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Tatbestand:

Der Kl&ger war eingetragener Inhaber des am 6. Februar

1970 angemeldeten, am 31. Januar 1974 verdffentlichten und

am 7.

Februar 1988 infolge Zeitablaufs erloschenen deutschen

Patents 2 005 360, das ein Verfahren und eine Vorrichtung

zum Aufbereiten von gebrauchten thermoplastischen Kunststof-

fen betraf. Die Patentanspriiche hatten folgenden Wortlaut:

Verfahren zum Aufbereiten von gebrauchten thermopla-
stischen Kunststoffen, wie Folien, Hohlk&rper, Tief-
zieherzeugnisse, bei dem der verschmutzte Kunststoff
gewaschen, getrocknet, zerkleinert und anschlieflend

granuliert wird,

dadurch gekennzeichnet,
daf® man das Waschen des Kunststoffes unter Einwirkung
der Zerkleinerungsarbeit vornimmt und den gewaschenen
Kunststoff vor dem Trocknen durch Zentrifugieren von

dem Grof3teil der Waschmittelflissigkeit befreit.

Anlage zur Durchflhrung des Verfahrens nach An-
spruch 1, mit einer Wasch- und einer Zerkleinerungs-
vorrichtung sowie einer Trocknungs-, Verdichtungs-
und Agglomeriervorrichtung,

dadurch gekennzeichnet,

daf® die ein einziges Aggregat bildende Wasch- und
Zerkleinerungsvorrichtung (17) in an sich bekannter
Weise einen stehenden Behdalter (1) aufweist, an des-
sen Boden ein um die Behdlterachse rotierender, nahe-
zu bis an die Behdlterwand reichender Messerbalken

(4) vorgesehen ist, der mit von der Behdlterwand vor-



stehenden feststehenden Messern (2) zusammenarbeitet,
dafd der Behdlter (1) im oberen Bereich eine absperr-
bare Zufihrung (5) flr Waschwasser und im Bodenbe-
reich eine mit einem Sieb versehene Offnung (6) auf-
weist und da® der Wasch- und Zerkleinerungsvorrich-
tung (17) eine Zentrifuge (9) nachgeschaltet ist.

Die Beklagte stellte her und vertrieb Wasch-Regenerier-
anlagen fir stark verschmutzte Abfallfolien, wie sie aus dem
Werbeprospekt gemdfs Anlage K3 ersichtlich sind. Die genaue
Arbeitsweise der Anlage, insbesondere ihrer sog. "Wasch- und

Zerkleinerungsmaschine", ist zwischen den Parteien streitig.

Der Klager hat die Beklagte wegen Patentverletzung in

Anspruch genommen.

Gestltzt auf ein vom Landgericht eingeholtes Sachver-
stéandigengutachten ist die Beklagte in den Vorinstanzen an-
tragsgemafs zur Rechnungslegung und zum Schadenersatz verur-
teilt worden. Hinsichtlich des urspringlich geltend gemach-
ten Unterlassungsanspruchs haben Landgericht und Oberlandes-
gericht aufferdem die Erledigung des Rechtsstreits festge-
stellt.

Mit der Revision erstrebt die Beklagte Klageabweisung.

Der Klager bittet um Zurlickweisung der Revision.




Entscheidungsgrinde:

Die Revision hat Erfolg. Sie fuhrt zur Aufhebung des an-
gefochtenen Urteils und zur Zurickverweisung der Sache an
das Berufungsgericht. Dieses hat allerdings der Prifung der
Klageanspriche im Ausgangspunkt zutreffend noch altes Pa-
tentrecht gemd? den §§ 6, 47 PatG 1968 zugrunde gelegt.

I. 1. Das Klagepatent befafit sich mit der Aufbereitung
von gebrauchten thermoplastischen Kunststoffen zum Zwecke
ihrer Wiederverwertung. Der verschmutzte Kunststoffabfall
wird gewaschen, getrocknet, zerkleinert und anschlieflend
granuliert. In der Klagepatentschrift ist hervorgehoben, daf
eine sorgfaltige Reinigung Voraussetzung fir die Herstellung
eines brauchbaren Granulates sei. Bekannt sei, vor der Auf-
bereitung des Kunststoffabfalls einen Waschvorgang mittels
~einer Waschanlage durchzufihren. Der Kosten- und Verfahrens-
aufwand hierfir sei jedoch erheblich. Da die Herstellungsko-
sten fUr regeneriertes Granulat, um konkurrenzfdhig zu sein,
in jedem Fall niedriger sein mifdten als die von Neuproduk-
ten, komme aber gerade dem Kostenfaktor besondere Wichtig-
keit zu (Sp. 1 Z. 46-57).

Die Klagepatentschrift (Sp. 1 Z. 58-62) bezeichnet als
zu lbsendes technisches Problem, die Waschstufe so zu ver-
einfachen, daR die Aufbereitung gebrauchter Kunststoffe und
deren Wiederverwendung flUr Extrusion, Spritzguf und derglei-
chen kostenmdflige Vorteile gegeniber dem Einsatz von Neuware
bietet. Zur L&ésung schldgt sie vor, die Arbeitsschritte "Wa-

schen” und "Zerkleinern" gemeinsam durchzufihren, und den




gewaschenen Kunststoffabfall vor dem Trocken durch Zentrifu-
gieren von einem Grofiteil der Waschmittelflissigkeit zu be-
freien.

Geschitzt werden demgemdfs ein Verfahren (Patentan-
spruch 1) und eine Vorrichtung (Patentanspruch 2) mit fol-

genden Merkmalen:

A. Verfahren zum Aufbereiten von gebrauchten thermopla-
stischen Kunststoffen, bei dem

1. der verschmutzte Kunststoff zerkleinert und unter
Einwirkung der Zerkleinerungsarbeit gewaschen

wird,

2. der gewaschene Kunststoff durch Zentrifugieren von
dem Grofteil der Waschmittelfllissigkeit befreit,

3. sodann getrocknet

und

4. anschlieflend granuliert wird.

B. Anlage zur Durchfihrung des vorgenannten Verfahrens,

1. bestehend aus

a) einer Wasch- und Zerkleinerungsvorrichtung,

b) einer Zentrifuge




sowie

¢) einer Trocknungs-, Verdichtungs- und Agglome-

riervorrichtung.

Die Wasch- und Zerkleinerungsvorrichtung

a) bildet ein einziges Aggregat und

b) weist einen stehenden Behalter auf.

¢) Am Boden des Behalters ist ein Messerbalken

vorgesehen, der

aa) um die Behdlterachse rotiert,

bb) nahezu bis an die Behdlterwand heranreicht

und

cc) mit feststehenden Messern zusammenarbeitet,

die von der Behdlterwand vorstehen.

d) Der Behdlter weist auferdem

aa) im oberen Bereich eine absperrbare Zufih-

rung fiur Waschwasser

und



bb) im Bodenbereich eine mit einem Sieb verse-

hene Offnung auf.

3. Die Zentrifuge ist der Wasch- und Zerkleinerungs-

vorrichtung nachgeschaltet.

In Ubereinstimmung mit dem Landgericht hat das Beru-
fungsgericht angenommen, daf’} die patentgemdfle Vorrichtung
einen diskontinuierlichen Betrieb voraussetzt, bei dem der
Kunststoffabfall in jeweils einzelnen Chargen bearbeitet
wird. Zur Begrindung hat es insbesondere auf das Bodensieb
des Behalters und dessen Funktion innerhalb des Betriebsab-
laufs verwiesen. Das Sieb diene dazu, wahrend des Wasch- und
Zerkleinerungsvorgangs das Schmutzwasser ablaufen zu lassen,
den zerkleinerten Kunststoffabfall hingegen im Behalter zu-
rickzuhalten. Die in die Wasch- und Zerkleinerungsvorrich-
tung eingefiillte Kunststoffcharge werde infolgedessen solan-
ge unter Einwirkung der Zerkleinerungsarbeit gewaschen, bis
das durch das Bodensieb auslaufende Waschwasser klar, der
Waschvorgang also vollstandig abgeschlossen sei. Erst danach
werde die Waschmittelzufuhr abgesperrt, der gewaschene
Kunststoffabfall zur weiteren Verarbeitung entnommen und ei-
ne neue Menge von verschmutztem Kunststoffabfall in den Be-
hédlter eingefillt, mit der in derselben Weise verfahren wer-
de.

Gegen die Ausfihrungen des Berufungsgerichts erhebt die
Revision keine Beanstandungen; sie begegnen auch keinen
rechtlichen Bedenken.
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2. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen zur an-
gegriffenen Ausfihrungsform getroffen, sondern auf die Aus-
fihrungen des Landgerichts verwiesen. Hieraus ergibt sich
folgende Gestaltung der angegriffenen Ausfihrungsform (Be-
zugsziffern Anl. K 3) und des Verfahrens:

Der zundchst noch zu Ballen geprefte Kunststoffabfall
wird mittels eines Aufgabe-Fbérderbandes (1) einer Ballen-
Rollen-Schere (2) zugefihrt. Er gelangt von dort, jetzt ver-
einzelt, Uber ein Schrag-Fbérderband (3) in eine Wasch- und
Zerkleinerungsmaschine (4), die aus einem ovalen Behdlter
und (je nach Ausflhrungsform) ein oder zwei seitlichen Auf-
fangkdsten besteht. Am Boden des Behdlters sind zwei gegen-
einander rotierende Messerbalken, im oberen Bereich des Be-
halters ist auferdem eine absperrbare Zufihrung fir Wasch-
wasser vorgesehen. Dort, wo die Auffangkdsten angebaut sind,
. ist die Behalterwand als grobmaschiges Gitterwerk ausge-
fihrt.

Im Betrieb arbeitet die Anlage kontinuierlich: Die
Wasch- und Zerkleinerungsmaschine wird ununterbrochen mit
verschmutztem Kunststoffabfall beschickt. Wéhrend die rotie-
renden Messer den Abfall zerkleinern, wird durch die obere
Zuflhrleitung Waschwasser in den Behdlter eingedist. Die zu-
gefiihrte Wassermenge kann dabei nicht beliebig gewdhlt wer-
den, sondern muf3, damit die Anlage ordnungsgemafl funktio-
niert, wenigstens so grof’ sein, daff der Kunststoff nicht
vorzeitig agglomeriert. Dann aber reicht die Wassermenge
auch aus, um den am Kunststoff anhaftenden Schmutz abzuld-
sen. Physikalisch geschieht dies in der Weise, daf das auf
die Messerbalken auftreffende Wasser zerstdubt und (infolge




der auftretenden Reibung) erwdrmt wird und die erwdrmten und
zentrifugal beschleunigten Wasserpartikel den Kunststoff von
Schmutzanlagerungen befreien. Kunststoffschnitzel, die so
weit zerkleinert sind, daf sie die Gitter im Ubergangsbe-
reich zu den seitlichen Auffangkasten passieren k&nnen, ver-
lassen mit dem Schmutzwasser den Behdlter und gelangen Uber
die Auffangkdsten in Entwasserungsschnecken (5), in denen
das Waschwasser mit dem geldsten Schmutz von den Kunststoff-
schnitzeln getrennt und der Kunststoff durch ein Brausebad
mit sauberem Wasser nachgespilt wird. Am Ende der Entwdasse-
rungsschnecken (5) fallen die Kunststoffschnitzel in einen
Schwerstoff-Flotationsabscheider (6), in dem etwaige Schwer-
stoffe abgeschieden werden. Die an der Oberfléache schwimmen—
den Kunststoffschnitzel werden durch rotierende Rechen in
weitere Entwasserungsschnecken (7) gehoben, an deren Ende
sie in einen Zentrifugaltrockner (8) fallen. Von dort gelan-
gen sie in ein Zwischensilo (9) und anschlieffend in eine Re-
generiermaschine (10), in der der zerkleinerte Kunststoff

granuliert wixd.

Das Landgericht hat festgestellt, dafl die Gitter den
zerkleinerten Kunststoffabfall nur vortbergehend zuriickhal-
ten, namlich so lange, bis die Kunststoffschnitzel auf die
den Gitterdéffnungen entsprechende GrofRe zerkleinert sind,
und da® der Kunststoffabfall zusammen mit dem Schmutzwasser
kontinuierlich aus dem Beh&lter in die seitlichen Auffangka-
sten ausgetragen wird. Der Waschprozefl ist aufgespalten in
das Abldsen der Schmutzpartikel, welches im Behalter er-

folgt, und das nachfolgende Abscheiden des geldsten Schmut-
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zes, welches im wesentlichen auRerhalb des Behdlters in den
seitlichen Auffangkédsten, den Entwasserungsschnecken (5) und

dem Schwerstoff-Flotationsabscheider (6) geschieht.

II. 1. Das Berufungsgericht hat im Anschluf3 an die Aus-
fihrungen des Landgerichts (§ 543 ZPO) in dem Angebot und
der Lieferung der angegriffenen Regenerieranlagen an inlan-
dische Abnehmer eine mittelbare Verletzung von Verfahrensan-
spruch 1 des Klagepatents gesehen und angenommen, daff die
Benutzer von dem patentgemafien Verfahren wortlautgemafs, wenn
auch in verschlechterter Ausfihrungsform, Gebrauch machen.
Das Landgericht hat dazu ausgefiihrt: Bei der Anlage der Be-
klagten werde der Waschvorgang zwar nicht vollsténdig, aber
im wesentlichen (in einem praktisch erheblichen Maf’e) unter
Einwirkung der Zerkleinerungsarbeit durchgefihrt. Daff ein
letzter Teil des Waschvorgangs, ndamlich das Abtrennen des im
Waschwasser geldsten Schmutzes von den Kunststoffschnitzeln,
ohne Einwirkung der Zerkleinerungsarbeit in den dem Behdlter
nachgeschalteten Anlagenteilen stattfinde, &ndere nichts
daran, dafl auch das patentgemafe Verfahren angewendet, nam-
lich das Waschen des Kunststoffabfalls gleichzeitig mit dem

Zerkleinern vorgenommen werde.

Diese Beurteilung halt der revisionsrechtlichen Uberprii-

fung nicht stand.

2. Die Annahme einer Patentverletzung in verschlechter-
ter Ausfihrung setzt die Feststellung voraus, dafl von der
Erfindung Gebrauch gemacht wird, sei es wortlautgemafR, sei
es &quivalent oder im Rahmen des Teilschutzes. Liegt eine

Verletzung nicht vor, stellt sich die Frage, ob die ange-



griffene Vorrichtung als verbesserte oder verschlechterte
Ausfiihrung des Patents anzusehen ist, nicht (BGH GRUR 1955,
29, 31 - Nobelt-Bund; 1962, 575, 576 - Standtank; 1973, 586,
589 - Zuteilvorrichtung). Das Berufungsgericht ist von einer
wortlautgemafien Benutzung des Patentanspruchs 1 ausgegangen.
Dafir fehlt es im Hinblick auf Merkmal (1), wonach "das Wa-
schen des Kunststoffes unter Einwirkung der Zerkleinerungs-
arbeit" erfolgt, nach den bisherigen Feststellungen an einer
tragfdhigen Grundlage.

a) Mit Recht ruigt die Revision, unklar sei, welchen In-
halt das Berufungsgericht dem Begriff "Waschen" beimesse.
Die Ausfihrungen des Landgerichts deuten darauf hin, daf als
"Waschen" das vollstadndige Reinigen des Kunststoffabfalls
einschlieflich des Abscheidens der im Waschwasser geldsten
Schmutzpartikel zu verstehen sein kdénnte. Ware dies derx
Fall, hatte das Berufungsgericht eine wortlautgemdfe Patent-
verletzung nicht ohne weitere Feststellungen annehmen durfen
(s. nachfolgend zu b); denn bei der angegriffenen Vorrich-
tung wird der Kunststoffabfall unter Einwirkung der Zerklei-
nerungsarbeit nicht restlos gereinigt. Vielmehr wird nur der
am Kunststoff anhaftende Schmutz abgeldst, dieser aber nicht
abgeschieden. Hingegen hat das Landgericht an anderer Stelle
ausgefihrt, unter "Waschen" sei nach der Definition des
Sachverstandigen nicht nur das Benetzen der verschmutzten
Teilchen mit Wasser zu verstehen, sondern das Abldsen von
anhaftendem Schmutz unter gleichzeitigem Reiben und Wasser-
zugabe. Von diesem “eigentlichen Waschvorgang" unterscheide

der Sachverstandige die anschliefiende Trennung des bereits
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geldsten Schmutzes. Ware "Waschen" in diesem eingeschrénkten
Sinne zu verstehen, kdénnte ein wortlautgemdfier Gebrauch vor-

liegen.

b) Allerdings erhebt die Revision zu Recht Bedenken ge-
gen eine dahingehende Auslegung des Klagepatents.

Nach standiger Rechtsprechung (BGHZ 3, 365 - Schuhsohle;
GRUR 1975, 422, 424 - Streckwalze; GRUR 1984, 425, 426
- Bierklarmittel) sind Begriffe in den Patentanspriichen und
in der Patentbeschreibung so zu deuten, wie sie der ange-
sprochene Durchschnittsfachmann nach dem Gesamtinhalt der
Patentschrift unter Berilcksichtigung von Aufgabe und Ldsung
der Erfindung versteht. Mafkgebend ist, was ein unbefangener,

technisch geschulter Leser der Patentschrift entnimmt.

Die Ausfuhrungen des Landgerichts lassen nicht erkennen,
daf3 es den Begriff "Waschen" nach diesen Grundsatzen ausge-
legt hat. Es hat lediglich die vom gerichtlichen Sachver-
standigen zugrunde gelegte Definition wiedergegeben, ohne
sich in diesem Zusammenhang mit dem Offenbarungsgehalt der
Patentschrift zu befassen. Auch die Darlegungen des Sachver-
standigen weisen keinen Bezug zum Inhalt der Klagepatent-
schrift auf; sie erwecken im Gegenteil den Eindruck, dafl das
Merkmal "Waschen" von ihm allein mit Blick auf die angegrif-
fene Ausfilhrungsform und deren Funktionsweise bestimmt wor-
den ist. Bei seiner mindlichen Anhdérung hat der Sachverstdn-
dige zwar an seiner Definition auch fir das Klagepatent
festgehalten und zwischen "gewaschen" und "gereinigt" unter-
schieden, wobei "gewaschen" dahin zu verstehen sei, daf® der

Schmutz vom Kunststoffschnitzel abgeldst sein musse. Mit dem



Of fenbarungsgehalt der Klagepatentschrift hat sich der Sach-
verstandige indessen auch bei dieser Gelegenheit nicht be-

schaftigt.

Hatte er dies, wie es geboten gewesen ware, getan, hétte
er sich damit auseinandersetzen missen, dafl die Klagepatent-
schrift neben dem Begriff "Waschen" auch den Begriff "Reini-
gen" verwendet (Sp. 1 Z. 49), diesem aber gerade keinen ab-
weichenden Sinngehalt beimif3t. In der Patentbeschreibung
(Sp. 1 Z. 46-67) sind die an das Verfahren zu richtenden An-
forderungen allgemein dahin formuliert, daff die Herstellung
eines brauchbaren, regenerierten Granulates eine sorgfdltige
Reinigung des Kunststoffabfalls voraussetzt. Im Stand der
Technik sei es bekannt gewesen, vor der Aufbereitung des
Kunststoffes einen Waschvorgang mittels einer Waschanlage
durchzufihren. Beanstandet daran wird nicht eine mangelnde
Qualitdt der Reinigung, sondern allein der hohe Kosten- und
Verfahrensaufwand, der mit einem gesonderten Waschprozefl
verbunden ist. Der Vorschlag der Erfindung ist es demgemafl,
das Waschen des Kunststoffes nicht mehr getrennt von, son-
dern gleichzeitig mit dem Zerkleinern vorzunehmen. Selbst-
verstandlich soll dabei - wie bisher - am Ende des Waschvor-
gangs wieder sorgfdltig gereinigter Kunststoffabfall stehen,
der fir Extrusion, Spritzgufs oder dergleichen wiederverwen-
det werden kann (Sp. 1 Z. 60 f.). Flir den Fachmann legt
schon das die Annahme nahe, daf "Waschen" im Sinne des Kla-
gepatents das vollstandige Reinigen des Kunststoffabfalls
und nicht nur das erste AblSsen der Schmutzpartikel ist. Et-
was anderes offenbart ihm im Ubrigen auch das Ausfihrungs-
beispiel der Erfindung nicht. Bei diesem wird der Kunst-
stoffabfall in einem Behdlter "unter Einwirkung der Zerklei-



nerungsarbeit" nicht nur teilweise, sondern restlos gerei-
nigt; ein zweiter Behdlter ist flr den Reinigungs- und Zer-
kleinerungsvorgang nicht erforderlich. Irgendwelche Anhalts-
punkte, die demgegeniiber die Auslegung des Berufungsgerichts
stlitzen kénnten, lassen sich der Patentschrift nicht entneh-

men.

Gleichwohl kénnte das in Streit stehende Merkmal (A 1)
in Form einer verschlechterten Ausfihrung verwirklicht sein,
wenn das "Waschen" im Sinne des Klagepatents im wesentlichen
unter Einwirkung der Zerkleinerungsarbeit vorgenommen wiirde.
Ob dies der Fall ist, beurteilt sich danach, was das Klage-
patent mit dem Merkmal (A 1) bezweckt. Dazu hat das Beru-

fungsgericht bislang keine Feststellungen getroffen.

III. 1. Das Berufungsgericht hat angenommen, daf die Re-
generieranlagen der Beklagten Anspruch 2 des Klagepatents
hinsichtlich der Merkmale (B 1), (B 2 b), (B 2 d, aa) und
(B 3) wortlautgemafs und hinsichtlich des Merkmals (B 2 c)
glatt aquivalent verletzen. Das begegnet keinen rechtlichen

Bedenken und wird von der Revision nicht beanstandet.

2. Hinsichtlich der noch streitigen Merkmale (B 2 a)
(Die Wasch- und Zerkleinerungsvorrichtung bildet ein einzi-
ges Aggregat) und (B 2 d bb) (Der Behdlter der Wasch- und

Zerkleinerungsvorrichtung weist im Bodenbereich eine Offnung
auf, die mit einem Sieb versehen ist) hat das Berufungsge-
richt eine wortlautgemdfie oder glatt aquivalente Benutzung
(stillschweigend) verneint. Es geht insoweit davon aus, daf
die Reinigung des Kunststoffabfalls nach der Erfindung voll-
standig in der ein einziges Aggregat bildenden Wasch- und



Zerkleinerungsvorrichtung stattfinden soll und dem Bodensieb
in diesem Zusammenhang die Aufgabe zukommt, die zerkleiner-
ten Kunststoffschnitzel bis zum Abschluff des Waschvorgangs
im Behalter zurickzuhalten. Beide Merkmale erfillt die ange-
griffene Vorrichtung nicht gegenstandlich. Die Reinigung des
Kunststoffabfalls findet nicht ausschliefflich im Behdlter
der Wasch- und Zerkleinerungsmaschine, sondern dartber hin-
aus auch in den seitlichen Auffangkasten, den Entwasserungs-
schnecken und dem Schwerstoff-Flotationsabscheider statt;
die Gitter des Behdlters halten die Kunststoffschnitzel le-
diglich voribergehend, namlich nur so lange im Behdlter zu-
ruck, bis der Abfall auf eine dem Rastermafs entsprechende
GroRe zerkleinert und der am Kunststoff anhaftende Schmutz
dabei abgeldést ist. Nach den insoweit von der Revision nicht
beanstandeten Feststellungen des Berufungsgerichts bedurfte
es flUr einen Durchschnittsfachmann ndherer (besonderer)
Uberlegungen, um die bei der angegriffenen Ausfilhrungsform
gegebenen Abwandlungen aufzufinden. Eine glatt &quivalente
Patentverletzung liege daher ebenfalls nicht vor. Dies halt
einer rechtlichen Nachprifung stand und wird von der Revi-

sion als ihr glinstig nicht angegriffen.

3. a) Das Berufungsgericht hat jedoch einen Fall nicht
glatter Aquivalenz angenommen. Es hat im wesentlichen ausge-
fihrt: Ebenso wie im Klagepatent werde bei der Anlage der
Beklagten ein sauberes, weiterverarbeitungsfdhiges Schnit-
zelgut erhalten. Zwar sei der apparative Aufwand gréfer;
dies sei jedoch der notwendige Preis fir die beim Klagepa-
tent noch nicht vorhandende kontinuierliche Arbeitsweise,
die bei der angegriffenen Ausfiilhrungsform dadurch erreicht
werde, dafR das Abtrennen des im Waschwasser geldsten Schmut-
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zes in die dem Wasch- und Zerkleinerungsbehalter nachfolgen-
den Anlagenteile verlagert sei. Der wesentliche Erfindungs-
gedanke des Klagepatents bestehe darin, das eigentliche Wa-
schen, namlich das Abldsen der Schmutzpartikel vom Kunst-
stoffabfall, unter Einwirkung der Zerkleinerungsarbeit in
einem einzigen Aggregat durchzufihren. Dies geschehe auch
bei der angegriffenen Vorrichtung der Beklagten. Wie der ge-
richtliche Sachverstédndige Uberzeugend nachgewiesen habe,
sei ein Durchschnittsfachmann am Prioritdtstag des Klagepa-
tents ohne erfinderisches Bemiihen in der Lage gewesen, vom
diskontinuierlichen Betrieb des Klagepatents zu einem konti-
nuierlichen Anlagenbetrieb zu gelangen und die hierzu erfor-
derlichen konstruktiven Abd&nderungen vorzunehmen. Nachdem im
Stand der Technik das Waschen und Zerkleinern des Kunst-
stoffabfalls getrennt voneinander durchgefihrt worden sei,
liege in der Zusammenfassung beider Verfahrensschritte in
‘einem einzigen Aggregat die Problemldsung der Erfindung, aus
der der Fachmann habe entnehmen kdénnen, zur Erreichung eines
kontinuierlichen Betriebes das "letzte" Abscheiden des
Schmutzwassers aus dem Wasch- und Zerkleinerungsbehdlter in
nachgeschaltete Anlagenteile zu verlagern. Das Klagepatent
offenbare dem Durchschnittsfachmann insoweit die allgemeine
Lehre, die vorbekannte Zerkleinerungsvorrichtung zu einer
kombinierten Wasch- und Zerkleinerungseinheit umzugestalten
durch eine Moglichkeit, Waschwasser zuzuflihren, und eine
Mo6glichkeit, das Waschwasser wieder abzufihren, die nicht
zugleich auch einen Austritt des Folienmaterials vor Durch-
fihrung der ndétigen Wasch- und Zerkleinerungsarbeit zuldfRt.
Dieser, den Gegenstand des Patents und die angegriffene Aus-

fihrungsform gemeinsam umfassende allgemeine Erfindungsge-



danke sei - nicht anders als die Erfindung des Klagepa-
tents - gegeniiber dem Stand der Technik fortschrittlich, neu

und erfinderisch.

b) Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision mit
Erfolg.

aa) Allerdings kann sie nicht damit durchdringen, das
Berufungsgericht habe nur zu dem Merkmal "Sieb", nicht dage-
gen zu dem Merkmal "einziges Aggregat" ein Ersatzmittel
festgestellt. Im Rahmen der Aquivalenz muR ein patentgemifes
Lésungsmittel nicht notwendig durch ein einzelnes anderes
LOsungsmittel ersetzt werden; es kann seine Entsprechung
ebensogut in dem Zusammenwirken mehrerer Austauschmittel
finden (Sen.Urt. v. 21.10.1969 - X ZR 11/68, Umdr. S. 13).
Hiervon geht das Berufungsgericht aus. Auch wenn es dies
nicht ausdriicklich so formuliert, sieht es das mit einem
Sieb versehene Wasch- und Zerkleinerungsaggregat der Erfin-
dung (in dem der Kunststoffabfall zerkleinert und restlos
gereinigt wird) bei der angegriffenen Ausfihrungsform er-
setzt durch das Zusammenwirken der mit einem Gitter versehe-
nen kombinierten Wasch- und Zerkleinerungsmaschine einer-
seits (in der der anhaftende Schmutz vom Kunststoff abgeldst
wird) und der seitlichen Auffangkasten, der Entwasserungs-
schnecken und des Schwerstoff-Flotationsabscheiders anderer-
seits (in denen der abgeldéste Schmutz vom zerkleinerten Fo-
lienmaterial abgetrennt wird).

bb) Die Revision nimmt die Feststellung des Berufungsge-
richts hin, daf bei der angegriffenen Ausfihrungsform eben-

falls ein sauberes, wiederverwendbares Schnitzelmaterial ge-
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wonnen wird. Sie meint aber, diese Feststellung rechtfertige
nicht die Annahme einer Gleichwirkung im Sinne der paten-
tierten Erfindung. Das Berufungsgericht habe bei seinen Er-
wagungen rechtsfehlerhaft aufler acht gelassen, dafs es das
erkldrte Ziel des Klagepatents sei, aus Kostengrinden den
Bauaufwand fuir das Zerkleinern und Waschen des Kunststoffab-
falls méglichst gering zu halten, indem beide Verfahrens-
schritte nicht - wie bisher Ublich - getrennt voneinander,
sondern gleichzeitig und gemeinsam in einer einzigen Wasch-
und Zerkleinerungsvorrichtung durchgefiihrt werden. Auf die-
sen entscheidenden Vorteil werde verzichtet, wenn der Wasch-
prozefd - wie bei der angegriffenen Ausfihrungsform - in zwei
Abschnitte aufgespalten und der Schmutz erst in drei der
Wasch- und Zerkleinerungsmaschine nachgeschalteten Aggrega-
ten von den Kunststoffschnitzeln abgetrennt werde. Die Be-
klagte habe ausdriicklich unter Sachverstandigenbeweis ge-
stellt, da der apparative Aufwand bei der angegriffenen
Ausfihrungsform héher sei als beim Stand der Technik, von
dem das Klagepatent ausgehe. Dem habe das Berufungsgericht

nachgehen missen.

Die RUge greift durch. Nach den von der Rechtsprechung
zum alten Recht herausgebildeten Grundsdtzen liegt Aquiva-
lenz im patentrechtlichen Sinne nur dann vor, wenn bei den
sich gegeniberstehenden Ausfihrungsformen Aufgabe und tech-
nischer Erfolg gleich, die zur L6sung der Aufgabe und damit
zur Erzielung des gleichen Erfolges verwendeten Mittel aber
verschieden sind (BGH GRUR 1976, 88, 89 - Ski-Absatzbefesti-
gung) . Erforderlich ist, daf® das Ersatzmittel, welches bei
der angegriffenen Ausfihrungsform anstelle des im Patent
ausdriucklich empfohlenen Mittels benutzt wird, zur Erfillung



der im Patent gestellten konkreten Aufgabe dient und den vom
Patent angestrebten Erfolg - zumindest im wesentlichen - er-
reicht (BGH GRUR 1967, 84, 85 - Christbaumbehang I; GRUR
1960, 478, 481 - Blockpedale; GRUR 1962, 29, 31 - Drehkipp-
beschlag) . Diese Grundsatze hat das Berufungsgericht ver-
kannt.

Ziel des Klagepatents ist es, beli der Aufbereitung ge-
brauchter thermoplastischer Kunststoffe Kosten einzusparen,
die im Stand der Technik dadurch verursacht worden sind, daf
der Kunststoffabfall in jeweils getrennten Vorrichtungen zu-
nachst gewaschen und anschliefiend zerkleinert wurde (Sp. 1
Z. 50-62). Um dies zu erreichen, wird erfindungsgeméﬁ vorge-
schlagen, statt zwei separater eine einzige, kombinierte
Wasch- und Zerkleinerungsvorrichtung vorzusehen, in der der
Kunststoffabfall gleichzeitig gewaschen und zerkleinert
wird. In Sp. 2 Z. 8-12 heif’t es dazu, durch das Zusammenle-
gen des Wasch- und Zerkleinerungsvorgangs werde der appara-
tive Aufwand erheblich vermindert, was sich in einer Senkung
der Herstellungskosten des regenerierten Granulates auswir-
ke. Erganzend dazu ist in Sp. 2 Z. 30-31 hervorgehoben, daR
die patentgemdfe Vorrichtung keinen besonderen Bauaufwand
exrfordere. Dies deshalb, weil die vorbekannte Zerkleine-
rungsvorrichtung schon mit geringfliigigen konstruktiven Ande-
rungen - einer absperrbaren Zufihrung fir Waschwasser und
einem Bodensieb - in eine kombinierte Wasch- und Zerkleine-
rungsvorrichtung umfunktioniert werden kann. Aufgrund seines
allgemeinen Fachwissens erkennt der Fachmann auferdem, daf
das gleichzeitige Waschen und Zerkleinern des Kunststoffab-
falls gegeniliber der im Stand der Technik Ublichen getrennten
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Durchfilhrung beider Verfahrensschritte zusatzlich die Bear-
beitungszeit verkiirzt und auch insoweit zur Kostensenkung

beitragt.

Als "gleichwirkend" koénnte die angegriffene Regenerier-
anlage der Beklagten demzufolge nur angesehen werden, wenn
auch sie den Wasch- und Zerkleinerungsvorgang in erheblichem
Umfang gleichzeitig durchfihrte und damit entsprechende Ko-
stenvorteile erzielte. Dafl dem so ist, hat das Berufungsge-
richt nicht festgestellt. Seine pauschalen Ausfihrungen, der
Vorteil der Erfindung bleibe bei der Verletzungsform trotz
des gréferen apparativen Aufwandes im wesentlichen erhalten,
weil das eigentliche Waschen unter Einwirkung der Zerkleine-
rungsarbeit unverdndert im Behdlter stattfinde, geht an der
mafdgeblichen Fragestellung vorbei. Zu prufen ist nicht, ob
bei der angegriffenen Ausfuhrungsform ein Teil des Waschvor-
gangs, sondern ob der Waschvorgang insgesamt in dexr vom Kla-
gepatent angestrebten Weise apparativ vereinfacht worden
ist. Deshalb kann es nicht ausreichen, dafs nur ein Teil des
Waschvorgangs gleichzeitig und gemeinsam mit dem Zerkleinern
des Kunststoffabfalls in einem einzigen Aggregat erfolgt,
fir den restlichen Waschprozefs jedoch neben der Zerkleine-
rungsvorrichtung ein zusdtzlicher apparativer Aufwand erfor-
derlich ist. Zwar wird auch hier eine komplette (weitere)
Waschanlage eingespart, wie sie im Stand der Technik fir er-
forderlich gehalten wurde. Anliegen des Klagepatents ist es
indessen, den apparativen Aufwand fiur das Waschen und Zer-
kleinern insgesamt zu reduzieren, indem beide Verfahrens-
schritte in einer einzigen Vorrichtung durchgefiihrt werden.
Dieser Vorteil wird auch dann nicht erreicht, wenn der

Wasch- und Zerkleinerungsvorgang - wie bei der angegriffenen




Ausfiithrungsform - zwar zum Teil zusammengelegt ist, insge-
samt aber in vier apparativ selbstadndigen Vorrichtungen ab-
lauft. Dafl die seitlichen Auffangkasten, die Entwasserungs-
schnecken und der Schwerstoff-Flotationsabscheider neben dem
Abtrennen des Schmutzwassers im Rahmen des kontinuierlichen
Betriebsablaufs auferdem einen selbsttidtigen Transport des
Kunststoffmaterials gewdhrleisten, ist dabei ohne Belang;
wesentlich ist allein, daR die genannten Zusatzvorrichtungen
auch unverzichtbar fir den Waschprozeff sind, den das Klage-

patent vereinfachen will.

c) Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, ein
Durchschnittsfachmann sei am Prioritdtstag in der Lage gewe-
sen, die bei der angegriffenen Ausfihrungsform verwirklich-
ten Austauschmittel der Klagepatentschrift zu entnehmen, oh-
ne daR es hierzu erfinderischer Uberlegungen bedurft habe.
Dies ergdben die Uberzeugenden Darlegungen des gerichtlichen
Sachverstédndigen zur AbAnderung des patentgemdfien diskonti-
nuierlichen Betriebs in einen kontinuierlichen Betrieb. Auch
das hdlt, wie die Revision mit Recht rlgt, einer Nachprifung

nicht stand.

Der Sachverstandige hat in seinem schriftlichen Gutach-
ten ausgefuhrt, der Durchschnittsfachmann habe, wenn er sich
die Aufgabe gestellt hatte, vom diskontinuierlichen zum kon-
tinuierlichen Betrieb Uberzugehen, keine andere Wahl, als
den Wasch- und Zerkleinerungsbehdlter von der Funktion der
Schmutzabtrennung zu entlasten und diese Funktion in nachge-
schalteten Aggregaten vorzunehmen. Eine derartige Modifizie-

rung sei daher naheliegend.
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Bei seiner mindlichen Befragung vor dem Landgericht hat
der Sachverstandige dies bestdtigt. Beide Auferungen beant-
worten nicht die mafRgebliche Frage, ob der Fachmann anhand
der Klagepatentschrift ohne erfinderisches Bemihen dahin ge-
langen konnte, die Anlage des Klagepatents in eine solche
mit den Merkmalen der angegriffenen Ausfihrungsform umzuge-
stalten. Voraussetzung dafir ist auch und vor allem, daf der
Fachmann durch die Klagepatentschrift angeregt wurde, von
der diskontinuierlichen zur kontinuierlichen Betriebsweise

Uiberzugehen.

Auch die weiteren Ausfihrungen des gerichtlichen Sach-
verstandigen tragen den vom Berufungsgericht gezogenen
Schluf® nicht. Sie belegen allenfalls, daf3 der Fachmann im
Prioritdtszeitpunkt imstande war, Nachteile der patentgema-
Ren Vorrichtung zu erkennen. Im Rahmen der Aquivalenzbe-
trachtung ist hingegen erforderlich, dafs der Fachmann aus
der Klagepatentschrift auf der Grundlage seines Fachwissens
angeregt wird, die im Klagepatent vorgesehene Vorrichtung
wie geschehen umzugestalten. Irgendeinen Hinweis in den Pa-
tentansprichen, der Beschreibung oder den Zeichnungen fiuhrt
das Berufungsgericht indessen nicht an; ein solcher Hinweis
laRt sich der Klagepatentschrift auch nicht entnehmen. Im
Gegenteil: Nach der Lehre des Klagepatents sollen die Her-
stellungskosten flr regeneriertes Kunststoffgranulat gerade
dadurch gesenkt werden, daf’® der apparative Aufwand fir das
Waschen und Zerkleinern verringert wird (Sp. 2 Z. 7-10;
30-31) . Statt in bisher zwei gesonderten Anlagen sollen bei-
de Verfahrensschritte erfindungsgemafs in einer einzigen kom-
binierten Wasch- und Zerkleinerungsvorrichtung durchgefihrt

werden. Bei der angegriffenen Ausflihrungsform wird der




Kunststoffabfall demgegeniiber in nicht weniger als vier Vor-
richtungen (beginnend mit der Wasch- und Zerkleinerungsma-
schine bis hin zum Schwerstoff-Flotationsabscheider) gewa-
schen und zerkleinert. Der apparative Aufwand ist insoweit
nicht geringer, sondern eher gréfler als er im Stand der
Technik gewesen ist. Wahrend das Klagepatent Einsparungen
vor allem durch geringere Maschinenkosten erzielen will,
nimmt die angegriffene Ausfiuhrungsform einen hdheren techni-
schen Aufwand beim Waschen und Zerkleinern des Kunststoffab-
falls bewufdt in Kauf, um dafur Einsparungen auf anderem Ge-
biet, mdglicherweise bei den Lohnkosten fir nicht mehr bend-
tigtes Bedienungspersonal zu erreichen. Dem Erfindungsgedan-
ken lauft dies eher zuwider. Weshalb die angegriffene Aus-
fuhrungsform fur einen Durchschnittsfachmann dennoch durch
die Klagepatentschrift nahegelegt gewesen sein soll, ist an-
gesichts dessen nach den bisherigen Feststellungen nicht er-
sichtlich und hatte in jedem Fall ndherer Ausfihrungen be-
durft.

d) Nach den Ausfihrungen des Berufungsgerichts erfillt
die Wasch- und Zerkleinerungsvorrichtung nach dem Klagepa-
tent eine doppelte Funktion. Zum einen werden Wasch- und
Zerkleinerungsarbeit durch Zusammenfassung in einem einzigen
Aggregat erleichtert und verbessert, zum anderen wird da-
durch der im Stand der Technik bekannte apparative Aufwand
verringert. Eine gegenstandliche Verletzung des Klagepatents
durch eine aquivalente Ausfihrung kénnte daher nur dann in
Betracht gezogen werden, wenn auch die Wasch-Regenerieranla-
ge der Beklagten aquivalente Mittel fiir beide Funktionen an-
wenden wiirde. Liefe sich eine solche gegenstandliche Verlet-

zung durch beide Funktionen erflillende Mittel der angegrif-
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fenen Ausfihrungsform nicht feststellen, kdénnte nur eine
Verletzung einer Teilkombination bzw. eines allgemeinen Er-
findungsgedankens in Betracht kommen (vgl. Sen.Urt. GRUR
1969, 532 - Fruchtezerteiler).

4. Das Berufungsgericht hat nicht verkannt, daf’ der
Schutzumfang eines nach altem Recht zu beurteilenden Patents
auf aquivalente Ldsungsmittel, die der Fachmann nicht mehr
ohne weiteres, sondern nur aufgrund naherer, wenn auch noch
nicht erfinderischer Uberlegungen als gleichwirkend auffin-
den konnte, nur dann erstreckt werden kann, wenn in dem Kla-
gepatent ein auch die angegriffene Ausfihrungsform umfassen-
der allgemeiner Erfindungsgedanke geschitzt ist (BGH GRUR
1987, 280, 283 - Befestigungsvorrichtung I). Dies setzt vor-
aus, dafd die uUber den Gegenstand des Patents hinaus verall-
gemeinerte Lehre nicht nur fuir den Fachmann erkennbar in der
Patentschrift offenbart und aus ihren Patentansprichen her-
leitbar, sondern auflerdem gemdf selbstandiger Feststellung
im Verletzungsprozefs materiell schutzfdhig, d.h. gegeniuber
dem Stand der Technik am Prioritdtstag des Klagepatents
fortschrittlich, neu und erfinderisch ist (Sen.Urt. v.
16.1.1990 - X 2ZR 57/88, Umdr. S. 17). Das Berufungsgericht
bejaht dies fliir den Streitfall. Auch dagegen wendet sich die
Revision mit Erfolg.

a) Das Landgericht, auf dessen Ausfihrungen sich das
Berufungsgericht bezieht, hat den allgemeinen Erfindungsge-
danken wie folgt formuliert:



"Verandere die bekannte Zerkleinerungsvorrichtung - Be-
h&lter mit Zerkleinerungswerkzeug - so, dafl sie wahrend
des Zerkleinerungsvorgangs ein gleichzeitiges Waschen
des Kunststoffmaterials erlaubt, durch eine Mdbglichkeit,
Wasser zuzufihren, und eine Mb6glichkeit, dieses Wasser
wieder abzufihren, die nicht zugleich einen Austritt des
Folienmaterials vor Durchfiihrung der ndétigen Zerkleine-

rungs- und Wascharbeit zulafdt."

Die angegriffene Ausflihrungsform wird von einem solchen
Erfindungsgedanken nur dann erfafft, wenn unter "Waschen" das
bloRRe Abldésen der Schmutzpartikel vom Kunststoffabfall ver-
standen und der Kern der Erfindung demgemdf darin gesehen
wird, wdhrend der Zerkleinerungsarbeit dieses Abldsen in ei-
nem einzigen Wasch- und Zerkleinerungsaggregat vorzunehmen.
Dafl derartiges fir einen Durchschnittsfachmann in der Klage-
patentschrift offenbart ist, 1laBt sich, wie bereits oben un-
ter c¢) ausgeflihrt, aus den bisherigen Erwagungen des Beru-
fungsgerichts nicht entnehmen. Die Klagepatentschrift ver-
wendet den Begriff "Waschen" nicht nur flir einen Teil, son-
dern flir den gesamten Waschvorgang. Zudem ist es Ziel der
Erfindung, das Waschen und Zerkleinern mit einem mdglichst
geringen apparativen Aufwand in einer einzigen kombinierten
Wasch- und Zerkleinerungsvorrichtung auszufiihren. Vor diesem
Hintergrund tUlberlaft es das Klagepatent gerade nicht dem Be-
lieben des Fachmanns, neben der vorbekannten Zerkleinerungs-
vorrichtung weitere separate Waschvorrichtungen vorzusehen.
Inwiefern etwas anderes aus den Ansprlichen des Klagepatents
herzuleiten gewesen sein soll, ist nicht dargelegt und auch

nicht zu erkennen.
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b) Die Beklagte bestreitet nicht, dafs der vom Berufungs-
gericht angenommene allgemeine Erfindungsgedanke neu und
fortschrittlich ist. Sie wendet sich allein gegen die Auf-
fassung des Berufungsgerichts, der allgemeine Erfindungsge-
danke sei gegenlber der DE-0S 1 470 747 auch erfinderisch.
Auch diese Riige hat Erfolg.

Das Urteil Uber den erfinderischen Rang einer techni-
schen Lehre stellt eine wertende Entscheidung dar, die als
solche dem Tatrichter vorbehalten ist und die in der Revi-
sionsinstanz - ebenso wie im Rechtsbeschwerdeverfahren (vgl.
dazu BGH GRUR 1984, 797, 798 f. - Zinkenkreisel; B1PMZ
1989, 133, 134 - Gurtumlenkung) - nur eingeschrankt Uber-
pruft werden kann. Eine Rechtskontrolle findet lediglich
daraufhin statt, ob gegen prozessuale Vorschriften, die Le-
benserfahrung oder die Denkgesetze verstoflen worden ist oder
ob bei der Entscheidungsfindung wesentliche Umstadnde aufler
acht gelassen worden sind.

Das Berufungsgericht hat die DE-O0S 1 470 747 fir un-
scha&dlich gehalten, weil ihr eine andere Aufgabenstellung
zugrunde liege als dem Klagepatent.

Es hat ausgefihrt, die Offenlegungsschrift betreffe
nicht die Vereinfachung und Verbilligung eines Verfahrens,
in dem bisher Wasch- und Zerreiflvorgang nacheinander vorge-
nommen wurden. Vielmehr habe die in der DE-0OS 1 470 747 ge-
nannte "Nafzerkleinerung" den Zweck, neben dem Quellen der
Schichtmaterialien das Zusammenballen planparallel aufeinan-
derliegender Filmteilchen zu vermeiden und damit eine gute

Voraussetzung flir die anschliefRende Quellbadbehandlung mit



chemischen Quellbadfliissigkeiten zu schaffen. Die Offenle-
gungsschrift gebe daher nicht die Anregung, einen bisher vor
der Zerkleinerung von Kunststoffmaterial vorgenommenen
Waschvorgang mit dieser zur Vereinfachung des Verfahrens zu-

sammenzulegen, wobei anschliefend gesplilt werden kdnne.

Das Berufungsgericht hat damit entgegen patentrechtli-
chen Grundsdtzen lediglich auf die Unterschiede und nicht
auf die Gemeinsamkeiten der zu vergleichenden technischen
Lehren abgestellt, und es hat aus den Unterschieden den
SchluR gezogen, daf® der Fachmann aus der Offenlegungsschrift
keine Anregung in Richtung auf die Lehre des allgemeinen Er-
findungsgedankens habe entnehmen kénnen. Es hat bei seiner
Beurteilung nicht erkennbar bericksichtigt, daR es auch bei
der Offenlegungsschrift um die Wiederaufbereitung von ver-
wertbaren Stoffen geht. Die Offenlegungsschrift beschaftigt
sich mit der Aufarbeitung gebrauchter Lichtspielfilme, die
in der Regel aus finf Schichten bestehen, wobei, um das Ace-
tylcelloid rickzugewinnen, die Ubrigen Schichten von der
Filmunterlage entfernt werden miissen, ohne daf dabei das
Acetylcelloid seinerseits Schaden nimmt. Durch eine kombi-
nierte Wasser- und Reibebearbeitung soll eine Ldsung der
wiederverwertbaren Kernschicht des Films von nicht verwert-
baren Auflagen erreicht werden.

IV. Das Berufungsgericht hat die Schadenersatzhaftung
der Beklagten festgestellt und diese entsprechend zur Rech-
nungslegung verurteilt. Es hat die Verjdhrungseinrede der

Beklagten nicht durchgreifen lassen. Auf der Grundlage des
derzeitigen Prozefstandes wendet sich die Revision dagegen
ohne Erfolg.
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1. Eine eigene Kenntnis des Klagers von der Patentver-
letzung hat das Berufungsgericht als nicht hinreichend sub-

stantiiert angesehen. Die Revision nimmt dies hin.

2. Die Revision meint jedoch, die K-V 2G, die
Lizenznehmerin des Klagers, und damit auch deren zustadndiger
Mitarbeiter Patentanwalt Sl seien Wissensvertreter des
Klagers mit der Folge gewesen, daR der Kldger sich deren
Kenntnis von der Patentverletzung als eigene zurechnen las-
sen miisse. Das ergebe sich aus einer sinngemidfien Anwendung
der Rechtsprechung zu § 852 BGB. Damit hat die Beklagte
keinen Erfolg.

a) Zwar bestehen keine Bedenken, die zu § 852 BGB ent-
wickelten Rechtsgrundsatze zur Kenntniserlangung Dritter im
Rahmen des § 48 PatG 1968 heranzuziehen. Danach gilt als
Grundsatz, daf® die Kenntnis des rechtsgeschaftlichen Vertre-
ters in aller Regel unbeachtlich ist und im allgemeinen nur
die Kenntnis des verletzten Rechtsinhabers selbst geeignet
ist, den Lauf der Verjédhrungsfrist in Gang zu setzen (BGH
NJW 1968, 988). Anders ist die Rechtslage ausnahmsweise
dann, wenn der Verletzte einen anderen mit der Erledigung
bestimmter Angelegenheiten in eigener Verantwortung betraut
hat. Wissen, das der andere in diesem Rahmen erlangt, mufd
sich der Verletzte wie eigenes Wissen zurechnen lassen (BGH
NJW 1989, 2323 m.w.N.; NJW 1968, 988). Der Klager miufRte sich
demnach die Kenntnis von Patentanwalt S@jjjj nur dann entge-
genhalten lassen, wenn er diesen oder zumindest die Kl
M@ AG, deren Mitarbeiter Patentanwalt S{jjjjJnach dem
Vorbringen der Beklagten gewesen ist, mit der Geltendmachung

von Rechten aus dem Patent beauftragt hitte.



b) Der Sachvortrag der Beklagten gibt derartiges indes-
sen nicht her. In den Tatsacheninstanzen hatte die Beklagte
vorgetragen, die Lizenznehmerin des Klagers, die K_—M.~
@P 2G, habe sie mit Schreiben vom 18. Oktober 1979 wegen
der streitgegenstdndlichen Regenerieranlage abgemahnt. Die
Anlage seil damals auf der Fachmesse K’79 in Disseldorf vor-
gestellt und unter anderem Patentanwalt S im Betrieb
vorgeflihrt worden. Dieser sei nicht nur Mitarbeiter der
KGN @ .G gewesen, sondern habe darGber hinaus auch
den Klager im Anmeldeverfahren des Klagepatents sowie des
hierzu erteilten Zusatzpatents DE-PS 2 156 198 vertreten.
Mit Sicherheit habe Patentanwalt SEN dem Kliger seinerzeit
Uber seinen Messebesuch und seine hierbei getroffenen Fest-
stellungen berichtet. DaR Patentanwalt Sfi§den Klager im
Anmeldeverfahren des Klagepatents anwaltlich vertreten hat,
ist unerheblich. Das Mandat zur Durchfihrung des patentamt-
lichen Verfahrens erstreckt sich nicht auf die auflerhalb
dieses Verfahrens liegende Vorbereitung oder Geltendmachung
materiell-rechtlicher Anspriche aus dem Patent. Auch aus der
Stellung der KD VG 2G als Lizenznehmerin 1&Rt sich
nicht herleiten, dafl ihr die Verfolgung etwaiger Patentver-
letzungen vom Kldger UGberlassen worden ist. Die Lizenz gibt
dem Lizenznehmer zundchst nur das Recht zur Benutzung der
Erfindung; sie verpflichtet ihn - vorbehaltlich besonderer
vertraglicher Absprachen - dagegen nicht zum Tatigwerden ge-
genuber etwaigen Patentverletzern. Daff der Lizenzvertrag
hier Entsprechendes vorsieht, hat die Beklagte nicht behaup-
tet. Der vorliegende Verletzungsprozef wird dann auch nicht
von der K@l 2G. sondern vom Kliger selbst gefiihrt.
Zwar 1laft dies noch die Méglichkeit offen, daf® die Lizenz-

nehmerin vom Klager zumindest mit der Ermittlung etwaiger
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Patentverletzungen betraut gewesen ist. Von der Beklagten
ist indessen auch das nicht behauptet worden. Allein der Um-
stand, daR es die K{Jjjll-VED 2G - und nicht der Klager -
gewesen ist, welche die Anlage der Beklagten besichtigt und
diese sodann vorgerichtlich abgemahnt hat, besagt nichts
Zwingendes fur eine dahingehende Obliegenheit der Lizenzneh-
merin. Rein tatsdchlich kann es dem Interesse der Lizenzneh-
merin entsprochen haben, den Markt selbst nach etwaigen Pa-
tentverletzern zu beobachten, um dadurch ein Einschreiten
des Klagers gegen konkurrierende Wettbewerber zu ermdgli-
chen. Eine Hinweispflicht gemdfs § 139 ZPO, dessen Verletzung
die Revision rligt, bestand fiur das Gericht in diesem Zusam-
menhang nicht.

V. Nach alledem ist daher das angefochtene Urteil aufzu-
heben und der Rechtsstreit an das Berufungsgericht zurlckzu-
verweisen.

1. Das Berufungsgericht wird unter Berlcksichtigung der
vom Senat ausgefiihrten Grundsatze, gegebenenfalls nach er-
neuter sachverstandiger Beratung, festzustellen haben, wel-
che Bedeutung der hier einschlagige Durchschnittsfachmann
dem Begriff "Waschen" in Merkmal (1) des Verfahrensan-
spruchs 1 aufgrund des Offenbarungsgehaltes der Klagepatent-
schrift beimift. Dabei wird es bericksichtigen miissen, daf
die Klagepatentschrift die Annahme nahelegt, "Waschen" sei
das vollstédndige Reinigen des Kunststoffabfalls in einem Ag-
gregat und nicht nur das erste Abldsen der Schmutzpartikel,
wie dies bei der angegriffenen Ausfihrungsform der Fall ist.
Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangen, daf
der Fachmann gleichwohl aus der Klagepatentschrift als "Wa-



schen" lediglich die erste Stufe eines mehrstufigen Reini-
gungsvorgangs entnimmt, wird es sodann daruber entscheiden
missen, ob und in welcher Form die Beklagte den Verfahrens-

anspruch 1 verletzt hat.

2. Zur Frage der Verletzung des Vorrichtungsanspruchs 2
durch nicht glatte &aquivalente Benutzung wird das Berufungs-
gericht zundchst klaren missen, ob bei der Regenerationsan-
lage der Beklagten und dem Klagepatent Problemstellung und
technischer Erfolg gleich und nur die zur Ldsung des techni-
schen Problems und die zur Erzielung des gleichen Erfolges
verwendeten Mittel verschieden sind. Bei der Frage, ob der
Durchschnittsfachmann auf der Grundlage seines Fachwissens
die angegriffene Ausfihrungsform aus der Klagepatentschrift
hidtte entnehmen kénnen, wird das Berufungsgericht des weite-
ren festzustellen haben, ob die Klagepatentschrift trotz der
Offenbarung einer diskontinuierlich arbeitenden Anlage Uber-
haupt einen Hinweis auf eine kontinuierlich arbeitende gibt.
Dabei wird auch zu prifen sein, ob der Fachmann von solchen
Uberlegungen nicht dadurch abgehalten wird, daf damit auf
den in der Patentschrift besonders herausgestellten Vorteil
verzichtet wird, ein dem Zerkleinerungsaggregat nachgeschal-
tetes weiteres Aggregat zur Reinigung des zerkleinerten Ma-
terials entfallen zu lassen. Sollte das Berufungsgericht un-
ter Berlcksichtigung der aufgezeigten Grundsidtze zu dem Er-
gebnis gelangen, daf ein Fall der nicht glatten Aquivalenz
vorliegt, wird es sodann feststellen miissen, ob die das Kla-
gepatent und die angegriffene Verletzungsform dem von ihm
formulierten allgemeinen Erfindungsgedanken unterfallen,

dessen Schutzfahigkeit erneut zu prufen ist.
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3. Unabhangig hiervon wird das Berufungsgericht zu Uber-
legen haben, ob bei einer neuen Begutachtung ein anderer
Sachverstadndiger herangezogen werden sollte.

Rogge Jestaedt Melullis

Scharen Keukenschrijver
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