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Im Patentverletzungaprozef kann das Revisionsgericht
bei der Auslegung des Klagepatents eine erestmals in der
Revisionsinstanz antgegengehaltene Vorveroffentliohung
nicht berhcksichtigeno

BGH, Urt. v. 28. November 1963 - Ia ZR 8/63 ~

OLG Karlsruhe
LG Mannheim



Ia ZR 8/63 -

Verkiindet am 28. November 1963
Oechslar, 5ustizangeatellta;

als Urkundsbeamter der
Geschdftsstelle

Im Namen des Volkes

In der Patentverletgungssache

dor Pirms Metallvau KG Dr. Ba@® und H{® ir s+CEEED-
IO, G trate UD 6,

Kldgerin und Revisionsklégerin,
~ ProzeBSbevollmichtigters Rechtsanwalt Dr. D -

gegen
die Rir Werk, Hermann Ah@P, Meschinenfabrik in
B vei MGEIED 2 X .,

Beklagte und Revisionsbeklagte,
~ ProzeSbevollmiichtigter: Rechteanwalt Prof. Dr. (D -

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtishofs auf die
mindliche Verhandlung vom 12. November 1963 unter Mit-
wirkung des Senatspridsidenten Dr. Nastelski und der
Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spengler, ClaSen und
Schneider

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Klégerin wird das Urteil
des 6. Zivilsenats des QOberlandesgerichts
Karlsruhe vom 17. April 1959 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung, auch iber die Kosten der
R:viaion, an das Berufungsgericht zuriickver«
wieaen.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt
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Tatbestand;

I. 1. Die Klédgerin ist Inhaberin des mit Wirkung
vom 2. Oktober 1948 auf Grund des Ersten Uberleitungs-
geseltzos vom 8. Juli 1949 erteilten Patents Nr. 815 314,
daa sich auf einen Zwangsmischer, d. h. eine Mischmaschine
bezieht, ‘bei der die im Mischgut vorhandenen Versohie~
. bungswxderetande durch Mischwerkzeuge tibervunden werden.
Zwangamischer bestehen nach dem Stande der Technik vom
Anmeldetage (1. Oktober 1948) regelmiBig aus einem Trog
und Mischwerkzehgen,‘die in dem Trog an einer vartikal
oder horizontal verlaufenden Welle angeordnet sind und
die Durcharbeitung des Mischguts iibernehmen (Riihrwerk).
Bekannt waren Mischer, die nach dem adgo Gegenstromprine~
zip und solche, die nech dem Gleichetromurinzip arbeiten;
bei den erétgenannten laufen Trog und Rihrwerk in.entige-~
gengesetztem Sinne, bei den letzteren in gleichem Sinne.
Bei allen Zwangsmischern wird die ¥ischung durch die
zwischen Trog und Rilhrwerk bestenende sog. Relativge~ )
schwindigkeit ermdglicht.

2. Das Klagepatent betrifft einen besonders fir
Baustoffe aller Art verwendbaren, nach dem Gleichstrom-
prinzip arbeitenden vertikalen Zwangswmischer, bei dem nur
das HiUmywerk angetrieben wird. Dieses bestehl aus einem
als Armkreuz ausgebildeten Mischfliigel; das in ciner eben-
falls lotrecht verlaufenden Achse drehbar gelagerte Misch~
organ (Trog) wird vermittels dor vom Mischgut ausgehenden
'Reibungsviderstiinde im gleichen Drehsinne mitbewegt. Die
fir den lfischvorgang erforderliche Relativgeschwindigkeit
wird in bekannter Weise durch exzentriache achsparsllele
Lagerung des Mischfliigels srrelcht. Als zueﬁtzlichea
(drittes) iischelement sieht das Klagepatent einen am
Miecharm ortsfest angebrachten, um seine Lingeachse ver-
stell- und/ oder verschiebbaren, vorzugsweise pflugschar-
#hnlich ausgebildeten "Bremafliigel" (Ziffer 20 der Zeich-
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nungen) vor. Diesem wird eine bremsende Wirkung und

‘'die Anpassung der Drehzahl des Mischtroges an das je-
vieilige Mischgut zugewiesen (vgl. Patentanspruch 3 in
der ursprﬁnglighen Passung). Bei der Vorzugsweisen
Ausbildung soll dieser Bremsfliigel aucn ein Wenden des.
 Mischguts im Troge erreichen, weshalb.er auch als "Brems-
und Wendefliigel" bezeichnet wird (vgl. Patentschrift

S. 2 Zeilen 57 bis 63).

Nach der urspriinglichen Fassung der Patentan-
gpriiche 1 und 2 sollten alle Mischer unter Schutz ge-
stellt werden, die nach dem Gleichstromprinzip arbei--
ten, insbesondere solche, bei denen nur das Rtihrwerk an-
getrieben wird. Auf die Nichtigkeitsklage der jetzigen
Beklagtan hat jedoch der 1. Nichtigkeitssenat des
Doutschen Patentamts durch die rechtskridftige Entschei~
dung vom 11. Degember 1956 -~ Ni I 45.54 - (Abschrift ‘
Bd. II 8. 226 £f GA) das Patent dadurch teilweise fir
nichtig erklért, daB an die Stelle der Anmspriiche 1 bis 5
folgender Patentanspruch 1 getreten ist:

Mischer, besonders fiir Baustoffe aller art, mit
un eine lotrechte Achse rotierendem Mischirog

und einem in diesem im gleichen. Drehsinn exzen-—
irisch um eine zur Trogachse praliele Achse um-
laufenden Mischfliigel, wobei nur der Mischfliigel
angetrieben und der Mischtrog durch die Reibungs-
kraft des Miechgutea mitgenommen wird, gekenn-
zeichnet durch die Kombination folgender Merkmale:

a) der Mischfliigel besteht aus einem Armkreuz mit
an den irmen starr befestigten Flligelblittern,

b) ein um seine Lingsachse verstell- und/oder
verschiebbarer, vorzugsweise pflugscharihn-
lich ausgebildeter, Brems- und Wendefliigel
ist so angeordnet, daB oxr das Mischgut nach
dem umlaufenden Mischfliigel hin ableitet.
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3. Die Beklagte stellt einen vertikalen Zwangs-
mischer her, bei dem der Mischirog durch Motorenkraft
angetirieben wird und durch Vermittlung des Mischgutes
das Riinrwerk mitnimmt. Das Rithrwerk besteht aus einem
Armkreuz mit starr befestigten Mischfliigeln; des Arm-
kreuz ist schsparallel mit dem Trog exzentrisch gela-
gert und lduft im gleichen Drehsinne mit; in' dem Raume
zwischen Armkreuz und Yrogwand ist beiderseits je eine
verstell- und/oder verschiebbare Leitschaufel angebracht,
- der die Aufgabe zugewiesen ist, das Mischgut dem Misch-
fliigel zuzuleiten.

II. Die Kl#gerin hat unter Berﬁéksichtigung der
Houfassung des als Klagegrundlege in Betracht koumen-
den Patentanspruchs 1 zuletzt beantragt, zu erkennen:

1. D.e Beklagte hat es, solange das Deutsche
Buniespatent Nr. 815 314 in Kraft isu, bei
Meidung fiskalischer Strafen zu unterlas-.
sen, Mischer, besonders fiir Baustoffe aller
ATt, mit um eine lotrechte Achse rotieren-
dem Mischtrog und einem in diesem im glei~
chen Drehsinn exzentrisch um eine zur Trog-
achue parallele Achse umlasufenden Mischflii-
gel, wobei nur der Miscﬁtrog angetrieben
und der Mischfliigel durch die Reibungskraft
des Mischgutes mitgenommen wird, mit der
Kombination folgender Merkmale:

a) der Mischflligel besteht aus einem Arm-
kreuz mit an den Armen starr befestig-
ten Flligelblédttern, '

b) ein um seine lLiingsachse verstellbarer
Brems~ und Wendefliigel ist so angeord-
net, daf er des Mischgut nach dem um-
laufenden LKischfliigel hin ableitet

herzustellen, in Verkehr zu bringen, feil-
zuhalten oder zu gebrauchen;



2, die Beklagte hat iiber den bisherigen Ver-
trieb der in Ziffer 1 genannten Mischer
unter Nennung von Stiickzahlen, uiefer-
preise und Abnehmer der Klégerin Rech-
nung zu legen; '

3. es wird festgestellt, daB dis.Beklagte
der Kldgerin allen durch den bisherigen
Vertrieb und das bisherige Feilhalten
der in Ziffer 1 genannten Mischer ent-
standenen und kiinftig noch entstehenden
Zchaden gu ersetzen hat.

Die Kldgerin hat gelitend gemacht, die Umkehrung des
Antriebes (Trog statt Riihrwerk) sei eine dem Durchschnitts-
fachmarm naheliegende konstruktive MaBnahme und daner der
Patentschrift als Gegenstand der Er{findung, mindestens
aber als allgemeiner Erfindungsgedanke gu entnehmen. Dem
stelie auch die'Entschei&ung des Nichtigkeitssenate vom
11. Dezember 1956 nicht entgegen, der die letztere Frage
ausdriecklich offengelassen habe.

Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und
den Standpunkt eingenommen, @s handle sich bei jener Ab~
weichung um mehr als eine bloBe kinematische Umkehrung;
die Beschreibung des Streitpatents weise auf sie nicht
nur nicht hin, sondern filhre davon sogar weg, da sie auf:
den Vorteil hinweise, einen Antrieb der Mischirommel (Trog)
zu eriibrigen. Aus der Entscheidung des Nichtigkeitssenats
vom 11. Dezember 1956 ergebe eich, daf die Antriebsumkehr
den Mischer zu einem solchen einer anderen Gattung. mache.
Ferncr fehle ihrem eigenen Mischer das Merkmal des ver=-
.8tellbaren Brems- und Wiendofliigels; er weise nur Leitschau-

feln auf, die wdhrend des Mischvorgenges nicht verstellbar
seien.

Des Landgericht nat der Klage enteprochen. Es steht
an sich auf dem Standpunkt, da8 die Antriebsumkehr als

glattes patentrechtiiches Aguivalent unter den Gegenstand
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der Erfindung falle. Mit Riicksicht auf die abweichende
Auffassung des Nichtigkeitssenats in der Entscheidung
vom 17. Dezember 1956 kbnne sie aber nur unter dem Ge~
sichtspunkt des allgemeinen Erfindungsgedankens in den
Schutzbereich des Klagepatents einbezogen werden. Es
niisse daher gepriift werden, ob die Lehre, den Mischtrog
anzutreiben, aus der Patemtschrift herleitbar sowie neu,
fortschrittlich und erfinderisch sei. Dies bejaht das
Landgericht auf Grund des von ihm eingeholten Sechver-
stédndigengutachtens des Prof. Dr. Garbotz. Das auf eine
abweichende Ausgestaltung der Leitschaufeln besziigliche
Vorbringen der Beklagten erachtet das Landgericht als
durch Augenschein widerlegt.

Mit ihrer Berufung hat{ die Beklagte dem von der
Kligerin beanspruchten allgemeinen Erfindungsgedanken
als neuheitsschddlich die britische Patentscaurift Nr.
345 638, die US~Patentschrift Nr. 2 091 531 und die .
franzosische Patentschrift Nr. 901 939 entgegengehalten.
Das Oberlandesgericht hat die Klage abgewiesen,

Die Revision der Klédgerin erstrebt die Wiederher-
stellung des landgerichtlichen Urteils. vie Beklagte be-
antragt die Zuriickweisung des Rechtsmitiels, Sie bittet
un Beriicksichtigung der von ihr erstmaels in der Revisions..
instanz in den Prozef eingefiihrten britischen Patentschrift
Nr. 260 745, durch die ihrer Auffassung nach der allgemeine
Erfindungegedanke ebenfalls neuheitsschédlich vorweggenom
men werde. PFiir den Fall, daB das Revisionsgericht das Rechts-
nittel der Kléigerin fiir begriindet erachte und in der Sache
-selbst endgliltig entacheiden wolle, beantragt die Beklagte
hilfsvweise, den vorliegenden Rechitsstreit bis zur rechis-
kriftigen Entscheidung iiber die von Hans HIlll, Inhabver

eines Betonsteinwerkes in Geretsried (Oberbeyern) neuer-
' lich erhobene, mit der genannten britischen Patentschrift
und der US-Patentechrift Nr. 2 099 534 begriindete Nichtig-

keitsklage (Aktenzeichen des Bundespatentgerichts 2 Ni
59/63) auszusetzen.
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Der Rechtsstreit war in der Revieionsinstanz be-
reits im Hinblick auf das vorausgegangene éweite, auf
Antrag der Firma E.A. BroD in Br@D eingeleitete
Nichtigkeitsverfahren ausgesetzt worden. In diesem Ver-
fahren hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs
durch Urteil vom 23, November 1962 (I ZR 44/61) auf die
Berutung der Patentinhaberin und jetzigen Kliégerin die
Entscheidung des 1. Nichtigkeitssenats des Deutschen Pa-
tentamts vom 8. November 1960, durch die der Patentan~
spruch 1 in der'?aasung der Entscheidung vom 11. Dezember
1956 gestrichen worden wér, abgeéndert und die Klage ab~
gevwiesen. In den Urteilsgriinden wird u: a. ausgefiihrt,
daBl der Gegenstand des Streitpatents durch die britische
Patentschrift Nr. 345 638, die US~Patentschrift Nr.

2 091 531 sowie die franzdsische Patentechrift Nr. 901 939
nicht neuheitsechéddlich vorweggenommen sei und da8 er auch
die erforderliche rrfindungshdhe aufweise.

Entscheidungsgriindes

I. 1. Der mit der vorliegenden Klage begehrte
Patentschutz nach den §§ 47 Abs. 1 und 2, 6 Satz 1 PatG
wird in seinem Umfange in erster Linie durch den Gegen-
stand der Erfindung bestimmi. Darunter versteht das Be-
rufungsgericht unter Bezugnahme auf die Entscneidung des
Reichsgerichts in RGZ 142, 325 "die Ausdrucksform des Br-
findungegedankens, wie er im Patentanspruch mit bindender
Viirkung festgestellt ist, wobei nur der Wille der patent~
erteilenden BehSrde der Auslegung zuglinglich ist. ""Mit
dieser cngen Begrenzung weicht das Berufungsgericht ohne
niéhere Begriindung zu Unrecht von dexr in der Rechtsprechung
des Reichsgerichis zuletzt enywickelten und vom Bundesge-
richtshof tibernommenen Auffassung ab, nach der Gegenstand
der srfindung diejenige technische Lehre ist, die der mit
den Kenntnissen vom Prioritédtstage zusgeriistete Fachmenn
dem Patentanspruch bei sinngeméBer Auslegung unter Heran-
zichung der Beschreibung, der Zeichnungen, des allgemeinen
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Fachvwissens und des in unwiderlegbarer Vermutung als be-

kannt vorauszusetzenden Standes der Technik ohne beson~

‘dere Uberlegung entnimmt (KRG GHUK 1940, 543, 545; 1942, 1;
1944, 22, 235 BGH GRUR 1959, 320, 324 - Mopedkupp~

lung; 1961, 409 - Drillmaschine).

2, ils Stand der Technik, von dem das Klagepatent
ausgeht, hat das Berufungsgericht Zwangsmischer mit fol-
genden Merkmalen festgestellt:

(1) Der Mischtrog rotiert um eine lotrechte
Achse;

(2) ein Kischfliigel lduft in dem Trog in glei-
chem Drehsinne exgentrisch um eine zur
Trogachse parallele Achse;

(3) es wird nur der Mischfliigel angetrieben;
der Mischtrog wird durch die Reibungskraft
des Mischguts mitgenommeng .

(4) ein pflugscharihnlich ausgebildeter Wende-
fliigel fiihrt des Miachgut, indem er es
gleichzeitig wendet, in den Beresich des
Mischfliigels zurlick.

Nach der AnnahﬁéddésAE;fﬁfungégefichts liegt dem Klage-
patent die Aufgabe zugrunde, Zwangsmischer dieser Art da-
durch zu verbessern, da8 mit dem Vorteil einer verhdltnise
médflig billigen Herstellungsweisec bel gleich wirkungsvoller
Mischleistung der weitere Vorteil einer sehr einfachen und
zweckniBigen Steuerungsmbglichkeit vereinigt wird.

Diese Ausfiihrungen stehen in Einklang mit der Ent-
scheidung des Nichtigkeitssenats vom 11. Dezember %956
(S. 14) und werden von der Revision nicht angegriffen.

"Als die im Klagepatent offenbarte L¥sung sieht das
Berufungsgericht die Lehre an, die vorbekannten ilischer
wit folgenden Elementen zu kombinieren:
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(a) Der Mischfliigel besteht sus einem Arm-
kreuz, an dessen vier Armen Fliigelblitter
starr'befestigt sind;

(b) der vorzugsweise pflugscharihnlich ausge-
bildete Brems- und Wendefliigel ist um seine
Léngsachse verstell- und/oder verschiebbar
und in der Weise angeordnet, daB er das

~Mischgut nach dem umlaufenden Fliigel hin
ableitet. ‘

Gegenstand der Erfindung sei daher, so fiihrt das
Berufungsgericht weiter aus, im Gegensatz zur Auffassung
des Landgerichts nur die Kombination aus den beiden letzt-
genannten Elementen (a und b), dagegen nicht die Kombina-
tion aus ihnen und den unter 1 bis 4 bezeichneten Merkma-
len. Diese Einachrinkung ergebe sich aus der Entscheidung
des Nichtigkeitssenats vom 11. Dezember 1956 (5. 9 und 11),
der festgestellt habe, daB die urspriinglichen Patentan-
spriiche 1 und 2, denen zufolge alle Mischer geschiitzt wer~
den sollten, die nach dem Gleichstromprinzip arbeiten, ins-~
besondere solche, bei denen nur daus Riilhrwerk angetrieben
wird, nicht aufrecht zu erhalten seien und fiir das Merkmal
4 nur in seiner Kombipation mit dem merkmal3Schntz bean-
sprucht werden kdnne.

. 3. a) Aus dem Berufungsurteil wird nicht deutlich,

_ 0b es die auf die Merkmale a und b beschriénkte Kombination
durchgehend als den Gegenstand der Erfindung angesehen hat
oder ob es diesen nicht doch -~ wie dag Lendgericht und auch
die Beklagte in der Berufungsschrift - in einer Gesamtkom-~
bination dieser und der von ihm unter 1 bis 4 bezeichneten
Merkmale erblickt. So filhrt das Berufungsgericht z. B. im
AnschluB an seine Feststellung, daB die Beklagte die Kom-
bination der Merkmale a und b identisch benutze, weiter aus,
die Beklagte mache jedoch unstreitig von der "Gesamtkomoi~
nation des hier in Frage stehenden Patentanspruchs 1" kei-



nen Gebrauch, Die Kombination der Merkmale a und b be-~
zeichnet das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang
wiederholt als "Unterkombination".

Einer Kldrung der Frage, welche Kombination das
Berufungsgericht .als Gegenstand der Erfindung angesehen
hat, bedarf es jedoch nicht; denn dem kevisionsgericht
obliegt ohnehin die selbstéindige Auslegung der Patent-
schrift und der Entscheidung des Nichtigkeitessenats vom
11. Dezember 1956, die zur teilweisen Vernichtung des
Klagepatents gefiihrt hat und deren Begriindung insoweit
an die Stelle der Ausfiihrungen der Patentschrift tritt
(BGH GRUR 1955, 573 - Kabelschelle), darauf hin, was als
Gegenstand der Erfindung anzusehen ist (Benkard, Patent-
gesetz, Gebrauchsmustergesetz und Patentanwaltsgesetz,
4. Aufl., § 47 PatG Rdn. 85 a.E., 88). Als Hilfsmittel
bei der Auslegung des Patents bieten sich im ilibrigen auch
die den erkennenden Senat allerdings nicht bindenden Er-
wdgungen an, die der Erste Svnat des Bundesgerichtshofs
in seinem klagabweisenden Urteil vom 23. November 1962
in dem zweiten, auf Antrag der Firms E.A. Brallll einge-
leiteten Nichtigkeitsverfahren angestellt hat (Benkard,
aa0, § 13 PatG Rdn. 44 mit Rechtsprechungshinweisen).

b) Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine '
Konbinationserfindung, bei der sich die gegenstdndliche
Lehre dee Patents zuf diejenigen Merkmale erstreckt, in
denen sich der Erfindungsgedanke unmitielbar verwirklicht
(BGHZ 2, 261, 270 - Tauchpumpe). Ob ¢in Merkmal im Ober=-
begriff oder im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs
aufgefilhrt ist, ist dabei nicht entscheidend; es kommt
allein darauf an, ob das Kerkmal von dem erfindungewesenle
lichen funktionellen Zusammenwirken erfaBt ist(BGH GRUR 62,
80, 81 ~ Rohrdichtung, stindige Rechtsprechung).

Erfindungswesentlich ist hier zunidchst das Zusam~
menwirken des Brems- und liendeflligels mit dem starr be-
festigte Fliigelbldtter aufweisenden Armkreuz. Ein solches
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Zusammenwirken ist aber, wie auch das Berufungsgericht
richtig bemerkt, nur in der Bewegung denkbar; wenn

nicht angegeben wird, wie sich die Teile bewegen, ist
keine Lehre zu einem technischen Handeln gegeben und auch
nicht festgelegt, wie die Merkmale a und b wirken. Ihre
Wirkungsweise ld8t sich nicht von den Angaben trennen,
die in den Merkmalen 1 bis 3 liber die Bewegung und An-
ordnung der iibrigen am Mischvorgang beteiligten Elemente
enthalten sind., S0 ist 2.B. erst bei Hinzunahme dieser
Angaben versténdlich, daB der Brems- und Wendefliigel oris-
fest angebracht im Strome des Mischguts zwischen den eich
in gleichen Drehsinne bewegenden Mischelementen Trog und
Armkreuz steht, daB er also neben den beiden beweglichen
Mischelementen ein drittes, ortsfestes Mischelement dar~
stellt,

Als Gegenstand der Erfindung ist deshaldb die Kom-
bination der vom Berufungsgericht unter 1 bis 3 sowie
a und b aufgefilbrten Merkmale, mithin die Lehre zu be-
trachten, einen Zvwungsmischer mit folgenden funktionell
zusanmenwirkenden Elementen zu gestalten:

(1) Der ﬂiséhtrog rotiert um eine lotrechte
Achsey

(2) ein Mischfliigel léuft in dem Trog in glei-
chen Drehéinne um eine zur Trogachse paral-
lele Achse;

(3) es wird nur der Mischfliigel angetrieben und
dabei der Mischtrog durch die Reibungskraft
des Mischguts mitgenommen;

(4) = (a) Der Mischfliigel ist als Armkreuz mit
an den Armen starr befestigten Fliigelblattern
auagestaltet;

(5) = (b) ein um seine Léngsachse verstell- und/
oder verscniebbarer, vorzugsweise pflug-
schardhnlich ausgebildeter Brems~ und VWende-
fligel ist ortsfest so angeordnet, daB er



das Mischgut nach dem Mischfliigel hin ableitet.

(Das vom Berufun. sgericht unter 4 bezeichnete Merkmal ist
in dem Merkmal 5 enthalten.)

In entsprechender Weise wird der Gegenstand der
Erfindung auch in dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom
23. November 1962 gekennzeichnet.

II. Wie das Berufungsgericht feetstellt, macht
die Beklagte von den Merkmalen 4 und 5 dieser Kombination
Gebrauch. Unstreitig sind bei der angegriffenen Form fer~
ner die Merkmale 1 und 2 gegeben. Dagegen weist sie statt
des lHerkmals 3 einen Antrieb des Troges und die durch die
Reibungskridfte des Mischguts bewirkte Mitnahme des Miscn-
fliigels auf. Der Streit geht darum, ob die Beklagte trotz
dieser Umkenrung des Antriebes, der einzigen Abweichung
von der geschiitzten Kombination, das Patent verletzt.

>

t. Die Klagerin meint hierzu in erster linie, die
Antriebsumkehrung sei der Patentschrift bereits ohkne be-
sondere Uberlegung zu entnenmen. Sie betrachtet mithin die
Ausfiihrungsform der Beklagten als glattes patentrechtliches
Kquivalent. Der Nichtigkeitssenat dagegen hat dies:in sei-~
ner Entscheidung vom 11. Dezember 1956 verneint und das Be~
rufungsgericht hat sich ihm darin angeschlossen. Die Auf-
fassung des Berufungsgerichts 1#8t keine Rechtefehler er-
kennen. Die Frage, ob angesichts der Entscheidung des Nich-
tigkeitosenats eine andere Adffassung zuldsgsig wire, kann
deshalb offenbleiben.

Es stellt sicn aber die Frage, ob die Auafilhrungs-
form der Beklagten, wie die Kligerin hilfsweise geltend
macht, als nicht glattes putentrechtliches Aquivalent an-
zusehen ist und daher unter dem Gesichtspunkt des allge-
meinen Irfindungsgedankens in den Schutgbereich des Kla-
gepatents fillt. Somit ist zu priifen, ob der von der Klé-
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gerin beanspruchte allgemeine Erfindungsgedanke durch
das Klagepatent offenbart worden ist, der Durchschnitts-~
fachmann ihn also ohne erfinderiscnes Bemiihen aus der
Patentschrift herleiten konnte und, falls dies zu be-
jahen ist, ob dieser Gedanke neu, fortschrittlich und
erfinderisch ist. .

2. Als allgemeinen, die angegriffene Form gweifels-
frei umfassenden Erfindungsgedanken beansprucht die Klé-
gerin die Lehre,
bei einer Kombination mit den oben begeichneten
Merkmalen 1, 2, 4 und 5 das "“eine"™ Mischelement
(‘Prog oder Mischfliigel) anzutreiben und das
%andere" (Mischfliigel oder Trog) unter Vermittlung
des Reibungswiderstandes des ¥ischgutes mitzuneh-
men.

Das Berufungsgericht hat den danach begehrten
Schutz bereits mit der Begriindung versagt, diese Lehre
gel der Patentschrift ohne erfinderisches Bemiihen nicht
zu entnehmen gewesen, also nicht offenbart worden.

a) Gegeniiver der Meinung des Berufungsgerichts,
auch der Nichtigkeitssenat miisse derselben Ansicht gewe-
sen sein, weist die Revision mit Recht dareuf hin, daB
diese Annahme dem Inhalt der Entscheidung vom 11. Dezem-
ber 1956 widerspricht. Die Entscheidung fiihrt nur aus,
dem Wortlaut des - insoweit in Betracht kommenden -~ ur-
spriinglichen Anspruchs 2 ktnne der Gedanke der kinema-
tischen Umkehrung auch bei Zugrundelegung des Gegenstan-
des der Erfindung im Sinne der neueren Rechtsprechung
nicht Yohne weiteres" entnommen werden (S. 12/93); ob
und inwisweit diese Lehre im Rahmen eines allyemeineren
Erfindungcsedankens des Klagepatents 1iegé, sei nicht Auf-
gabe der im Nichtigkeitsverfahren zu treffenden Entschei-
dung. Der Yichtigkeitssenat hat sich also entgegen der
Auffassung des Berufungsgerichts nicht mit der Frage be-



faBt, ob der beanspruchte allgemeine Erfindungsgedanke
bei "besonderer® {berlegung, wie sie sich insbesondere
bei Priifung der Anwendbarkeit der erfinderischen Lehre
auf eine besiimmte Ausfiihrungsform zu ergeben pflegt,
fir den Durchschnittsfachmsnn aus der Patentschrift zu
entnehmen sei.

b) Das Berufungsgericht nat sich in diesem Zusam-
menhang bei seinen Erwiigungen ferner darauf gestiitzt, daB
die Kligerin selbst im Nichtigkeitsverfahren zum Ausdruck
gebracht hat, sie halte den Gedanken der Antriebsumkehrung
fir erfinderisch. Auch das geht fehl. [ie Kligerin hat im
Nichtigkeitsverfahren vorgetragen, die Antriebsumkehrung
sei der Patentschrift ohne erfinderische, ja ohne beson-
dere Uberlegung zu entnehmen. Als erfinderisch hat sie die
Antriebsumkehrung nur gzegeniiber dem Stand der Technik, und
zwar aus denselben Griinden bezeichnet, die ilirer Ansicht
nach fir die untfer Schutz gestelite Kombination iiberhaupt
zutreffen. Dieser Vortrag war durchaus sachgerecnt und
kann entgegen der Meinung des Berufungsgerichts nicht zum
dachteil der Kliugerin verwertet werden. Denn ein allgemei~
ner Erfindungsgedanke muB8, damit er als offenbart angesehen
werden kann, zwar der Patentschrift ohne erfinderisches Bew
mithen entnommen werdenm kdnnen, er muB aber, wenn er schutz-
féhig sein soll, dem vorbekannten Stand der Technik gegenw
liber die fiir ein Patent erforderliche Erfindungshdhe auf-~
weisen,

c) Ausschlaggebend hat das Berufungsgericht seine
Auffassung von der mangelnden Offenbarung des allgemeinen
Erfindungsgedankens daranf gestiitzt, fir den Durcaschnittis-
fachmann habe es durchaus nicht nahe gelegen, anzunehmen,
der durch Xotorenkraft angetriebene Mischfliigel werde sich
ebenso verhalten wie der durch das Mischgut in Bewegung ge-
gsetzte, denn Nischtrog und dischfliigel seien als Arbeits-
elemente voneinander grundverschieden; der Sachverstidndige
habe ausgefiihrt, da8 die VWirkung bei der Antriebsumkehrung
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iiberraschend gewesen sei.

Die Revision riigt zunidchst, das~Berufungsgericht.
habe unter VerstioB8 gegen § 286 ZP0O den in der Berufungs.-
beantwortung (Bd. III S. 189 ff GA) enthaltenen Beweis-
antrag iibergangen, mit dem die Kl#gerin Sachverstédndigen-
beweis dafiir angetreten habe, da8 der Durchschnittsfach-
mann den geltend gemachten allgemeinen Erfindunygsgedanken
aus der Patentschrift habe entnehmen kdnnen und fiir ihn
ferner erkennbar gevesen sei, daB die Antriebsumkehrung
auch an der #Wirkung der geschiitzton Kombination nichts
4dndere.

Dieser Riige kann der Erfolg nicht versagt bleiben.
Zwar ist der Tatrichter nicht gendtigt, Sachverstindigen-
beweis zu erheben, wenn er seine eigene Sachkunde mit hin.
reichenden Griinden bejaht; er darf auch vom Ergebnis eines
Sachverstédndigengutachtens abweichen, sofern er die Ab-
weichung hinreichend zu begriinden vermag (BGH NJW 1969,
2061 und 1951, 566; RG GRUR 1935, 931, 933; GRUR 1936, 303,
306) . Dazu gehdrt eine Auseina~dersetzung mit der vom Sach-
verstidndigen geHduBerten Ansicht und, wenn das Gericht da-
rin Widersoriiche erblickt, die Darlegung, daB die Kldrung
derselben ohne Erfolg versucht worden sei. Dagegen darf das
Gericht nicht einfach die ihm passend erscneinenden Teile
des Gutachtens iibernehmen und andere, in Widerspruch dazu .
g lehende beiseite lassen.

Diesen Ahforderungen geniigt die Begriindung des an-
‘gefochtenen Urteils nicht; sie verletzt deshalb § 286 Abs. !
Satz 2 ZP0. Einen Kernpunkt des Gutachtens bildet ndmlich
die Antwort des Sachverstéindigen auf die ihm vom Landge~
richt vorgelegte Frage, ob der Durchschnittsfachmann aus
den (fritheren) Anspriichen 1 und 2 des Klagepatents ohne
eigene erfinderische Tdtigkeit den von der Klédgerin bean~
spruchten allgemeinen Erfindungsgedanken erkemnnen konnte.
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Der Sachverstidndige hat diese Frage bejaht und dies da-
mit begriindet, nach den schon vorliegenden L&sungen,
insbesondere nach der vorbekannten Umkehrung des An~
triebes bei jeweils einem feststehenden Mischelement,
habe es keiner besonderen erfinderischen Tdtigkeit be~
durft, diesen Gedanken bei einem nach dem Gleichstrom-
prinzip arbeitenden Miscuner anzuwenden und somit von
der Lsung des Klagepatents auf die der angegriffenen
Form zu kommen (Gutachten Ziff. 3. 9). Hierauf hatte
sich das Urteil des Landgerichts gestiitzt. Das Beru-
fungsgericht setzt sich mit diesem Teil des Gutachtens
nicht auseinander. Dies widre aber geboten gewesen.

Wollte das Berufunsesgericht etwa diesem Teil des
vor der Teilvernichtung des Klagepatents erstatteten Gut-~
achtens schon deshalb keine Bedeutung beimessen, weil die
frilheren Anspriiche 1 und 2 nicht den Brems- und Wendefli-
gel enthielten, und weil es etwa dexr Meinung war, die Hin-
zufiigung dieses dritten, ortsfesten Mischelements verkn-
dere nach der Auffassung eines sich mit der Patentschrift
néher befassenden Durchschnittisfachmanns den mit der Er-
findung angestrebten Erfolg in entscheidender Weise, eo
hétte es das zum Ausdruck bringen, seine eigene Sachkunde
darlegen und ferner begriinden miissen, weshalb es einer Er-
gidnzung des Gutachtens nicht bedurfte.

Hiernach geniigt es auch nicht, da8 das Berufungs-
gericht sich fiir seine Ansicht auf eine Bemerkung in dem
Gutachten beruft, nach der die Wirkung bei der Antriebs-
umkehrung eine "“iiberraschende" sei (Ziff. 4. 1% des Gute
_achtens). Diese Ansicht hat der Sachversténdige im Rahmen
der PFrage geduBert, ob die Beklagte von dem allgemeinen Er-
findungsgedanken Gebrauch macht. Die Revision bemingelt
mit Recht, daB dieser Teil des Gutachtens in sich unklar
sei. In der Tat ist nicht zu verkennen, 4aB er im Wider-
spruch zur Bejahung der hier mafgebenden Frage der Offen-
barung (Z2iff. 3, 9 des Gutachtens) steht. Das Berufungsge~



- 17 w

richt hitte daner versuchen miissen, die Unstimmigkeit zu
kliren.

Unklar bleibt iiberdies, worin die vom Berufungs-
gericht als iiberraschend hervorgehobene Wirkung bei der
Antriebsumkehrung im einzelnen besteht, auf welche Ur-~
sache sie zurilickzufithren ist und ob sie sich auf das um-
laufende Armkrenz, den Brems- und Wendefliigel oder ein
sonstiges Element bezieht. Das Berufungsgericht h#étte den
Versuch unternehmen miissen, diese Zwelfel zu beseitigen, '
bevor es den erwihnten Teil des Gutachtens seiner Ent-
scheidung zugrunde legte.

I11. Das angefochntene Urtveil kann schon hiernach mit
der bisherigen Begriindung nichi bestehen bleiben. Einer
Priifung der weiteren Revieionsriigen bedarf es daher nicht.
Zu einer abschlieBenden Intscheidung ist der erkennende
Senat nicht imstande, weil der fiix die Frage der Offenbe-
rung des beanspruchten allgemeinen Erfindungsgedankens
naBgebende Sachverhalt nicht geniigend geklért und ferner
dieser Erfindungsgedanke auch noch auf Neuheit, Fortschritt
und Erfindungshthe zu prifen ist.

Bei der erneuten Priifung der Offenbarung wird das
Berufungsgericht insbesondere auch zu erwlgen hubern, ob
der Fachmann durch die Klagepatentschrift von dem Gedan-
ken der Antriebsumkehrung abgel enkt worden ist. Sowelt
die Beklagte hierzu auf das Berufungsurteil des Ersten
Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 23. Novewber 1962
in dem auf Antrag der Firma E.A. Bra@@ durchgefiihrten
Nichtigkeitsverfahren verweist, ist folgendes zu bemerken:
Das genannte Urteil begeichnet zwar im AnschluB an das
Gutachten des vom Bundesgerichtshof ebenfalls herangezo-
genen Sachverstiéindigen Prof. Dr. Garbotz die Lehre des
entgegengehaltenen franzdsischen Patents Nr. 901 939, das
Pringip dee Gleichstrommischers fiir k8rniges Mischgut auf
die ¥Weise zu l8sen, daB nur der Tragboden angetrieben wirad,
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nach Kenntnis des Stroitpatents als einen ausgesprochenen
Irrveg und eine praktisch unbrauchbare Losung (S. 21 a20).
Diese Beurteilung stiitzt sich aber, soweit ersichtlich,

in erster linie darauf, daB bei dem franztsischen Patent
nicht der gesaute Trog; sondern nur dessen Boden angetrie-
ben wird, wdhrend die Ummantelung des Troges feststeht.
Dies nat, wie das Urteil darlegt (S. 12 £), zur Folge, daB
eine geniligende Dichtung zwischen Boden und Seitenwand des
Troges nicht erzielt werden kann. Wegen der Trennung des
Trogbodens von der Trogwand ist es bei diesem Mischer, wie
das Urteil ferner hervorhebt, auch nicht mbglich, den Trog
wit dem fertigen Nischgut fahrber zu gestalten. Diese Nach-
teile, die in dexr Tat ein Vorurteil begriinden kbnnten, tre-~
ten aber, wie vom Berufungsgericht zu priifen sein wird, un-
ter Umstinden dann nicht aaf, wenn der gesamte Trog ange-
trieben wird.

Sollte das Berufungsgericht die Offenbarung des all~
gemeinen Erfindungsgedankens nunmehr bejahen, so wird es*
bei der alsdann erforderlichen Prifung, ob der Erfindungs«~
gedanke neu, fortschrifttlich und erfinderisch ist, eben=-
falls die Entscheidungsgriinde des genannten Urteils vom
23. November 7962 beriickeichtigen -miissen. Durch dieses Ur—~
teil sind im librigen die bisherigen Ausfiihrungen des Beru-
fungegerichts zu der von ihm verneinten Frage, ob die aus
den Elementen a und b bestehende Unterkombination oder oo
einzelne Elemente der Gesamtkombination einen selbstiéndi-
£en Schutz genieBen kémnen, zum Teil iiberholt. Aus diesem
Grunde konnte der erkennende Senat davon absehen, sich mit
den hierauf bealiglichen Ausfiihrungen des angefochtenen Ur-
teils im einzelnen auseinanderzusetzen.

Bei der erneuten Verhandlung und Entscheidung wirad
das Berufungsgericht auch auf die erstmals in der Revisiona-
instanz dem beanspruchten allgemeinen Erfindungsgedanken
ontgegengehaltone britische Patentschrift Nr. 260 745 Be-
dachit zu nehmen habven, falls die Beklaygte hierauf zuriick-
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greifen sollte. Der Auffassung der Beklagten, die unter
Hinwels auf den von M5hring in Mitt. 1959, S. 241 ff ver-
dffentlichten Aufsatz ,Das Verfahren in Patent- und Ge-
brauchsmusterstreitsachen" (vgl. insbesondere .. 245 aal)
geltend macht, das Revisionsgericht milsse die bezeichnete
Patentschrift von sich aus beriickeichtigen und im Falle
ihrer ~ von der Beklagten angenommenen - Neuheiteschid-
lichkeit die Frage der (Offenbarung des sllgemeinen Erfin-
dungsgedankens auf sich beruhen lassen, kann nicht zuge-
stimmt werden. Bei der genannten Patentschrift handelt ea
sich um nachgereichtes tatsiichliches Material, dus bei der
Sachentscheidung des Revisionsgerichts nach § 561 Abs. 1
ZP0 nicht beachtet werden kann. Hieran &ndert sich entge-
gen der Meinung der Beklagtem auch dadurch nichts, daB das
Revisionsgericht berecntigt ist, die Klagepatentschrift
unabhﬁngfé von der Beurteilung der Tatsachengerichte aus~
zulegen. Diese Auslegung kann, wie die Beklagte iibersieht,
nur an Hand des in den Tateacheninstanzen festgestellten
technischen Sachvernalts vorgenommen werden. Das Revisions-
gericnt ist weder gendotigt noch befugt, von sich aus tat-
.s&chliche Feststellungen zu treffen. Bedingt die Auslegung
eine Erginzung des technischen Sachverhalts, dann muf das
Revisionsgericht den Rechtestreit an das Tatsachengericht
zuriickverweisen, wenn die unvollstdndige Sachaufklérung
verfahrensrechtlich anfechtbar ist, insbesondere auf einenm
geriigten Verstof gegen dle §§ 139 Abs. 1, 286 Abs. {1 Satz ?
ZPO beruht (vgl. Benkard,sa0, § 47 PatG Rdn. B7, 88). Die
Befugnis zur selbstiindigen hLuslegung der Klagepatentschrift
hat aber entgegen der Auffassung der Beklagten nicht zur
Folge, da8 das Revisionasgericht den Stand der Technik von
gich aus er.itteln kinne oder mlisse. Die Rechtslage ist
hier nicht anders als bei der auslegung von allgemeinen
Geschiiftsbedingungen. Auch in diesem Falle ist das Revi-
sionsgericht zur freien Auslegung nach § 157 BGB berufen,
da es sich insoweit ebenfalls um Recntsanwendung handelt.
Die Feststellung etwa eines Handelsbrauchs, d. h. einer
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Verkehrssitie des Handels, und sonstiger Tatumstinde, die
filr eine bestimmte Auslegung sprechen kinnten, ist dage-

gen tatsichlicher Natur und infolgedessen dem Hevisionge

gericht entzogen (vgl. Palandt, Blirgerliches Gesetzbuch,

22. Aufl., § 157 Anm. 6).

IV. Nach alledenm ist auf die Revision der Klédgerin das
die Klage anf Berufung der Beklagten abweisende Urteil des-
Berufungsgerichts aufzuheben und die Sache zur anderweiten
. Vernandlung und Bntscheidung an das Berufungsgericht zu-
riickzuverveisen (§ 565 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Dem Berufungs-
g:richt muB” auch die Entscheidung iiber die Kosten der Re-
vision vorbehalten bleiben, weil sie von dem noca unge-
wissen Ausgung des Rechtsstreits abhingt.

Unter den gegebenen Umstinden ist der auf § 448 2P0
gostiltzte Hilfsantrag der Beklagten, den Rechtisstreit bis
gur rechiskriftigen Erledigung der zur Zeit beim Bundes~
patentgericht anhéingigen Nichtigkeitsklage auszueetzen, ge-
genstandslos. Diesen Antrag haet die Beklagte nur fir den
Fall gestellt, daB8 des Revisionsgericht beabsichtige, eine
ihr ungiinstige Endentscheidung nach § 565 Abs. 3 Ziff. 1
ZP0 zu treffen.

Dr. Nastelski Dr. Bock Dr. Spengler
Clafen Schneider



