2 Abs 1) noch auf die PCT-Offenlegungsschrift WO 88/09576 (=N1) ver-
wiesen, aus der eine gattungsgemale Vorrichtung bekannt sei, bei der das Ein-
stellen der SchlieBhdhe einer Presse mit Hilfe von zwei zueinander zugeordneten,
relativ zueinander drehbaren Verstellscheiben mit in Druckrichtung spiralartig an-
steigenden Ringflachen erfolge. Allerdings weise diese Vorrichtung nur einen ver-
gleichsweise geringen Verstellbereich auf. Dartuber hinaus erfordere diese be-
kannte Vorrichtung ein Einschrauben des zentralen Bolzens in die Presse, um das
Werkzeug einzusetzen, so dal3 ein schneller Werkzeugwechsel nicht erreichbar

sei.

Angesichts des aufgezeigten Standes der Technik soll mit dem Streitpatent - ent-
sprechend der in der Streitpatentschrift genannten Aufgabe (Sp 2 Abs 2) - eine
gattungsgemale Vorrichtung geschaffen werden, die im Hinblick auf Hoéhenein-
stellung und Hoheneinstellbereich verfeinert bzw erweitert ist. Dariiber hinaus soll
eine solche Vorrichtung zu vorhandenen Pressen nachristbar und mit diesen au-

tomatisch steuerbar sein.

Der LOsungsvorschlag besteht nach Anspruch 1 in der verteidigten Fassung im

einzelnen in einer

1. Vorrichtung zum Verbinden eines Drahtes (85) mit einem
Kontaktelement (88) oder dergleichen
1.1 durch Verformen von Klemmorganen (90,90a)
des Kontaktelementes (88)
1.2. mittels Druckelementen eines auswechselbar in
einer Presse angeordneten Crimpwerkzeuges
(84),
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1.2.2

1.2.3

- Oberbegriff -
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bei der eine um die Achse (A) eines in Druck-
richtung weisenden Arretierbolzens (16) oder
dergleichen Halteorganes drehbar und druckor-
ganseitig vorgesehene Verstellscheibe (13) des
Crimpwerkzeuges (84)

einer klemmorganseitigen weiteren Verstell-
scheibe (14) des Crimpwerkzeuges (84) koaxial
drehbar zugeordnet ist,

wobei beide Verstellscheiben jeweils mit zumin-
dest einer in Druckrichtung (x) spiralig anstei-
genden Ringflache (65,68,108) versehen sind,

dadurch gekennzeichnet, daf3

1.2.1.1.

1.2.2.1.

die erste druckorganseitige Verstellscheibe (13)
zur Bestimmung der Prel3tiefe mit Auflagepunk-
ten (974,984) einer Druckplatte (15) zusammen-
wirkt und

die weitere Verstellscheibe (14) sich zum Ver-
stellen eines Isolations-Crimpers (76) an der er-

sten Verstellscheibe (13) abstitzt,

1.2.1.1.1 sich zwei Ringflachen (65,68) der ersten druck-

organseitigen Verstellscheibe (13) in Umfangs-
richtung Uber etwa 360° erstrecken, gegenein-
ander um 180° versetzt und in radialer Richtung
aufeinanderfolgend angeordnet sind, und
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1.2.1.1.2 die Druckplatte (15) an ihrer Oberflache (96) mit
zwei teilkreisformigen, um 180° versetzten
Druckflachen (974,984) ansteigender Oberflache
als Auflagepunkte fur die druckorganseitige
Verstellscheibe (13) versehen ist.

- Kennzeichen -

Dabei ist davon auszugehen, daf3 fir den die Lehre des Streitpatents nacharbei-
tenden Fachmann, der bei der Deutung der in den Patentanspriichen gebrauchten
Begriffe nicht am Wortlaut haftet, sondern auf den technischen Gesamtzusam-
menhang abstellt, welchen der Inhalt der Patentschrift unter Beriicksichtigung der
in ihr objektiv offenbarten Losung vermittelt (BGH GRUR 1999, 909, 911 re Sp -
"Spannschraube" mwNachw; BGH GRUR 2001, 232, 233 re Sp - "Brieflocher"
mwNachw), mit dem Begriff "spiralartig ansteigende Ringflache" im Merkmal 1.2.3
eine wendelartig oder schraubenférmig kontinuierlich ansteigende Ringflache ge-
meint ist, wie die Beklagte in der mindlichen Verhandlung bestétigt hat. Diese
Auslegung ergibt sich fir den Fachmann ohne weiteres aus den genannten
Nachteilen des og Standes der Technik mit stufenweise aufeinanderfolgenden,
ebenen Druckflachen der Verstellscheiben, wovon die Erfindung urspringlich aus-
geht, aus samtlichen diesbezlglichen Figuren der Streitpatentschrift, die wendel-
bzw schraubenartige, kontinuierlich ansteigende Ringflachen ohne Stufen zeigen,
dem Hinweis in Spalte 8 Zeile 42ff, wonach sich die obere Verstellscheibe (13)
beim Drehen nach unten bzw aufwarts "schraubt”, sowie dem ua genannten Vor-
teil der erfindungsgemafen Vorrichtung in Spalte 2 Zeile 57 bis Spalte 3 Zeile 2,
wonach ein stufenloser Drehkopf angeboten werde, mit dem ein stufenloses Ein-
stellen Uber einen grofRen Bereich zu erreichen ist. Der Auffassung der Klagerin
(Klageschriftsatz S 6 le Abs), wonach der Wortlaut des Merkmals 1.2.3 sowohl
eine kontinuierlich ansteigende wendelférmige Ringflache als auch eine stufen-
férmig ansteigende Ringflache in Form eines Ganges einer flachen Wendeltreppe

umfasse, kann demnach nicht gefolgt werden.



-18 -

Ein anderes Verstandnis der - stufenlosen - Verstellbarkeit bei der erfindungsge-
malden Vorrichtung ergibt sich auch nicht aus dem geltend gemachten Umstand,
wonach gemal} Streitpatent zusatzlich Rasterungen angebracht werden kénnen,
die ein genaues Einstellen auf 0,02 mm ermdéglichen (Streitpatentschrift Sp 9
Abs 2); denn diese Einstellungen mit zusatzlicher Rasterung schlieRen die ange-
strebte stufenlose Verstellbarkeit von beliebigen Zwischenstellungen (Zwischenho-
hen) zwischen den Einstellungen mit Rasterung nicht aus. Auch wird - entgegen
der Auffassung der Klagerin (Klageschriftsatz S 5 Abs 3) - ein kontrolliertes, repro-
duzierbares Einstellen der Pref3tiefe nicht erst durch diese Rasterungen ermoég-
licht; vielmehr sind die in den Merkmalen 1.2.1.1.1 und 1.2.1.1.2 gelehrten beiden
zusammenwirkenden, geneigten Ring- bzw. Druckflachen von Verstellscheibe

bzw. Druckplatte selbsthemmend (Streitpatentschrift Sp 9 Z 2 und 3) und damit die

jeweils gewahlten (stufenlosen) Einstellungen reproduzierbar einzustellen.

Unzutreffend bestreitet die Klagerin die Vollstandigkeit der Lehre des Streitpatents
nach dem verteidigten Anspruch 1 mit der Erwagung, es fehle zum einen das not-
wendige Lésungsmerkmal, dal’ die mit der drehbaren (ersten) Verstellscheibe zu-
sammenwirkende Druckplatte drehfest ist (vgl Anspruch 5) und zum anderen eine
nacharbeitbare Anweisung hinsichtlich der Lage und Ausgestaltung der Druckplat-
te entsprechend den verteidigten Anspriichen 3 und 4. Nach der Uberzeugung des
Senats sind die von der Klagerin vorgeschlagenen (weiteren) Konkretisierungen
im Anspruch 1 entbehrlich. Denn die drehfeste Anordnung der Druckplatte ist fur
den hier angesprochenen qualifizierten Fachmann selbstverstandlich, damit sich
die mit ihr zusammenwirkende drehbare (erste) Verstellscheibe zur Einstellung der
Prel3tiefe nach oben bzw. unten "schraubt". Was die Lage und Ausgestaltung der
Druckplatte anbetrifft, so genigt es, da? mit den Merkmalen 1.2.1.1, 1.2.1.1.1 und
1.2.1.1.2 die entscheidende Richtung hinsichtlich des fur die stufenlose Prel3tie-
feneinstellung erforderlichen Zusammenwirkens von Verstellscheibe und Druck-
platte angegeben wird, ohne dal es einer weiteren diesbeztliglichen Konkretisie-
rung bedarf (BGH GRUR 1968, 311, 313 - "Garmachverfahren”).
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Mit der verteidigten Fassung des Anspruchs 1 ist im Utbrigen auch dem - hinsicht-
lich des erteilten Anspruchs 1 - geltend gemachten Einwand der Klagerin Rech-
nung getragen, dafl mit dem Gegenstand des Anspruchs 1 die Hoheneinstellung
und der Hoheneinstellbereich gegentiber der eingangs genannten, bekannten Vor-
richtung nach der PCT-Offenlegungsschrift WO 88/09576 (=N1) nicht verfeinert
bzw. erweitert werde, da auch dort bereits Verstellscheiben mit spiralartig (wendel-
artig) ansteigenden Ringflachen vorgesehen sind. Denn mit der erfindungsgema-
Ben Vorrichtung nach dem verteidigten Anspruch 1 sind im Unterschied zu diesem
Stand der Technik, wie aus den nachfolgenden Ausflihrungen zur Patentfahigkeit
hervorgeht, beide Verstellscheiben unabhéngig voneinander Uber fast 360° dreh-
bar und somit die Crimphohen zweier zugeordneter Crimper, des Drahtcrimpers
und des Isolations-Crimpers, unabhangig voneinander stufenlos lber einen gro-

Ren Bereich einstellbar.

Soweit die Klagerin noch beméngelt, dafld der Anspruch 1 keine Losungsmerkmale
hinsichtlich der (Teil-)Aufgabe aufweise, wonach die Vorrichtung mit vorhandenen
Pressen automatisch steuerbar sein soll, so verkennt sie, dal3 mit dem Schutzbe-
gehren gemaR Anspruch 1 nicht auf die bereits realisierte automatische Steue-
rung, sondern lediglich - entsprechend dem angestrebten Ziel, mit vorhandene
Pressen "automatisch steuerbar” zu sein - auf die Mdglichkeit zur automatischen
Steuerbarkeit der beanspruchten Vorrichtung abgestellt wird (BGH Mitt 1997, 66,
68 li Sp - "Prospekthalter"). Diese Moglichkeit der beanspruchten Vorrichtung, d.h.
deren Eignung, automatisch gesteuert zu werden, ist aber, wie die anhand der Fi-
guren 12 und 13 erlauterte diesbezigliche automatische Steuerung beider Ver-

stellscheiben (13,14) mittels Stellrader (24) belegt, zweifellos gegeben.

Beim Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 ist von besonderer Bedeu-
tung, dal3 sich die zwei Ringflachen (65, 68) der ersten druckorganseitigen Ver-
stellscheibe (13) gemall dem vorstehenden Merkmal 1.2.1.1.1. der Merkmalsana-
lyse des verteidigten Patentanspruchs 1 in Umfangsrichtung tUber etwa 360° er-

strecken - d.h. in der Terminologie des Streitpatents in etwa vollkreisférmig aus-

gebildet sind -, wohingegen die Druckplatte (15) gemald dem Merkmal 1.2.1.1.2.
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der Merkmalsanalyse des verteidigten Patentanspruchs 1 zwei Druckflachen (974,

984) aufweist, die teilkreisférmig - d.h. dementsprechend kleinflachiger - ausgebil-

det sind (vgl hierzu auch die Fig 16 bis 21 nebst zugehoriger Beschreibung der
Streitpatentschrift). Wesentlich ist nach dieser Merkmalskombination also die inso-
weit verschiedenflachige Ausbildung der ersten druckorganseitigen Verstellschei-
be (13) und der Druckplatte (15).

Patentfahigkeit

1. Patentanspruch 1

Der Gegenstand des verteidigten Anspruchs 1 des Streitpatents ist gegenuber
dem von der Klagerin entgegengehaltenen Stand der Technik patentfahig.

A) Im Urteil des Bundespatentgerichts vom 4. Juni 2002 ist die Patentfahigkeit des
Gegenstands des verteidigten Patentanspruchs 1 gegeniber dem Stand der
Technik nach den Druckschriften K3 bis K5 und N1 ausfihrlich begrindet worden,

woran der Senat festhalt (zur besseren Lesbarkeit Wiederholung der damaligen

Ausfuhrungen bis Buchstabe B).

a) Die Parteien streiten nicht mehr dartiber, daf3 der Gegenstand des Streitpatents
in der verteidigten Fassung des Anspruchs 1 neu ist, weil keine Entgegenhaltung

samtliche Merkmale der patentgemafen Lehre aufweist.

So ist aus der von der Klagerin als nachstliegend angesehenen deutschen Offen-
legungsschrift 25 01 192 (=K3) eine Vorrichtung (10) zum Verbinden eines Drah-
tes (Leiterdraht A - Fig 4) mit einem Kontaktelement (11a) oder dergleichen durch
Verformen von Klemmorganen des Kontaktelementes (11a) mittels Druckelemen-
ten eines - ersichtlich - auswechselbar in einer (nicht gezeigten) Presse angeord-
neten Crimpwerkzeuges (Sto3elaufbau 20 mit Anklemmstempel 32,34) bekannt
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(Merkmale 1., 1.1 und 1.2), bei der eine um die Achse eines in Druckrichtung wei-
senden Arretierbolzens (12,30) oder dergleichen Halteorganes drehbar und druck-
organseitig vorgesehene Verstellscheibe (Einstellscheibe 26) des Crimpwerk-
zeugs (20,32,34) einer klemmorganseitigen weiteren Verstellscheibe (Einstell-
scheibe 28) koaxial drehbar zugeordnet ist (Merkmale 1.2.1 und 1.2.2), vergleiche
insbesondere Figuren 5 bis 10 mit zugehdriger Beschreibung Seite 12 Absatz 2
bis Seite 14 vorletzter Absatz in Verbindung mit Figuren 1 bis 4.

Beide Verstellscheiben (26,28) sind - im Unterscheid zum Merkmal 1.2.3 - mit be-
stimmten, in Druckrichtung unterschiedlich hohen, stufenartig aufeinanderfolgen-
den Ringflachen (Puffer 26a,26b,26c¢,26d usw. bzw. 28a,28b,28c,28d,28e usw )
versehen, wobei - insoweit entsprechend Merkmal 1.2.1.1 - die erste druckorgan-
seitige Verstellscheibe (26) zur Bestimmung der Pref3tiefe (Klemmhoheneinstel-
lungen 1 bis 6), namlich des Drahtcrimpers (Anklemmstempel 34), mit Auflage-
punkten eines Druckelements (Zwischenpuffer 40 mit Auflagepunkten an der Puf-
ferflache 26a) zusammenwirkt und - entsprechend Merkmal 1.2.2.1 - die weitere
(klemmorganseitige) Verstellscheibe (28; Klemmhdoheneinstellung A-H) sich zum
Verstellen eines Isolations-Crimpers (32) an der ersten Verstellscheibe (26) ab-
stutzt, vergleiche dort insbesondere Seite 13 Absatz 2 und Seite 14 Absatz 3 zu
Figuren 5 und 6.

Somit wird zwar mit der aus K3 bekannten Vorrichtung durch die beiden Verstell-
scheiben (26,28) eine unabhéangige Einstellung der Crimphéhen des Drahtcrim-
pers (34) einerseits und des Isolations-Crimpers (32) andererseits ermdglicht (vgl
dort S 14 vorle Abs Z 10 bis 13); aufgrund der fehlenden spiralartig (wendelartig
kontinuierlich) ansteigenden Ringflachen der Verstellscheiben - wie sie im Merk-
mal 1.2.3 des Anspruchs 1 des Streitpatents gelehrt wird - ist jedoch eine stufenlo-
se Hoheneinstellung der beiden Crimper bei diesem Stand der Technik nicht mog-
lich.
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Darlber hinaus fehlt bei der aus K3 bekannten Crimpvorrichtung, selbst wenn
man der Klagerin dahingehend folgt, den Zwischenpuffer (40) als - mit der ersten
Verstellscheibe (26) zusammenwirkende, - "Druckplatte” anzusehen, die im Merk-
mal 1.2.1.1.2 gelehrte spezielle Ausgestaltung der Druckplatte mit zwei "teilkreis-
férmigen" (gemeint ist "kreisringsegmentférmigen” - siehe Fig 19 und 20 des

Streitpatents), um 180° versetzten Druckflachen ansteigender Oberflache.

Aus der von der Klagerin aufgegriffenen, bereits im Prifungsverfahren in Betracht
gezogenen und dort als gattungsbildend angesehenen PCT-Offenlegungsschrift
WO 88/09576 (=N1) ist - entsprechend den Merkmalen 1., 1.1, 1.2 und 1.2.1 - eine
Vorrichtung zum Verbinden eines Drahtes mit einem Kontaktelement oder derglei-
chen durch Verformen von Klemmorganen des Kontaktelementes mittels Druck-
elementen eines auswechselbar in einer Presse angeordneten Crimpwerkzeuges
bekannt, bei der eine um die Achse (z) eines in Druckrichtung weisenden Arretier-
bolzens (bushing 12, hub 13; screw device 12,13) oder dergleichen Halteorganes
drehbare Verstellscheibe (shut height adjusting annular rotatable dial 16) vorgese-
hen ist, die - insoweit entsprechend dem Merkmal 1.2.3 - mit zumindest einer in
Druckrichtung (z) spiralartig (wendelartig kontinuierlich) ansteigenden Ringflache
(helical semicircular ramps 58,60) versehen ist, vergleiche insbesondere Figuren 1
bis 4 mit zugehdriger Beschreibung Seite 3 letzter Absatz bis Seite 5 vorletz-
ter Absatz, die dortigen Anspriiche 1 bis 4 sowie das Abstract auf der Titelseite.
Zwar weist diese bekannte Crimpvorrichtung eine weitere, der Verstellscheibe (16)
koaxial zugeordnete Scheibe (ram mounting block 6) mit zumindest einer in Druck-
richtung (z) spiralartig (wendelartig) ansteigenden Ringflache (helical semicircular
ramps 54,56) auf. Jedoch ist diese mit der drehbaren Verstellscheibe (16) zusam-
menwirkende Scheibe (6) drehfest am Pref3teil (press ram 2) fixiert und insoweit
nicht, wie im Oberbegriff irrtimlich angegeben, als weitere Verstellscheibe iS des
Streitpatents, sondern - entsprechend dem im Kennzeichen des Anspruchs 1 an-
gegebenen Merkmal 1.2.1.1 - als (drehfeste) "Druckplatte” anzusehen, deren spi-
ralartig ansteigende Ringflachen (54,56) als Druck- bzw. Auflageflachen fur die

Verstellscheibe (16) dienen.
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Fur die Erfassung des Gegenstandes des Patents bzw. fir die Beurteilung der Pa-
tentfahigkeit ist es jedoch ohne Bedeutung, ob ein bestimmtes Merkmal im Ober-
begriff oder im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs erscheint bzw in der
Patentschrift irrtimlich als vorbekanntes Merkmal bzw. als "gattungsgemafe Vor-
richtung” (Streitpatentschrift Sp 1 Z 53/54) unterstellt ist; maf3geblich ist allein der
nach der objektiven Sachlage zu beurteilende Stand der Technik (BGH GRUR
1994, 357, 358 - "Muffelofen").

Demnach fehlt bei dieser aus N1 bekannten Crimpvorrichtung - was auch unter
den Parteien unstreitig ist - eine weitere drehbare Verstellscheibe 1.S. der Merk-
male 1.2.2, 1.2.3 und 1.2.2.1, so daf} bei diesem Stand der Technik eine vom

Drahtcrimper unabhangige Verstellung eines Isolations-Crimpers nicht méglich ist.

Aus der von der Klagerin weiter genannten europaischen Offenlegungsschrift
0 376 416 (=K4) ist eine Kolben-Zylinder-Einheit (fluid pressure actuator) bekannt,
bei der der Kolbenhub durch Anschlage (stop plates 40,42) eingestellt werden
kann, die jeweils aus Verstellscheiben mit spiralartig (wendelartig) ansteigenden
Ringflachen (46,60) bestehen, wobei jeweils zwei komplementére Scheiben zu-
sammenwirken, deren Dicke (difference in thickness a, b) durch Verdrehen relativ
zueinander einstellbar ist, vergleiche insbesondere Figuren 1 bis 5 und 7 mit zuge-
horiger Beschreibung sowie die Anspriche 1 und 2. Nach den Figuren 6 bis 8 sind
die spiralartig ansteigenden Ringflachen in jeweils drei Kreisringsegmente unter-
teilt, wodurch sich drei Stufen bilden. Im tbrigen weist diese gattungsfremde Ent-
gegenhaltung keine weiteren Gemeinsamkeiten mit dem Gegenstand des vertei-
digten Anspruchs 1 auf; sie wurde von der Klagerin auch nur zum Nachweis des

Merkmals 1.2.3 genannt.

Schlie3lich ist aus der US-Patentschrift 3 091 276 (=K5) eine Vorrichtung zum
Crimpen (crimping apparatus) bekannt, bei der eine stufenlose Einstellung der
Crimphohen eines Drahtcrimpers (wire crimp tool 26) und eines Isolations-Crim-
pers (insulation crimp tool 28) - im Unterschied zu den Merkmalen 1.2.1, 1.2.2,
und 1.2.3 - durch Keil-Verstellungen (wedge-like members 68,98) erfolgt, verglei-
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che insbesondere Figuren 1 bis 14 mit zugehdriger Beschreibung sowie Anspru-
che 1 und 2. In dieser Druckschrift, die den in der Beschreibungseinleitung des
Streitpatents (Sp 1 Abs 4) genannten Stand der Technik der stufenlosen Keil-Ver-
stellungen druckschriftlich belegt, sind Verstellscheiben mit in Druckrichtung spiral-

artig (wendelartig) ansteigenden Ringflachen nicht offenbart.

b) Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 ergibt sich fur den vorste-
hend definierten Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem von der Klage-
rin genannten Stand der Technik und beruht daher auf einer erfinderischen Tatig-
keit.

Zwar kann der Klagerin dahingehend gefolgt werden, daf} der Fachmann, ausge-
hend von der aus der deutschen Offenlegungsschrift 25 01 192 (K3) bekannten
Crimpvorrichtung mit zwei koaxial drehbar zugeordneten Verstellscheiben zum un-
abhangigen Verstellen eines Drahtcrimpers und eines Isolations-Crimpers durch
die einschlagige PCT-Offenlegungsschrift WO 88/09576 (N1) dazu angeregt wird,
die stufenartig aufeinanderfolgenden Ringflachen der beiden Verstellscheiben ge-
mald K3 durch spiralartig (wendelartig kontinuierlich) ansteigende Ringflachen zu
ersetzen, wie dies im Merkmal 1.2.3 des Anspruchs 1 gelehrt wird, um sich so die
Vorteile einer stufenlosen Verstellung der Crimphdhen gegenuber einer stufenwei-
sen Einstellung zunutze zu machen (vgl in N1 S 1 Z 24 bis 31). Auch wird durch
die in Betracht zu ziehende N1 - wie vorstehend dargelegt - bereits das Zusam-
menwirken der spiralartig ansteigenden Ringflachen einer drehbaren Verstell-
scheibe mit komplementéren, als Druck- bzw. Auflageflache dienenden spiralartig
ansteigenden Ringflachen einer koaxial angeordneten, drehfesten Druckplatte ge-
lehrt, vergleiche die zusammenwirkenden komplementaren halbkreisférmigen
Ringflachen (two opposed helical semicircular ramps 54,56 and 58,60) der Druck-
platte (6) bzw. der Verstellscheibe (16) gemal Figuren 3 und 4. Fir die weiterge-
hende Lehre des verteidigten Anspruchs 1 gemafRl der Merkmalskombination
1.2.1.1.1 und 1.2.1.1.2, namlich die erste druckorganseitige Verstellscheibe mit
zwei in Umfangsrichtung sich tber etwa 360° erstreckende, gegeneinander um
180° versetzte und in radialer Richtung aufeinanderfolgende Ringflachen zu verse-
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hen und die damit zusammenwirkende Druckplatte an ihrer Oberflache mit zwei
teilkreisformigen (kreisringsegmentformigen), um 180° versetzten Druckflachen
ansteigender Oberflache als Auflagepunkte fur die druckorganseitige Verstell-
scheibe zu versehen, gibt jedoch weder die N1 noch der Ubrige entgegengehal-

tene Stand der Technik eine Anregung.

Wie vielmehr erst die Patentinhaberin erkannt hat, ermdglicht diese spezielle Aus-
gestaltung der ersten druckorganseitigen Verstellscheibe mit zwei in radialer Rich-
tung aufeinanderfolgenden, in Umfangsrichtung sich Gber 360° erstreckenden und
gegeneinander um 180° versetzten Ringflachen im Zusammenwirken mit den im
Merkmal 1.2.1.1.2 gelehrten Druckplatte mit zwei teilkreisformigen (kreisringseg-
mentformigen) Druckflachen ansteigender Oberflache, ein stufenloses, selbsthem-
mendes Einstellen der Prel3tiefe Uber den groRen Bereich einer fast vollen 360°-
Umdrehung der Verstellscheibe, wobei zudem aufgrund der weitgehenden axialen
Symmetrie der zusammenwirkenden Ring- bzw. Druckflachen ein verlustfreies
Ubertragen des PreRdruckes erfolgt, vergleiche hierzu auch die Streitpatentschrift
Spalte 2 Zeile 57 bis Spalte 3 Zeile 4 sowie Spalte 8 Zeilen 42 bis 50.

Zu dieser Lehre gelangt der Fachmann auch bei Einbeziehung der lbrigen ge-
nannten Entgegenhaltungen nicht ohne erfinderisches Zutun.

Von den weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften offenbart allein die ei-
ne Kolben-Zylinder-Einheit betreffende européische Offenlegungsschrift 0 376 416
(K4) Verstellscheiben mit spiralartig ansteigenden Ringflachen. Da aber auch die-
se Druckschrift - wie dargelegt - lediglich eine Unterteilung der jeweiligen Ringfla-
che zweier komplementéarer Verstellscheiben in jeweils drei Kreisringsegmente of-
fenbart, kann auch die Einbeziehung dieser Druckschrift die in den Merkmalen
1.2.1.1.1 und 1.2.1.1.2 gelehrte spezielle Ausgestaltung der Verstellscheibe mit
zwei in radialer Richtung aufeinanderfolgenden, in Umfangsrichtung sich Uber et-
wa 360° erstreckenden und gegeneinander um 180° versetzten Ringflachen im
Zusammenwirken mit zwei teilkreisformigen Druckflachen einer Druckplatte nicht

nahelegen.
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Der Anspruch 1 des Streitpatents ist daher in seiner verteidigten Fassung im Hin-

blick auf den vorstehend abgehandelten Stand der Technik rechtsbestandig.

B) In der mundlichen Verhandlung vom 29. Juli 2004 hat die Klagerin nur noch die
Patentfahigkeit des Gegenstands des verteidigten Patentanspruchs 1 gegenuber

dem Stand der Technik nach den Druckschriften K3, K6 und K10 in Frage gestellt.

Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 erweist sich jedoch auch bei

Einbeziehung der nachermittelten Druckschriften K6 und K10 aus folgenden

Grinden als patentfahig.

a) Die von der Klagerin nicht bestrittene Neuheit der beanspruchten Vorrichtung
zum Verbinden eines Drahtes mit einem Kontaktelement oder dergleichen gegen-
Uber dem entgegengehaltenen Stand der Technik folgt ohne weiteres daraus, dal3
- wie sich implizit aus den nachfolgenden Ausfiihrungen zur erfinderischen Tatig-
keit ergibt - keine der von der Klagerin genannten Entgegenhaltungen eine Vor-
richtung zum Verbinden eines Drahtes mit einem Kontaktelement oder dergleichen
offenbart, bei der - insoweit entsprechend der erfindungswesentlichen Kombina-
tion der Merkmale 1.2.1.1.1. und 1.2.1.1.2. der vorstehenden Merkmalsanalyse
des verteidigten Patentanspruchs 1 des Streitpatents - die zwei Ringflachen der
ersten druckorganseitigen Verstellscheibe in Umfangsrichtung tber etwa 360° er-

strecken - d.h. in der Terminologie des Streitpatents in etwa vollkreisférmig aus-

gebildet sind -, wohingegen die dafur als Auflagepunkte dienenden zwei Druckfla-

chen der Druckplatte teilkreisférmig - d.h. dementsprechend kleinflachiger - aus-

gebildet sind.

b) Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 des Streitpatents beruht
auch auf einer erfinderischen Tatigkeit des vorstehend definierten zustandigen
Durchschnittsfachmanns. Denn die von der Klagerin genannten Entgegenhaltun-
gen vermoégen diesen Fachmann weder einzeln noch in einer Zusammenschau
dazu anzuregen, bei einer gattungsgemafRen Crimpvorrichtung eine erste druckor-
ganseitige Verstellscheibe mit zwei Ringflachen vorzusehen, die sich in Umfangs-
richtung Uber etwa 360° erstrecken - d.h. vollkreisférmig ausgebildet sind -, ge-
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geneinander um 180° versetzt und in radialer Richtung aufeinanderfolgend ange-
ordnet sind, und dieser Verstellscheibe eine Druckplatte zuzuordnen, die an ihrer
Oberflache mit zwei teilkreisférmigen, um 180° versetzten Druckflachen anstei-

gender Oberflache als Auflagepunkten fir die druckorganseitige Verstellscheibe
versehen ist, wie dies der erfindungswesentlichen Kombination der Merkmale
1.2.1.1.1. und 1.2.1.1.2. der vorstehenden Merkmalsanalyse des verteidigten Pa-
tentanspruchs 1 des Streitpatents entspricht.

Aus der Druckschrift K3 ist - wie dargelegt - eine Crimpvorrichtung mit folgenden

Merkmalen des verteidigten Patentanspruchs 1 bekannt:

1. Vorrichtung (10) zum Verbinden eines Drahtes (Leiter-
draht A, Fig. 4)
mit einem Kontaktelement (11a) oder dergleichen

1.1 durch Verformen von Klemmorganen des Kontaktele-
ments (11)

1.2 mittels Druckelementen eines - ersichtlich - auswech-
selbar in einer (nicht gezeigten) Presse angeordneten
Crimpwerkzeuges (StoRRelaufbau 20 mit Anklemmstem-
pel 32, 34),

1.2.1 bei der eine um eine Achse eines in Druckrichtung wei-
senden Arretierbolzens (12, 30) oder dergleichen Hal-
teorgans drehbar und druckorganseitig vorgesehene
Verstellscheibe (Einstellscheibe 26) des Crimpwerk-
zeugs (20, 32, 34)

1.2.2 einer klemmorganseitigen weiteren Verstellscheibe
(Einstellscheibe 28) des Crimpwerkzeuges (20, 32, 34)
koaxial drehbar zugeordnet ist,
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1.2.1.1 die erste druckorganseitige Verstellscheibe (26) zur Be-
stimmung der Prefitiefe (Klemmhdheneinstellungen 1
bis 6) - namlich des Draht-Crimpers (Anklemmstem-
pel 34) - mit Auflagepunkten eines Druckelements (Zwi-
schenpuffer 40, Auflagepunkte an der Pufferflache 26a
der Verstellscheibe 26) zusammenwirkt und

1.2.2.1 die weitere Verstellscheibe (28; Klemmhoheneinstel-
lung A-H) sich zum Verstellen eines Isolations-Crimpers
(32) an der ersten Verstellscheibe (26) abstitzt,

vergleiche zu den Merkmalen 1. bis 1.2.2 insbesondere die Figuren 5 bis 10 mit
zugehdriger Beschreibung auf Seite 12, Absatz 2 bis Seite 14, vorletzter Absatz in
Verbindung mit den Figuren 1 bis 4 sowie zu den Merkmalen 1.2.1.1 und 1.2.2.1
insbesondere Seite 13, Absatz 2 und Seite 14, Absatz 3 zu den Figuren 5 und 6.

Im Unterschied zum Merkmal 1.2.3 des verteidigten Patentanspruchs 1 sind ge-
malf3 der Druckschrift K3 beide Verstellscheiben (26, 28) mit in Druckrichtung un-

terschiedlich hohen, stufenartig aufeinanderfolgenden Ringflachensegmenten
(Puffer 26a bis 26d usw. bzw. 28a bis 28e usw.) versehen. Somit wird zwar mit der
aus der Druckschrift K3 bekannten Vorrichtung durch die beiden Verstellscheiben
(26, 28) eine unabhangige Einstellung der Crimphdhen des Draht-Crimpers (34)
einerseits und des Isolations-Crimpers (32) andererseits ermoéglicht (vgl dort S 14,
vorle Abs Z 10 bis 13). Aufgrund der fehlenden spiralartig - d.h. wendelartig konti-
nuierlich - ansteigenden Ringflachen der Verstellscheiben entsprechend dem
Merkmal 1.2.3 des verteidigten Patentanspruchs 1 ist jedoch eine stufenlose Ho-

heneinstellung der beiden Crimper bei diesem Stand der Technik nicht moglich.

Auch fehlen bei der Vorrichtung nach der Druckschrift K3 die zwei konzentrischen

Ringflachen im Sinne des Merkmals 1.2.1.1.1 und die entsprechenden teilkreisfor-
migen (dh genauer: kreisringsegmentférmigen) Druckflachen im Sinne des Merk-

mals 1.2.1.1.2 des verteidigten Patentanspruchs 1.
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Demnach unterscheidet sich der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1

von der Vorrichtung nach der Druckschrift K3 durch die Merkmale, wonach:

1.2.3 beide Verstellscheiben jeweils mit zumindest einer in
Druckrichtung (x) spiralig ansteigenden Ringflache
(65, 68, 108) versehen sind, wobei

1.2.1.1.1 sich zwei Ringflachen (65, 68) der ersten druckor-
ganseitigen Verstellscheibe (13) in Umfangsrichtung
Uber etwa 360° erstrecken, gegeneinander um 180°
versetzt und in radialer Richtung aufeinanderfolgend
angeordnet sind, und

1.2.1.1.2 die Druckplatte (15) an ihrer Oberflache (96) mit zwei
teilkreisformigen, um 180° versetzten Druckflachen
(974, 984) ansteigender Oberflache als Auflage-
punkte fur die druckorganseitige Verstellscheibe (13)

versehen ist.

Wie sich aus der vorstehenden Begriindung des Urteils des Bundespatentgerichts
vom 4. Juni 2002 ergibt, erhalt der Fachmann durch die Druckschriften K3 bis K5

und N1 keine Anregung in Richtung der Merkmale 1.2.1.1.1 und 1.2.1.1.2 des ver-

teidigten Patentanspruchs 1.

Die Kombination der Merkmale 1.2.1.1.1 und 1.2.1.1.2 ist dem Fachmann aber
auch bei Einbeziehung der eine Neuerung an Schrauben zur Ausibung von
Druckkraften betreffenden Druckschrift K6 nicht nahegelegt. Die Druck-Schraube

enthalt danach zumindest zwei Korper (A, B), die auf den einander zugewandten
Flachen beispielsweise mit je zwei spiralig ansteigenden Ringflachen (Schrauben-
flachen) im Sinne der Merkmale 1.2.3 und 1.2.1.1.1 des verteidigten Patentan-
spruchs 1 versehen sein kdnnen, die sich in Umfangsrichtung Uber etwa 360°
erstrecken, gegeneinander um 180° versetzt und in radialer Richtung aufeinan-
derfolgend - d.h. koaxial - angeordnet sind (vgl den Patentanspruch iVm den Fig 1
und 2 nebst zugehoriger Beschreibung auf S 1, li Sp, Abs 2 bis re Sp, Abs 3).
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Gemald dem Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 3 werden die beiden Kérper (A, B)
beispielsweise zur Druckerzeugung bei einer Kopierpresse (Copirpresse) heran-
gezogen, wobei der - mit einem Handgriff (C) versehene - eine Korper (B) als
drehbare Verstellscheibe nach Art des Streitpatentgegenstands dient, wahrend
der andere Koérper (A) ersichtlich als Druckplatte fungiert. Da die Verstellung der
Verstellscheibe dabei unter Druck erfolgt, ist bewul3t eine vollstandige gegensei-
tige Unterstlitzung der Druckflachen der Verstellscheibe und der Druckplatte - d.h.
ein Beruhren der Schraubenflachen beider Korper in allen Punkten - zur Erh6hung
der Standfestigkeit der Schraube vorgesehen (S 1, li Sp, Abs 2, le Satz und re Sp,
Abs 2, Satz 1).

Durch die Druckschrift K6 kdnnte der Fachmann demnach allenfalls zu den Merk-

malen 1.2.3 und 1.2.1.1.1 des verteidigten Patentanspruchs 1 angeregt werden.
Vom Merkmal 1.2.1.1.2 fihrt diese Druckschrift den Fachmann insofern weg, als
die Druckplatte danach - wie dargelegt - zur Erzielung einer grof3en Auflageflache
ebenfalls mit zwei vollstdndigen spiralig ansteigenden Ringflachen versehen - d.h.

in der Terminologie des Streitpatents vollkreisformig wie die zwei Ringflachen der

Verstellscheibe ausgebildet - ist, wohingegen das Merkmal 1.2.1.1.2 des verteidig-
ten Patentanspruchs 1 fur die Druckplatte zwei teilkreisférmige - d.h. entsprechend

kleinflachigere - Druckflachen (974, 984) als Auflagepunkte fir die zwei vollkreisfor-
migen Ringflachen der Verstellscheibe (13) vorsieht (vgl hierzu auch die Fig 19
bis 21 der Streitpatentschrift).

Entsprechendes gilt auch fiir die ein hohenverstellbares Stitzelement betreffende

Druckschrift K10, die fur das Stlitzelement zwei um eine gemeinsame Achse dreh-

bare zylindrische Teile (1 bzw 2) vorschlagt, deren aufeinanderliegende Stirnfla-
chen je zwei in Umfangsrichtung gegeneinander versetzte schiefe Ebenen Uber
den vollen Zylinderumfang - d.h. in der Terminologie des Streitpatents ebenfalls je-

weils zwei spiralig ansteigende vollkreisférmige Ringflachen - aufweisen (vgl den

Anspruch 1 iVm den Fig 1 bis 4 nebst zugehériger Beschreibung).
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Im Gbrigen gilt ahnliches auch fur die Druckschrift N1, die sowohl bei der - einzi-

gen - Verstellscheibe (dial 16) als auch bei der dazugehorigen Druckplatte
(block 6) je zwei spiralig ansteigenden Ringflachen (58 und 60 bzw. 54 und 56)
vorsieht, die sich in Umfangsrichtung jeweils tber etwa 180° erstrecken und dabei
in Umfangsrichtung um 180° gegeneinander versetzt sind (vgl die Fig 3 und 4 mit
zugehdriger Beschreibung). In der Terminologie des Streitpatents sind die Ver-
stellscheibe (16) und die Druckplatte (6) demnach mit je zwei in Umfangsrichtung
aufeinanderfolgenden teilkreisférmigen (genauer: halbkreisférmigen) Ringflachen
(58 und 60 bzw. 54 und 56) versehen, so dal3 die Ringflachen (58, 60) der Ver-
stellscheibe (16) und die Ringflachen (54 und 56) der Druckplatte (6) ebenfalls
gleichflachig ausgebildet sind.

Der verteidigte Patentanspruch 1 des Streitpatents ist demnach rechtsbestandig.

2. Unteranspriiche

Die verteidigten Unteranspriiche 2 bis 11 des Streitpatents betreffen vorteilhafte
und nicht selbstverstandliche Ausfihrungsformen der Crimpvorrichtung nach dem
verteidigten Patentanspruch 1 und sind mit diesem rechtsbestandig.

A\

Die Kostenfolge ergibt sich hinsichtlich der Kosten des Berufungsverfahrens aus
8§ 84 Abs. 2 PatG iVm § 97 Abs. 1 ZPO. Im Falle einer Zuriickverweisung durch
das Berufungsgericht liegt zum Zeitpunkt der Zuriickverweisung weder ein Obsie-
gen noch ein Unterliegen vor, denn es entscheidet erst der endgiltige Ausgang
des Rechtsstreits tUber den Erfolg (vgl Baumbach/Lauterbach, ZPO, 62. Aufl, § 97
Rdn 75). Danach ist die Klagerin mit ihrer Berufung letztlich erfolglos geblieben,
denn das vorliegende Urteil hat mit nur unwesentlichen Abweichungen in der Fas-
sung von Patentanspruch 4 zu demselben Ergebnis gefuhrt wie das mit der Beru-
fung angefochtene Urteil vom 4. Juni 2002. Im dbrigen hat das Berufungsgericht
weder ausgesprochen noch erkennen lassen, dald der Verfahrensfehler, der zur
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Zurtickverweisung gefiihrt hat, so schwer wiegt, dafl3 eine Niederschlagung von
Gerichtskosten angezeigt ware (vgl hierzu Baumbach/Lauterbach, aaO, § 538 Rdn
23). Hinsichtlich der tbrigen Kosten der Nichtigkeitsklage ergibt sich die Kosten-
folge aus § 84 Abs. 2 PatG iVm § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO, da beide Parteien in etwa
zu gleichen Teilen obsiegt haben bzw. unterlegen sind. Die erhebliche Schutzbe-
reichseinschrankung des Streitpatents durch die Teilvernichtung bewertet der Se-
nat mit etwa 50% des Gesamtwerts. Die Entscheidung tber die vorlaufige Voll-
streckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG iVm § 709 ZPO.

Gutermuth Dr. Gottschalk Puschel Schuster Lokys

Be
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