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20. April 1998

Es wirken mit: Bundesrichterinnen und Bundesrichter Walter,
Prasident der I. Zivilabteilung, Leu, Klett, Rottenberg

Liatowitsch, Nyffeler und Gerichtsschreiber Minch.

In Sachen

1. Tebo AG, Schweizerédckerstrasse 11, 8955 Oetwil an der
Limmat,

2. Scheidt & Bachmann GmbH, Breite Strasse 132,

D-41238 Monchengladbach (Deutschland),

Beklagte und Berufungskl&dgerinnen, vertreten durch Rechts-

anwalt Dr. Peter Heinrich, Bleicherweg 58, 8027 Zurich,

gegen

Dynalab AG, Gewerbestrasse 10, 6330 Cham, Kldgerin und

Berufungsbeklagte, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael
Ritscher, Forchstrasse 452, Postfach 832, 8029 Ziurich,

betreffend

Patentverletzung,



hat sich ergeben:

A.- Die Dynalab AG ist Inhaberin des Europdischen Pa-
tentes EP 210 386 mit Priorit&tsdatum vom 23. Juli 1985. Das
Patent hat eine Folientastatur mit pilezoelektrischen Tasten
zum Gegenstand. Die darin verwendeten Piezokristall-Elemente
geben eine Spannung ab, wenn auf sie Druck ausgeibt wird.
Die Tastatur weist einen Schichtaufbau mit einer Auflage-
folie, einer Mittelfolie und einer Deckfolie auf. Die in-
kompressible Mittelschicht ist mit Ausnehmungen (Ldchern)
versehen, in denen die Piezokristall-Elemente plaziert sind.
Die Dicke der Mittelfolie ist im wesentlichen gleich der
Dicke der Piezokristall-Elemente mit ihren Kontaktfl&chen.
Die Kontaktierung der Piezokristall-Elemente erfolgt iber
Leiterbahnen, welche auf der Deckfolie aufgebracht sind.
Zwischen Leiterbahn und Piezokristall-Element befinden sich
zwel Anschlussfldchen, die auf dem Kristall an den ladungs-
tragenden Fl&chen aufgebracht werden. Als untere Anschluss-
fladche dient eine starre Scheibe. Das Piezokristall-Element
liegt am Rand auf Erhdhungen auf, was eine gréssere Durch-
biegung des Elementes unter Druckeinwirkung ergibt. Dadurch
wird das elektrische Signal verstdrkt. Auflage-, Mittel- und
Deckfolie sind schliesslich miteinander verklebt. Der Pa-

tentanspruch 1 lautet wie folgt:

"Tastatur mit piezoelektrischen Tasten, welche Ta-
sten auf ihrer Ober- und Unterseite mit elektri-
schen Kontaktfl&chen (7,7a,7b) versehene Piezokri-
stall-Elemente (6,6a,6b,06c) aufweisen, dadurch
gekennzeichnet, dass die Tastatur einen Schicht-
aufbau mit einer Auflagefolie (1), einer Mittel-
folie (3) und einer Deckfolie (2) aufweist, dass
eine der Kontaktflachen (7,7a,7b) jedes Piezo-
kristall-Elementes (6,06a,6b,6c) von einer im
wesentlichen starren Scheibe (8) gebildet wird,
und wobei jedes Piezokristall-Element in seinem
Randbereich auf Stitzmitteln (14) aufliegt, wo-
durch das jeweilige Kristallelement bei der
Tastenbetdtigung auf Biegung beansprucht wird,
dass die Mittelfolie (3) wvon einem im wesentlichen



inkompressiblen Material gebildet wird, bei jeder
Taste eine Ausnehmung fir das Kristallelement auf-
weist und von einer Dicke ist, welche im wesent-
lichen der Dicke der Kristallelemente mit ihren
Kontaktfldchen gleich ist und wobei die Auflage,
die Mittelfolie und die Deckfolie miteinander ver-
klebt sind, mit Ausnahme der Bereiche, in welchen
die Kristallelemente angeordnet sind.”

Die Scheidt & Bachmann GmbH stellt Flachtastaturen
her, die von der Tebo AG in der Schweilz vertrieben werden.
Sie ist Inhaberin des Europdischen Patentes EP 419 717, das
am 29. September 1989 angemeldet und am 2. November 1994
veroffentlicht wurde und dessen Hauptanspruch wie folgt
lautet:

"Tastatur mit einer Mehrzahl von scheibenfdrmigen
Piezo- Elementen (6), die hinter einer mit Tasten-
symbolen (la) versehenen Frontplatte (1) zwischen
zwel flexiblen Folien (2,4) angeordnet sind, die
fir jedes Piezo-Element (6) mit einer Kontaktfla-
che versehen sind, die durch eine Leiterbahn
(2b, 4b) zu einem Anschlussstecker der Tastatur
gefihrt ist, sowie mit einer die Folien (2,4) und
die Frontplatte (1) tragenden starren Tragerplatte
(7) zur Aufnahme der durch Druckbelastung der
Frontplatte (1) im Bereich der Tastensymbole (la)
auf die Piezo-Elemente (6) ausgeilibten Biegekriafte,
dadurch gekennzeichnet, dass eine der flexiblen
Folien (6) mit die Piezo-Elemente (6) umgebenden
Ringen (5) versehen ist, deren axiale Dicke etwa
der Scheibendicke der Piezo-Elemente (6) ent-
spricht.”

B.- Die Dynalab AG wirft der Tebo AG und der Scheidt &
Bachmann GmbH vor, die von dieser hergestellten und von Jjener
in der Schweiz vertriebenen Tastaturen verletzten ihr Patent
EP 210 386. Am 21. Februar 1994 reichte sie beim Handelsge-
richt Zidrich Klage ein. Sie verlangte ein an die Beklagten
gerichtetes Verbot, Tastaturen mit von Ringen umgebenen pie-
zoelektrischen Elementen - wie sie im beklagtischen Patent
ndher umschrieben sind - anzubieten, zu vertreiben, vertrei-

ben zu lassen oder in die Schweiz einzufilhren. Weiter klagte



sie auf Auskunft Utber die Anzahl der von den Beklagten ver-
kauften Tastaturen und auf Rechnungslegung idber die damit
erzielten Gewinne. Schliesslich machte sie Schadenersatz oder
Gewinnherausgabe in nach erfolgter Rechnungslegung noch zu
beziffernder Hbhe geltend. Die Beklagten erhoben Widerklage
auf Feststellung, dass das Patent der Kl&dgerin nichtig sei,
und schlossen im iibrigen auf Abweisung der Klage. Mit Teil-

urteil vom 31. Oktober 19897 erkannte das Handelsgericht:

1.- Die Widerklage auf Feststellung der Nichtigkeit des
europdischen Patentes 210 386 wird abgewiesen.

2.- Den Beklagten wird unter Androhung der Bestrafung ihrer
Organe mit Haft oder Busse nach Art. 292 StGB im Falle
der Zuwiderhandlung untersagt, in der Schweiz separate
oder eingebaute Folientastaturen anzubieten, zu ver-
treiben oder vertreiben zu lassen bzw. solche Folien-
tastaturen in die Schweiz einzufihren, die entsprechend
der nachfolgenden Prinzipskizze dadurch gekennzeichnet
sind, dass sie einen Schichtaufbau mit einer Auflage-
folie (2), Ringen (4) und einer Deckfolie (3) auf-
welsen, dass die Ringe (4) aus Lotstoplack gebildet
sind und bei der Taste runde Piezoelemente (1) mit
ihren Kontaktflédchen (5) umgeben, dass die Ringe (4) im
wesentlichen gleich dick sind wie die Piezoelemente (1)
mit ihren Kontaktfl&dchen (5), dass die Ringe (4) mit
den Auflage- und Deckfolien (2 und 3) verbunden sind,
dass die Auflagefolie (2) auf kreisfdrmigen Abstands-
haltern (6) liegt und dass sich zwischen den kreis-
formigen Abstandshaltern (6) ein Hohlraum (7) befindet.

Skizze



3.~ Die Beklagte 1 (Tebo AG) wird unter Androhung der Be-
strafung ihrer Organe mit Haft oder Busse nach Art. 292
StGB im Falle der Zuwiderhandlung verpflichtet, innert
30 Tagen nach Rechtskraft dieses Entscheides und nach
Bezeichnung einer Revisionsfirma (mit genauer Angabe
der Adresse) durch die Klédgerin dieser Revisionsfirma
schriftlich Rechenschaft liber die mit dem Verkauf von
Tastaturen gemdss Ziffer 2 erzielten Gewinne und iber
die Anzahl der verkauften Tastaturen abzulegen.

4.- Die Beklagte 2 (Scheidt & Bachmann GmbH) wird ver-
pflichtet, innert 30 Tagen nach Rechtskraft dieses
Entscheides und nach Bezeichnung einer Revisionsfirma
(mit genauer Angabe der Adresse) durch die Kl&dgerin
dieser Revisionsfirma schriftlich Rechenschaft iiber die
mit dem Verkauf von Tastaturen gemdss Ziffer 2 erziel-
ten Gewinne und Uber die Anzahl der wverkauften Tastatu-
ren abzulegen.

C.- Die Beklagten beantragen dem Bundesgericht mit

Berufung, was folgt:

"1. Das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Ziurich vom
31. Oktober 1997 sei aufzuheben, die Widerklage hin-
sichtlich des Patentanspruchs 1 gutzuheissen, die
Hauptklage abzuweisen und die Sache zu neuer Entschei-
dung tber die Widerklage hinsichtlich der Patentanspri-
che 2-13 an die Vorinstanz zurlckzuweisen.

2. Es sei der technische Sachverhalt zu Uberpriifen und ein
Sachverstédndiger zu bestellen zur Abkldrung der Frage,
ob es einem Fachteam, bestehend aus einem Fachmann der
Kunststofftechnik, einschliesslich Kunststoffverbin-
dungstechnik, einem Elektrotechniker oder Physiker mit
Erfahrung im Einsatz von piezoelektrischen Bauelementen
sowie mit allgemeinem Ingenieur-Fachwissen, nahelag, in
bekannte Tastatur- Folienstrukturen (mit einer Aufla-
ge-, einer Mittel- und einer Deckfolie, je miteinander
verklebt und mit Ausnehmungen flr die Schaltelemente in
der Mittelfolie) auch bekannte piezoelektrische Schalt-
elemente Schaltelemente (mit im wesentlichen starren
Scheiben als Kontaktflache, in ihren Randbereichen auf
Stitzmitteln aufliegend und bel Tastenbetdtigung auf
Biegung beansprucht) einzusetzen."”

Die Kl&dgerin stellt die Antrdge, die von den Be-

klagten mit der Berufung eingereichten Beilagen aus dem



Recht zu weisen, den Verfahrensantrag auf Uberprifung des



technischen Sachverhalts und auf Bestellung eines Sachver-
stdndigen abzuweisen und die Berufung auch materiell abzu-

weisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

l.- Die Vorinstanz hat mit dem angefochtenen Teilurteil
die Nichtigkeit des kl&gerischen Patentes EP 210 386 ver-
neint, die Verletzung dieses Patentes durch die von der Be-
klagten 2 hergestellten und von der Beklagten 1 vertriebenen
Tastaturen bejaht und die Beklagten verpflichtet, einer noch
zu bestimmenden Revisionsfirma Rechenschaft abzulegen lber
die mit dem Verkauf der Tastaturen erzielten Gewinne sowie
Uber die Anzahl der verkauften Tastaturen. Die Berufung der
Beklagten gegen dieses Teillurteil ist gemdss Art. 50 0G zu-
lassig (BGE 123 III 140 ff.).

2.- Wahrend das Novenverbot des allgemeinen Berufungs-
verfahrens (Art. 55 Abs. 1 lit. ¢ OG) die Parteien daran
hindert, von der Vorinstanz nicht festgestellte oder im kan-
tonalen Verfahren nicht prozesskonform behauptete Tatsachen
vorzubringen, gibt ihnen Art. 67 Ziff. 2 Abs. 2 OG die Mog-
lichkeit, neue Tatsachen und Bewelsmittel vorzubringen,
welche sich auf technische Verh&ltnisse beziehen, wenn sie
dieselben im kantonalen Verfahren nicht geltend machen konn-
ten oder wenn dazu kein Grund bestand. An die Voraussetzun-
gen dieses Novenrechts legt das Bundesgericht angesichts des
Ausnahmecharakters der Bestimmung und im Interesse der Ver-
fahrensbeschleunigung einen strengen Masstab an. Es lisst
neue Tatsachen oder Beweismittel nur zu, wenn der Partei,
die sie wvorbringt, nicht vorgeworfen werden kann, sie hdtte

sich bereits im kantonalen Verfahren darauf berufen kdénnen



und missen, wenn sie dieses mit der gebotenen Sorgfalt ge-
fihrt hdtte (BGE 120 IT 312 E. 3a S. 314; 98 II 325 E. 3a
S. 329). 0Ob diese Voraussetzungen hinsichtlich der Unter-
lagen, welche die Beklagten mit ihrer Berufung einreichen,
erfiillt sind, erscheint fraglich, braucht aber nicht ab-
schliessend gepriuft zu werden. Denn, wie sich aus dem
folgenden ergibt, vermdgen diese Unterlagen am Ausgang des

Verfahrens ohnehin nichts zu &dndern.

3.~ In Streitigkeiten iUber Erfindungspatente kann das
Bundesgericht gemdss Art. 67 Ziff. 1 OG die tatsdchlichen
Feststellungen der kantonalen Instanz Uber technische Ver-
hdltnisse auf Antrag oder von Amtes wegen liberprifen und zu
diesem Zweck die erforderlichen Bewelsmassnahmen treffen,
insbesondere den Sachverstdandigen der Vorinstanz zu einer
Ergdnzung seines Gutachtens veranlassen oder einen oder
mehrere neue Sachverstidndige bestellen. Gestiitzt auf diese
Bestimmung beantragen die Beklagten die Anordnung eines Gut-
achtens. Zur Begrindung fihren sie an, das Fachrichtervotum,
auf dem das angefochtene Urteil beruht, stitze sich auf be-
stimmte flir den Entscheid wesentliche Tatsachen, die offen-

sichtlich und eindeutig unrichtig seien.

a) Art. 67 Ziff. 1 OG macht die Berufung nicht zur
Appellation, die das Bundesgericht verpflichten wilirde, die
Streitsache in tatsédchlicher Hinsicht, soweit sich techni-
sche Fragen stellen, umfassend neu zu beurteilen (BGE 85 II
512 BE. 2 S. 514). Das Bundesgericht Uberprift die tatsidchli-
chen Feststellungen iiber technische Verhdltnisse nur, wenn
Grund besteht, an ihrer Richtigkeit oder Vollst&dndigkeit zu
zweifeln (BGE 114 II 82 E. 2a S. 85; 89 ITI 156 E. 2b
S. 163), wobeil es an der Partei, die den technischen Sach-
verhalt dUberprift wissen will, liegt, beim Bundesgericht
solche Zweifel zu wecken. Gestatten hingegen die Akten, den

technischen Sachverhalt vollstdndig zu erfassen, und erwei-



sen sich die Feststellungen als einleuchtend und als ausrei-
chend, um die massgebenden Rechtsfragen zu beantworten, so
beachtet das Bundesgericht auch in Patentsachen die allge-
meine Vorschrift von Art. 63 Abs. 2 0G und legt es deshalb
der rechtlichen Beurteilung den von der Vorinstanz festge-
stellten Sachverhalt zugrunde (BGE 120 II 312 E. 2b S. 315).

b) Soweit die Beklagten zundchst beanstanden, die
Vorinstanz habe - unter Verwels auf die kl&gerische Patent-
schrift und ohne sich davon zu distanzieren - wesentlich
darauf abgestellt, dass Folienstrukturen grundsdtzlich fle-
xibel seien, verkennen sie, dass die Vorinstanz in dieser
Hinsicht gerade die in der Patentschrift definierte Auf-
gabenstellung nicht als massgeblich erachtet hat. Die Be-
anstandung ist daher nicht geeignet, die Tatsachenfest-
stellungen der Vorinstanz als zweifelhaft erscheinen zu
lassen. Dasselbe gilt flUr die Behauptung der Beklagten, die
Vorinstanz sei zu Unrecht davon ausgegangen, Vorrichtungen
zur Aufnahme von piezoelektrischen Elementen seien nach dem
Stand der Technik grunds&tzlich starr gewesen. Wenn die Be-
klagten zudem behaupten, die Vorinstanz habe - wiederum im
Einklang mit der Beschreibung in der Patentschrift - unzu-
treffend unterstellt, dass eine weglose Tastatur herzustel-
len war, so berufen sie sich zu Unrecht auf einen aus dem
Zusammenhang gegriffenen Satz der vorinstanzlichen Urteils-
begrindung. Das Handelsgericht hat, wie sich aus dem Zu-
sammenhang seiner Erwdgung deutlich ergibt, als wesentlich
angesehen, dass die im kl&gerischen Patent beanspruchte
Losung eine einfachere Herstellung, eine zweckdienliche
Leiterbahnfiihrung und eine adiaquate Fixierung bzw. einen
angemessenen Schutz der Piezokristalle tatsdchlich ermdg-
licht. Dass sich die Kl&gerin nach der Patentschrift die
Herstellung einer "weglosen" Tastatur zur Aufgabe gestellt
hat, hat die Vorinstanz zwar nicht ibersehen, aber nicht als
entscheidend angesehen und damit auch nicht als erhebliche

Tatsache ihrem Entscheid zugrundegelegt.
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c) Die Beklagten werfen der Vorinstanz sodann vor,
zu Unrecht davon ausgegangen zu sein, dass in den vorbekann-
ten Folientastaturen die Ausnehmungen in der Mittelfolie
lediglich der Erméglichung eines Schaltweges fir die einge-
setzten Kontakt-Schaltelemente gedient habe. Im gleichen
Zusammenhang wenden sich die Beklagten dagegen, dass es das
Handelsgericht abgelehnt hat, die in der streitigen Tastatur
verwendeten piezoelektrischen Schaltelemente als blosse
"Substitute" von Kontakt-Schaltelementen anzusehen; auch
insoweit beruht das angefochtene Urteil nach Ansicht der
Beklagten auf unzutreffenden tatsdchlichen Annahmen. Was sie
zur Begriindung dieser Rlgen vorbringen, 1ist jedoch wiederum
nicht geeignet, Zweifel an der Richtigkeit oder Vollstandig-
keit des von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalts zu
begriinden. Das Handelsgericht fuhrt aus, eine Kontaktie-
rungsschalter-Tastatur funktioniere ihrem Wesen nach
"passiv" so, dass Kontaktabstdnde zwischen den Schaltkontak-
ten bei Betdtigung Uberbriickt wirden, wadhrend die Piezokri-
stall-Elemente "aktiv" selbst Signale generieren und daher
praktisch keine Betdtigungsbewegung erfordern wirden. Dies
stimmt insofern mit den Ausfihrungen des Gutachters der
Beklagten lberein, als dieser die Piezoelektrizitat als
Eigenschaft mancher Kristalle beschreibt, bei Einwirkung
durch Zug oder Druck an ihren Oberfl8chen spontane elektri-

sche Ladungen zu bilden (vgl. dazu auch Meyers Enzvklopiddie,

Stichwort "Pilezoelektrizitdt"). Diese elektrischen Ladungen
erzeugen elektrische Spannungen, die in einem elektrischen
Schaltkreis als Signale ausgewertet werden kdnnen. Auch der
Gutachter der Beklagten legt dar, dass die Funktionsweise
herkommlicher Kontaktschalter darin besteht, einen Schalt-
kreis, der mit einer dauernden Spannungsquelle verbunden
ist, durch Zusammenfiihren oder Trennen entsprechender Strom-
leiter zu schliessen oder zu 6ffnen, wdhrend bei piezoelek-
trischen Schaltelementen keine dauernde Spannungsquelle
vorhanden ist, sondern der infolge der Durchbiegung des

Piezokristall-Elements entstehende Druck eine Spannung und
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damit das Fliessen des Stroms im stets geschlossenen Schalt-
kreis ausldst. Soweilt die Vorinstanz gestitzt auf das Fach-
richtervotum wesentlich von dieser unterschiedlichen Funk-
tionsweise herkémmlicher Kontaktschalter einerseits und
plezoelektrischer Schaltelemente anderseits ausgeht, wird
die Unterscheidung durch die Vorbringen der Beklagten somit
nicht in Frage gestellt. Die Vorinstanz hat im angefochtenen
Urteil dargelegt, dass die Mittelfolie mit ihren Ausnehmun-
gen bei der Kontaktierungsschalter-Tastatur die Funktion
hat, die schaltende und wiederunterbrechende Bewegung der
"passiven" Kontakte zu ermdglichen, wadhrend eine entspre-
chende Bewegungsmoglichkeit bei "aktiven", selbst signal-
generierenden Piezokristall-Elementen nicht erforderlich
ist. Wenn die Beklagten zundchst geltend machen, es treffe
nicht zu, dass die Mittelfolie in den Folientastaturen des
Standes der Technik lediglich einen Schaltweg der eingesetz-
ten Elemente ermdgliche, weill eine ebenso wesentliche Funk-
tion der Mittelfolie mit ihren Ausnehmungen darin bestanden
habe, die Schaltelemente zuverldssig zu positionieren und zu
schiitzen, so vermag ihre abweichende Beurteilung keine
grundsdtzlichen Zweifel an den Feststellungen der Vorinstanz
zu wecken. Denn dass die Ausnehmungen der Mittelfolie bei
der Kontaktierungs-Schaltertechnik erforderlich sind, um die
schaltende und wiederunterbrechende Bewegung der "passiven"”
Kontakte zu erméglichen, ist auch flr Laien nachvollziehbar
und wird von den Beklagten nicht grundsdtzlich bestritten.
Dass die Ausnehmungen auch bei dieser Technik gleichzeitig
dazu verwendet werden konnen, um mit entsprechenden Vorrich-
tungen die Schalter zu positionieren, &ndert Jjedenfalls an
der grundsatzlichen Funktion der Ausnehmungen bei Kontakt-
schaltern nichts. Im Ubrigen ergibt sich aus der im ange-
fochtenen Urteil dargestellten und von den Beklagten nicht
grundsdtzlich bestrittenen unterschiedlichen Funktionsweise
auch flUr Laien nachvollziehbar, weshalb das Handelsgericht
Piezokristall-Elemente nicht als blosse "Substitute" wvon

Kontaktschaltern ansieht.
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4.- Die Vorinstanz hat das Patent der Klagerin EP 210
386 als giltig erachtet und dementsprechend die Widerklage
der Beklagten auf Feststellung der Nichtigkeit dieses Paten-
tes abgewiesen. Die Beklagten bestreiten nicht, dass das
Handelsgericht die technische L&sung im kldgerischen Patent
zutreffend als neu qualifiziert hat. Sie sehen dagegen eine
Verletzung von Bundesrecht darin, dass die Vorinstanz auch
das Erfordernis des Nicht-Naheliegens (Art. 56 des Euro-
pédischen Patentiibereinkommens, EPU, SR.0.232.142.2, sowie
Art. 1 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 2 PatG) als ge-
geben erachtet hat.

a) Nach Ansicht der Beklagten ergab sich die im
kl&gerischen Patent EP 210 386 beanspruchte Losung fir den
Fachmann bzw. fir ein Team von Fachleuten im massgebenden
Prioritdtszeitpunkt in naheliegender Weise aus dem Stand der
Technik. Dabei stimmen die Beklagten mit der Vorinstanz in
der Umschreibung des massgebenden Fachteams ausdriicklich
Uberein. Es ist demnach unbestritten, dass aufgrund der
Kenntnisse eines (hypothetischen) Teams, bestehend aus einer
Person mit Fachkenntnissen in der Kunststoff- und Kunst-
stoffverbindungstechnik sowie einem Elektrotechniker oder
Physiker mit Erfahrung im Einsatz von piezoelektrischen
Bauelementen und mit sein Spezialgebiet Ubergreifendem Fach-
wissen besonders hinsichtlich der Mechanik, zu beurteilen
ist, ob die im kl&gerischen Patent beanspruchte Ldsung im
Zeitpunkt der Anmeldung mit Ublichem Aufwand hidtte erarbei-
tet werden konnen, oder ob sie diesem Fachteam nach dem
damaligen Stand der Technik nicht nahegelegen hatte und
daher erfinderisch ist (vgl. BGE 120 II 71 E. 2 S. 74 f£.).
Die Beklagten werfen dem Handelsgericht vor, nicht sidmtliche
Kenntnisse des so umschriebenen Fachteams und namentlich
nicht den Stand der Technik in seiner Gesamtheit berilicksich-
tigt sowie die zu lo6sende Aufgabe gegenlber der klidgerischen

Patentschrift willkiirlich abgedndert zu haben.
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b) Zur Beurteilung des Erfinderischen ist nach der
Rechtsprechung entscheidend, ob ein Fachmann oder Fachteam
nach all dem, was an Teilldsungen und Einzelbeitrdgen den
Stand der Technik ausmacht, schon mit geringer geistiger An-
strengung auf die Lésung des Streitpatentes kommen kann oder
ob es dazu zusédtzlichen schépferischen Aufwandes bedarf.
Denn der Bereich des Erfinderischen beginnt nach konstanter
Praxis erst jenseits der Zone, die zwischen dem vorbekannten
Stand der Technik und dem liegt, was ein durchschnittlich
gut ausgebildeter Fachmann des einschldgigen Gebietes ge-
stitzt darauf mit seinem Wissen und seinen Fahigkeiten wei-
terentwickeln und finden kann (BGE 121 III 125 E. 5 S. 137;
120 II 312 E. 4b S. 317). Patentwlrdige technische Kreativi-
tdt setzt eine Leistung voraus, die den natirlichen Entwick-
lungsablauf, den allmdhlichen Gang des Fortschritts sprengt,
damit die Entwicklung auf dem einschl&dgigen Gebiet erheblich
verklirzt und die Technik sprunghaft bereichert (Benkard/
Bruchhausen, Patentgesetz, 9. Aufl. 1993, N. 3 zu § 4

DPatG). Die erfinderische Tatigkeit ist von der Ausgangslage
her zu beurteilen, wie sie im massgebenden Zeitpunkt objek-
tiv gegeben war. Der damalige Stand der Technik ist in
seiner Gesamtheit, gewissermassen als "Mosaik", zu betrach-
ten (Pagenberqg, in: Miinchner Gemeinschaftskommentar zum
FEuropdischen Patentibereinkommen, N. 20 zu Art. 56 EPU).
Alle der Offentlichkeit zuganglichen Lehren, alle Entgegen-
haltungen sind miteinander als der technische Erfahrungs-
schatz anzusehen, der dem mit normaler Kombinationsgabe
ausgestatteten Fachmann bzw. Fachteam fir die L&sung der
Aufgabe zur freien Auswertung zur Verfigung gestanden hat
(Benkard/Bruchhausen, a.a.0., N. 6 zu § 4 DPatG). Dabei ist

nicht ausgeschlossen, vom "ndchstliegenden Stand der Tech-

nik" auszugehen und weiter entfernte Entgegenhaltungen nur

- aber immerhin - darauf zu beurteilen, ob sie fiir die be-

anspruchte L&sung eine richtungsweisende Anregung enthalten
(kritisch zu diesem vom Europdischen Patentamt hdufig ge-

wdhlten Vorgehen allerdings Benkard/Bruchhausen, a.a.O.,
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N. 7 zu § 4 DPatG). Die Kombination von Einzelelementen aus
dem Stand der Technik findet aber jedenfalls dort ihre
Grenze, wo sie zu einer kiinstlichen ex-post-Betrachtung in
Kenntnis der neuen Losung fihren wirde; eine Kombinierung
von Entgegenhaltungen ist nur zuldssig, wenn dafiir Anregun-
gen im Stand der Technik vorhanden waren. Bei einer Kombina-
tionserfindung kann das Naheliegen nur dann bejaht werden,
wenn die Zusammenstellung zur patentierten Kombinationslo-
sung fiur den Durchschnittsfachmann naheliegend war (BGE 120
IT 312 E. 4b s. 318).

Die erfinderische Tatigkeit ist somit an Kriterien
zu messen, welche auf weite Strecken kasuistisch gepragt
sind und dem Sachgericht einen wertenden Beurteilungsspiel-
raum erdffnen. Die Entscheidung, die das Sachgericht ge-
stitzt auf seine Wertung trifft, Uberprift das Bundesgericht
zwar im Berufungsverfahren jedenfalls in rechtlicher Hin-
sicht grundsédtzlich frei; es respektiert aber den Entschei-
dungsspielraum des kantonalen Gerichts und greift nur ein,
wenn die Vorinstanz grundlos von in Lehre und Rechtsprechung
anerkannten Grundsidtzen abgewichen ist, wenn sie Umstéande
beachtet oder Uberbewertet hat, die fir den Entscheid keine
oder bloss eine untergeordnete Rolle hdtten spielen dirfen,
oder wenn sie umgekehrt entscheidrelevante Umstdnde nicht
oder nur ungenigend beriicksichtigt hat (vgl. BGE 115 ITI 490
E. 2c S. 493; siehe ferner auch 115 II 30 E. 1b S. 32 f.,
mit Hinweisen). Dies gilt jedenfalls insoweit, als das Bun-
desgericht nach der allgemeinen Regel von Art. 63 Abs. 2 0G
an die tats&dchlichen Feststellungen der Vorinstanz gebunden

ist.

c) Die Vorinstanz ist bei ihrer Beurteilung entge-
gen der Ansicht der Beklagten von einem zutreffenden Ver-
stdndnis der erfinderischen Tatigkeit ausgegangen. Sie hat
angenommen, dass das hypothetische Fachteam die Informatio-

nen aus den massgebenden Fachgebieten mosaikartig verkniipft
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hdtte, und hat daher - gestitzt auf das Votum des Fachrich-
ters - samtliche in Betracht fallenden Entgegenhaltungen
darauf geprtft, welche Anregungen sie fir die im kldgeri-
schen Patent beschriebene Ldsung enthalten. Dabei hat die
Vorinstanz Jjedoch zutreffend nicht jede beliebige Verknip-
fung als naheliegend gqualifiziert, sondern grundsatzlich
angenommen, dass ein aus durchschnittlichen Fachleuten ihres
Gebiets bestehendes Team nicht allzu viele und vor allem
nicht allzu weit auseinanderliegende Informationen miteinan-
der in Verbindung gebracht hdtte. In diesem Zusammenhang hat
das Handelsgericht allfallige Anregungen aus den herkoémmli-
chen Kontaktierungsschalter-Tastaturen aufgrund des Fach-
richtervotums als "gattungs-" oder "artfremd" bzw. als nicht
naheliegenderweise in Beziehung zu Tastaturen mit Piezo-
kristall-Flementen stehend erachtet. Auch fir Laien ist
nachvollziehbar, dass das optimale Offnen und Schliessen von
Schaltkreisen durch die Herstellung von Kontakten grundsidtz-
lich andere technische Probleme stellt und andere Ld&sungen
erfordert, als der optimale Einsatz von Elementen, die
ihrerseits elektrische Spannungen erzeugen. Wenn die Vor-
instanz daher davon ausging, dass die Ubernahme bekannter
Losungen aus dem Gebiet der Kontaktierungs-Schalter fiir den
optimalen Einbau von Piezokristall-Elementen nicht nahelag,
ist dies grundsdtzlich nicht zu beanstanden und unter der
Voraussetzung zuldssig, dass iliberdies geprift wird, ob fir
die Vergleichbarkeit der Problemstellung und damit fir die
Ubernahme allfdlliger im "artfremden" Gebiet vorhandener
Losungen im Stand der Technik konkrete Anregungen vorhanden
waren. Dies hat die Vorinstanz denn auch geprift und ver-
neint. Sie hat entgegen der Auffassung der Beklagten ihrer

Beurteilung keine unzutreffende Methode zugrundegelegt.

d) Daran &ndern auch die Vorbringen der Beklagten
zur Umschreibung der "Aufgabe" nichts, welche das klageri-
sche Patent 1l&st. Dass die Erfindung allein in der Ldsung,

nicht in der gestellten Aufgabe zu sehen ist, bemerken die
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Reklagten zutreffend selbst (BGE 114 II 82 E. 2b und c S. 86
f., mit Hinweisen). Unter "Aufgabe"” ist in diesem Zusam-
menhang das Problem zu verstehen, das durch die Erfindung
tatsachlich, objektiv bewdltigt wird. Sie entspricht mit
anderen Worten dem, was die vorgeschlagene Losung, die
Erfindung, gegeniiber dem bei der Patenterteilung beriick-
sichtigten Stand der Technik fUr den Fachmann erkennbar im
Gesamtergebnis an Nutzen und Vorteilen tatsdchlich leistet
(Benkard/Bruchhausen, N 57 zu § 1 und N 18 zu § 4 DPatG).

Folgerichtig ist die Kritik der Beklagten an der vorinstanz-
lich definierten Aufgabenstellung insoweit nicht entscheid-
relevant, als sie sich auf die subjektiven Vorstellungen der
Klagerin bezieht. Den durch das kldgerische Patent tatsiach-
lich erreichten technischen Fortschritt hat die Vorinstanz
gestlitzt auf das Fachrichtervotum darin gesehen, dass eine
in der Fertigung wesentlich einfachere Tastatur geschaffen
wurde, bei der insbesondere eine wesentlich einfachere und
zweckdienlichere Leiterbahnfihrung mdéglich ist, und bei der
die Piezokristall-Elemente weiterhin add&quat fixiert und
geschitzt sind. Weshalb die Vorinstanz im idbrigen der An-
sicht der Beklagten nicht gefolgt ist und die objektiv ver-
standene Aufgabe, welche insoweit dem vom Streitpatent ob-
jektiv geleisteten technischen Fortschritt entspricht, nicht
ausgehend von der Folientastatur als nadchstliegendem Stand
der Technik definiert hat, wird im angefochtenen Urteill wie
schon im Fachrichtervotum dargestellt. Die Vorinstanz hat
nachvollziehbar als wirklichkeitsfremd angesehen, dass das
massgebende hypothetische Fachteam von Kontaktierungsschal-
ter-Tastaturen ausgegangen wire, die wesensmdssig Kontakt-
abstdnde aufweisen miissen, um dann nach Ldsungen zu suchen,
wie diese Kontaktabstidnde weitgehend eliminiert werden
kénnten. Die Beklagten vermdgen nicht anzugeben, wodurch das
von ihnen befiirwortete Vorgehen konkret hatte veranlasst
werden kodnnen. Die Vorinstanz hat Bundesrecht nicht ver-
letzt, wenn sie die GuUltigkeit des kldgerischen Patents

bejaht und dementsprechend die Widerklage abgewiesen hat.
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5.- Die Vorinstanz hat geschlossen, die im angefoch-
tenen Urteilsdispositiv beschriebene Ausfihrung der be-
klagtischen Tastatur verletze das Patent der Kligerin. Die
Beklagten rigen, dieser Schluss stehe mit der Existenz ihres
eigenen europdischen Patentes EP 419 717 in unaufldsbarem
Widerspruch, entspreche doch die beanstandete Ausfiihrungs-

form unbestritten einem Ausflihrungsbeispiel dieses Patentes.

a) Das schweizerische Zivilgericht ist im Verlet-
zungsprozess an den Entscheid der Patentbeh&rden Uber die
Erteilung von Patenten nicht gebunden und hat daher seiner
Entscheidung die Gultigkeit einmal erteilter Patente nicht
unbesehen zugrundezulegen, und zwar auch dann nicht, wenn
sie vom Europdischen Patentamt vorgeprift sind (vgl.

Art. 138 EPU und Art. 26 PatG). Aus dem Umstand, dass die
Ansicht der Vorinstanz mit der Vorprifung des europdischen
Patentamts nicht ohne weiteres Ubereinstimmt, kdnnen die
Beklagten daher im Ergebnis nichts ableiten. Sie behaupten
denn auch nicht, das Patent der Beklagten 2 schliesse als
solches aus, dass die umstrittene Ausfthrungsform das &ltere
Patent der Klagerin verletzen kodnne. Sie fihren das Patent
der Beklagten 2 vielmehr bloss als Indiz dafir an, dass
durch die patentkonforme Ausfiihrung das kl&gerische Patent
entgegen dem angefochtenen Urteil nicht verletzt sei. In
diesem Zusammenhang welsen sie darauf hin, dass das klageri-
sche Patent in der Einleitung der Beschreibung des Patents
der Beklagten 2 erwdhnt und auch als Entgegenhaltung aufge-
fihrt seil. Daraus leiten sie ab, es sel eindeutig, dass das
Patent der Beklagten 2 gerade wegen desjenigen Merkmals er-
teilt worden sei, das in der Begriundung des Handelsgerichts

als dquivalent angesehen werde.

b) Kann eine patentierte Erfindung ohne Verletzung
eines dlteren Patentes nicht beniitzt werden, so hat der
Inhaber des jingeren Patentes Anspruch auf eine nicht aus-

schliessliche Lizenz in dem fUr die Benltzung erforderlichen
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Umfang (Art. 36 Abs. 1 PatG). Nur nach Massgabe dieser Vor-
schrift ist die Benutzung des dlteren Patentes bei einer
abhangigen Erfindung erlaubt; im Ubrigen stellt die Benut-
zung der dlteren Erfindung eine unvermeidbare Patentverlet-
zung dar (Blum/Pedrazzini, a.a.0., N. 9 zu Art. 66 PatgG,
S. 460 f£.; Hilty, a.a.0., S. 119). Es trifft nicht zu, dass

mit der Erteilung eines vorgepriften Patents auch dessen

Unabhédngigkeit anerkannt wdre. Vom Schutzbereich der &dlteren
Lehre direkt umfasst sind spdtere Erfindungen, wenn sie die
&ltere Lehre vollstandig anwenden, aber eine verbesserte,
nicht naheliegende Ausfihrung lehren, und ebenso Erfindun-
gen, bel deren Anwendung der Kern der friher patentierten
Erfindung teilweise mitverwendet wird (Troller, Immaterial-
gliterrecht, Bd. II, 3. Aufl. 1985, S. 891). Voraussetzung
der Abhdngigkeit ist, dass ein jlingeres Patent wesentliche
Erfindungsmerkmale eines &dlteren Patents benutzt und insbe-~
sondere ohne diese Benutzung nicht ausgefihrt werden kann,
wobel genlgt, dass der wesentliche Erfindungsgedanke des
dlteren Patents teilweise zum notwendigen Inhalt des Jjlinge-
ren Patents geho¢rt, das jlingere Patent mithin auf der unter
Schutz gestellten Ldsung des dlteren beruht (Benkard/
Bruchhausen, a.a.0., N. 72 zu § 9 DPatG; Hilty, a.a.oO.,

S. 116 ff.).

c) Die Vorinstanz hat die Verletzung des klageri-
schen Patents durch die von den Beklagten hergestellte und
vertriebene Tastatur bejaht, ohne ausdriicklich klarzustel-
len, ob in der dem Patent der Beklagten 2 entsprechenden
Ausfihrung eine abhidngige Erfindung (Art. 36 PatG) zu sehen
sei oder ob die festgestellte Verletzung eine mindestens
teilweise Nichtigkeit des beklagtischen Patentes zur Folge
haben misste. Dass diese Frage hdtte entschieden werden
miissen und eine Verletzung des kld3gerischen Patents nur
vorliegen wlrde, wenn das Patent der Beklagten 2 als nichtig
zu qualifizieren wdre, behaupten die Beklagten zu Recht

nicht. Soweit sie unter Berufung auf Kihnen (Aquivalenz-
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schutz und patentierte Verletzungsform, GRUR 19%6, S. 729
ff.) geltend machen, es sei vorliegend ein Fall gegeben, in
dem es widersprichlich wére, die Patentverletzung zu beja-
hen, obwohl fir den betreffenden Gegenstand des Verletzers
ein Patent erteilt worden sei, kann ihnen nicht gefolgt
werden. Zwar befliirwortet der von den Beklagten zitierte
Autor, die Einholung eines Sachverstidndigengutachtens zu
erwdgen, wenn flr die angegriffene Ausfihrungsform selbst
ein Patent erteilt worden ist; er behdlt jedoch den Fall
ausdricklich vor, dass das Sachgericht - wie hier die Vorin-
stanz, die auf das Wissen ihrer Fachrichter abstellen kann -
selbst Uber die erforderliche Sachkunde verfiigt. Fir diesen
Fall wiederum wird in der von den Beklagten zitierten Ab-
handlung aber festgehalten, dass aufgrund der Patentunterla-
gen beurteilt werden muss, ob Anlass besteht, zusidtzliche
sachverstédndige Hilfe in Anspruch zu nehmen (a.a.O.,

S. 734). Die Beklagten behaupten nicht, sie hatten vor der
Vorinstanz alle Patentunterlagen, namentlich allfdllige
Prifungsberichte des Europdischen Patentamts zur Erfindung
der Beklagten 2 eingelegt. Fir den angeblichen Widerspruch,
der Anlass flr das beantragte Gutachten geben soll, berufen
sie sich allein auf ihre Patentschrift. Einzig gestitzt
darauf besteht aber kein Anlass, das sachkundige Urteil der
Vorinstanz in Zweifel zu ziehen. Dass die Beklagten die
kldgerische Erfindung widerrechtlich beniitzen (Art. 66

Abs. 1 1lit. a PatG), wird dort mit Uberzeugender Begriindung,

auf die verwiesen werden kann, dargelegt.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzu-
treten ist, und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons
Zlirich wvom 31. Oktober 1997 wird bestédtigt.
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2.-Die Gerichtsgebiithr von Fr. 127000.-- wird den Be-
klagten unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.

3.- Die Beklagten haben die Klagerin fir das bundes-
gerichtliche Verfahren unter solidarischer Haftbarkeit mit

Fr. 15'000.-- zu entschadigen.

4.- Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handels-

gericht des Kantons ZlUrich schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 20. April 18998
Im Namen der I. Zivilabteilung

des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS

Der Prasident:

Der Gerichtsschreiber:



