BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

Ia ZR 113/64 URTEIL Verkiindet am

10. Januar 1967

Oechsler, Jugtiz-

angestellte

als Urkundsbeamter
der Geschiftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma Th. CAll® & Co., offene Handelsgesellschaft, in
D, - trotc @ vertreten durch ihre persdnlich
haftenden Gesellschafter Theodor C{ll und Hans LIENNEGEGEGD

Kldgerin und Revisionsklégerin,
~Prozefbevollmichtigte: Rechtsanwidlte Prof. Dr. (NG

und Dr. (D -

gegen
dic Firma Th. XD & A Kommanditgesellschaft,
Werkzeugmaschinenfabrik, in S , vertreten durch ihre

persdnlich haftenden Gesellschafter Carl H{Ji§ und Markus

von B ’

Beklagte und Revisionsbeklagte,
-ProzcefBbevollméchtigter: Rechtsanwalt Dr .——- .



Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf
die miindliche Verhandlung vom 22. Dezember 1966 unter
Mitwirkung des Senatsprisidenten Dr. Nastelski und der
Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Léscher und
ClaBen

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Kligerin wird das Urteil
des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Miinchen
vom 1. Oktober 1964 aufgehoben.

Die Sache wird zur andervieciten Verhandlung und
Entscheidung,auch iiber die Kosten der Revision,
an das Berufungsgericht zuriickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1. Die Kldgerin ist Inhaberin des deutschen Patents
975 413. Das Patent betrifft eine "Wellenschélmaschine".
Es ist am 23. Januar 1952 angemeldet und gegen den Ein-
spruch und die Beschwerde der Beklagten dieses Rechts-~
streits erteilt worden. Die Patentanmeldung ist am 13.
August 1953, die Patenterteilung ist am 2. November 1961
bekannt gemacht worden. Der einzige Patentanspruch lautet:

"Wellenschédlmaschine, bel der das in Richtung seiner
Langsachse bewegte und gegen Drehung gesicherte
Stangenmaterial durch einen umlaufenden Messerkopf
bearbeitet und unmittelbar vor und unnittelbar hin-
ter dem Messerkopf durch um das Stangenmaterial
nichtumlaufende Fihrungsmittel zentrisch zur Mes-
serkopfachse gefihrt wird, gekennzeichnet durch die
Anwendung von iiber im Inneren eines ringformigen
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Stiutzkdrpers angeordnete Schridgflidchen in ihrer
radialen Bewcgung gekoppelten und zur Messcrkopf-
achse zentrierten Fihrungsbacken, die unter der
Wirkung einer im Sinne des Verengens des Fiihrungs-
durchmessers wirkenden Feder stehen, als Fihrungs-
mittel,."

Die in dem Patentanspruch gekennzeichnete und in
der Patentzeichnung dargestelltc Art der Pibrung ist im
Erteilungsverfahren von der Kldgerin und in diesem Rcchts-
streit von beiden Parteien als "atmende Fithrung" bezeich-
net worden, und zwar deshalb, weil als Folge davon, daiB
die Schriégfldchen unter Federdruck stechen, die Fihrungs-
mittel sich bei eciner Durchmesser-VergrtBerung des Werk-
stiicks (Stangenmaterials) gegen den Federdruck offnen,
andererseits aber immer wieder bestrebt sind, gich mit
dem Federdruck zu gchlieBen. Eine solche "atmende Fiihrung"
ist unstreitig an sich auch bei Wellensch&lmaschinen be-
kannt gewesen, jedoch nur an der -~ im Sinne des Arbeits-
vorschubs gesehen - Auslaufseite, also hinter dem Messer-
kopf (vgl. Klagepatentschrift 975 413 Seite 2 Zeilen 33 £f)
Andcrerscits ist bei Wellenschdlmaschinen unstreitig auch
dic Anordnung von Fihrungen unmittelbar vor und hinter
dem Mcsserkopf bekannt gewesen, jedoch nicht von "atmen-
den Fiihrungen" (vgl. Klagepatentschrift 975 413 Seite 1
Zeilen 24 ff). Mit der Anordnung zweier "atmender Fih-
rungen' unmittelbar vor und hinter dem Messerkopf will
das Klagepatent, wie im eihzelnen umstritten ist, die Wir-
kung errecichen, daB die Frequenz der Eigenschwingungen
des VWerkstiicks im Schnittbereich infolge der Bildung von
Schwingungsknoten unmittelbar beiderseits des Messerkopfs
auf ein Vielfaches der Spanschuppen - bzw. Schnittkraft-
frequenz erhsht wird, die beiden Schwingungen also nicht
in Resonanznihe kommen und damit auch beim Schélen mit
hohen Schnittgeschwindigkeiten keine Rattererscheinungen
auftreten konnen. ‘
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2. Die Beklagte stellt her und vertreibt Wellenschil-
maschinen, die nach der Ansicht der Kl&gerin in den Schutz-
bereich ihres Patentes 975 413 eingreifen.

Bel den Maschinen der Beklagten wird - wie es im
unstreitigen Tatbestand des landgerichtlichen Urteils
und des Berufungsurteils unter Verwendung der Worte des
Oberbegriffs des Patentanspruchs des Klegepatentes heiBt -
das in Richtftung seiner Lingsachse bewegte und gegen Drec-—-
hung gesicherte Stangenmatericl ebenfalls durch einen um-
laufenden Messerkopf bearbeitet und unmittelbar vor und
unmittelbar hinter diesem Messerkopf durch um das Stangen-~
material nicht umlaufende Fihrungsmittel gefilhrt. Diese
Fihrungsmittel sind bei allen Maschinen der Beklagten an
der - im Sinne des Arbeitsvorschubs gesehen - Einlaufseite
so gestaltet, wie das in der deutschen Auslegeschrift
1 104 289 der Beklagten dargestellt ist. An der Auslauf-
seite dagegen sind die Fihrungsmittel unterschiedlich ge-~
staltet: bei dem einen Typ der von der Beklagten herge-
gtecllten Maschinen entsprcechen sic dem in diesem Rechts-—-
streit vorgelegten I‘odell X 10, bei dem anderen Typ dem
Modell K 11, '

An der Einlaufseite der Maschinen der Beklagten wird
demnach - wie es im unstrcitigen Tatbestand des landge-
richtlichen Urteils und des Berufungsurteils in Beschrei-
bung der Patentzeichnung der Auslegeschrift 1 104 289 und
der von der Beklagten iiberreichten Zeichnungen Anlagen
1 - 2/106 der Gerichtsakten heiBt - das Stangenmatcrial
so gefiihrt, daf von Schriigflichen zweciler unabhingiger
und unter Federdruck stchender Stellringe iiber kbmple—
mentire Schrigflichen von insgesamt vier Gleitstiicken,
von denen je zweil krcuzfﬁrmig in Oppbsition stehend einen
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Stellring zugehiren, cine nach der Mitte des Filhrungs-
nittels gerichtete Druckkomponente ausgeiibt wird, wo-
durch das Stangenraterial durch in den Gleitstiicken ge-
lagerte Filhrungsrollen gefiithrt wird.

An der Auslaufseite verwendet die Beklagte mit Fiih-
rungsrollen verschene Gleitstlicke, die nach Art eines
dreizackigen Sterns, dessen Mitte das eingespannte Stan-
genmaterial bildet, angeordnet sind und mittels Feder-~
drucks auf das Stangenmaterial gepreBt werden. Beli der
Ausfiilhrungsform nach dem Modell K 10 werden drei, je mit
zwei Fiihrungsrollen versehene Gleitstiicke verwendet, bei
der Ausfithrungsform nach dem Modell K 11 dagegen sechs
paarweise zusamnmengefafte und je nur mit einer Fihrungs-—
rolle versehene Gleitstiicke, - bei beiden Ausfiihrungsfor-
men also danach insgesamt je sechs Fithrungsrollen, die
auf das Stangenmaterial einwirken. Bei der Ausfiihrungs-
forn nach dem Modell X 10 wirkt nur eine Federkraft iber
Schrigfléchen, die im Inneren eines zylindrischen Hohl-
korpers angeordnet sind, auf alle drei Fihrungsstiicke
(Gleitstiicke mit jec zwei Fihrungsrollen). Bei der Ausfiih-
rungsforn nach dem Modell K 11 dagegen werden die Fih-~
rungsmittel durch 2zwei von einander unabhingige Feder-
systeme bececinfluBt, und zwar in der Weise, daB die den
Messerkopf am néchsten liegenden drei Gleitstiicke (mit
je einer Fiihirungsrolle) durch das eine Federsystem, dic
unnittelbar dahinter liegenden, ihnen paarweise zugeord-
ncten anderen drei Gleitstiicke (mit je einer Filhrungsrol-
le) durch das andere Federsystem becinfluBt werden und
die jewelils zu einer Dreiergruppe zusammengefaften drei
Gleitstiicke (mit je einer Fihrungsrolle) iiber Schriig-
fldchen, die im Irnheren eines ringformigen Stiitzkdrpers
angeordnct s8ind, in ihrer radialen Bewegung gekoppelt
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und zur Messerkopfachse zentriert sind; dabei werden

die Schrégflédchen, iiber welche die dem Messerkopf ent-
fernteren drei Gleitstiicke in ihrer radialen Bewegung
gekoppelt sind, durch die Flanken der dem Messerkopf

am ndchsten liegenden drei Gleitstiicke gebildet, so daB
nur in diesem Sinne davon gesprochen werden kann, daB

auch die dem Messerkopf entfernteren drei Gleitstiicke im
Inneren eines "ringfirmigen Stiitzkdrpers’ an Schridgflichen
abgestiitzt sind.

3. Die Klégerin ist der Meinung, die Beklagte lose
mit ihrer Wellensch&lmaschine die auch dem Klagepatent
zugrunde liegende Aufgabe, Rattererscheinungen zu besei-
tigen, auf dem gleichen Losungsweg wic das Klagepatent
mit teils gleichen, teils #quivalenten Mitteln. Auch die
Beklagte verwende in bestimmter Weise gestaltete "at-
mende" Fihrungsmittel nicht nur unmittelbar hinter, son-
dern auch unmittelbar vor dem Messerkopf und erreiche
mit den von ihr eingesetzten Fihrungsmitteln ebenfalls
dic Wirkung, dafBl durch den PreBdruck der iliber Schrégfliichen
abgestiitzten Fihrungsbacken das zu schdlende Verkstiick so
festgehalten werde, daf die Schwingungen des Werkstiicks
zwischen den Backen der beiden Pihrungsmittel gedémpft
und damit die Rattererscheinungen beseitigt viirden. Auch
bei der Beklagten seien alle iiber Schragflichen gefiihrten
Filhrungsmittel in ihrer radialen Bewegung gekoppelt und
zur. Messerkopfachse zenitriert. Die Verwendung von Fiih-
rungsrollen in den Gleitstiicken bringe die Beklagte nicht
aus dem Schutzbereich des Klagepatents heraus. Die Beklag-
te verwende némlich nicht Rollen an Stelle von Backen, son-
dern habe in "Backen", dic auch als "Gleitstiicke" bezeich-
nct werden kivnnten, noch zusdtzlich Rollen eingebaut, ohne
daB dadurch die Wirkung der atmenden Fihrungsmittel, ins-
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besonderc dic Funktion der "Backen" im Grundsdtzlichen
verandert werde. Selbst wenn diese Wirkung durch die
Verwvendung von Rollen abgeschwdcht werde, so sei das
paetentrechtlich unerheblich. Entscheidend sei, daB auch
bei den Ausfiihrungsformen der Beklagten Schwingungskno-
ten gebildet wiirden; ob die Beklagte dabei alle oder nur
einen Teil der Vorteile des Klagepatents erreiche, ob
sie insbesondere auch die Léngsschwingungen des Werk-
stiicks in Kontrolle bringen konne, sel fiir die Frage der
Patentverletzung ohne Bedeutung.

Die Kldgerin hat im ersten Rechtszug zuletzt bean-
tragt, o

I. der Beklagten bei Meidung einer vom Gericht fest-
zusetzenden Geld- oder Haftstrafe fiir jeden Fall
der Zuwiderhandlung zu verbieten,

Wellenschdlmaschinen mit Fiihrungsmitteln vor und
hinter dem Messerkopf auszustatten und/oder sol-
che Maschinen feilzuhalten und in Verkehr zu brin-
gen, welche folgende Merkmale in Kombination auf-
weisen: '

1. das zu bearbeitende Stangenmaterial wird in
Liangsrichtung gegen Drehung gesichert und zur
Bearbeitung durch einen umlaufenden Mcsser-
kopf bewegt; .

2, unmittelbar vor und unmittelbar hinter dem Mes-
gerkopf werden die nichtumlaufenden Fithrungs-
mittel zentrisch zur Messerkopfachse gefiihrt;

3. die Fithrungsmittel weisen in einem Stiitzkorper
Schrédgflichen auf, wobei es gleichgiiltig 1ist,
ob diese Schriégflichen tangential oder radial
liegen;

4. uber diese Schrigflichen werden Backen (mit
Gleitrollen) durch Federdruck an das zu be-
arbeitende Werkstiick gepref3t und dieses so
zentriert; .

5. die Fithrungsbacken sind in ihrer Bewegung so
gekoppelt, daBl sie glcichzeitig oder paarwvei-
sc gclost oder angepreBt werden;
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IT1. festzustellen, daB die Beklagte der Klagepartei
denjenigen Schaden zu ersetzen hat, welcher der
Kldgerin seit 1.1.1958 durch Herstellung sowie
Feilhalten und Vertrieb von Wellenschiédlmaschi-
nen in In- und Ausland nach Ziff. I scitens der
Beklagten entstanden ist oder noch entsteht;

III. die Beklagte zu verurteilen, fiir das In- und
Ausland durch Vorlage cines Verzeichnisses an
die Klégerin ab 1.1.1958 Rechnung zu legen iiber
die Anzahl der nach Ziff. I hergestecllten Wel-
lenschédlmaschinen, iiber die Abnehmer, diec er-
zielten Unsidtze und den Zeitpunkt der einzel-
nen Lieferungen.

4. Die Beklagtc hat einen Patenteingriff bestritten
und beantragt, diec Klage abzuweisen. Sie ist der Meinung,
sic verletze die Kombination nach dem Klagepatent nicht,
weil sie nicht von allen erfindungswesentlichen HMerkmalen
Gebrauch mache. Fiir die Erteilung des Klagepatentes sei
ausschlaggebend gewesen, daB mit den erfindungsgeméfien
Fithrungsmitteln eine didmpfende Reibkraft ausgelibt werde
und allc mdglichen Schwingungsarten, némlich Biegeschwin-
gungen, Drehschwingungen und Léngsschwingungen aufgenon-—
nen werden kinnten. Ihren - der Beklagten - Ausfithrungs-
formen dagegen fchlten Fiuhrungsbacken nit diesen Eigen-
schaften. Dic von ihr verwendeten Rollen konnten Léngs-—
schwingungen nicht diémpfen oder aufnchmen und seien so-
nit den Backen des Klagepatents schon deshalb nicht dqui-
valent, weil sie nicht der Losung der gleichen Aufgabe
dienten. Im iibrigen stehe auch die Anordnung von Rollen
dem Stande der Technik n#her als dem Klagepatent. Anders
als nach dem Klagcpatent verwende sie -~ die Beklagte -
auch nicht vollig gleiche Fithrungsmittel vor und hinter
dem Messgerkopf. Ferner seien bei ihr die Rollen des vor
dem Messerkopf angeocrdneton Pﬁhrungsmittels nicht so wie
beim Klagepatent in ihrer radialen Bewegung gekoppelt;
vielnchr bestche hier cine Bewegungskoppelung nur fiir die
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beiden jeweils sich gegeniiber stehenden Rollen; diese
Art der Koppelung sei aber nicht geeignet, im Sinne des
Klagepatents zu zentrieren.

5. Das Landgericht hat die Erteilungsakten zum Kla-
gepatent beigezogen und hat Maschinen nach dem Klagepa-
tent und nach den Ausfilhrungsformen der Beklagten besich-
tigt. Es hat sodann durch Urteil vom 8. Januar 1963 die
Klage abgewiesen. '

In der Berufungsinstanz hat die Klédgerin die im ersten
Rechtszug gestellten Klagantridge wiederholt. Dabei hat sie
im Klagantrag I bei dem Merkmal 4 die letzten Worte "und
dieses so zentriert" weggelassen, weil, wie gsie zur Be-
grindung ausgefiihrt hat, das Merkmal insowcit schon im
Merkmal 2 enthalten sel. | '

Das Oberlandesgericht hat nach Einholung eines schrift-
lichen Sachversténdigengutachtens des Professors Dr.-Ing.
Karl Klotter in Darmstadt (vom 12. Mirz 1964) durch das
hier angefochtene Urteil vom 1. Oktober 1964 die Berufung
der Kldgerin zuriickgewiesen.

Mit ihrer dagegen eingelegten Revision verfolgt die
Kligerin ihr Klagebegehren weiter, jedoch mit der MaB-
~ gabe, daf sie den Unterlassungsanspruch nunmehr wie folgt
faBt: | : | |

der Beklagten bei Meidung fiskalischer Strafen zu
verbieten,

Wellenschiélmaschinen herzustellen, feilzuhalten und/oder
in Verkehr zu bringen, welche folgende Merkmale in
Kombination aufweisen:

1. das Stangenmaterial wird zum Schidlen in Richtung
seiner Lidngsachse bewegt und gegen Drchung gesichert
durch einen umlaufenden Messerkopf hindurchgefiltrt,
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2. unmittelbar vor und unmitteclbar hinter dem lMes-
scrkopf sind nichtumlaufende Fihrungsmittel an-
geordnect, die das Stangenmaterial zentrisch
zur Messerkopfachse fiibren,

5. als Fihrungsmittel sind Fiilhrungsbacken, nénlich
Gleitstiicke mit darin gelagerten Filhrungsrollen,
vorgeschen,

4. die Fihrungsbacken sind iiber im Inneren ringfor-
miger Stiitzkorper angeordnete Schrigflidchen in
ihrer radialen Bewecgung gekoppelt und zur Mes-
serkopfachse zentriert, und

5. die Fihrungsbacken stehen unter der Wirkung in
Sinne des Verengens des  Fihrungsdurchnmessers wir-
kender Federn.

Die Becklagte beantragt,

dic Revision der Kldgerin zuriickzuweisen.

Die Kldgerin hat mit ihrer Revisionsbegriindung ein
gchriftliches Gutachten des Professors Dr. Dr. E.h. Weg-—
ner in Saarbriicken (vom 20. Februar 1965) vorgelegt.

Entscheidungsgriinde:

A T s - - — . S G B S G S o p—

Die Revision der Kligerin ist an sich statthaft,
frist- und formgerecht eingelegt und begriindet worden
und somit zuliissig. Sie muBite auch in der Sache selbsat
Erfolg haben.

I. Die dem Xlagepatent zugrunde liegende Aufgabe ist
im Berufungsurteil an mehreren Stcllen genannt und dabel
unterschiedlich forruliert. Mit diesen Formullerungen
wird, wie die Revision mit Recht riigt, die dem Klagepa-
tent zugrunde liegende Aufgabe zumindest teilweise nicht
zutreffend crfalt.
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1. Das Berufungsgericht filhrt im zweiten Absatz
der Entscheidungsgriinde (BU S. 19/20) zunichst aus: Dic
fir die Feststellung des Gegenstandes der Erfindung nach
dem Klagepatent wesentliche Erfindungsaufgabe, die die-
sem Patent zugrunde liege, gehe nach dem Inhalt der Pa-
tentschrift (vgl. insbesonderc Seite 2 Zeilen 68 bis 116)
dahin,
unter Vermeidung der Nachteile der in der Pa-~
tentschrift im einzelnen erwdhnten und im Erst-
urteil eingehend gewﬁrdigtenlvorbekannten Wellen-
schidlmaschinen, bei denen das in Richtung seiner
Léngsachse bewegte und gegen Drehung gesicherte
Stangenmaterial aus Stahl durch einen umlaufen-
den Messerkopf bhearbeitet wird, Rattererscheinun-
gen und damit Rattermarken zu vermeiden. _
Der Erfinder gehe dabei davon aus, daB sich auch beil
grofBen Schnittgeschwindigkeiten Rattererscheinungen ver-
neiden lieBen, wenn man die Eigenfrequenzen der Schwin-
gungen, die dags Werkstlick ausfiihren kénne, simtlich (vgl.
Scite 2 Zeilen 114 bis 116) so hoch lege, daB diesc Eigen-
schwingungen nicht mit den méglichen Erregerfrequenzcn
in Resonanz geraten kénnten. Die in diesem Sinne gestell-
te Aufgabe habe der Erfinder dahin festgelegt,
daB das Werkstiick auf kurzer ILenge und so einge-
spannt werden nilisse, daB an den Binspannstellen
Schwingungsknoten gebildet wiirden, sodaB keiner-
lei.mit der Spanschuppenfrequenz in Resonanz kom-
nende Schwingung auftreten konne (vgl. Seite 2
Zeilen 113 bis 116).

Zu Beginn der Ausfithrungen iiber die im Klagepatent
offenbarten Mittel zur Losung der Aufgabe (BU S. 21) for-
‘nuliert das Berufungsgericht diese Aufgabe sodann noch-
mals, und zwar wie folgt:
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die hohen Eigenfrequenzen durch kurze Einspann-
ldngen und durch Bildung von Schwingungsknoten
zu verneiden.

Im Zusammenhang mit den Ausfithrungen iiber die von
ihm angenommence Beschrénkung des Klagepatents schlief3-
lich (BU S. 28) bezeichnet das Berufungsgericht als dic
patentgemdfie Aufgabe:

dic Ausschaltung aller moglichen Schwingungen des

Werkstiickes, somit der Dreh-, Biege- und ILéngs-

schwingungen,

2. In diesen Formulierungen ist teilweise die dem
Xlagepatent zugrunde licgende "Aufgabe'" mit der erfin-
dungsgemédfl vorgeschlagenen "Losung" und deren "Wirkung!
unzuléssig vermengt.

a) Wie der erkennende Senat bercits wiederholt aus-
gesprochen hat (Ia ZR 32/63 vom 21. Mai 1963 "Trocken-
schleuder" S. 4 £ff - insoweit in GRUR 1963%, 518 nicht ab-
gedruckt; Ia ZR 15/64 vom 20. Januar 1966 "MHiststreucr"

S. 6 - bisher nicht verdffentlicht; Ia ZR 86/64 vom 27.
Oktober 1966 "Hohlwalze" 8. 13 ff - zur Vertffentlichung
bestimmt), konnen zwar zur Erginzung und Klarstellung
dessen, was der Erfinder sclbst in der Patentschrift aus-
driicklich als die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be bezeichnet hat, nicht nur die sonstigen Aussagen der
Patentschrift iiber die "Nachteile" vorbekannter MaBnahmen,
dic das Patent zu beseitigen sucht, herangezogen werden,
sondern auch ihre sonstigen Aussagen iiber die "VorteileV,
dic das Patent zu erreichen behauptet, insbesondere also
auch - und zwar gleichgiiltig, an welcher Stelle der Patent-
gchrift sie stehen - solche Aussagen, die sich etwa im An-
schlufl an die Beschreibung der unter Schutz gestellten
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ncuen Lehre mit den bei Befolgung dieser Lehre zu erzie-
lenden vorteilhaften Wirkungen befassen oder sonstwie
beweisen wollen, daf diese neue Lehre tatsdchlich cine
Losung der gestcllten Aufgabe bringt. Dabei muB aber,

wie der erkennende Senat ebenfalls bereits wiederholt
betont hat (Ia ZR 167/63 vom 14. Juni 1966 "Gasheizplat-
+te" S, 10/11 - bisher nicht verdffentlicht; Ia ZR 86/64
vom 27. Oktober 1966 "Hohlwalze" S. 14), vermieden wer-
den, daB auch solche speziellen Merkmale oder deren Wir-
kungen, die gerade erst die Besonderheit der neuen ILehre
ausmachen, als bereits zu der dem Patent zugrunde liegen-
den "Aufgabe" gehirig angesehen werden. Diesen an sich
schon immer geltenden, in den eben genannten Urteilien des
erkennenden Senats nur erneut herausgestellten Grundsatz
hat das Berufungsgericht hier nicht beachtet.

b) Als wesentlich fiir die Ermittlung der dem Klage-
patent zugrunde liegenden Aufgabe bieten sich, wie wohl
auch das Berufungsgericht an sich nicht verkannt hat, in
erster Linie die Ausfiihrungen auf Seite 2 Zeilen 68 bia 77
der Patentbeschreibung an, mit denen der Erfinder sclbst
ersichtlich diese Aufgabe hat umreiflen wollen. Hier nennt
der Erfinder nicht nur den allgemeinen Zweck seiner Er-
findung: Rattererscheinungen zu beseitigen und damit ein
toleranzhaltiges Schidlen zu erméglichen (Seite 2 Zeilen 76/
77). Er nennt hier vielmehr, indem er die Ursachen der Rat-
tererscheinungen bei den erwiinschten hohen Schnittge-~
schwindigkeiten, filir die gerade er sie beseitigen will,
aufzeigt (Seite 2 Zeilen 68 bis 76), zugleich die zu 1lo-
sende spezielle technische Aufgabe, die demnach etwa wie
folgt gefaBt werden kann:

bei VWellenschdlmaschinen der im Oberbegriff des Pa-

tentanspruchs bezeichneten Art die zu Rattererschei-

nungen fithrenden Resonanzen zwischen der bei héheren
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Schnittgeschwindigkciten entsprechend hoch an~-
steigenden Spanschuppen— bzw. Schnittkraftfre-
quenz und den Werkstiick-Eigenschwingungen im
Schnittbereich zu beseitigen.

Ahnlich war die dem Anmeldegegenstand zugrunde
liegende Aufgabe bereits im Erteilungsverfahren vom Prii-
fer und vom Beschwerdesenat des Deutschen Patentamts ge-
fagt worden, wobei allerdings noch beriicksichtigt war,
daB nach Lagc der Sache nur eine Erhdhung, nicht eine Er-
niedrigung der Frequenz der Eigenschwingungen des Werk-
stiicks in Betracht kommt und daB eine Erhohung der Fre-
quenz gleichbedeutend ist mit einer entsprechenden Ver-
kleinerung der Schwinglénge. So hiefl es im Zwischenbe-
scheid des Priifers vom 15. Juni 1955, die Aufgabe, die zu
losen war, habe offenbar darin bestanden:

die Eigenfrequenz des der Bearbeitung unterlie-

genden Verkstiickes so zu erhtdhen, dall sie den

Werkstiickschneiden z.B. durch Resonanz mit den

Eigenschwingungen des umlaufenden Mcsserkopfes

nicht mehr gefihrlich werden konne..

Im Patenterteilungsbeschlufl des Priifers vom 27. Oktober
1955 wurde es als die fiir den Anmeldegegenstand mafge—
bende Erkenntnis bezeichnet:
dafl es bei Verwendung von Hartmetall mit hohen
Drehzahlen des Messerkopfes und entsprechend ho-
hen Erregerfrequenzen wesentlich auf eine mog-
lichst hohe Eigenfrequenz der Werkstoffstange inm
Arbeitsbereich des Messerkopfes ankomme. ..

Im Zwischenbescheid des 13. Beschwerdesenats vom 3. De-
zember 1958 schliefllich wurde die der Anmeldung zugrunde-
liegendc Aufgabe darin gesehen: |
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durch Verkleinerung der Qorsionsschwinglénge des

Stangenmaterials deséen Eigenfrequenz zwecks Ver-
hinderung des Auftretens von Rattermarken zu er-

hdhen.

c) DaB das, was hier bei 2 b) unter Verwendung der
Ausfihrungen des Erfinders auf Seite 2 Zeilen 68 bis 76
der Patentbeschreibung als Aufgabe formuliert worden ist,
tatsdchlich die dem Klagepatent zugrunde liegende Aufga-—
be darstellt, wird durch die sonstigen Aussagen der Kla-
gepatentschrift {iber die Nachteile vorbekannter MaBnah-
rien und die vorteilhaften Wirkungen der unter Schutz ge-
stellten neuen Lehre bestidtigt. So wird bei der Schilde-
rung des Standes der Technik z.B. beméngelt, daB mit einer
der vorbekannten MaBnahmen ein ratterfreies Arbeiten zwar
beim Bearbeiten von Werkstoffen, die sich leicht eiﬁdrﬁcken
lassen, z.B. von Kupfer, nicht jedoch beim Bearbeiten von
Stahl erreicht werde (Seite 2 Zeilen 10 bis 14, Zeilen 29
bis 32), und daB bei einer anderen vorbekannten MaBnahme
das VWerkstiick nur an einer Stelle und auch da nur unter
bestimmten Bedingungen ged&mpft werde, in und vor der Mes-
serkopfebene dagegen noch schwingungsfidhig bleibe (Sei-~
te 2 Zeilen 55 bis 67, Zeilen 95 bis 101). Andererseits
wird es als dic mit der Patentlehre zu errcichende Wir-
kung bezeichnet, dafl das zu bearbeitende Werkstiick im
Schnittbereich nur Eigenfreguenzen haben konne, die gleich
einem Vielfachen der Spanschuppen -~ bzw. Schnittkraftfre-
quenz auch bei hohen Schnittgeschwindigkeiten seien, wo-
durch ein ratterfreies Schilen ermdglicht werde, was Vor-
bedingung fiir ein toleranzhaltiges Schiélen sei (Seite 2
Zeilen 87 bis 94), oder -~ mit anderen Worten -, daB der
zwischen den crfindungsgeméfen zwel Flibrungsmitteln lie-
gende Werkstiickteil nur mit einer hohen Frequenz schwingen
konne und auBlerdem die durch die Schnittkréafte veranlaBte
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Erregung nur in Bereich dieser kurzen Einspannung - wan
einer hohen Eigenfrequenz des Werkstiickes entspreche -
wirksan werden konne (Seite 2 Zeilen 101 bis 109).

d) Die soeben bei 2 c¢) erwdhnten und die weiteren
Ausfihrungen der Klagepatentschrift iiber die mit der Pa-
tentlehre zu errcichenden vorteilhaften Wirkungen konnen
in dem hier zur Erdrterung stehenden Zusammenhang jedoch
nur insoweit herengeczogen werden, als sie cine Bestatigung,
Klarstellung oder gegecbenenfalls Erginzung zu dem bringen,
was 8ich aus dem sonstigen Inhalt der Patentschrift iiber
dic dem Klagepatent zugrunde liegende Aufgabe ergibt. Da-
gegen diirfen sie zumindest insoweit, als sie etwas ilber
die speziellen Merkmale der erfindungsgensBen Lésung und
die besonderen Vorteile der neuen Lehre aussagen, nicht
ohne weiteres als Darstellung der dieser neuen Lehre zu-
grunde liegenden Aufgabe aufgefaBt werden.

So gehtrt zweifellos die vom Berufungsgericht nicht
wortlich, aber sinngem#B aus der Klagepatentschrift ent-
nornmene Angabe, daB das Verkstiick auf kurzer Linge und
unter Bildung von Schwingungsknoten eingespannt werden
miisse, bereits in den Bereich der vom Klagepatent vorge-
schlagenen Losung und nicht mehr in den Bereich der ihm
zugrunde liegenden Aufgabe.

Aber auch die in diesem Rechtsstreit besonders um-—
strittene Angabe auf Seite 2 Zeilen 114 bis 116 der Kla-
gepatentschrift -~ “"daf ..... keinerlei mit der Spanschup-
penfrequenz in Resonanzndhe kommende Schwingung entstchen
kanm" - wilrde entgegen der Meinung des Berufungagerichts
jedenfalls gerade dann, wenn sie so auszulegen wire, wie
sie das Berufungsgericht auslegt, nicht mehr in den Be-

. . ich der besonderen
reich der Aufgabe, sondern in den Berceicn
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Vorteile der neuen ILehre gehdren. Die gegen die Auslecgung
des Berufungsgerichts bestehenden Bedenken brauchen dahcr
an sich an dieser Stellc nicht n&her erdrtert zu werden.
Sie bestehen vor allem darih, dafl es zweifelhaft ist, ob
der Ton iiberhaupt, wie das Berufungsgericht meint, nur
auf dem Wort "keinerlei'" oder ob er nicht vielmehr auf

e e e e et = P S AP A S Aaibueag ety

und ferner darin, daB es zweifelhaft ist, ob diese in der
Patentschrift zu findende negative Angabe, wic das Beru-
fungsgericht meint, ohne weiteres mit der vom Berufungs-
gericht daraus formulierten positiven und noch dazu detail-
lierten Angabe gleichgesetzt werden kann, daB "glle mig-
lichen Schwingungen des Werkstiickes, somit die Dreh-, Biecge-
und ILéngsschwingungen ausgeschaltet" werden. Aus der An-
gabe auf Seite 2 Zellen 114 bis 116 es geradezu als die

den Klagepatent zugrundeliegende '"Aufgabe" herguleiten,
"alle" und daher auch die "Liéngsschwingungen'" "auszuschal-
ten', miifte umso bedenklicher erscheinen, als das Wort.
"Langsschwingungen' weder an dieser noch an einer anderen
Stelle der Klagepatentschrift gebraucht ist. Im iibrigen
aber wdre aus dieser Angabe eben gerade dann, wenn sie

50 auszulegen wére, wie es das Berufungsgericht tut, nichts
fiir die dem Klagepatent zugrundeliegende Aufgabe herzulei-
ten. Diese Angabe stellt sich nach dem Gesamtzusammenhang
der Patentbeschreibung in erster Linie als eine Wieder-
holung dessen dar, was bereits auf Seite 2 Zeilen 87 bis 94
iiber die Wirkung des erfindungsgemédBen Vorschlags gesagt
war. Sie ist, wie sich aus den Erteilungsakten ergibt, nit
dem gesamten Absatz auf Seite 2 Zeilen 95 bis 116 erst
aufgrund der Aufforderung im Zwischenbescheid des Beschwer-
desenats vom 27. April 1960, den durch den Erfindungsge-
genstand gegeniiber dem Stande der Technik erzielbaren tech-
nischen Fortschritt zu erldutern, mit der Eingabe vom
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7. Oktober 1960 in die Beschreibung eingefiigt worden. Sic
konnte daher insbesondere insoweit, als sie einen iber

die bloBe Wiederholung der Angaben auf Seite 2 Zeilen 87
bis 94 hinausgehenden Inhalt haben sollte, nur als eine
Darstellung der behaupteten besonderen Vorteile gerade

der erfindungsgemilien Losung aufgefaBt werden. Die An-

gabe auf Seite 2 Zeilen 114 bis 116 ktnnte mithin bei

der - im Verletzungsprozef nicht mehr zu crdrternden -
Frage des technischen Fortschritts oder aber auch bei der -
zvar in diesem VerletzungsprozeB, aber noch nicht abschlicBend
in dieser Revisionsinstanz zu ertrternden -~ Auslegung der
Iehre des Xlagepatents eine Rolle spielen. Mit der hier
zundchst zu erdorternden Ermittlung der dem Klagepatent
zugrunde liegenden Aufgabe hat diese Angabe, gleichgiiltig
wic sie aufzufassen ist, jedoch nichts zu tun. Die gegen
die Auslegung der Angabe durch das Berufungsgericht ge-
richteten einzelnen Angriffe der Revision ktnnen deshalbdb

in diesem Zusammenhang auf sich beruhen.

II. Das Berufungsgericht beschreibt sodann zundchst
unter wortlicher Wiedcerholung der im Patentanspruch auf-
geflihrten Merkmale die vom Klagepatent offenbarten Mittel
zur Losung der ihm zugrunde liegenden Aufgabe wie folgt
(BU S. 21): die Fiihrung des zu bearbeitenden Stangenma-
terials zentrisch zur Messerkopfachse durch um das Stangen-
material nicht umlaufende Fuhrungsmittel, die unmittclbar
vor und unmittelbar hinter dem Messerkopf angebracht und
die gekennzeichnet sind durch die Anwendung von iber inm
Inneren cines ringformigen Stiitzkdrpers angeordnete Schrig-
fliéichen in ihrer radialen Bewegung gekoppelten zur Mes-
Wirkung einer im Sinne des Verengens des Fiihrungsdurch-
nesgers wirkenden Feder stehen. (Die Unterstreichung des

nicht in der Patentschrift).
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Das Berufungsgericht fiéhrt sodann fort (BU S. 21/22),
da den Gegenstand der Erfindung demzufolge nach dem ein-
zigen Anspruch des Klagepatents cine Kombination folgen-
der Merkmale bilde:

1. eine Wellenschdlmaschine, bei der das in Rich-~
tung seiner Liéngsachse bewegte und gegen Drehung
gesicherte Stangenmaterial durch einen umlaufen-
den Messerkopf bearbeitet wird, wobei

2. das Stangenmaterial unmittelbar wvor und unmit-
telbar hinter dem Messerkopf gefiihrt wird, und

5. die dabei verwendeten PFihrungsmittel um das
Stangenmaterial nicht umlaufen,

4, diese Fihrungsmittel das Stangenmaterial zen-
triert zur Messerkopfachse filihren und

5. die nach Art einer Spannhiilse gestalteten Fiih-
rungsmittel als zur Messerkopfachse zentrierte
Fihrungsbacken ausgebildet sind, die

6. liber im Inneren eines ringférmigen StiitzkSrpers
angeordnete Schriégfléchen in ihrer radialen Be-
wegung gekoppelt sind, und

7. unter der Wirkung einer im Sinne des Verengens
des Piihrungsdurchmessers wirkenden Feder stchen.

Auch diese Darsteilung des Berufungsgerichts bringt
im wesentlichen nur eine wortliche Wiederholung der im
Patentanspruch aufgefﬁhrten'ﬁerkmale, hier jedoch nunmehr
in einer systematisch geordneten Aufgliederung. Die Merk-
male 1 bis 4 des Berufungsgerichts sind dem Oberbegriff
des Patentanspruchs cutrommen,die Merkmale 5 bis 7 dem
kennzeichnenden Teil. Abweiéhungen im Wortlaut der Herk-
nale bestehen nur insofern, als im Merkmal 4 des Beru-
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fungsgerichts das ¥Wort "zentrisch" des Patentanspruchs
durch das Wort '"zentriert" ersetzt ist und im Merkmal 5
des Berufungsgerichts die Worte "nach Art einer Spann-
hiillse gestaltet" eingefiigt sind, die sich nicht im Pa-
tentanspruch finden, sondern nur in dexr Beschreibung,

und zwar in Bezug auf eine vorbekannte MaBnahme (Seitec 2
Zeilen 46/47; Zeilen 95 bis 97) sowie in Bezug auf das

in der Patentzeichnung dargestellte Ausfiihrungsbeispiel
(Seite 2 Zeilen 124 bis 126; Seite 3 Zeilen 5/6) gebraucht
verden, Gegen die Einfiigung dieser Worte im Merkmal 5 er-
hebt die Revision sachlich~rechtliche und verfahrensreccht-
liche Riigen. Da jedoch die Einfligung dieser Worte crsicht-
lich im Zusammenhang mit der Auslegung anderer Merkmale
des Patentanspruchs, insbesondere des Merkmals "Fithrungs-
backen" steht, gewinnen auch die Riigen der Revision einec
Bedeutung cerst bei der - hier noch nicht zur Erdrterung
gtechenden - Auslegung jener anderen Merkmale.

III. Bei der Priifung der Frage, ob das Klagepatent
durch die mit der Klage angegriffenen Ausfiihrungsformen
der Beklagten verlctzt wird, weist das Berufungsgericht
cinleitend darauf hin (BU S. 23), daB es sich bei dem
Klagepatent um eine Kombinationserfindung aus teils ein-
zeln, teils in Teilkombination vorbekannten Einzelmorkma-
len handele. Daran kniipft das Berufungsgericht den - wenn
richtig gelegen - selbstversténdlichen Satz an, daB die
Frage, ob die Beklagte mit den angegriffenen Ausfiihrungs-
formen das Schiitzrecht der Kligerin verletzt (gemeint ist:
gegenstindlich verletzt), davon abhinge, ob die "Verlet-
zungsgegenstinde" in allen erfindungswesentlichen Merkma-
len von denjenigen der Wellenschdlmaschine nach dem Kla-
gepatent Gebrauch machen. Im folgenden unterscheidet das
Berufungsgericht dann zwischen einer "identischen Verlet-
zung" des Klagepatents und einem Eingriff in das Kluagepa-
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tent durch Verwendung '"gleichartiger (dguivalenter)"
Mittel. Eine identische Verletzung des Klagepatents

will das Berufungsgericht "ohne weiteres" verneinen.

Die Annahme eines Eingriffs in das Klagepatent durch
Verwendung dquivalenter Mittel aber muB nach Auffassung
des Berufungsgerichte schon deshalb ausscheiden, weil
zumindest hinsichtlich des Merkmales 5 (Ausbildung der
Fihrungsmittel als Fihrungsbacken) einc Aquivalenz zwischen
den von der Kldgerin verwendeten Losungsmitteln und den-
jenigen der Beklagten zufolge einer im Erteilungsverfahren
ausgesprochenen Beschrinkung nicht in Betracht komme (ge-
meint ist: daB eine Verwendung dquivalenter Mittel kein
Eingriff in den Patentanspruch sei, weil dessen Schutz-
umfang sich zufolge einer im Erteilungsverfahren ausge-~
sprochenen Beschrénkung nicht auf die Verwendung dgquiva-
lenter Mittel erstrecke).

1. Was die "identische Verletzung' des Klagepatents
anlangt, so riumt das Berufungsgericht (BU S. 2% ff) zwar
ein, daB es sich bei dem Verletzungsgegenstand um einec
Wellenschidlmaschine handelt, bei der das in Richtung sei-
ner Ldngsachse bewegte und gegen Drehung gesicherte Stan-
genmaterial durch einen umlaufenden Messerkopf bearbeitet
wird (Merkmal 1), daB die Beklagte Fiihrungsmittel verwen-
det, die unmittelbar vor und hinter dem Messerkopf ange-
bracht gind (Merkmal 2), und daB8 auch die Filhrungsmittel
der Beklagten nicht um das Stangenmaterial umlaufen (Merk-
nal 3). Das Berufungsgericht verneint jedoch eine iden-~
tische Verlctzung des Klagepatentes in den Merkmalen 5 bis

zvar wie die Fiihrungsbacken der Kldgerin je eine radialec
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Beviegung ausfiihren, jedoch seien diese radialen Bewe-
gungen nicht idber im Inneren eines ringfdrmigen Stiitz-—
kdrpers angeordnete Schrigfldchen gekoppelt (Merkmal 6).
Denn einc "Koppelung" im Sinne des Merkmals 6 des Klage-
patentes miisse im Sinne eines Zwangslaufes verstanden
werden, daB heifit als eine gemeinsame Koppelung der auf
das Verkstiick einwirkenden Gleitstiicke durch eine gleich-
zeitig auf die Gleitstiicke einwirkende Zentralkraft; siec
stehe daher im Gegensatz zu der paarweisen Koppelung von
je zwel sich gegeniiber stehenden Gleitstiicken, wie sie

dic Beklagte durch zwei unabhéngig voncinander wirkende
Federsysteme verwende. Aus diesem technischen Unterschied
folge schlieBlich, daB die Beklagte auch hinsichtlich der
Verwendung einer im Sinne des Verengens des Fihrungsdurch-
messers wirkenden Feder (Merkmal 7) von dem Klagepatent ab-
weiche.

Diesc Ausfilhrungen des Berufungsgerlchts begegnen
gchon insofern Bedenken, als das Berufungsgericht dabei
nicht zwischen den drei hier von der Klégerin angegrif-
fenen Ausfiihrungsformen der Beklagten unterscheidet. Aus
dem unstreitigen Tatbestand ergibt sich, daB bei der Aus-
fiihrungsform der Beklagten nach dem Modell K 10 eindeutig
nur "eine" im Sinne des Verengens des Fiihrungsdurchmes-
sers wirkende Feder vorhanden ist, die iber im Inneren
eines ringformigen Stiitzkorpers angeordnete Schridgflichen
die Fiihrungsmittel in ihrer radialen Bewegung koppelt, dafi
also jedenfalls bei diesem Modell éowohl das Merkmal 6 als
auch das Merkmal 7 des Klagepatents identisch verwirklicht
sind. Dariiber hinaus ist auch nicht recht ersichtlich, wa-
run das Wort "“einer" in der Wortverbindung "einer Feder"
als Zahlwort und nicht vielmehr als unbestimmter Artikel
zu verstehen sein sollte. Im letzteren Falle wiirde dann
auch bei den Ausfﬁhrungsformén der Beklagten nach der Aus-
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legeschrift 1 104 289 und nach dem Modell K 11 trotz

mal 7 des Klagepatents identsich verwirklicht sein konnen.
Es wdre dann aber auch nicht recht einzusehen, warum nicht
auch dic "Koppelung” bei den Ausfilhrungsformen der Be-
klagten nach der Auslegeschrift 1 104 289 und nach den
Modell K 11 der Koppelung nach dem Klagepatent (Merkmal 6)
zumindest - was das Berufungsgericht allerdings nicht er-
ortert hat - &dquivalent sein sollte. DaB die gesonderte
Koppelung jeweils gegeniiberliegender Paare von Fiihrungs-
mitteln, wie in Spalte 1 Zeilen 23 bis 33 der Auslegeschrift
1 104 289 behauptet, oder auch die gesonderte Koppelung
hintercinander angeordneter Dreiergruppen von Fihrungs-
nitteln, wie beim Modell K 11 vorgesehen, besondere Vor-
tecile gegeniiber der Koppelung aller Fihrungsmittel durch
cine einzige Zentralkraft haben konnte, wiirde diese Aus-
filhrungsformen der Beklagten hinsichtlich des Merkmals 6
noch nicht aus dem Schutzumfang des Klagepatents heraus-
bringen miissen.

Im librigen braucht hier jedoch auf diese Ausfilhrungen
dea Berufungsgerichts und auf die von der Revision dagegen
erhobenen Riigen nicht n&her eingegangen zu werden. Die
Frage, ob bel den einzelnen Ausfiihrungsformen der Beklag-
ten einec identische Verletzung der Merkmale 5 bis 7 des
Klagepatents vorliegt, verliert an Interesse fiir die Ent-
scheidung des Rechtsstreits, wenn das Berufungsgericht
nach der - im folgenden noch zu erdrternden - Zuriickver-

weisung der Sache sich nicht mehr gehindert sieht, zu prii-
fen, ob bei den drei angegriffenen Ausfilhrungsformen der
Beklagten, wenn nicht eine identische Verletzung, so doch
cine Verletzung durch dguivalente Mittel hinsichtlich der
Mcrkmale 5 bis 7 des Klagepaterts vorliegt.
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2. Die Annahme eines Eingriffes in das Klagepatent
durch Verwendung dquivalenter Mittel muBl, wie bereits
erwdhnt, nach Auffassung des Berufungsgerichts (BU S. 25 £r)
schon deshalb ausscheiden, weil zumindest hinsichtlich
des Merkmals 5 (Ausbildung der Fiihrungsmittel als Fiih-
rungsbacken) im Erteilungsverfahren eine Beschriénkung

St e wan

der Verwendung &dquivalenter Mittcl erfolgt sei.

a) Das Berufungsgericht hat hierzu im einzelnen aus-
gefihrt:

Mit ihrem Patenterteilungsantrag vom 23. Januar 1952
habe die Klidgerin allerdings, wie die Formulierung des
damaligen Hauptanspruches und die Patentbeschreibung zeig-
ten, allgemein als Fiihrungs- und Zentriervorriéhtung léngs-
verschiebbar angeordnete Spannhiilsen bekannter Art in An-
spruch genommen und offenbart, und das Patientamt habe inm
weiteren Verlaufe des Erteilungsverfahrens der Kldgerin
die Erteilung eines Patentes mit einer PFassung des kenn-~
_Zeichnenden Teiles des Anspruches dahin in Aussicht ge-
stellt, daB "unmittelbar vor und hinter dem Messerkopf jec
eine nicht umlaufende Spannhiilse angebracht ist". Nochden
in dem Verfahren iiber den Einspruch der Beklagten das Pa-
tentamt dem von der Kligerin neu eingefiihrten Merkmal
einer unter Federwirkung stehenden Spannhiilse (sog. "at-
mende Fihrung") Patentfihigkeit unter der Voraussetzung
des Nachweilses einer iiber das zu erwartende MaB wesent-
lich hinausgehenden fortschrittlichen Wirkung in Aussicht
gestellt gchabt habe, habe die Klégerin bereits auf die
Vermeidung von Ratterschwingungen durch Bildung von Dreh-
knoten bei Ausgestaltung ciner solchen Schdlmaschine nach
den Erfindungsvorschlag hingewiesen. Mit dem im Beschwer-
deverfahren eingerceichten Schriftsatz vom 5. April 1956

o
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habe sich sodann die Kligerin gegeniiber den von der
Beklagten im Gegensatz zu den Backenfithrungen verwende-—
ten Rollenfiihrungen ausdriicklich dahin abgegrenzt, daB
von Rollenschél- und -fiilhrungskipfen keinerlei Démpfung
zu erwarten sei. Der von der Kldgerin anschlieBend vor-
geschlagenen Einfiigung des Begriffes einer "nichtumlau-
fenden, drehschwingungsdémpfenden Fihrung" in den Pa-
tentanspruch sei die Beklagte gem#fl Schriftsatz vom 12.
Mdrz 1959 mit dem Erfolg entgegengetreten, daB die Kli-
gerin zundchst als Fihrungsmittel nur noch eine "im we-
sentlichen ortsfeste, um das Stangenmaterial nichtumlau-
fende Fihrung, wie Spannhiilse oder dergleichen'" beansprucht
und auf dic weiteren Bedenkcn des Beschwerdesenats hier-
gegen diese an sich bekannten Piihrungsmittel in der neu-
erlichen Anspruchsfassung als "zentrisch atmende, 2z.B.
nach Art ciner Spannhiilse ausgebildete Pihrungen'" bezeich-
net habe, wobei zur Patentwiirdigkeit einer solchen Ausge-
staltung ausdriicklich auf die mogliche Kontrolle des Werk-
stiickes hinsichtlich Biegung, Torsion und Lidngsschwingung
'hingewiesen worden sei. In der schlieBlich auf miindliche
Verhandlung vom Beschwerdesenat mit Zwischenbescheid vom
27. April 1960 vorgeschlagenen Anspruchsfassung, wie sic
in das erteilte Klagepatent auch hinsichtlich der Fest-
legung auf "Fihrungsbacken" als Filhrungsmittel Eingang
gefunden habe, liege eine bewuBte Beschrédnkung des Patent-
anspruches, der sich dic XKlédgerin mit Stellungnabme von

7. Oktober 1960 ausdriicklich unterworfen habe.

Diese Beschrinkung werde verstidndlich, wenn beriick-
sichtigt werde, daB, wie aus dem Inhalt der Erteilungs-
akten hervorgehe und wie auch der gerichtliche Sachver-
stédndige iberzeugend dargelegt habe, die notwendige Er-
findungshdhe fiir die Erteilung®eines Patentes auf dic von
der Kldgerin vorgeschlagene Kombination sowohl einzeln
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wie in Teilkombination schon bekannter Merkmale aus-
gchlieBlich darauf beruhe, daB die patentgeméiBe Aufgabe
stlickes, somit der Dreh-, Biege-~ und Lidngsschwingungen,
allenfalls nur mit dem dreifach wirksamen Mittel der
Backen, keinesfalls aber mit Rollen als Fiihrungsmitteln
geldst werden konnhe, da letztere insofern nur zweifach
wirkten, als mit ibhnen nur Schwingungsknoten bei Dreh-~
und Biegeschwingungen erzwingbar secien.

Der Feststellung einer Beschré@nkung der Kl&gerin
auf Backen als Fiilhrungsmittel stehe nicht entgegen, daf
die Patentschrift in ihrem Leschreibungsteil teilweise
noch allgemein von Filhrungsmititeln spreche, die '"nach Ari
einer Spannhiilse gestaltet" sind, und diese Beschreibung
damit abschlieBe (Seite 3 Zeilen 13 bis 19), daB der Er-
findungsgedanke nicht aufi das in der Zeichnung dargestell-
te Beispiel beschrankt sel, sondern selbstversténdlich
auch andere an sich bekannte und in gleicher Weise wirken-
de Fﬁhrungsmittel verwendet werden kdnnten, die "unter
eincr im Sinne des Verengens des Fiihrungsdurchmessers wir-
kenden Feder od. dgl. stehen'. Der Inhalt der Patentertei~
lungsakten lasse keinen 2Zweifel daran zu, daB die in Fra-
ge stchenden, dem Patentanspruch der erteilten Fassung
widersprechenden Stellen der Beschraeibung auf die weiter-
gehende Fassung Bezug néhmen, die die KlHgerin zunichst
ihrem Anspruch gegeben habe. Solche von dem Patentanspruch
nicht gedeckteningaben der Beschreibung seien aber von dem
Verletzungsrichter bei Auslegung des Patents und der Be- .
stimmung des Gegenstandes der Erfindung nicht zu beriick-
sichtigen. ' '
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b) Diesen Ausfiihrungen des Berufungsgerichts kann
nicht gefolgt werden.

aa) Im VerletzungsprozeB ist das Klagepatent grund-
sdtzlich so hinzunehmen, vie es erteilt ist. Sofern es
nicht etwa - was hier nicht der Fall ist - durch den
Stand der Technik neuheitsschéddlich vorweggenommen und 8cin
Schutzumfang dceahalb auf den formalcn Wortlaut seiner An-
gpriiche zu beschranken ist, ist als der gegen Verletzun-
gen geschiitzte "Gegenstand" des Patentes diejenige tech-
nische Lehre anzuschen, die der Durchschnittsfachmann den
erteilten Patentanspriichen bei sinngemédBcr Auslegung unter
Herangiehung der erteilten Leschreibung, der Zeichnung,
des allgemeinen Fachwissens und des in unwiderlegbarer
Vernutung als bekannt vorausgesetzten Standes der Technik
entnimmt (BGH GRUR 1959, 320, 323/24 "Mopedkupplung";
GRUR 1961, 409, 410 "Drillmaschine" und std. Rspr.). Da-
~rauf, wiec der Fachmann die erteilte Patentschrift ver-
steht, kommt es demnach, wie die Revision mit Recht gel-
tend macht, bei deren Auslegung mafigeblich und jedenfalls
in erster Linie an. Dagegen kann der in diesem Rechtsstreit
verschiedentlich aufgeworfenen Frage, bei welcher Ausle-
gung der Lehre des Klagepatents‘die fiir die Patentfdahigkeit
erforderliche Fortschrittlichkeit und Erfindungshéhe zu-~
zuerkennen widre und bei welcher nicht, schon deshalb keine
maBgebliche Bedeutung zukommen, weil Fortschrittlichkeit
und Erfindungshdhe des Klagepatents im Verletzungsprozcef
nicht zu priifen sind (vgl. BGH GRUR 1958, 179, 181 "Resin™
n.w.Nachw. ). Deshalb hitte insbesondere auch die Frage,
welche Losung welcher Aufgabe durch das Klagepatent ge-
schiitzt ist, in cerster Linie danach Dbeantwortet werden
niissen, was der Fachmann dem Gesambtinhalt der erteilten
Patentachrift hinsichtlich Aufgabe und Losung centnimmt.
Dann hitte einerscits nicht - zumindest nicht ohne wei~
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teres - dic patentgemdBe Aufgabe in der Ausschaltung
"gller" und damit auch der - in der gesanmten Patent-
schrift nirgends erwdhnten - "lLiéngsschwingungen” ge-
sehen werden kdnnen; und andererseits hdtte die ausdrick-
lich auf die Einbeziehung gleichwirkender Filhrungsnittel
in die beanspruchte Losung gerichtete SchiuBbemerkung

auf Seite 3 Zeilen 13 bis 19 der erteilten Beschreibung
nicht - zumindest nicht ohne weiteres - als ein unbeacht-
liches Uberbleibsel aus fritheren Fassungen abgctan werden
diirfen. :

bb) MuB es danach bereits zweifelhaft erscheinen, ob

gegeniiber dem insowveit klaren VWortlaut der Patentschrift

in der erteilten Fassung eine Beschridnkung des Anspruchs

in dem vom Berufungsgericht gemeinten Sinne lediglich auf
Grund der Erteilungocakten liberhaupt angenommen werden konn-
‘te, 80 ergibt sich bei n#herer Priifung aus den Erteililungs-
akten aber auch gar nicht - zumindest nicht eindcutig ~

dic vom Berufungsgericht angenommene Beschrinkung und der

entsprechende Teilverzicht der Klégerin. Wie der erkennen-
" de Senat in dem Urteil Ia ZR 4%/64 vom 25. Januar 1966
(MittDtPatAnw 1966, -217) im AnschluB an frithere Recht-
sprechung (BGH 11.7.1963, GRUR 1964, 132, 134 - Kappenver-
achluB; 18.6.1964, GRUR 1964, 606, 609 - Forderband) noch-
nals betont hat, kann das Revisionsgericht selbst priifen,
ob in Erteilungsverfahren cin Teilverzicht oder eine Teil-
beschrénkung ausgesprochen worden ist, soweit es sich unm
die aus den Erteilungsakten ersichtlichen unstreitigen Vor-
gange handelt. Diese Priifung crgibt hier folgendes:

Der kennzeichnende Teil des erteilten Patentanspruchs,
insbesondere das hier umstrittene Merkmal der "Fibrungs-
backen", ist vom 1%. Beschwerdesenat des Deutschen Patent-
amts, der spiter das Patent erteilt hat, selbst erstmals
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in dem Zwischenbescheid vom 27. April 1960 vorgeschlagen
worden. Vordem war in den von der Anmelderin vorgeschla-~
genen Patentanspriichen, wie an sich auch das Berufungs-
gericht zutreffend bemerkt hat, von "Fihrungen nach Art
einer Spannhiilse" die Rede gewesen (so die urspriingliche
Anmeldung vom 23. Januar 1952, der ausgelegte Anspruch
vonn 13, August 1953, die Schriftsidtze der Anmelderin vom
2. Juni 1954, vom 14. September 1954 und vom 2./5. Okto-
ber 1959), oder von "atmenden Fiihrungen" (so dic Schrift-
gdtze der Anmelderin vom 16./17. Mai 1955 und vom 13./14,
April 1960), oder von "drehschwingungsdiémpfenden Filhrungen'
(so der Schriftsatz der Anmelderin vom 23. August 1955,
der auch dem PatenterteilunygsbeschluB des Priifers vom

27. Oktober 1955 zugrunde gelegt worden war, und der
Schriftsatz der Anmelderin vom 6. Mdrz 1959). Die dann in
die Patenterteilung des Beschwerdesenats iibernommene Fago-
sung des8 kennzeichnenden Teils hat der Beschwerdesenat aus-
weislich des Zwischenbescheides vom 27. April 1960 mit der
Begrﬁndungvvorgeschlagen, daB damit die Angaben ilber "dic
Art" der nach der Erfindung verwendeten Filhrungsmittcl
Uprégisiert" wlirden. Es sollten also angtelle der bisherigen
recht ungcnauen Angaben ("nach Art einer Spannhiilse") oder
bloBen Wirkungsangaben ("atmend", "drehschwingungsdémp-
fend") gewissermaBen die "Bautelle" der erfindungsgemif

zu verwendenden Fihrungsmittel n&her bezeichnet werden.

Im selben Zwischenbescheid hat der Beschwerdesenat die
Anmelderin aufgefordert, bei Einversténdnis mit der vorge-
schlagenen Anspruchsfassung den Anspruch nebst einer ihn
angepafSten neuen Beschreibungseinleitung eingureichen, in
der der nachgewiesene Stand der Technik und der demgegen-—
iiber durch den Erfindungsgegenstand ersielbare technische
Fortschritt erliutert werden sollte. DaBl die Anmelderin
die Beschreibung auch im iibrigen 8ndern und insbesondere
den seit der urspringlichen Anmeldung in der Beschreibung
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befindlichen Schluflsatz (jetzt Seite 3 Zeilen 13 bis 19)
streichen sollte, ist in diesem Zwischenbescheid nicht
gesagt. Schon das spricht dafiir, daB der Beschwerdesenat
die von ihm vorgeschlagene Fassung des kennzeichnenden
Teils nicht im Sinne einer Beschrankung auf den Wortlaut
der von ihm vorgeschlagenen Angaben iiber die Bauteile der
erfindungsgemndll zu verwendenden Pihrungsmittel gemeint
hat. Noch weniger konnte die Anmelderin das annchmen und
deshalb, wenn sic dem vorgeschlagenen Anspruch zustimmte,
einen Verzicht auf die Auslegung des Anspruchs iber sci-
nen unnittelbaren Wortlaut hinaus erkléren wollen. Der
Schluflsatz der Beschreibung (Scite 3 Zeilen 13 bis 19) und
eine Beschrédnkung des Anspruchs auf seinen unmittelbarcn
Wortlaut wiren, wie das Berriungogericht an sich richtig
gesehen hat, mitcinander nichv vereinbar gewesen. Daraus
ist aber eben nicht, wie es das Berufungsgericht getan hat,
die Folgerung zu zichen, daB der SchluBisatz unbeachtlich
ist, sondern uugekehrt die Folgerung, daf keine Beschriin-
kuhg des Anspruchs auf seinen Wortlaut gewollt war.

Aus dem Zwischenbescheid vom 27. April 1960 kann fer-
ner nicht entnommen werden, dafl der Beschwerdesenat das
Wort "Fihrungsbacken" gerade im Sinne des Ausschlusses von
"Fiuhrungsrollen" verwendet und vorgeschlagen hatte. Der
Beschwerdescnat spricht zwar davon, dafl sich nach den
glaubhaften Angaben der Annmelderin mit den erfindungsge-
médf verwendeten Fihrungsmitteln fiir das Stangenmaterial
die Werkstiickschwingungen, diec im Bereich der Spanschuppcen-
frequenz bzw. Schnittkraftfrequenz liegen, wirksamer unter-
driicken licfien als mit den Fiihrungsmitteln nach der US-
Patentschrift 2 338 687 und der britischen Patentschrift
565 427. Wenn diese beiden Entgegenhaltungen "Rollen" zeig-
ten, so hatte aber doch die Anmelderin in der vom Beschwer-
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desenat in Bezug genommenen miindlichen Verhandlung vom

27. April 1960 gerade darauf hingewiesen, daf diese Rollen
sich darin von den Flihrungsmitteln des Klagepatents unter-
schicden, dafl sie nicht "zentrisch atmend" ausgebildet baw.
"zwar radial einstellbar, jedoch nicht radial nachgiebig"
angeordnet seien. r3 besteht daher kein Anhaltspunkt fir
die Annahme, daB8 der Besgchwerdesenat mit der Wahl des
Wortes "Fiihrungsbacken" die Verwendung von "Rollen"
achlechthin habe ausschlieflen wollen, auch wenn diese inm
Sinne des Klagepatentes "zentrisch atmend" oder "radial
nachgiebig" angeordnet wiirden.

Die Frage schliefllich, ob nur "Fihrungsbacken" unter
Ausschlufl von Rollen oder o» auch mit Rollen versehene
Fiihrungsbacken bzw. in Rollenform ausgebildete Fihrungs-
nittel die etwa storenden Lingsschwingungen des Werkstiicks
wirksam beki#mpfen komnten, hat sich fiir den Beschwerdese-
nat ersichtlich iiberhaupt nicht gestellt; zumindest ist
gic fiir die Wahl des VWortes "Fiihrungsbacken'" ohne Bedeu-
tung gewesen. Von "Liangsschwingungen" ist in dem Zwischen-
bescheid vom 27. April 1960 und auch in der abschliefienden
Entscheidung des Beschwerdesvnats vom 21. Juni 1961 {iber-
haupt nicht dic Rede. Im Zwischenbescheid vom 27. April 1960
heiflt es auch nur, daB die Anmelderin glaubhaft gemacht
have, mit den erfindungsgemiB verwendeten Fihrungsmitteln
fir das Stangenmaterial konnten die "im Bereich der Span-—
schuppenfrequenz bzw. Schnittkraftfrequenz liegenden" Verl-
stiickschwingungen "wirksamer" unterdriickt werden; und in
der ¥ntscheidung vom 21. Juni 1961 heiBt c¢s, dic Anmelderin
habe glaubhéft dargelegt, aus welchen Grinden die von ihr
vorgeschlagene Xinrichtung Rattererscheinungen ‘zuverlis-—
sirer" verhindern kiénne als die vorverdffentlichten Ein-

— - — - ———

von Vergleichsversuchen erbracht werden, die nur unter fuf-
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wand erheblicher Kosten und Zeit durchgefiihrt werden kénn-
ten und deshalb auflerhalb dessen lidgen, was der Anmelderin
im Erteilungsverfahren zwecks Nachweiscs des von ihr be-
haupteten technischen Fortschritts zumutbar wire. Auch

das spricht dafiir, daB der Beschwerdesenat, wenn er iiber-
haupt die Frage der Unterdriickung von Liéngsschwingungen

in Auge gehabt hat, dieser Frage doch nicht ndher hat nach-
gehen wollen, und damit schlieflich wiederum dafiir, daB

die Wahl des Wortes "Filhrungsbacken" keinesfalls unter den
Gesichtspunkt erfolgt iot, daB nur Flihrungsbacken ohne Rol-
len in Betracht kédmen, weil nur sie auch Lingsschwingungen
unterdriicken kdnnten.

IV. Da das Berufungsgericht somit zu Unrecht angenom-—
men hat, dafl das Klagepatent im Merkmal 5 auf diec Verwen-
dung von Fiihrungsbacken im engsten VWortsinn und unter Aus-
schlufB Hquivaleiter Mittel beochridnkt sei, war das Beru-
fungsurteil aufzuhebaen und die Sache zur anderweiten Ver-
handlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zuriick-
zuverweisen.

Das Berufungsgericht wird nunmehr, notfalls unter noch-
maliger Einholung eines Sachversténdigengutachtens, zu prii-
fen haben, ob die von der Klidgerin angegriffenen Ausfiih-
rungsformen der RBeklagten von dem Merkmal 5 des Klagepatentes
Gebrauch machen, gsei es durch Verwendung von im Sinne des
konkreten Erfindungsgedankens gleichwirkenden Mitteln (wo-
bei auch die der Erfindung des Klagepatents zugrundeliegen-
dec Aufgabe nochmals zu priifen ist), sel es auch schon bei
einer nicht auf den engsten Wortsinn beschriénkten Auslegung
des Wortes "Fiihrungsbhacken" im Merkmal 5. Das Berufungsge-
richt wird dann weiter zu priifen haben, ob die angegriffenen
susfithrungsformen auch von den Ubrigen Merkmalen des Klage-
patents, wenn nicht durch identische, so doch durch &dquiva-
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lente Mittel Gebrauch machen. Sollte das Berufungsgericht
danach zu einer Verurteilung der Beklagten gelangen, so
wird darauf Bedacht zu nehmen sein, daB dic Urteilsformel
den gegebenenfalls zu verbietenden dreil Ausfihrungsfornen
der Beklagten so genau wie moglich, auch unter Hervorhe-
bung ihrer Unterschiedlichkeiten, und insbesondere in einex
solchen Weise angepaft wifd, da die in dicsem Rechtsstreit
zu entscheidenden Streitfragen nicht nochmals in der Voll-
streckungsinstanz ausgetragen werden miissen. Ob die Fornmu-
lierung der in den Vorirstanzen gestellten Klagantridge odex
die Formulierung des in der Revisionsinstanz gestellten Kle
antrags dazu besser gceignet i3t oder ob sich noch besgsere
Fornulierungen finden lassen, braucht beil diesem Stand des
Verfahrens in der Revicionciastanz hier nicht weiter ersr-
tert zu werden.

Da der endgilltige Avsgang des Rechtsstreits noch unge-
wiB ist, war auch die Fnuicheidung iiber die Kosten der Re-

vision dem Berufuugsgericht zu Ubertragen.

Nastelski 3ock Spreng ILoscher Clafcn
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