BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

sz URTEIL Verkiindet am
27. Januar 1976
Kriegl,
Amtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschiftsstelle

in dem Rechtsstreit

des Professors Dr. med. L. WUllND, ViUl S:tGIS
¥ g

Kldgers und Revisionsklégers,
- ProzeBbevollmédchtigter: Rechtsanwalt (i ENNEED.
G -

gegen

die Firma Robert GmbH, vertreten durch ihre Geschifts-
fiihrer, die Herren Hans L. M, Klaus G. A(HNEN

Dr. Ing. Hans Ba@i, Dr. Ing. Konrad . Dr. jur.
Alfred HEHER , Kurt LgJJ, Rudolf Sc_ Dr. jur. Karl

S:m, i . Paul A. St} und Dr. rer. nat. Gustav

Beklagte und Revisionsbeklagte,
- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt UGG,
W -




Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 27. Januar 1976
durch den Vorsitzenden Richter Triistedt und die Richter
Ballhaus, Ochmann, Bendler und Dr. Windisch

filr Recht erkannt:

Auf die Revision des Klédgers wird das
Urteil des 6. Zivilsenats des Bayer.

Oberlandesgerichts Minchen vom 15, Mirz 1973
aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung -~ auch iiber die Kosten
der Revision -~ an das Berufungsgericht
zurlickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Kléger ist Inhaber des deutschen Patents
1 269 666, das ein hinter dem Ohr zu tragendes Schwer-
horigengerdt betrifft und dessen Schutzanspriiche lauten:

"1, Hinter dem Ohr zu tragendes Schwerhdri-
genger#t mit in der Gebrauchslage des
Gerdtes iiber dem oberen Ansatz der Ohr-
muschel des Trigers liegender und nach
vorn gerichteter Einsprechbffnung fiir das
Mikrofon, dadurch gekennzeichnet, dafi der
Schall dem Mikrofon {iber einen in der
Falte zwischen Ohrmuschel und Schlédfe lie-
genden, individuell angepaBSten Schalltrich-
ter zugefiihrt ist.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

2. Schwerhbrigenger#t nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daf8 die Anordnung
des Schalltrichters den ankommenden Schall
aus der Richtung der Mittellinie des Ge-
sichts bis zu etwa 50 Grad Seitenrichtung
erfagt."

Die Beklagte stellt her und vertreibt hinter dpm Ohr
zu tragende Schwerhirigengerdtite, die folgende Merkmale
aufweisen:

1. In der Gebrauchslage des Gerites liegt iliber dem
oberen Ansatz der Ohrmuschel des Trégers die Ein-
sprech8ffnung flir das Mikrofon;

2. die Einsprech$ffnung ist nach vorn gerichtet;

3. der Schall wird dem Mikrofon iiber einen Schall-
kanal (gleichbleibenden Querschnitts) zugefiihrt;

4, der Schallkanal befindet sich in einem Gehd#use,
das in der Falte zwischen Ohrmuschel und Schliife
liegt;

5. das Gehduse ist dem Gebiet im Bereich der Falte
zwischen der Ohrmuschel und der Schléife angepaft,

Sie liefert zu ihren Geridten am Ohr einzuhéngende
Bligel fiir die sogenannte Telefonleitung in verschiedenen
GréSen und mit verschiedenen Kriimmungen. Am Ende dieser
Biigel - zum Gerdt hin - befindet sich der Schallkanal.

Der Kliger sieht darin eine Benutzung des Gegenstandse
seiner Erfindung. Er hat die Verurteilung der Beklag-
ten zur Unterlassung der Herstellung, des Feilhaltens,
des Anbietens und des Vertriebs der angegriffenen Hirge-
rite sowie zur Rechnungslegung und die Feststellung ihrer
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Schadensersatzpflicht seit dem 1. Juli 1968 beantragt.
Hilfsweise hat er Schutz flr eine aus seinem Patent abge-
leitete Unterkombination entsprechend dem Verletzungsge-
genstand begehrt.

Die Vorinstanzen haben dem Klagebegehren nicht ent-
sprochen, das der Kliiger mit seiner Revision weiterver-
folgt.

Die Beklagte beantragt,

die Revision zuriickzuweisen.

Entscheidungsgriinde

Die Revision hat Erfolg.
I.

1. Das Berufungsgericht hat der Klagepatentschrift
die Aufgabe entnommen, in der Einleitung der Patentbe-
schreibung nidher bezeichnete Hirgerdte dadurch zu verbes-
sern, daB8 die Einsprechbffnung eines hinter dem Ohr zu
tragenden Schwerhirigengertits iilber dem oberen Ansatz der
Ohrmuschel des Tri#gers liege, nach vorne gerichtet sei
und der aufgenommene Schall einem in Entfernung von der
Einsprechbffnung liegenden Mikrofon {iber einen in der
Falte zwischen Ohrmuschel und Schléfe liegenden, indivi-
duell angepaSten Schallkanal zugefiihrt werde., Auf Grund
der Wirkung eines Schalltrichters sei es mbglich, die Ver-
stédrkung des Horgerdts mbglichst gering zu halten und die



hohen Frequenzen des Sprachbereichs anzuheben, um damit
eine Verbesserung der Sprachversténdlichkeit zu errei-
chen.

Es ist von der folgenden Merkmalskombination als
L8sung dieser Aufgabe ausgegangen:

1. In der Gebrauchslage des Gerd#ites liegt die Ein-
sprechffnung fiir das Mikrofon iber dem oberen
Ansatz der Ohrmuschel des TrHgers;

2. die Einsprechtffnung des Mikrofons ist nach vorg
gerichtet;

3. der Schall wird dem Mikrofon iiber einen Schall-
trichter zugefiihrt;

4, der Schalltrichter liegt in der Falte zwischen Ohr-
muschel und Schlife;

5. der Schalltrichter ist individuell angepaBt.

Das Berufungsgericht hat eine Patentverletzung mit
der Begriindung verneint, die Beklagte mache von den Merk-
malen 3 und 5 der geschiitzten Kombination keinen Gebrauch.
Der bei der Verletzungsform benutzte Schallkanal oder eine
Schalleitung in Form eines Schlauches kdnnten nicht mit
einem Schalltrichter nach dem Merkmal 3 gleichgesetzt wer-
den. Das ergebe sich aus dem Gang des Erteilungsverfahrens.
Der Fachmann werde nach dem Inhalt der Klagepatentschrift
eindeutig auf einen Trichter und nicht auf einen im Quer-
schnitt gleichbleibenden Kanal hingewiesen. Der Erfinder
habe die besonderen Vorteile eines Schalltrichters da-
durch hervorgehoben, da88 er diesem die Fihigkeit zu einer
Anhebung der hohen Frequenzen des Sprechbereichs und



damit zu einer Verbesserung der Sprachverstiéndlichkeit
beigelegt habe. Das Erteilungsverfahren habe gezeigt,
daB dem Fachmann die Vorteile des verwendeten Schall-
trichters gegeniiber vorbekannten Schalleitungen gleich-
bleibenden Querschnitts durchaus nicht nahegelegen und
als austauschbare Arbeitsmittel nicht zur Verfiligung ge-
standen hdtten. Somit scheide auch eine dquivalente
Benutzung aus.

Die Verletzungsform verwirkliche auch das Merkmal 5
nicht. Die Anpassung des Sitzes des Hirgerdts der Beklag-
ten bel den einzelnen Trédgern durch Verwendung verschie-
dener Bligel sei keine individuelle anatomische Anpassung
des bel diesen Gerdten vorhandenen Schallkanals. Dieser
werde in seiner Lage durch das Auswechseln der Tragbligel
des Gerdts nicht verdéndert. Der Durchschnittsfachmann
habe der Lehre des Klagepatents nicht entnehmen kdnnen,
da8 ein in einem Gehduse liegender Schalltrichter oder
Schallkanal individuell anatomisch an das Ohr anpafibar
sei,

SchlieBlich, so fiihrt das Berufungsgericht weiter
aus, sei der vom Kléger in Anspruch genommene allgemeine
Erfindungsgedanke aus dem Patentanspruch und der Beschrei-
bung des Klagepatents nicht herleitbar. Ein Durchschnitts-
fachmann habe ohne eigene erfinderische Uberlegungen
mangels jedes Hinweises in der Patentschrift nicht auf
den Gedanken kommen k¥nnen, daB es letztlich weder auf
die Form der Ausbildung der Schalleitung zwischen Ein-
sprechffnung und Mikrofon als Trichter noch auf dessen
individuelle Anpassung an das Ohr ankomme, um die gleichen
Wirkungen wie nach der Lehre des Klagepatents zu erzielen.



Nach dem BeschluB des Bundespatentgerichts vom 10. Mai
1971 im Einspruchsverfahren werde die Erfindung gerade
auch in der individuellen Anpassung des Schallibertra-
gungsorgans zum Mikrofon gesehen, die bei der hier ange-
griffenen Verletzungsform nicht stattfinden ktnne. Eine
Anpassung des Sitzes des ganzen Hirgerits sei einer sol-
chen anantomisch richtigen Anpassung des Schallkanals
nicht gleichzusetzen. Die Korrektur des Sitzes sei beil
allen im Stande der Technik vorbekannten Ger#ten eben-
falls notwendig gewesen, um die Einsprechbffnung jeweils
in die richtige Lage zu bringen.

2. Die Revision riigt Rechtsfehler und Verfahrens-
versttBe nach § 286 ZPO,

a) Das Berufungsgericht habe fehlerhaft einen Unter-
schied zwischen einem Schalltrichter nach der Klagepa-
tentschrift und dem von der Beklagten verwendeten Schall-
kanal gemacht. Es sei dabei von der Auslegung des Bundes-
patentgerichts im Erteilungsverfahren (BeschluB vom
10. Mai 1971) abgewichen. Eine solche Feststellung habe
es aber ohne Hinzuziehung eines Sachverstindigen nicht
treffen diirfen.

Da nach den Darlegungen des Bundespatentgerichts
unter einem Schalltrichter ein einseitig offener Schall-
kanal zu verstehen sei, dessen Querschnitt oder Quer-

schnittsverhiltnisse nicht von vornherein festgelegt seien,

sei die Form dieses Schalltrichters filir den Fachmann ohne
Bedeutung. Es komme hinzu, daB ein solcher Schalltrichter
sich unabhiéngig von den Querschnittsverhdiltnissen auf den
Frequenzgang des Mikrofons in einer die Sprachverstlnd-



lichkeit verbessernden Weise auswirke. Daher sei das
Merkmal 3 in der Verletzungsform identisch, auf jeden
Fall aber Hquivalent verwirklicht. Auch zu dieser Frage
hétte das Berufungsgericht einen Sachverstindigen hinzu-
ziehen miissen.

Im {ibrigen habe das Berufungsgericht unter Ver-
letzung des § 286 ZPO {ibersehen, daB8 bei der Verletzungs-
form schon deshaldb eine trichterfirmige Gestaltung vor-
liege, weil die nach vorn gerichtete Uffnung durch die
schrige Schnittform griSer sei als der Querschnitt des
_ Schallkanals.

b) Das Berufungsgericht habe auch rechtsfehlerhaft
die identische, wenigstens aber die Hquivalente Benutzung
des Merkmals 5 verneint. Es habe die technischen Gegeben-
heiten verkannt und es unter Verletzung des § 286 ZPO
unterlassen, einen Sachverstiindigen hinzuzuziehen.

¢) SchlieSlich habe das Berufungsgericht bei
der Frage, ob die Verletzungsform von einem allgemeinen
Erfindungsgedanken Gebrauch mache, nicht ohne einen Sach-
verstlindigen entscheiden diirfen.

II.
Die Angriffe der Revision greifen durch.
Die Darlegungen des Berufungsgerichts zur Aufgabe
der dem Klagepatent zugrunde liegenden Erfindung sind

unvollsténdig. Die Klagepatentschrift nennt wirtlich zwar
nur die Verbesserung der Sprachverstiindlichkeit durch



Anhebung der hohen Frequenzen. Aus den angegebenen Vor-
teilen und der vorgeschlagenen L¥sung ergibt sich aber
dariiber hinaus als Aufgabe, die Benutzung des Hirgerits
durch ein individuell m6glichst natiirliches und m8glichst
stbrungsfreies Hiren angenehm zu gestalten. Von dleser
Aufgabe ist auch das Bundespatentgericht im Beschlu8 vom
21, November 1967 ausgegangen, mit dem es die Bekanntmechung
der Anmeldung entgegen deren Zurlickweisung durch die Priifung;
stelle beschlossen hatte. Wenn es in seinem spidteren
Beschluf vom 10. Mai 1971 (Zuriickweisung des Einspruchs)
die Aufgabe nur als Verbesserung der Sprachversténdlich-
keit beschrieben hat, so spricht das nicht flir eine Ein-
achrinkung des Erfindungsgedankens. Die im Laufe des
Erteilungsverfahrens vorgenommenen Klarstellungen und
Einschrinkungen des Gegenstands der Anmeldung haben die
Aufgabe der Erfindung des Klagepatents nicht veriéndert,
sondern nur bei der als Schutz beanspruchten L3sung den
Stand der Technik beriicksichtigt. Die Darlegungen des
Berufungsgerichts zur Aufgabe sind im iibrigen fehlerhaft,

soweit es die Merkmale der L¥sung in die Aufgabe einbezo-
gen hat.

2. Die L¥sung hat das Berufungsgericht in der ange-
gebenen Merkmalskombination zutreffend erkannt. Davon
waren die Parteien in den Vorinstanzen ausgegangen, und
die Revision beanstandet sie nicht. Ein Rechtsfehler ist
insoweit auch nicht ersichtlich.

3. Dem Berufungsgericht ist darin zu folgen, daB
eine identische Benutzung des Gegenstands des Klagepatents
nicht vorliegt. Bei einer Kombinationserfindung ist das
nur dann der Fall, wenn in der Verletzungsform alle Merk-
male des Gegenstands des Klagepatents identisch verwirk-
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licht sind. Das trifft nach den Feststellungen des Beru-
fungsgerichts nicht zu.

Die Beklagte benutzt bei ihren mit der Klage ange-
griffenen Horgerdten unstreitig keinen konisch geformten
Schalltrichter, sondern einen Schallkanal mit gleichblei-
bendem Querschnitt. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsge-
richt den in den Patentanspriichen verwendeten Begriff
"Schalltrichter" erkennbar als einen Schalltrichter im
iblichen technischen Sinne aufgefaBt, demn es hat im
Gegensatz dazu als Unterscheidungsmerkmal des "Schallka-
nals" den gleichbleibenden Querschnitt hervorgehoben. Zwar
hat es ausdriicklich nicht zur Frage Stellung genommen, wie
der "Schalltrichter" nach der Klagepatentschrift aussieht.
Das war auch nicht notwendig, da der Schalltrichter eine
allgemein und insbesondere in der Technik bekannte Vorrich-
tung von bestimmter Gestaltung ist. Aus dem Gegenstand der
Erfindung, wie er in der Klagepatentschrift dargestellt
ist, und aus dem Gang des Erteilungsverfahrens ergibt sich
kein Hinweis dafiir, daB8 der im Rahmen der Lisung der ge-
stellten Aufgabe vorgeschlagene "Schalltrichter" nicht
diesen allgemeinen Vorstellungen entsprechen soll. Dariiber
hinaus hat das Berufungsgericht fiir das Revisionsgericht
bindend festgestellt, daB auch der Fachmann nach dem Inhalt
der Klagepatentschrift und dem Gang des Erteilungsverfah-
rens eindeutig auf einen konisch geformten Trichter, nicht
aber einen im Querschnitt gleichbleibenden Kanal hingewie-
sen wird. Diese Feststellung durfte das Berufungsgericht
ohne Hinzuziehung eines Sachverstiindigen treffen. Die
Ausfithrungen des Bundespatentgerichts im BeschluBS vom
10, Mai 1971 stehen zu dieser Feststellung des Berufungs-
gerichts nicht im Widerspruch.
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Ist demnach mit dem Berufungsgericht, aber entgegen
der Ansicht der Revision die identische Benutzung des
Merkmals 3 ("Schalltrichter") zu verneinen, so liegt eine
identische Benutzung der geschiitzten Gesamtkombination
nicht vor.

4. Dem Berufungsgericht ist auch darin beizutreten,
daf8 das Merkmal 5 bei der Verletzungsform identisch nicht
verwendet wird, denn deren Schallkanal selbst -~ unter der
Voraussetzung da8 er dem "Schalltrichter" gegeniiber zu-
mindest Hquivalent ist - wird nach dem unstreitigen Sach-
verhalt nicht im Sinne des Klagepatents "individuell ange-
paBt®. Die "Anpassung" erfolgt bei den Hirgerdten nach
der Verletzungsform beim Geh#use, in welchem der Schall-
kanal liegt. Wie das Bundespatentgericht in seinem Be-
schlu8 vom 10, Mai 1971 dargelegt hat, erfaft sie den
Schallkanal selbst nicht, Diese Feststellung durfte das
Berufungsgericht {ibernehmen.

5. Soweit das Berufungsgericht die Hquivalente
Benutzung der Merkmale 3 und 5 verneint hat, greifen die
Angriffe der Revision durch.

Das Berufungsgericht hat beide Merkmale allein unter
dem Gesichtspunkt der Erkennbarkeit flir den Fachmann ge~
prift und diese unter Hinweis auf die Entscheidungen des
Bundespatentgerichts im Erteilungsverfahren verneint. Das
war in mehrfacher Hinsicht rechtsfehlerhaft: Das Bundes-
patentgericht hat zur Frage der Erkennbarkeit von Hquiva-
lenten Mitteln nichts gesagt. Der Feststellung des Beru-
fungsgerichts fehlt somit die Grundlage. Das Berufungsge-
richt hat dariiber hinaus die Frage der Gleichwirkung nicht
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gepriift., Diese Rechtsfehler zwingen zur Aufhebung des
angefochtenen Urteils.

Das Berufungsgericht wird sich zunéchst mit der
Frage auseinandersetzen miissen, ob der von der Beklagten
verwendete "Schallkanal™ bei einem solchen Schwerhbrigen-
gerdt eine technisch gleiche oder gleichartige Wirkung
wie der "Schalltrichter" nach der Klagepatentschrift
erzielt. Diese Gleichwirkung derf nur anhand des konkre-
ten Erfindungsgedankens gepriift werden., Es ist unerheblich,
ob etwa allgemein in der Technik ein konisch geformter
Trichter technisch anders wirkt als ein Kanal mit gleich-
bleibendem Querschnitt, und auch, daB die Klagepatent-
schrift wdrtlich nur den "Schalltrichter® angibt. Fiur die
Frage der Aquivalenz kommt es allein darauf an, ob im
konkreten Fall, das heit bei einem Schwerhidrigengerit
der beschriebenen Art, die Weiterleitung des aufgenommenen
Schalls zum Mikrofon mit im Sinne des Erfindungsgedankens
gleicher oder gleichartiger Wirkung anstatt durch einen
konisch geformten Schalltrichter durch einen Schallkanal
mit gleichbleibendem Querschnitt erfolgen kann, Damit hat
sich das Berufungsgericht nicht auseinandergesetzt. Erst
nach dieser Priifung und Feststellung kenn die Frage nach
der Erkennbarkeit dieses #dquivalenten Mittels flir den
Durchschnittsfachmann gestellt werden. Nach den gleichen
Gesichtspunkten ist bei der Priifung der Gleichwirkung
hinsichtlich des Merkmals 5 zu verfahren.

Das Berufungsgericht wird erwiigen miissen, ob seine
Sachkunde ausreicht, um die bei der Beurteilung der Aqui-
valenz auftretenden Fragen aus dem Gebiet der Akustik
beantworten zu kénnen, die bei einem Schwerhtrigengerdt
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der beschriebenen Art und im Hinblick auf die Aufgabe der
Erfindung auftreten. Nach dem Inhalt der Erteilungsakten
kann es auf die Durchfilhrung von Versuchen ankommen.

6. Fehl gehen die Angriffe der Revision gegen die
Ablehnung des Schutzes aus einem allgemeinen Erfindungs-
gedanken durch das Berufungsgericht. Dieses ist von seinem
Standpunkt, da8 weder das Merkmal 3 noch das Merkmal 5
in der Verletzungsform verwirklicht wird, ohne Rechtsfeh-
ler zu der Feststellung gelangt, daBS ein allgemeiner Er-
findungsgedanke, dargestellt durch die mit der Verletzungs-
form verwirklichte Kombination, in der Klagepatentschrift
nicht offenbart ist. An diese tatsHichliche Feststellung
ist das Revisionsgericht gebunden. Ein Versto gegen
§ 286 ZPO ist nicht ersichtlich.

Dennoch wird sich das Berufungsgericht erneut auch
mit der Frage des Schutzes des vom Kliger geltend gemach-
ten allgemeinen Erfindungsgedankens befassen miissen, wenn
es zu dem Ergebnis gelangen sollte, daB nur eines der
Merkmale 3 und 5 #dquivalent, das andere tiberhaupt nicht
benutzt wird. Es lige dann eine Unterkombination aus drei
identischen und einem Hquivalenten Merkmal vor, die aller-
dings im Rahmen des Kombinationsgedankens liegen miiBte,

damit der KlHger daraus seine Klageanspriiche herleiten
kénnte.

S
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III.
Die Sache war an das Berufungsgericht zuriickzu-
verweisen, da die Entscheidung nicht ohne erneute Tat-
sachenfeststellungen erfolgen kann.

Tristedt Ballhaus Ochmann

Bendler Windisch
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