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Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichishofs hat auf die
niindliche Verhandlung vom 2, Februar 1965 unter Mitwirkung
der Bundesrichter Dr. Spreng, Dr. Ldscher, Dr. Spengler,
ClaBen und Schneider

fiir Recht erkannt:

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des

2. Senats‘(Nichtigkcitssenat ITI) des Bundespatont-
gerichts vom 5. Juli 1962 wird auf Kosten der
Beklagton zuriickgeviiesen.

Von Rechts wegen.

'Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung vom
11. Pebruar 1951 crtcilten DBP @) WD, fir das dic Schwei-
zer Prioritét vom 8. Mirz 1950 in Anspruch genommen worden
ist und dessen einziger Patentanspruch folgendermaBcn
lautet:

"Unwdlzpumpe filr Zentralheizungen, deren
Punmpengehduge als Teilgtiick der Rohrleitung
und deren elcktrischer Motor Antricbsmotor
als Spaltrohrmotor mit beiderscitig offencm
Spaltrohr atsgebildet und seitlich an das
Punmpengehidusec anﬁeflanscht ist, mit einer
Einrichtung zur Uberwachung des Laufes und
der Drehrichtung der umlaufenden Teile, da-
durch gckenngzgeichnet, daBl an der Motorgehidusec-
gtirnscite gegeniiber dem V/cllenende cine
durchsichtige, von auflen abnehmbare Scheibe
angeordnet ist."
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Die Kldgerin hat Nichtigkeitsklage erhoben mit der
Begriindung, daB der Erfindungsgedanke des Streitpatents
durch die deutschen Patentschriften 404 011, 475 384 und
838 398, sowie durch verschiedene Prospekte vorweggenom-—
men sei. AuBerdem sci das Merkmal eines abnehmbaren
Schauglases nicht in den urspriinglichen Anmeldeunterla-
gen, sondern erst durch eine Eingabe vom 14. Oktober 1953
offenbart worden, so daB sich die Beklagte auch die bis
zu diesem Datum erschienencn Versffentlichungen als ncu-
heitsschédlich entgegenhalten lassen miisse.

Die Beklagte hat widersprochen und Klagabweisung
beantragt.

Der 2. Senat {Nichtigkeitssenat II) des Bundespatent-
gerichts hat das Streitpatent durch Urteil vom S. Juli 1962
fir nichtig erkléart. Hiergegen richtet sich die Berufung
der Beklagton, mit der sie Aufhebung dos ahgofochtenen
Urteils und Abweisung der Nichtigkeitsklage beantragt,
wahrond diec Kligerin Zuriickweisung der Berufung erbittet.

Zum gerichtlichen Sachverstdndigen ist Professor

Dr.Ing. Sche{iiilil), -G, crnannt worden, dér cin
gschriftliches Gutachten erstattet und dioses in der milnd-
lichen Verhandlung ergénzt und erldutert hat.

Die Beklaghte hat ein Gegengutachten von Prof.Dr.

PcQED, 4R, ibcrrcicht.-

Auf Antrige beider Parteien sind 3 Zeugen iiber die
Brauchbarkeit und Miitzlichkeit der Erfindung vernommen
worden.
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Entscheidungsgriinde:

I. Bei Umwdlzpumpen fiir Zentralheizungen ist es viel-
fach iiblich geworden, das Pumpengehdusce als Teilstilick der
Rohrleitung und den Antriebsmotor als Spaltrohrmotor aus-
zubilden. Spaltrohrmotore sind solche, bei dencn sich der
Laufer (= Rotor) des HMotors, cbenso wic die anderen un-
laufenden Teile des Maschinenaggregats, also hier die Welle
und das Laufrad der Pumpe, gemeinsam in einem nach aufien
abgegchlossenon Gehduse befinden, widhrend der feststcechende
Teil des Elcktromotors (= Stator) auBerhalb der Trennbiichsc,
des sog. Spaltrohrs, verbleibt, so daB seine Wicklung ge-
gen Wasscrzutritt goschiitzt ist. Motor und Arbeitsmaschine
sind derart zusammengebaut, dafl sie ein Ganzes bilden und
daB sich alle umlaufcnden Teile im geforderten Medium dre-
hen, so daB kcine wartungsbediirftige Stopfbiichse notwendig
ist. Die Einbaupumpe kann dirckt in dic Rohrleitung dor
Zontralheizungsanlage eingesetzt werden.

Dexr Erfinder des Streitpatents bezeichnet die Verwen-
dung solcher bekannten Spaltirohrmotorpumpen fiir Zentral-
heizungen als empfehlienswert, weil sic die Vorsziige einer
absoluten Abdiehtung gagen das Fordermedium, der Wartungs-
freiheit und Gerduschlosigkeit aufweisen.

Indessen hat der Erfinder erkannt, daB die Verwendung
von Spaltrohrmotorcn fiir dice Umwdlzpumpen von Zentralhei-
zungen dancben auch beachtliche Nachteile aufweist. Denn
infolgo des dichten Abschlusses 188t sich die Drehrichtung
doer Pumpenwolle bei der Inbetricbnahme nicht unmittelbar
kontrolliceren; auch erschwert der gerduschlose Lauf die
Feststellung, ob sich der Motor iiberhaupt dreht. Schlicf-
lich fehlt cin Zutritt zur Pumpenwelle, falls das Aggregat
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nach lidngercr Betricebspause blockiert und deshalb nicht
durch cinfache Stromeinschaltung, sondern auficrdem noch
durch cinen mcchanischen Eingriff anzuwerfen ist.

Demgeméd3 hat sich der Erfinder die Aufgabe gestellt,
bei Unwdlzpumpen fir Zentralhecizungen, dic als Kombination
von Xrciselpumpe und Spaltrohrmotor mit gemeinsamem Ge-
hiduse gebaut worden sind, dic aufgezeigten Nachteile zu
vernciden und Moglichkeiten zu schaffen:

a) um bei Inbetricbnahme der Pumpe die notwendige
Drehrichtungskontrolle, sovie

b) wihrend dcs Betricbes eine stidndige Laufkontrolle
und

¢) einc Anzcige etwaiger Blockicrungen des Motors
und der Pumpe zu erhalten,

d) forner eine hermetische Abdichtung des Gehduses und

e) cinc leichte Demontierbarkeit und Zuginglichkeit
des Gohiduscinnern zu haben (S. 2, Z. 98 ff der
Patentbeschreibung).

Zur Losung dieser Aufgabe schldgt der Erfinder vor,
an der Motorgehiduscstirnseite der Umwdlzpumpe, und zwar
gegenilber dem Wellenende, eine durchsichtige Scheibe als
von aufBlon abnehmbares Schauglas anzubringen.

Somit vermittelt das Streitpatent dem Fachmann durch-
gchnittlichen Kénnens als Lehre zum technischen Handeln,
daB cr bei ciner Umwdlzpumpe filr Zentralheizungen mit Spalt-
rohrmotor als Einrichtung zur Uberwachung des Laufes und
der Drchrichtung der umlaufenden Teile, sowie zum Anwerfon
des Aggregats im Falle einer Blockicerung an der Motorge-
hidugostlinscite gogeniiber dem Wellenende eine durdhsichtigea

-
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von auflicn abnechmbare Scheibe anordnen soll.

Dic Beklagte hat in der Berufungsinstanz die Auffas-
sung vertreten, daB der Erfindungsgehalt des Strecitpatents
nicht allein auf dic Anbringung des durchsichtigen, ab-
nehmbaren Schauglases beschrdnkt sei, sondern daB der Er-
findungsgedanke in Wirklichkeit eine Kombination von zwei
gegeniiber dem Stande der Technik neuen Schritten sei, ndm-
lich: a) Entschluf3, vom geschlosscnen Spaltrohrtopf zum
beiderscits offenen Spaltrohr iiberzugehen; b) Anbringung
des Schauglasces. -~ Mit dieser Deutung sctzt sich die Be-
klagte allerdings in einen gewissen Widerspruch zum Gang
des Erteilungsverfahrens. Denn wie sich aus dem Beschluf
des Beschwerdcscenats vom 23. MHrz 1960 ergibt, ist das necue
Ilerkmal des "beiderscits offenen Spaltrohrs" erst in der
miindlichen Verhandlung vor dem Beschwerdesenat vereinbart
und ausschlieflich "zur Abgronéung des Patentbegchrens"
gegeniiber der entgegengchaltenen Patentschrift 404 011 in
den Gattungsbegiiff, aufgenommen worden. s eriibrigt sich
aber cine’Untersuchﬁhé;/Ob es sich hier ungeachtet der Ent-
stchungsgeschichtc'um cin formell neues Erfindungsclement
handelt. Denn technisch betrachtet liegt hier iberhaupt
kein selbsténdiges Merkmal der fertigen Konstruktion, son-
dern nur ein - zwangsl#ufig mit der Verwendung eines ab-
nchmbaren Schauglas-Deckels verbundenes - Aufbauprinzip vor.

WVie der gerichtliche Sachversténdige iiberzeugend und
ohne Viderspruch der Parteien dargelegt hat, muB jedes
Spaltrohr ein "nach auflen vollstindig abgeschlossenes
Gehduse" sein, das nur nach der Pumpenseite hin eine Off-
nung flir das Laufrad und filir das Einstromen des Vassers
besitzt (vgl. such Bcite 4 seines schriftlichen Gutachtens).
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Diesos abgeschlossene Gehduse wird bei einem Spaltrohriopf
aug cinem cinzigen Vierkstiick, beim Streitpatent hingcgen

aus zwel Teilen, ndmlich aus dem "beiderseits offencn
Spaltrohr" in Verbindung mit der "durchsichtigen, von

aulen abnehmbarcen Scheibe" als Decktlverschlufl, gebildet.
Erst in ihrer Vereinigung bilden diesc beiden Konstruktions-
teile also funktionell das fiir den Betricb als NaBldufer
uncntbehrliche geschlosscene Gehduse, so daB es nicht an-
geht, aus ihnen fir dic patentrechtliche Bewertung zwei
selbstdndige Erfindungsmerkmalce zu machen.

ITI. Von den einschlidgigen Fntgegenhaltungen nimmt
keine den Gegenstand der Erfindung des Streitpatents in
vollem Umfange vorwveg.

1. In dem DRP 404 011 voha 1924 ist cine Abdichtungs-
haube aus magnetisch schlecht leitcendem Material fiir den
bevicglichen Teil olektrischer Maschinen unter Schutz ge-
stellt, die z.B. zum stopfbuchslosen Antrieb von Kompres~
sorcn dienen. Als Material fir die Abdichtungshaube, welche
man hecute als cinen Spaltrohrtopf bezeichnen wiirde, wird
z.B. Glas vorgeschlagen, um dadurch "den Vorzug einer vor-
ziiglichen Uberwachungsmbglichkeit des Motors im Betricb"
zu verwirklichen.

Als Unterschicde zum Streitpatent sind zu verzeichnen,
daB der in DRP 404 011 gezeigte Motor zum Antricb nicht
einer Fliissigkeitspumpe, sondern cines Kompressors dient,
daBl koin offenes Spaltrohr, sondern ein auf der eincen Scite
geschlogsener Spaltrohrtopf benutzt wird und daBl diescr
zur Gidnze aus Glas bestehen soll mit der Folge, daB zumin-
dest in der Zeichnung noch ein #uBleres Schutzgehduse vorge-
gehen worden ist. AuBerdem ist die durchsichtige Haube
nicht von auflen abnehmbar.
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2. Gegenstand des DRP 475 384 aus dem Jahre 1929
ist cin Drehkolbenverdichter mit einem zwischen dem fest-
stehenden Gehdusemantel und der umlaufenden Kolbentrommel
angecordneten, sichelfdormigen Arbeitsraum und mit axial
verschiebbaren Seitenwdnden. Das Gehduse dieser Kolben-
maschine besitzt auf der einen Scite einen gasdichten
Deckelverschlufl, der cin "Glasfenster n'" aufweist.

Die nicht ausdriicklich cerdrtertc Aufgabe des Glas-
fensters kann nach der zutreffenden Ansicht des Sachver-
stdndigen nur darin bestchen, Einblick in das Innere der
Maschine zu geben, um den Stand der Schmierfliissigkeit zu
kontrollieren. Auch entnimmt der Sachverstdndige der Zecich-
nung, daB der Deckol (also wohl nicht das Glasfenster al-
lein) von auBen angebracht und daher auch von auBen ab-
nehmba ist.

Uber cine Kreisclpumpe, dic als Umwidlzpumpe fiir Zen-
tralheizungen eingesetat werden kdnnte, besagt diese Pa-
tentschrift nichts.

5. Das im Gutachten des Sachversténdigen weiterhin
beriicksichtigte DBP 838 398 ist nicht neuheitsschddlich,
da es crst am 5. September 1950 angemeldet und am 20. Scp-
tember 1951 bekannt gemacht wordon ist. Die'zugrundelie—
gende Schweizer Anmeldung vom 23. November 1949 liegt
nicht vor. Sie ist aber ebenfalls nicht neuheitsschdd-
lich, da eine Bekanntmachung vor dem Prioritédtstage des
Streitpatefits, also vor dem 8. Mirz 1950, nicht einmal
behauptet ist. Als "dlteres Recht" im Sinne des § 4 Abs. 2
PatG steht das DBP 838 398 trotz seines besseren Alters-
ranges (schweizerische Prioritdt vom 23%. November 1949)
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der Rechtsbestdndigkeit des Streitpatents nicht entgegen,
weil soin auf einc "Uberwachungsvorrichtung fir Kreisel-
pumpen" gerichtetes Schutzbegohren nicht mit dem des
Streitpatents identisch ist. Bei der im DBP 838 398 ge—
schiitzten Uberwachungsvorrichtung handelt es sich nidmlich
nicht um ein Schauglas, sondern um cinen mechanischen
Fihler.

4. Der Cucnod-Prospekt der Ateliers des Charmilles
aus dem Jaghre 1948 zeigt das Bild ciner Umwdlzpumpe ohne
Stopfbiichse fiir Zentralheizungen. Man erkonnt cine Einbau-
pumpe mit angesctztcem Spaltrohrmotor. An der Pumpengchiuse~
stirnseite ist eine Verschluflschraube eingezeichnet, die
zu Kontrollzwecken herausgeschraubt werden kann, wie sich
insbesondere sus der Montagevorschrift Ziff. 3 ergibt.
Dicsc Druckschrift ist nicht neuheitsschddlich, weil sie
die Xontrollsffnung an der Pumpen~ (nicht Motor-) Gehiuse-
stirnseite vorsient und woil diese Kontrolloffnung nicht
durch ein Schauglas abgedeckt ist.

5. Vom Sachverstdndigen eingefiihrt wurden die "Mit-
teilungen des Hydraulischen Instituts der Technischen
Hochschule Miinchen" Heft 4/1931:

Abb. 1 auf Seite 2 zeigt eine Kreiselpumpe, deren Stirn-
seite gegeniiber Laufrad und Vaililenende als Glasscheibe
ausgebildet ist. Dicese Glasschgibe ist nach der Beurtci-
lung des Sachverstiéndigen ausbaubar.

Es bestochen folgende Unterschiede zum Streitpatent:
Es handelt sich nicht um eine Umwdlzpumpe fiir Zentralhei-
zungen; die Uberwachungsschoibe ist nicht an der Motor-
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stirnseite, sondern an der Pumpenstirnseitc angebracht;
sic dient auch nicht der Kontrolle eines praktischen Be-
tricbg, sondern wissenschaftlichen Forschungen.

abschlieBend ist also der Feststellung des Bundes-
patentgerichts und des gerichtlichen Sachverstdndigen bei-
zutreten, dafl keine der Vorverdffentlichungen die voll-
stdndige Lehrc des Streitpatents enthidlt.

IITI. Auch dic PFortschrittlichkeit kann dem Gegenstand
der EBrfindung dco Streitpatents nicht abgesprochen werden.
Die im Gutachten des gerichtlichen Sachverstdndigen eror-
terten Nachteile sind nicht so schwerwiegender Natur, daB
dadurch der technische Fortschritt der ncuen Lehre insge-
samt in Frage gestellt wiirde.

In der miindlichen Verhandlung vor dem Senat sind vor
allem die Gefahr der Verschmutzung des Schauglases und der
Nachteil des Wassceraustritts beim Abnehmen des Schauglasces
erortert worden. Dabei ist zur Uberzeugung des Scnats fol-
gendcs festgestellt worden:

Der Annahme von Professor Dr. Pc@E P, da8 jegliche Ver-
schmutzung des Schauglases von innen bereits durch dic Um-
wdlzung des hinter dem Schauglas stehenden Wassers unter-
bunden werde, kann nicht beigetreten werden. Zwar trifft
es zu, daB der dicht hinter dem Schauglas in Umdrehung
befindliche Wellenstummel auch das Wasser in Bewecgung ver-
setzt. Diese Stromung reicht aber nach der wohlbegriindeten
Darlcgung des gerichtlichen Sachversténdigen'nicht aus,

un dic unmittelbar an die Innenseite der Glasscheibe angren-
zende Grenzschicht des Wassers ebenfalls mit in lebhafte
Bewegung zu versetzen. Infolgedessen ist der behauptete
Selbstreinigungseffekt durch die rotierende Welle schon
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von Haus aus nicht ausreichend glaubhaft gemacht. Es kommt
hinzu, daB Umlaufpumpen fiir Zentralheizungen allgencin
nach Ende des Vinters fiir 6 und mehr Monate auBer Betrieb
gesctzt zu werden pflegen und daB viele Heizungsbesitzer,
vor allem solche mit automatischer "Tag- und Nacht'-
Schaltung, ihrc Umlaufpumpen auBerdem noch wihrend der
Nachtstunden abschalten. Wdahrend dieser Zeiten des Still-
stands sind die Schauglidger also in erhthtem MaBec Triibun-
gen durch mineralische und korrosive Ablagerungen ausge-
satzt.

Dicse theoretischen Ableitungen sind zudem durch die
pussagen der Zeugen Hul@EP und von V@ bekraftigt wor-
den,

Zunichst hat der von der Beklagten benannte Zeuge HuljjiD
dic Richtigkeit sciner als Anlagen 5 b und 5 4 zum Gegen-
gutachten des Privatgutachters iliberrcichten Schreiben vom
6. und 9. September 1964 bestdtigt und bekundet, daB dic
Heizungsanlage der Eidgendssischen Materialpriifungs- und
Versuchsanstalt nicht mit normalem Leitungswasser gefiillt
wird, sondern dafB man dort entsalztes, entgastes, enthidrte-~
tos und phosphatiertes Wasser verwendet. Der Senat schlief3t
daraus, daf allcin dicser Sondcrbehandlung das glinstige
Ergebnis zu verdanken ist, daB nur ganz vereinzelt Gldser
gereinigt werden muB8ten und in 4 Jahren nur ca. 3 Glaser
verschmutzt waren. Erginzt wurde diese Aussage durch die
Bekundung des Betricbsleiters von V@) der Kldgerin, der
nach Erhalt dcs Gegengutachtens in der Reparaturwerkstdtte
100 in Reparatur befindliche Utiwilzpumpen (H@ENEE-Pumpen)
untersucht und unter diesen 90;bis zur Undurchsichtigkeit
verschmutzte Schauglédscr vorgefunden hat. Eine Anzahl dieser
Gldscer vurde dem Senat als Anschauungsmaterial {iberrcicht.
Mag c¢s sich bei den zufdllig untersuchten 100 Reparatur-
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Pumpen auch nur um 0,8 % der von der Klidgerin im Kunden-
dicnst betreuten Umlaufpumpen mit Schauglas gehandelt
haben, so ist doch daraus nicht zu schlieflen, daB3l Ver-
schmutzungen der Schaugldser nur in Ausnahmefdllen auf-
treten. Nach der Schidtzung des Zeugen von V@, welche

im gegenvdrtigen Verfahren nicht auf ihre Richtigkeit
iberprift werden kann und dem Senat daher nur als Anndhe-
rungsvert gedient hat, treten Verschmutzungen vielmehr
durchschnittlich nach 6-monatiger Benutzung ceiner solchen
Unlaufpumpe auf. Es kann dem Patentanwalt der Beklagten
jedenfalls nicht in der zuletzt vertretenen Auffassung
gefolgt werden, daB die Gldser nur unter extremen Bedin-
gungen verschmutzen kénnten. Auch kann bei der spdteren
Priifung der Erfindungshthe nicht davon ausgegangen werden,
daB e¢s dem Erfinder als 'iiberraschender Effckt" zugute-
zuhalten sci, daB Verschmutzungen vdllig unterblicben. -
Vielmehr sieht der Senat auf Grund der Beweisaufnahme

die cigenec Voraussage des Erfinders bestatigt, daB '"stets
die Mﬁglichkeit besteht, daB das Unwidlzwasser im Laufe der
Zeit den Glaskdrper tribt und so eine Drehrichtungskon-
trolle illusorisch macht" (Eingabe vom 14.10.1953, Bl. 58
der Ertecilungsakten).

Auf der anderen Scite fdllt aber diocser Nachteil nicht

go stark ins Gewicht, daB er geradezu die Fortschritt-
lichkeit dcs Gegenstandes der Erfindung aufhdbe. Denn
infolge der Abnehmbarkeit des Schauglases besteht ja go-
‘rade die jederzeitige Moglichkeit, ein undurchsichtig ge-
wordencs Schauglas zu reinigen oder auszuwechseln. In-
folgedessen kann die von den Parteien eingehend diskutierte
Frage der Verschmutzung weder als patenthindernd noch als
patentbegriindend in Rechnung gestellt werden.

Eine weiterc Meinungsverschiedenheit ergab sich im Hin_.
blick auf dic Frage, ob ein Ausbau des Schauglases auch
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bei gefiilltom Rohrsystem moglich oder ratsam sei. Hierzu
haben diec Beklagto und ihr Privatgutachter den Standpunkt
vertreten, da8 man nicht die GréBenverhidltnisse der Patent-
zeichnung zugrundeclegen diirfe, sondern auf die Verhdltnisse
der wirklich in den Verkchr gebrachten Konstruktion abstel-
len miisse. Bei dieser sei durch Verengung des Spalts zwi-
schen Rotor und Spaltrohr sowie durch Fortlassung von Durch-
briichon in der vor dem Schauglas befindlichen Trennscheibe
eine so starke Drossclwirkung crreicht, daB cine Offnung
dco Deckelverschlusses auch ohne Ablassen des Wassers zu
varantworten sei. Demgegeniiber hat der gerichtliche Sachver-
stidndige ausgefiihrt, daB jedenfalls ohne die #:nin der Pa-
tentschrift nicht offenbarten - ZusatzmaBnahmen doxr VWasser-
austritt zu stark werden miisse, so daBl ein Abnehmen des
Schauglases orst nach Zusperren der anzubringenden Ventile
in Betracht komme.~ Auch hier folgt der Senat dem gericht-
lichen Sachverstédndigen, und zwar nicht zulotzt deshalb,
weil dessen Auffassung wdhrend des Erteilungsverfahrens
vorn Erfinder sclbst vertreten worden ist. In der Eingabe
vom 9, Mdrz 1960 hat die Anmelderin ndmlich ausfilhren las-
sen: '

"Das AusflieBen von Heizungswasser tritt bei abge-

nommenem Schauglas nur in unerheblichem MaBe auf.

Ist die Pumpe ndmlich in Heizungsanlagen von gros-

sen Gebauden mit mehreren Stockwerken eingebaut,

wo ¢in hoher Wasserdruck herrscht, so sind imnmer,

schon fiir Montagezwecke an der Kesselanlage, Ven-

tile, die ein Absperren der Leitung gestatten, vor-

gesehen".
Keinesfalls kann also der Beklagten als zusidtzlicher Vorteil
ihrer Erfindung zugebilligt werden, daB sich das Schauglas
(ohne besondere, der Patentschrift nicht zu entnehmende
Vorkchrungen) auch bei gefiillter Anlage und ohne Betdtigung
irgendwelcher Absperrventile bescitigen lasse.
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Juf der andercen Sceite aber bedcutet das Fehlen dieses -

in der Patentbeschreibung itiberhaupt nicht beanspruchten -
Vorteils auch nicht etwa, daB der Erfindungsgegenstand
einer fir die Erlangung des Patentschutzes ausrcichenden
Fortschrittlichkeit ermangele.

Auch der Sachversténdige hat am Ende der miindlichen Ver-.
handlung dic strenge Beurtecilung in seinem schriftlichon
Gutachten, ein technischer Fortschritt liege nicht vor,
nicht mehr aufrochterhalten. Vielmehr hat er der durch

das Streitpatent crméglichten optischen Kontrolle des Laufs
und des Drehsinns gewisse Vorziige gegenilber der mechani-
achen Kontrolle gemdfB Cuenod-Frospekt zugebilligt, auf der
anderen Seite aber an seiner Grundiiberzeugung festgehalten,
daB man bei dicser Lvsung dafiir auch gewisse Nachteile,

wic vorstchend erdrtert, in Kauf nehmen miisse. Dieser Viiir-

digung, die sich im wesentlichen mit der des Bundespatent-
gerichts deckt, schlieft sich auch der erkennende Senat an.

IVo_Indosson fchlt es an der notwendigen Erfindungs-—
hohe. Schauglésér gehdrten bereits auf allen moglichen Ge-
bicten der Technik zum gingigen Riistzeug des Durchschnitts-
fachmanns. Dieses wird im Grunde auch von der Beklagten
nicht geleugnet”und ist vor allem im Zwischenbescheid des
15. Beschwerdescnats vom 7. Januar 1960 unter Hinweis auf
verschiedene zum Stande der Technik gehdrende Schutzrechte
ausgesprochen worden. Ebenso geht der Erteilungsbeschluf
vom 23, Marz 1960 davon aus, daB Schaugliser schon an den
verschicdensten Maschinen, nur nicht speziell bei Unwidlz-
pumpen fiir Zentralheizungen, vor dem Anmeldetage verwendet
wvorden seien.

Desungecachtet vertritt die Beklagte in Ubercinstimmung mit
dem Beschwerdescnat den Standpunkt, daB der Gedanke, ein
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derartigos Schauglas auch bei Umwdlzpumpen fiir Zentralhei-
zungen zu verwenden, fir den Durchschnittsfachmann nicht
ohne weittres auf der Hand gelegen habc. Dem liegt offon-
bar die Vorstellung zugrunde, daB die Einfilhrung degs Schau-
glases in den Spaltrohrmotor-Pumpenbau als sogen. "Uber-
tragungscrfindung" um deswillon Patentschutz verdiene, weil
dabei besondere Hemmungen zu ifiberwinden gewesen und ein
Uuberraschender Erfolg crziclt worden sei. Beide Annahmen
treffen indessen nicht zu.

Zunichst erscheint es dem cerkennenden Scenat unbezwei~
felbar, daB dic Aufgabenstellung als solche noch keinen
crfinderischen Charakter trégt. Das ist von der Beklagten
selber zumindest insoweit nicht behauptet worden, als es
sich um die Teilaufgabe handelt, bei Umwdlzpumpen fir Zen-
tralhecizungen, die als Kombination von Kreiselpumpe und
Spaltrohrmotor mit gemecinsamem Geh#use gebaut werden, cine
Moglichkeit zur Kontrolle des Laufs und des Drehsinns zu
schaffon. Von einer erfinderischen Aufgabenstellung kann
aber weiterhin auch dann nicht gesprochen werden, wenn man
die wvieiterce Vorstellung mit einbezieht, daB die zu schaffende
Kontrollvorrichtung losbar sein miisse, um Zutritt zum Inne-
ren des lMotor- und Pumpengehdusces zu erlangen, in erster
Linie, um ein Deblockieren zu ermdglichen. Denn gerade die
letzterwdhnte Aufgabe ist durch die im Prospekt der Ateliers
des Charmilles abgebildete und beschricbene Umwdlzpumpe
Cucnod cindeutig gestellt und geldst. Dabei ist zu beachtoen,
dafl sich das Problem solange nicht stellte, als man auch
fir Zentralheizungen Umwdlzpumpen verwendete, bei denen
Pumpe und Elcktronotor voneinander getrennt waren, so dal
dic Velle mittoels einer Stopfbuchse ins Freie trat. Lrst
beim Ubergang zum stopfbuchsenlosen Motor, der in seinem
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Spaltrohr glecichzeitig das Pumpenrad mit aufnimmt, crgab
gich dic Notwendigkeit, eine Kontrolle des Laufe der nicht
nach auBen tretenden Welle zu schaffen. Infolgedessen fallt
dic Aufgabenstollung zusammen mit der Erkemnntnis der Nach-
teile, welche mit der Benutzung ciner Spaltrohrmotorpumpe
verbunden sind (Unmdglichkeit ciner unmittelbaren Kontrolle
der Drchrichtung der VWelle; durch Gerduschlosigkeit or-
schworte Laufkontrolle; Schwierigkeit ciner Deblockioerung).

Aus der Erkenntnig der zu lUberwindenden Nachtecile und der
gich daraus crgebenden technischen Aufgabe ergibt sich fiir
den Durchschnittsfachmann dann die Losung ohne erfinderi-
sches Zutun. Dabei kommt es weniger auf die einschldgigen
Entgegenhaltungen an als auf das allgemeine Fachwissen des
Durchgschnittsfachmanns, der nach ceinem zutreffenden Hinweis
des Sachverstdndigen als Konstrukteur mit akademischer Bil-
dung vorzustellen ist und die Fachkenntnisse eines Punmpen-
und llotorbauecrs sowic eines Elektrotechnikers in sich ver-
einigen muf3.

DemgemdB-haben sich dénn auch das Bundespatentgericht und
der gerichtliche Sachverstdndige dahin ausgesprochen, dafB
der Vorschlag, als Kontrolleinrichtung eine¢ durchsichtige,
von aufBlen abnehmbarce Scheibe zu verwenden, nicht das hand-
werkliche Konnen eines tﬁchtigen Konstrukteurs iibersteige.
Dem ist dic Beklagte mit mehreren Einwendungen entgegen-
getreten, die jedoch nicht iiberzeugen.

In cerster Linic beruft sich die Beklaggte darauf, daB in
der Fachwelt der Heizungsbauer ein Vorurteil gegen dic Ver-
wendung cines Schauglascs bestanden habe. Sie hat die Exi-
stenz cincs derartigen Vorurteils nicht fur die Zeit vor
der Patentanmeldung belcgt, mdochte sie aber mittelbar daraus
folgern, daB8 der gerichtliche Sachverstidndige noch im Jahre
1964 crhebliche Bedenken gegen die Losung des Streitpatents
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vorgebracht habe. Hier ist dic Beklagte aber einer Begriffs-
verwechslung zum Opfer gefallen. Zwar stimmt es, daB der
Sachverstidndige anfénglich die Fortschrittlichkeit der
Schauglas-Losung verneint hat. Er hat aber ausdriicklich

dazu bemerkt:

"Pechnische Vorurteile gegen dic Verwendung von Schau-~
gldscern gibt c¢s nicht. Doch gibt es in viclen Fal-
len, so auch in dem vorlicgenden, technische Beden-
ken, wenn den Vortecilen, die man durch sie cerrcichen
kann, Nachtcile, die man in Keuf nehmen mufl, entge-
genstehen. Der Turchschnittsfachmann wird Vor - und
Nachteile dieser und andercer moglicher Losungen
einander gegenitberstellen, um zu einem Urteil zu

kommen." (S. 37)
Der Sachverstidndige beurteilt es also als eine Ermessensfragoe
des Technikers, ob cr der Losung nach dem Streitpatent oder
aber der mechanischen Laufkontrolle nach dem Cuenod-Prospekt
den Vorzug geben soll. Damit hat der Gutachter aber nur dic
Fortechrittlichkeit und nicht die technische Brauchbarkeit
der Logsung des Streitpatents in Zweifel gezogen. Von der
Uberwindung cines Vorurteils, welche als Anzeichen fiir eine
iitberdurchschnittliche, schopferische Leistung gewertet wer-
den kann, ist aber nach der Rechtsprechung nur die Rede, wenn
allgemeine fachmidnnische Hemmungenbeziiglich der technischen
Ausfiihrbarkeit bestanden haben (BGH GRUR 1954, 584, 585;
1956, 73, 76; 1957, 212). Hingegen kann die bloBe Uberwin-
dung eines Vorurteils gegen vorteilhafte wirtschaftliche
Verwvertbarkeit nicht zur Anerkennung der Patentwiirdigkeit
fiihren (BGH GRUR @953, 438). Infolgedessen kann sich die
Beklagte zum Nachweis der Erfindungshdhe nicht etwa darauf
berufen, daB der Sachverstdndige die Erfindung nicht als
uncingeschrdankt vorteilhaft bewertet hat.

Der zweite Einwand der Beklagten geht dahin, daB der lange
Zeitraum, der bis zur Anmeldung des Streitpatents verstrichon
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sei, als beweiskridftig fiir die zu iliberwindenden Hemmungen
ancrkannt werden miigsc.

Hicer hat bercits das Bundespatentgericht aufkldrend darauf
hingewicsen, daB die Patentschrift 404 011 aus dem Jahre
1922 filir dic praktische Einbilirgerung von Spaltrohrmotorcn
ohne Bedeutung geblicben ist, weil erst im Jahre 1935 ge-
eigneoetcs Material fiir Spalthiilsen entwickelt worden ist,
durch das die magnetischen Schwierigkeiten beim Spaltrohr-
notor iiberwunden wurden. Auch nach dieser Zeit hat der
Spaltrohrmotor noch keinen Siegeszug angetreten, sondern
zumindest filir den Zentralheizungsbau begniigte man sich
weitorhin im wescntlichen mit der natiirlichen Zirkulation
dos Heizwassecrs. Als besonders in der Schweiz langsam die
Umstellung auf zwaengsléufige Zirkulation in Geng kam, be-
diente man sich zunichst der bekannten Motorpumpen getrenn-
ter Bauarfbéit Stopfbuchsen (vgl. die Darstellung im Cuenod-
Prospekt). Selbst so bedeutende Spezialfirmen wie die Beklagte
und ihr. deutscher Lizenznehmer sind erst 1950 bzw. 1953 zunm
Bau voh s@opfbuchsenlosen Unlaufpumpen iibergegangen. Dies
haben der Erfinder persodnlich und der Zeuge O@jj vor
dem Scnat ausgesagt.

ifsgen auch in der Schweiz bereits 1937 (bestritten) oder
1941 Umlaufpumpen ohne Stopfbilichsen angehoten worden sein,
s0 1l8Bt diescs noch nicht den SchluBl zu, daB damals bereits
cin dringendes Bediirfnis nach einer Kontrollmtglichkeit

im Sinnc des Streitpatents bestanden hidtte. Vielmehr ent-
stand ein solches Bediirfnis erst mit der Umstellung auf
Olfcucrung, also etwa seit dem Jahre 1950. Erst durch diesc
Umstellung von der Kohlen-, bzw. Koksheizung auf die 01~
heizung vurde der bis dahin fehlende Eifer der Ingenicure,
wie der Gutachter drastisch schilderte, geweckt und es kanm
dann auch schon im selben Jahr zur Losung des Problems, um
das man sich vorher gar nicht ernsthaft bemitht hatte.
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GroBere Bedcutung gewinnt daher ein weiteres Argument der
Beklagton, daB8 dice Fachwelt auch nach dem Anmeldetage wei-
terhin umstdndlichere und kompliziertere Wege beschritten
habe, ohne auf die vermeintlich so naheliegende Lsung
des Streitpatents zu stoflen. Aber auch dieser Einwand
kann nicht entscheidend ins Gewicht fallen. Denn dic vor-
gschiedenen Patentschriften, welche auf zeitlich nahelie-
gende Anmeldungen zuriickgehen, begniigen sich nicht allein
damit, anstelle der optischen eine mechanische Laufkontrolle
vorzuschlagen. Sondern sic¢ stellen in Gestalt des darin
vorgeschlagenen Fiihlers iiberwiegend zugleich das Werkzeug
zur Verfiigung, mit dem eine notwendig werdende Deblockie-
rung ohne Wasgeraustritt durchgefiihrt werden kann. Damit
bieten sie einen technischen Vorteil, den das Streitpatent
nicht aufzuwcisen hat, und es verbietet sich daher dic An-
nahme, als seien die interessierten Fachleute weiterhin
blind an der einfacheren Moglichkeit des Streitpatents
voriibergegangoen. |

AbschlieBond ist noch auf die Meinung der Beklagten ein-
zugechen, daB der beachtliche wirtschaftliche Erfolg, der
mit der Patentldsung erziclt worden sei, als Hinweis auf
die Erfindungsqualitdt gewertet werden miisse. Auch diese
Uberlegung trifft nicht zu. Zwar hat der Zeuge Offjjj D
die Richtigkeit seiner Bescheinigung vom 30. September 1964
(Anlage 2 zum Gegengutachten) bestdtigt, aus der sich er-
gibt, daB dic Umsédtze der Firma O D, DoGlD, =n
stopfbuchslosen Heizungsumwdlzpumpen mit Schauglas von
6408 im Jahre 1953 stetig bis auf 210639 Stiick im Jahre
1963 angesticgen sind. Der Zeuge wirkte glaubviirdig und
schitzte seinen Marktanteil in Deutschland vorsichtig auf
iiber 50 %, wishrend er ihn in der schriftlichen Bescheini-
gung mit etwa 60 % angegeben hatte.
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Dicse stiirmische Aufwirtsbewegung kann aber aus verschie-
denen Griinden nicht als Bewecisanzeichen fiir das Vorliegen
ciner Erfindung geviertet werden. Zundchst hat der Zeuge
O sclber cingorsumt, daB8 der Verkaufserfolg auf
verschiedence Umstdnde zuriickzufilhren sei, darunter die
gutc Konstruktion und formschéne Ausfilhrung, Verkaufs-
organisation, Werbung und anderc Umstdnde. Als diesen
Faktoren gleichwertig erwdhnte der Zeuge auch das Schau-
glas, welches er einerscits als technisch hervorragend und
andercerseits als ein treffliches Verkaufsargument bezeich-
netc. Nach dieser Augsage 148t es sich somit nicht fest-
stellen, in welchen Umfahge das Schauglas uUberhaupt zu der
Umsatzentwicklung beigetragen hat und wieviel hiervon

- wiederum auf technische Vorszlige oder auf psychologische
Faktoren zuriickzufilhren ist.

Es kommt -hinzu, dafl die Schauglaskonstruktion sich
im Verkehr nicht etwa soweit durchzusetzen vermochte, daf
sic alle andercn Pumpen verdringt hdtte. Vielmechr ist zu-
nichst dic Firma K1@, Scha@ip und Be@® anfinglich
mit ihrer stopfbuchslosen Umwdlzpumpe ohne Schauglas besser
als Of D nit "VEID-PEER" ins Geschdft gekommen;
sic vurde dann von Ol aus mehreren Griinden, zu denen
der Zeuge auch das Schauglas rechnet, iiberrundet. Immerhin
sind dic Umlaufpumpen ohne Schauglas selbst heute noch mit
einem recht bedeutenden Marktanteil in Deutschland vertre-
ten. Plir dic Schweiz hat der Zeuge Huf® bestdtigt, daB
z.B. in der ncuen cidgendssischen Priifungsanstalt in DiR-
@ scit ca. vier Jahren 100 PQENEEEP-Unvilzpumpen der
Firma RGP AG B@P in Betrieb sind, von dencn nur 65
Stiick mit Schauglédscern versehen sind, die iibrigen nicht.
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Hicraus ergibt sich, daBl sich stopfbuchslosc Umwilzpumpen
ohne Schaugléser in der Praxis nicht erheblich weniger als
solche mit Schaugléisern durchzusetzen vermochten. Eine cin-
deutige Uberlegenhcit ist jedenfalls nicht dargetan. Unter
dicsen Umstdnden kann der wirtschaftliche Erfolg allein
nichts fiir die Frage der Erfindungshohe besagen (vgl. Ia
ZR 164/63 vom 27. November 1964 - Schlcifscheiben).

Bei dieser Sachlage kann dem Gegenstand der Erfindung
deg Streitpatents keine Erfindungshthe zugesprochen werden,
ohne dafl ¢s noch auf dic Stroitfrage ankdme, ob dic Ab-
nchmbarkeit des Schauglases zu dem Ziele, Deblockierungen
zu behcben, iiberhaupt in den urspriinglichen Unterlagen
offenbart gewesen ist, oder ob insoweit eine Prioritdts-
vergchicbung gegeben ist, mit der Folge, dafl diesem Merk-
nale die Prospckte der Pirmen N vnd S & Kol

Wl 21s ncuhcitsschddlich cntgegengehalten werden konnten.
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Nach alledem war dic Berufung der Beklagten gemids
§ 42 Abs. 3 i.V.m. §§ 40 Abs. 2 und 36 g Abs. 1 Satz 2
PatG auf Kosten der Beklagten zuriickzuweisen. Die Kosten~
entscheidung umfaBt auch die den Parteien erwachsenen

auBergerichtlichen Kosten.

Spreng Loschar Spengler

ClafBlen Schneider
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