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Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein

ZPO § 406
Schaumstoffe

a) Hat das Berufungsgericht das erst nach Einreichung
des schriftlichen Gutachtens angebrachte Gesuch auf -
Ablehnung des vom Gericht ernannten Sachverstdndigen
entgegen § 406 Abs. 5 ZPO in der Endentscheidung und
nicht in einem gesonderten BeschluB fiir unbegriindet
erkldrt, so ist dieser Verfahrensversto8 in der Revi-
sionsinstanz nicht nachprifbar.

b) Als Folge des VerstoBSes gegen § 406 Abs. 5 ZPO von
der Revision erhobene andere Verfahrensriigen greifen
grundsdtzlich schon dann nicht durch, wenn das Ab-
lehnungsgesuch - auch fiir den Antragsteller erkenn-
bar - nicht einmal den gesetzlichen Erfordernissen
(z.B. § 406 Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 ZPO) entsprach.

BGH, Urt. v. 14. November 1978 - X ZR 11/75 - OLG Miinchen
LG Miinchen I
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 14. November 1978
durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter
Ochmann, Dr. Windisch, BrodeSer und von Albert

fir Recht erkannt:
Die Revision gegen das Teilurteil des
6. Zivilsenats des Bayerischen Oberlandes-

gerichts Miinchen vom 30. Mai 1974 wird
auf Kosten der Klidgerin zuriickgewiesen.

vVon Rechts wegen

UN[WUWRSS[I) ) JOP 9[I9], YNV :SIOMUTH

Tatbestand

" Die Kldgerin war Inhaberin des am 9. April 1954 ange-
meldeten, am 5. Juli 1956 bekanntgemachten und inzwischen
infolge Zeitablaufs erloschenen Patents 955 095. Der Patent-

OYIN B8 §§ YorU JuequUale(J Sfe purs S

anspruch 1 lautete:

1Znyosag

"Verfahren zur Herstellung von elastischen Schaum-
stoffen aus Polyestern und Diisocyanaten, dadurch
gekennzeichnet, daB8 ein bekanntes, aus Polyestern
und Diisocyanaten bestehendes Reaktionsgemisch
in Gegenwart einer bis zu 0,05 Gewichtsprozent
des Gemisches reichenden Menge Silikondl verschdumt

wird."
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Die Beklagte stellte widhrend der Schutzdauer dieses
Patents elastische Schaumstoffe unter anderem dadurch her,
dag sie ein aus Polyidthern und Diisocyanaten bestehendes
Reaktionsgemisch in Gegenwart eines als "L 520" bezeichneten
Erzeugnisses verschdumte. Sie vertrieb den so gewonnenen
Schaumstoff unter der Bezeichnung "Polydtherschaumstoff

Typ PS".

Die Kldgerin hat in diesem Verfahren der Beklagten
eine Benutzung ihres Patents erblickt. Sie hat behauptet,
das Erzeugnis "L 520" enthalte Silikondl und werde bei
der Herstellung des Schaumstoffs der Beklagten in solcher
Menge zugesetzt, da8 weniger als 0,05 Gemischgewichts-
prozent Silikondl wirksam seien. Hierbei stabilisiere
das Silikon&l die Poren. Polyester und Polydther seien
als Ausgangsstoffe gleichwirkend. Die Kl&dgerin hat Unter-
lassung, Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklag-
ten und Rechnungslegung begehrt.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, weil am
Tage der Anmeldung des Klagepatents nur wasserunlSsliches
Silikon®l bekannt gewesen sei, mit dem aus einem aus
Polydthern und Diisocyanaten bestehenden Reaktionsgemisch
kein elastischer Schaumstoff hergestellt werden kdnne.
Dies sei nur mit wasserl®&slichen Silikon&len mdglich, die
aber erst nach dem Anmeldetag durch eine erfinderische
Leistung geschaffen worden seien. Ein allgemeiner Erfin-
dungsgedanke sei der Patentschrift nicht zu entnehmen.

Gegen dieses Urteil hat die Kl&gerin Berufung einge-
legt. Sie hat ihre Klageantrdge im iibrigen weiterverfolgt,
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nachdem beide Parteien den Unterlassungsanspruch iiberein-
stimmend in der Hauptsache fiir erledigt erkl&rt und inso-
weit widersprechende Kostenéntr&ge gestellt haben. Zur
Begriindung ihrer Berufung hat die Kl&gerin ausgefiihrt,
Gleichwirkung bestehe zwischen dem Verschdumen mit Polydther
und dem mit Polyester sowie zwischen Silikon&len in wasser-
1¥slichem und wasserunldslichem Zustand. Dariiber hinaus
offenbare die Klagepatentschrift einen allgemeinen Erfin-
dungsgedanken dahin, da8 zur Herstellung von Polyurethan-
schaumstoffen geringe Mengen von Silikondlen als Porenregler
und Schaumstabilisator zu verwenden seien.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung durch Teilurteil
zuriickgewiesen, soweit es sich um die Herstellung von Schaum-
stoffen aus Polydthern handelt, und - nﬁr - die Kosten des
Rechtsmittels der Kldgerin auferlegt, da es iiber die des
ersten Rechtszuges "erst nach Erledigung des Berufungsverfah-
rens wegen Herstellens von Schaumstoffen aus Polyestern
- 6 U 4401/73 -" befinden kbnne. Es hat {iber die Gleichwirkung
von Polyestern und Polydthern bei dem hier in Rede stehenden
Verfahren Beweis erhoben durch Einholung eines Sachverstdn-

digengutachtens.

Die Kl&dgerin hat den Sachverstidndigen nach Erstattung
des schriftlichen Gutachtens als befangen abgelehnt. Diesen
Antrag hat das Oberlandesgericht in den Entscheidungsgriin-
den seines Teilurteils filir unbegriindet erachtet.

Die Kldgerin greift dieses Teilurteil mit der Revision

an. Sie beantragt,

unter Aufhebung des Teilurteils nach ihren
Antrdgen in der Berufungsinstanz zu erkennen.



Die Beklagte beantragt,

die Revigion zuriickzuweisen.

Entscheidungsgriinde

Der Revision bleibt der Erfolg versagt.

I.

1. Das Berufungsgericht hat eine Patentverletzung ver-
neint und dazu ausgefilhrt:

a) Bei der Herstellung des Polydtherschaumstoffs Typ PS
der Beklagten sei weder ein Polyester noch Silikondl ver-
wendet worden. Das erste sei unstreitig, das letzte durch
das Gutachten des gerichtlichen Sachverst&ndigen Professor
Dr. P@P bewiesen. Danach gebe es wasserlbsliche Silikondle
nicht, die nach der Behauptung der Kldgerin die Beklagte
bei der Verschdumung benutzt haben solle. Die Kldgerin
habe das Sachverstdndigengutachten lediglich mit einem
gegen den Sachverst&ndigén gerichteten Ablehnungsgesuch
angegriffen. Dieses sei jedoch ungerechtfertigt, wie das
Berufungsgericht im einzelnen begriindet hat.

b) Die Beklagte habe zur LOsung der Aufgabe des Klage-
patents auch keine dquivalenten Mittel verwendet. Aufgrund
der Beweisaufnahme stehe fest, da8 die Beklagte bei der
Herstellung des Polydtherschaumstoffs Typ PS anstelle des
im Patent vorgeschlagenen Polyesters Polydther und anstelle
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des vom Patent gelehrten Silikondls ein als "L 520" bezeich-
netes Erzeugnis verwendet habe, welches einen Stoff enthal-
ten habe, den die Kldgerin als "wasserl&sliches Silikondl"
bezeichne und mit dem sie ersichtlich Poly&dthersiloxan
meine. Gleichwirkend seien hier jedoch weder Polyester und
Polydther noch Silikondl und Polydthersiloxan noch die
Kombination Polyester und Silikondl mit der Kombination
Polydther und Polydthersiloxan. Am Tage der Anmeldung des
Klagepatents sei es bekannt gewesen, sowohl aus Polyestern
und Diisocyanaten als auch aus Polydthern und Isocyanaten
durch Verschdumung Schaumstoffe herzustellen. Hierbei habe
jedoch die Verwendung von Silikontl im allgemeinen schaum-—
zerstdrend gewirkt. Der Erfinder habe nach der Beschreibung
des Klagepatents erstmals erkannt, das8 die Verwendung von
Silikonél in der von ihm angegebenen geringen Menge nicht
den Schaum zerstdre, sondern porenregulierend wirke. Wie der
Sachverstidndige in seinem Gutachten eingehend dargelegt
habe, séi jedoch selbst am Tage der Bekanntmachung des Klage-
patents ein Polyither-Schaumstoff im Einstufenverfahren
iberhaupt nicht herstellbar gewesen, weder mit noch ohne
Silikondl. Ein solches Verfahren sei erst durch die Ent-
wicklung der wasserléslichen Polydthersiloxane (genauer:
Polydther-Siloxan—-Copolymere) erméglicht worden, deren
Anwesenheit bei der Verschdumung von Polydther unverzichtbar
sei. Beim Polyesteransatz seien sie dagegen ohne besondere
Wirkung. Auch nach Entdeckung der wasserl&slichen Polydther-
siloxane sei jedem Fachmann klar gewesen, daB keine einfache
praktische Austauschbarkeit des Polydthers gegen den Polyester

méglich sei.

c) Die Kldgerin k&nne ihr Begehren schlieflich auch
nicht auf einen allgemeinen Erfindungsgedanken stiitzen.



Die Klagepatentschrift offenbare weder den von der Kldgerin
in Anspruch genommenen noch einen allgemeinen Gedanken dahin,
zur Herstellung von Polyurethanschaumstoffen geringe Mengen
von Polydthersiloxan als Porenregler und Schaumstabilisator
zu verwenden. Keinen dieser Gedanken k&nne der Durchschnitts-
fachmann ihr entnehmen, weil Polydther und Polydthersiloxan,
wie der gerichtliche Sachverstdndige eingehend dargelegt
habe, bei der Herstellung von Schaumstoff in ihren Wirkungen
von den in der Patentschrift offenbarten Mitteln Polyester
und Silikondl génzlich verschieden seien.

2. Die Revision erhebt gegen das Berufungsurteil die
folgenden Rilgen:

a) Das Berufungsgericht habe § 406 Abs. 4 ZPO ver-
letzt, weil es iiber das Ablehnungsgesuch gegen den gericht-
lichen Sachverstidndigen nicht in einem besonderen Beschlu8,
sondern im Endurteil entschieden habe. Das sei ein revi-
sibler Rechtsfehler, auf dem das angefochtene Urteil beruhen
kénne. Der Angriff gegen die Ablehnungsentscheidung sei
daher in der Revisionsinstanz zuzulassen. Das Revisions-
gericht miisse die Ablehnungsentscheidung im angefochtenen
Berufungsurteil selbst vornehmen.

Durch das vom Berufungsgericht eingeschlagene Ver-
fahren sei auch das Recht der Kldgerin auf rechtliches Gehdr
(Art. 103 Abs. 1 GG), auf Beweisverhandlung (§ 285 zZPO)
und auf erschdpfende Aufkldrung des Sachverhalts durch das
Gericht (§ 139 ZPO) verletzt worden. Die Kldgerin habe im
Vertrauen auf eine abgesonderté Entscheidung iiber das Ab-
lehnungsgesuch ihre Beweiseinreden zuriickstellen k&nnen.
Durch das unzuldssige Verfahren des Berufungsgerichts, durch
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das sie iiberrascht worden sei, sei ihr die Stellungnahme zum
Beweisergebnis abgeschnitten worden. Das Sachverst&ndigen-
gutachten habe solange nicht verwertet werden diirfen, wie
nicht iiber das Ablehnungsgesuch gegen den Sachverstdndigen
entschieden gewesen sei. Eine Verhandlung iiber das Ergebnis
der Beweisaufnahme habe infolgedessen auch noch nicht statt-
finden kénnen. Zumindest habe das Berufungsgericht die
Kldgerin auf das beabsichtigte ungewShnliche Verfahren nach
§ 139 ZPO hinweisen miissen. SchlieBlich sei durch dieses
fehlerhafte Verfahren des Berufungsgerichts auch § 156 ZPO
verletzt. Die miindliche Verhandlung sei zu friih, namlich
ohne vorherigen BeschluB iiber das Ablehnungsgesuch geschlos-
sen worden. Der von der Kldgerin nachgereichte Schriftsatz
vom 13. Mai 1974 hdtte Veranlassung zur Wiederer6ffnung der
miindlichen Verhandlung geben mﬁséen. Das angefochtene Urteil
‘setze sich mit diesem Schriftsatz nicht auseinander, so das
davon ausgegangen werden miisse, daB8 dieser Schriftsatz nicht
nur nicht zur Kenntnis genommen worden sei, sondern auch
keinen AnlaB8 zur gebotenen Priifung gemds § 156 ZPO gegeben
habe.

b) Das Berufungsurteil beruhe auch auf einer Ver-
letzung der §§ 286 zZPO, 133 BGB, 6 PatG.

Die Auslegung des Berufungsgerichts, unter dem "Sili-
kon61l" des Patentanspruchs 1 des Klagepatents k&nne aus-
schlieBlich eine wasserunltsliche Substanz verstanden wer-
den, verkenne, daB8 der Fachmann den in der Patentschrift
verwendeten Begriff nach deren Gesamtinhalt unter Beriick-
sichtigung von Aufgabe und L&sung verstehe. Die zur Lésung
der patentgemdBen Aufgabe vorgeschlagene Verwendung von
Silikonen in der angegebenen geringen Menge von bis zu



0,05 Gewichtsprozenten zerstdre den Schaum nicht, sondern
wirke porenregulierend. Die Wasserunldslichkeit der Sub-
stanz sei dabei v6llig bedeutungslos, so da8 der Wortbe-
standteil "-81" angesichts der in der Patentschrift enthal-
tenen Aufgabenstellung und L&sung nicht ausschlieBliéh als
wasserunlésliche Substanz im Sinne eines sonstigen Sprach-
gebrauchs der Technik habe verstanden werden kénnen. Die
spdter fiir andere Zwecke entwickelten Polydthersiloxane
stellten daher ein identisches L&sungsmittel dar, da es auf
die Wasserunldslichkeit der in der Patentschrift bezeichne-
ten Substanz nicht ankomme.

Zumindest aber seien diese beiden L&sungsmittel glatt
dquivalent, da es auf die schaumregulierende und -stabili-
sierende Wirkung des Silikons ankomme und Poly&thersiloxane
infolge ihres Silikongehalts diese Wirkung bei der Herstel-
lung von Polyurethanschaumstoffen ebenso entfalteten wie
Silikon¥l. DaB der austauschbare Stoff "Polydthersiloxan"”
erst gpiter erfunden worden sei, stehe der Bejahung der
Gleichwertigkeit nicht entgegen, weil es nur darauf an-
komme, da8 die Austauschbarkeit der Stoffe vom Fachmann
ohne erfinderischen Einsatz aus der Patentschrift zur Ldsung
der dem Patent zugrundeliegenden Aufgabe aufgefunden werden
kénne.

Unzutreffend sei auch die Verneinung der Gleichwir-
kung von Polyester und Polydther sowie der Kombinationen
Polyester/Silikondl und Polydther/Poly&dthersiloxan. Das
Berufungsgericht habe verkannt, das8 das erfindungsgemésBe
Schaumstoffherstellungsverfahren ebensogut ein zweistufiges
Verfahren sein k&nne. Zur Aquivalenz von Polyester und
Poly&ther geniige es daher bereits, daB bei einem zweistufi-
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gen Herstellungsverfahren Polyester und Polydther ausge-
tauscht werden kénnten und das Reaktionsgemisch in der
zweiten Stufe in Gegenwart der angegebenen Menge von Sili-
kon6l mit porenregulierender Wirkung verschdumt werden

kOnne.

SchlieBlich habe das Berufungsgericht verkannt, das
der in der Entwicklung der Polydthersiloxane liegende erfin-—-
derische Schritt nichts daran dndere, daB der Zusatz einer
Siliziumverbindung bei der Polydther- oder Polyesterver-
schdumung zum Zweck der Porenrequlierung der erstmals in
der Klagepatentschrift offenbarten Lehre entspreche. Das
von der Beklagten bei der Herstellung des Polydtherschaums
angewendete Verfahren sei zumindest vom Klagepatent abhdngig,
weil es den geschiitzten Erfindungsgedanken benutze, bei der
Herstellung von Polyurethanschaumstoff eine Siliziumverbin-
dung in bestimmter geringer Menge zZuzusetzen, um einen
Schaumstoff mit guten Eigenschaften zu gewinnen.

IIT.

Die Revisionsrigen kénnen das Berufungsurteil nicht

zu Fall bringen.

1. a) Im Einklang mit der Rechtsprechung'des Bundes-
gerichtshofs (LM § 404 ZPO Nr. 3) sowie mit der im Schrift-
tum (Stein-Jonas-Leibold, ZPO 19. Aufl. § 406 Anm. IV, 1 c;
Wieczorek, ZPO 2. Aufl. § 406 Anm. C II - C IV a 1; Baumbach-
Lauterbach-Hartmann, ZPO 35. Aufl. § 406 Anm. 4 und 5 B)
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vertretenen Meinung geht der Senat davon aus, daB8 die Ent-
scheidung liber ein Gesuch auf Ablehnung eines vom Gericht ‘
bestellten Sachverstlindigen nach § 406 Abs. 5 ZPO unmittel-
bar nach dem Gesuch und in einem von der Endentscheidung
getrennten BeschluB8 zu ergehen hat (vgl. auch BGHZ 28, 305,
306) . Geschieht das nicht, sondern wird die Ablehnung erst
in der Endentscheidung fiir unbegriindet erkldrt, so liegt
darin in der Regel schon deswegen ein Verfahrensverstos
(vgl. BGH LM aa0), weil dadurch der in § 406 Abs. 5 ZPO
erb6ffnete Beschwerderechtszug abgeschnitten wird (vgl. o.a.
Schrifttum und OLG K&ln MDR 1974, 761; OLG Diisgseldorf J2
1977, 564, 565).

Dieser auch dem Berufungsgericht unterlaufene Verfah-
rensverstof fiihrt aber nicht dazu, daB die Entscheidung in
der Revisionsinstanz nachpriifbar ist (BGH LM aa0 und das
0.a. Schrifttum). Wdre ndmlich die Entscheidung iiber das
Ablehnungsgesuch in einem gesonderten BeschluB ergangen,

80 widre dieser infolge der Vorschrift des § 567 Abs. 3 ZPO
nicht mit der sofortigen Beschwerde anfechtbar gewesen und
unterlédge infolgedessen nach § 548 ZPO nicht der Beurteilung
des Revisionsgerichts. Daraus folgt zugleich, daB8 das Revi-
sionsgericht auch nicht in eine sachliche Nachpriifung der
Entscheidung iiber das Ablehnungsgesuch eintreten darf.

Den Uberlegungen der Revision zu den Nachteilen eines
solchen vom Berufungsgericht eingeschlagenen unzulidssigen
Verfahrens kann grundsdtzlich beigetreten werden. Die auf-
gezeigten Verfahrensvorschriften geben dem Revisionsgericht
aber keinen Weg flir eine Nachpriifung frei. Abgesehen von
diesen grundsdtzlichen Erwdgungen ist der Kl&gerin aber
- vorbehaltlich der noch abzuhandelnden weiteren Riligen in



39
- 12 -

diesem Zusammenhang - aus dem fehlerhaften Verfahren des
Berufungsgerichts erkennbar ein Nachteil nicht entstanden,
zumal das Ablehnungsgesuch erst nach Erstattung des schrift-
lichen Sachverstdndigengutachtens angebracht worden war.
Eine gesonderte, aber unanfechtbare Entscheidung dariiber
hdtte hinsichtlich der Ablehnung als solcher und der Ver-
wertung des Beweisergebnisses die Lage nicht zugunsten der
Kldgerin gedndert. Ob man die Rechtslage etwa dann anders
beurteilen muB8, wenn das Ablehnungsgesuch vor der Einrei-
chung des Sachverstdndigengutachtens angebracht wird, steht
hier nicht zur Entscheidung. Daher weicht die vorliegende
Entscheidung von der Rechtsmeinung des Bundesarbeitsgerichts
(JZ 1960, 606, 607) nicht ab, das sich mit dem zuletzt
genannten Sachverhalt zu befassen hatte. Auch die Entschei-
dung des Bundessozialgerichts (MDR 1976, 83) betrifft keinen
einschldgigen Fall. Eine Vorlage an den Gemeinsamen Senat
der Obersten Gerichtshdfe (Gesetz vom 19. Juni 1968 BGBl I,
661) kommt daher nicht in Betracht.

b) Auch die im Zusammenhang mit der zuvor abgehandel-
ten Riige erhobenen weiteren Verfahrensriigen aus Art. 103
Abs. 1 GG, §§ 139, 156, 285 ZPO greifen nicht durch.

Die Kldgerin hatte ungewB8hnlich viel Zeit, sich zur
Sache zu duBern. Von der Einreichung des Sachversté&dndigen-
gutachtens am 29. August 1967 bis zum Verhandlungstermin -am
4. April 1974 waren iliber 6 1/2 Jahre vergangen. In der
Zwischenzeit wurde das Nichtigkeitsverfahren gegen das
Klagepatent durchgefiihrt und mit der Verkiindung des Urteils
des Senats am 15. Dezember 1970 abgeschlossen. Der techni~
sche Sachverhalt war danach erschtpfend erértert. Wenn sich
die Kldgerin in ihrem vorbereitenden Schriftsatz vom
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27. Mdrz 1974 nach ihrem jetzigen Vortrag nur unvollstdndig
zur Sache geduBert haben sollte, so beruhte das allein auf
ihrer Sdumnis, wie sich schon aus dem Datum - 2. Mai 1974 -
ihres nachgereichten Privatgutachtens ergibt. Sie hatte aus-
reichend Zeit, sich zu dem Sachverstdndigengutachten schrift-
. sdtzlich und auch Gelegenheit, in der auf ihren Antrag vom
10. Dezember 1973 anberaumten Verhandlung sich miindlich zu
erkldren. Das Sitzungsprotokoll des Berufungsgerichts vom

4. April 1974 weist aus, daB die Parteien zur Sache streitig
verhandelt haben. Die Kldgerin konnte somit ihre Auffassung
iiber das Beweisergebnis darlegen. Dem Gebot des rechtlichen
Geh6rs und dem der Verhandlung nach Beweisaufnahme (§ 285
ZP0O) war vom Berufungsgericht entsprochen worden. Wenn die
Kldgerin glaubte, darilber hinaus filr weiteres Vorbringen
gegen das Beweisergebnis noch Gelegenheit erhalten zu miissen,
so stand es ihr frei, einen entsprechenden Schriftsatzvorbe-
halt nach § 272a ZPO a.F. zu beantragen. Sie hat von dieser
Mbglichkeit aber nur im Hinblick auf die Schriftsédtze der
Beklagten vom 28. und 29. Mirz 1974 Gebrauch gemacht, nicht
auch wegen des Sachverstidndigengutachtens. Sie konnte sich
nicht darauf verlassen, daf8 das Berufungsgericht auch ohne
einen solchen Antrag ihr Gelegenheit zu weiterem Vorbringen
geben wiirde, zumal nach den ihr bekannten Umst&inden die
Zuldssigkeit des Ablehnungsgesuchs zweifelhaft erscheinen
muBte (§ 406 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 ZPO). Daher kann in
.dem Verfahren des Berufungsgerichts ein Verstof gegen die
vorgenannten Vorschriften nicht festgestellt werden.

Das nach dem Schlu8 der miindlichen Verhandlung ohne
entsprechenden Vorbehalt vorgelegte Privatgutachten der
Kldgerin vom 2. Mai 1974 einschlieBlich deren Ausfiihrungen
zum Beweisergebnis im Schriftsatz vom 13. Mai 1974 konnte
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das Berufungsgericht ohne Rechtsverstof unberiicksichtigt
lassen. Die Kldgerin hatte die ungewdhnlich lange Zeit nach
Erstattung des Sachverstidndigengutachtens nicht genutzt, um
sich dazu eingehend zu duBern und alle Beweiseinreden bis
zum SchluB8 der mindlichen Verhandlung geltend zu machen. Da
der Sachverhalt umfassend geklédrt war und die Parteien
geniigend Zeit zur Stellungnahme hatten, war das Berufungs-
gericht nicht verpflichtet, nach § 156 ZPO die Wiederer&ff-
nung der geschlossenen Verhandlung anzuordnen, was die
Kldgerin nicht einmal beantragt hatte. Auf Wiederer6ffnung
wegen versdumten Vorbringens gibt es keinen Anspruch.

Das Berufungsurteil beruht auch nicht auf der Verletzung
des § 139 ZPO unter dem Gesichtspunkt der Uberraschungsent-
scheidung. Die Kldgerin muBte nach so langer Dauer des
Rechtsstreits und nachdem sie selbst die Fortsetzung der
nmiindlichen Verhandlung nach der Aussetzung des Rechtsstreits
beantragt hatte, davon ausgehen, da8 am 4. April 1974 zur
Sache verhandelt und danach endgiiltig entschieden werde.

Sie ist auch davon ausgegangen, denn sie hatte in ihrem
vorbereitenden Schriftsatz vom 27. Midrz 1974 auf das Gut-
achten des gerichtlichen Sachverstdndigen Bezug genommen
und sich zur Sache geduBert. In der miindlichen Verhandlung
hat sie schlieBlich streiﬁig verhandelt und Schriftsatzvor-
behalt nur im bereits erwdhnten Umfang beantragt. Das Ver-
halten der Kldgerin 148t nicht erkennen, daB8 sie sich nur
auf die Entscheidung iiber ihr Ablehnungsgesuch eingestellt
und deswegen ihr Vorbringen zum Ergebnis der Beweisaufnahme
zuriickgestellt hatte. Nach dem Inhalt der Sitzungsnieder-
schrift ist iiber die Ablehnung nicht verhandelt worden.

Der Verlauf der mindlichen Verhandlung, wie er sich aus

der Sitzungsniederschrift ergibt, und das Ausbleiben der
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_Entscheidung iiber das Ablehnungsgesuch gaben keine Veran-
lassung zu der Erwartung, das das Berufungsgericht die
Entscheidung in der Hauptsache zurfickstellen und die miind-
liche Verhandlung nach einer gesonderten Entscheidung iiber
die Ablehnung des gerichtlichen Sachversténdigen fortsetzen
wolle,'zumal Verkiindungstermin bestimmt worden war. Bei
dieser Sachlage verletzte das Berufungsgericht seine Pflicht
aus § 139 ZPO nicht, wenn es nicht noch ausdriicklich auf die
zu erwartende Entscheidung in der Sache hinwies.

2. Auch soweit das Berufungsgericht eine Patentver-
letzung verneint hat, kann ein Rechtsfehler nicht erkannt
werden.

a) Das Klagepatent betrifft nach der Uberschrift und
der Einleitung der Patentbeschreibung ein Verfahren zur
Herstellung von elastischen Schaumstoffen aus Polyestern
und Diisocyanaten.

Ihm liegt nach den Feststellungen des Senats im Nich-
tigkeitsverfahren X ZR 23/64 (Urteil vom 15. Dezember 1970)
die Aufgabe zugrunde, die nach dem Stand der Technik bekann-
ten Verfahren zur Herstellung von Schaumstoffen in Richtung
eines brauchbaren Materials zu verbessern. Es soll ein
Schaumstoff mit einer mdglichst einheitlichen Porengrésge
und mit mdglichst guten mechanischen Eigenschaften geschaf-
fen werden.

Zur L&sung wird vorgeschlagen, ein bekanntes aus
Polyestern und Diisocyanaten bestehendes Reaktionsgemisch
in Gegenwart einer bis zu 0,05 Gewichtsprozent des Gemisches
reichenden Menge Silikondl zu verschdumen. Dabei soll, wie
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der Patentbeschreibung zu entnehmen ist, das Silikondl an
die Stelle der frither verwendeten Ule mineralischen Ur-

sprungs oder sulfurierter pflanzlicher Ole treten.

b) Das Berufungsgericht hat teils aufgrund des unstrei-
tigen Parteivortrags, teils aufgrund des schriftlichen Sach-
verstdndigengutachtens festgestellt, das8 die Béklagte anstelle
des Reaktionsgemisches aus Polyestern und Diisocyanaten ein
Reaktionsgemisch aus Polydthern und Diisocyanaten sowie
anstelle des Zusatzmittels Silikondl das von ihr als "L 520"
bezeichnete Zusatzmittel Polydthersiloxan verwendet hat.

Gegen diese Feststellungen richtet die Revision keine An-
griffe. Rechtsfehler sind insoweit nicht erkennbar. Das Beru-
fungsgericht hat damit zutreffend eine identische Benutzung

des Klagepatents verneint.

c) Dem Berufungsgericht ist auch darin beizutreten, das
die Beklagte bei der Herstellung ihres Polydtherschaumstoffes
kein dquivalentes Verfahren angewandt hat.

Nach gefestigter Rechtsprechung des Senats liegt Aqui-
valenz dann vor, wenn bei den sich gegeniiberstehenden Aus-
fihrungsformen Aufgabe und technischer Erfolg gleich, die zur
Losung der Aufgabe und damit zur Erzielung des gleichen Er-
folges (der gleichen Wirkung) verwendeten Mittel aber ver-
schieden sind und sie der Durchschnittsfachmann aufgrund
seines Fachwissens im Prioritdtszeitpunkt aus der Patent-
schrift zur Herstellung desselben Endprodukts, d.h. zur
Ldsung der konkreten Aufgabe auffinden konnte (u.a. BGHZ
64, 86, 93 ff. - Metronidazol; BGH GRUR 1976, 88, 89 -
Skistiefelabsatzbefestigung). In patentrechtlicher Hinsicht
wird erst dann von unterschiedlichen L&sungsprinzipien
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gesprochen, wenn der Durchschnittsfachmann die angegriffene
Ausfilhrung dem Klagepatent ohne erfinderische Uberlequng
nicht entnehmen konnte (BGH aa0O). Die patentverletzende
Ausfihrungsform darf gegeniiber dem geschiitzten Erfindungs-
gedanken nicht erfinderisch sein (BGH aa0O; vgl. auch BGH
GRUR 1964, 132, 134, 135 - Kappenverschlug). Ob in der Ent-
scheidung des Reichsgerichts vom 22. Marz 1938 (GRUR 1938,
706 £) und in dem Aufsatz von Moser von Filseck (GRUR 1974,
506, 510) demgegeniiber ein abweichender Standpunkt vertreten
wird, und ob ferner der Senat diesen teilt, kann dahin-
stehen.

Nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellun-
gen liegt Aquivalenz nicht vor. Der Durchschnittsfachmann
konnte der Patentschrift das von der Beklagten benutzte Ver-
fahren nicht entnehmen. Ein Polydtherschaumstoff war am
Anmeldetag des Klagepatents im Einstufenverfahren weder mit
noch ohne Silikondl herstellbar. Daraus folgt, das8 der Aus-
tausch von Polyester gegen Polydther zu keinem brauchbaren
Ergebnis gefiihrt héitte. Andererseits, so hat das Berufungs-
gericht weiter festgestellt, sind die nach dem Anmeldetag
auf Grund erfinderischer Leistung gefundenen Poly&ther-
siloxane bei der Verschidumung des Reaktionsgemisches aus
Polyester und Diisocyanaten ohne besondere Wirkung, bei
der Verschdumung von Polydther hingegen unverzichtbar. Aus
diesen Feststellungen hat das Berufungsgericht gefolgert,
daB auch das nach dem Klagepatent vorgeschlagene Silikondl
nicht durch Polydthersiloxane ersetzt werden kann. Das
Verfahren der Beklagten lag damit auBerhalb des Schutzbe-
reichs des Klagepatents. An Hand dieser Feststellungen hat
das Berufungsgericht auch verneint, da8 der Fachmann aus
der Patentschrift einen allgemeinen Erfindungsgedanken her-
leiten konnte.
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Die Feststellungen des Berufungsgerichts sind ersicht-
lich rechtsfehlerfrei getroffen worden. Es durfte sich den
Ausfiihrungen des gerichtlichen Sachverstédndigen anschlieBen,
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dessen Sachkunde die Kldgerin niemals in Zweifel gezogen hat.

Sie hat gegen dessen Darlegungen und Ergebnisse auch keine
ernsthaften Angriffe gefilhrt; ebensowenig hat sie gegen die
Béweiswﬁrdigung des Berufungsgerichts durchgreifende Riigen
erhoben. Dessen aus den getroffenen Feststellungen abgelei-
teten Rechtsfolgen sind nicht zu beanstanden.

III. Soweit einzelne Verfahrensmdngel betreffende Riigen
nicht ausdriicklich behandelt sind, hat sie der Senat
gepriift, aber nach § 565a ZPO von einer Begriindung inso-
weit abgesehen.

IV. Die Kosten des Rechtsmittels fallen der Kldgerin nach
§ 97 Abs. 1 ZPO zur Last.

Ballhaus Ochmann Windisch
BrodeBer von Albert
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