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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mindliche Ver-
handlung vom 19. Dezember 2000 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die
Richter Dr. Jestaedt, Scharen, die Richterin Muhlens und den Richter
Dr. Meier-Beck

fur Recht erkannt:

Auf die Revision der Klagerin wird das Urteil des 2. Zivilsenats
des Oberlandesgerichts Dusseldorf vom 25. Juni 1998 aufgeho-

ben.

Der Rechtsstreit wird zur anderweiten Verhandlung und Entschei-
dung, auch uber die Kosten der Revision, an das Berufungsge-

richt zurtickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klagerin ist Inhaberin des am 18. Dezember 1990 angemeldeten
deutschen Patents 40 40 409 (Klagepatents), das einen Volumensensor fir
Flissigkeiten betrifft. Dabei handelt es sich um ein Mel3gerat, welches in Flus-
sigkeitsleitungen eingebaut die Mengen der durchstromenden Flissigkeit mifdt

(Mengen pro Zeiteinheit). Das Klagepatent ist gegen den Einspruch der Be-



klagten zu 1 aufrechterhalten worden. Die Klagerin ist ferner Inhaberin des zum
Klagepatent parallelen deutschen Gebrauchsmusters 90 17 839. Ein von der

Beklagten zu 1 hiergegen gestellter Loschungsantrag hatte keinen Erfolg.

Die Anspriche 1 beider Klageschutzrechte lauten Ubereinstimmend wie

folgt:

"Volumensensor fur FlUssigkeiten mit im Auf3eneingriff miteinander
kdmmenden runden, geradverzahnten Mel3werkréadern, einer MelRkam-
mer in einem Gehause mit zwei Deckelteilen, in denen jeweils eine der
MelRkammerstirnwande ausgebildet ist, feststehenden Achsbolzen, auf
denen die MelR3werkrader in der Mel3kammer drehbar gelagert sind, im
Bereich des Zahneingriffs der MelRwerkréder beiderseits der Achsebene
der beiden MelRwerkrdder miindenden Stromungswegen in wenigstens
einer der MelR3kammerstirnwénde, die mit einem Zulauf bzw. einem Ab-
lauf fur die Flussigkeit in Verbindung stehen, einem diese Stromungs-
wege trennenden Steg, dessen Rander im wesentlichen symmetrisch zu
der Achsebene ausgebildet sind, und einem in einer der MelRkammer-
stirnwénde im Bereich der Zéahne wenigstens eines MelRwerkrades in ei-
ner Bohrung in einem der Geh&usedeckelteile angeordneten Differenti-
alfeldplattenfuihler als magnetoelektrischen Sensor,

dadurch gekennzeichnet,

daRR die Mel3werkrader (10, 12) wenigstens auf der den Strémungswe-
gen (32) zugewandten Seite in ihren Zahnlicken mit einer sich Uber den
FuRRkreis radial einwérts erstreckenden und zur Zahnlicke symmetri-
schen Vertiefung (40) versehen sind, deren Breite (b) im wesentlichen

der Zahnlickenbreite im Bereich des FulR3kreises (G) der Verzahnung



entspricht und die sich von der Stirnseite der Zahne ausgehend wenig-
stens Uber einen Teil der Breite (H) des Zahnrades erstreckt, und daf3
der Steg (34) so ausgebildet ist, daf? jeweils bei Mittellage einer Zahn-
lucke der beiden Mel3werkrader (10, 12) in der Achsebene die Rander
(42) des Steges mit den benachbarten Flanken (41, 39) der an die
Zahnlucke angrenzenden Z&hne im Bereich zwischen dem Boden der
Vertiefung und dem Teilkreis (T) der Verzahnung weitgehend in ihrer
Form Ubereinstimmen und die Breite der Zahnlicke in diesem Bereich

geringfligig kleiner ist als die Stegbreite.”

Die Beklagte zul stellt her und vertreibt Volumensensoren des
Typs VC 1 Baureihe 4 mit "Zahnform und Expansionsnuten” sowie technischen
Daten, wie aus der nachstehend wiedergegebenen Zeichnung 82 013293 der

Beklagten zu 1 vom 13. Januar 1994 ersichtlich:



Ot tnungswinkel: ¢

Die Klagerin sieht in der Herstellung und in dem Vertrieb des Volumen-
sensors VC 1 Bauserie 4 eine Verletzung ihrer Klageschutzrechte. Sie hat die
Beklagten auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung und Feststellung

der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Oberlandesgericht hat
sachverstandig beraten die Berufung der Klagerin zurickgewiesen. Mit ihrer
Revision erstrebt die Klagerin die Aufhebung des angefochtenen Urteils und
die Verurteilung der Beklagten nach Mal3gabe ihrer Berufungsantrage. Sie rugt
Verletzung formellen und materiellen Rechts. Die Beklagten bitten um Zurtck-

weisung der Revision.



Entscheidungsqrinde:

Die Revision hat Erfolg. Sie fuhrt zur Aufhebung des angefochtenen Ur-

teils und zur Zuriickverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht.

|. Die Erfindung betrifft einen Volumensensor fur Flissigkeiten. Solche
Sensoren werden in Flussigkeit fihrende Leitungen eingebaut (Sp. 1 Z. 15, 16
der Klagepatentschrift), um die durchflie@enden Flussigkeitsmengen zu mes-
sen. Dazu werden die Zahnlicken von zwei sich kdmmenden Zahnradern
(Mel3werkradern) verwandt. Die zu messende Flussigkeit stromt auf der Zu-
laufseite in den Volumensensor ein und treibt die beiden MelRwerkréder an
(Sp. 1 Z. 16, 17). Diese transportieren die Flussigkeit in den Licken ihrer Ver-
zahnung von der Zulauf- zur Ablaufseite. Die Menge der in einer einzelnen
Zahnliicke transportierten Flissigkeit ist durch die Mel3daten der Verzahnung
vorgegeben; sie entspricht dem durch den Zahn der Gegenseite verdréangbaren
Volumen einer Zahnlicke. Beim Kammen verdrangen zahnradférmige Volu-
mensensoren die in den Zahnlicken befindliche Flissigkeit aber nicht voll-
kommen, sondern schlie3en einen Teil der Flissigkeit in den Licken ein. Die-
ses Restvolumen wird durch den Raum der Zahnliicke bestimmt, in den der
Zahn des Gegenrades infolge des sogenannten Kopfspiels nicht eintaucht. Da
insoweit kein Transport von der Zulauf- zur Ablaufseite stattfindet, bleibt das
Restvolumen als sogenanntes Umlaufvolumen bei der Mengenmessung der
Flussigkeit aul3er Betracht. Die Messung erfolgt dadurch, dal3 fur jede Teil-
menge, die durch eine Zahnliicke von der Zulauf- zur Ablaufseite transportiert
wird, Uber einen magnetoelektronischen Sensor ein Signalimpuls abgegeben

wird und daR die elektrischen Impulse addiert werden (vgl. Sp. 1 Z. 6-13).



1. Die Klagepatentschrift fuhrt einleitend aus (Sp. 1 Z. 13, 14), solche
Volumensensoren seien unter anderem aus der deutschen Patentschrift
31 47 208, bekannt. Die Figur 2 verdeutlicht ein Ausfihrungsbeispiel dieses
Volumensensors. Bei diesem tauchen die miteinander kdmmenden Zahne in
die Zahnlicke der beiden gegenuberliegenden Z&ahne ein und verschlie3en
diese Lucke. Dabei entsteht kurzzeitig aufgrund der Zahnliicke eine geschlos-
sene Kammer, welche auch seitlich von den Stegen zwischen der Zu- und der

Ablauféffnung verschlossen ist.
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Die Klagepatentschrift wirdigt diesen Sensor dahin, es komme insbe-
sondere bei Verwendung von Zahnradern mit kleinem Modul und damit kleinen
mefl3baren Teilmengen bei groReren Durchsatzmengen zu einer starken Erh6-

hung des Durchflulwiderstandes. Dieser bewirke eine Drosselung des Flussig-



keitsstromes, welche den Mel3bereich nach oben begrenze. Zudem sei eine
erhebliche Gerauschentwicklung nicht vermeidbar, die auRRerst storend sei
(Sp. 1 Z. 18-26).

2. Hiervon ausgehend wird als Aufgabe bezeichnet, einen Volumensen-
sor der genannten Art so auszugestalten, dal3 (bei gleichen Durchflul3mengen)
sowohl der DurchfluRwiderstand als auch die Gerauschentwicklung wesentlich

verringert werden (Sp. 1 Z. 27-30).

Zur Losung dieses Problems schlagt Anspruch 1 der Schutzrechte einen

Volumensensor flur Flissigkeiten vor, mit

1. im Aul3eneingriff miteinander kdmmenden runden, geradever-
zahnten MeRRwerkradern (10, 12),

2. einer MelBkammer in einem Geh&use mit zwei Deckelteilen, in de-
nen jeweils eine der MelRBkammerstirnwande ausgebildet ist, und
feststehenden Achsbolzen, auf denen die Me3werkrader (10, 12) in

der MelRkammer drehbar gelagert sind,

3. im Bereich des Zahneingriffs der MelRwerkrader (10, 12) beider-
seits der Achsebene der beiden MeRwerkrader mindenden Stro-
mungswegen (32) in wenigstens einer der MelRkammerstirnwénde,
die mit einem Zulauf- bzw. einem Ablauf fur die Flussigkeit in Ver-

bindung stehen,



4. einem diese Stromungswege (32) trennenden Steg (34), dessen
Ré&nder im wesentlichen symmetrisch zur Achsebene ausgebildet

sind, und

5. einem in einer der Mel3kammerstirnwande im Bereich der Zahne
wenigstens eines MelRwerkrades (10, 12) in einer Bohrung in ei-
nem der Gehausedeckelteil angeordneten Differentialfeldplatten-

fuhler als magnetoelektrischem Sensor.

6. a) Die MelRwerkrader (10, 12) sind wenigstens auf der den Stro-
mungswegen (32) zugewandten Seite in ihren Zahnliicken mit einer
sich Uber den Ful3kreis radial einwéarts erstreckenden und zur
Zahnliicke symmetrischen Vertiefung (40) versehen, deren Breite
(b) im wesentlichen der Zahnliickenbreite im Bereich des Ful3krei-

ses (G) der Verzahnung entspricht und

b) die sich von der Stirnseite der Zahne ausgehend wenigstens Uber

einen Teil der Breite (H) des Zahnrades erstreckt.

7. a) Der Steg (34) ist so ausgebildet, dal3 jeweils bei Mittellage einer
Zahnliicke der beiden MeRwerkrader (10, 12) in der Achsebene
Réander (42) des Stegs mit den benachbarten Flanken (41, 39) der
an die Zahnlicke angrenzenden Zahne im Bereich zwischen dem
Boden der Vertiefung und dem Teilkreis (T) der Verzahnung weit-

gehend in ihrer Form Ubereinstimmen und
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b) die Breite der Zahnllicke in diesem Bereich geringfugig kleiner ist

als die Stegbreite.

Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1 bis 5 der Klageschutz-

rechte verdeutlichen die Erfindung beispielhaft.
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3. Hiernach sollen bei den bekannten Volumensensoren durch Kombi-
nation von zwei MaRnahmen der DurchfluRwiderstand und die Gerauschent-

wicklung wesentlich verringert werden.

a) Zum einen wird nach der Merkmalsgruppe 6 das Volumen durch Ma-
terialabtrag am Zahnlickengrund vergréf3ert, wodurch der Kompressionsdruck
relativ vermindert wird. Dazu erlautert die Klagepatentschrift, die Mel3werkréader
seien auf beiden Seiten in den Zahnlicken mit einer sich Uber den Zahnluk-
kengrund (FulRkreis G) radial einwarts erstreckenden Vertiefung (40) versehen.
Die Breite (b) dieser Vertiefung entspreche im wesentlichen der Zahnliicken-
breite im Bereich des Ful3kreises (G) des MelRwerkrades. Diese Vertiefung
konne sich Uber die ganze Hohe (H) des Rades erstrecken. Sie kdnne aber
auch so angeordnet sein, dal3 sie sich nur tber einen Teil der Radhdhe (H)
erstrecke. Die Vertiefung kénne dabei, wie in Figur 3 dargestellt, von der Mitte
des Rades ausgehend zu den Stirnseiten des Rades hin beidseitig abfallen.
Aus Fertigungsgrinden koénne es zweckmalRig sein, die Vertiefungen des
Zahnluckengrundes mit parallelen Seitenflanken auszubilden oder Uber die
gesamte Radbreite zu erstrecken (Sp. 2 Z.29-44). Mit diesen Vertiefungen
werde das Gesamtvolumen des Einschlu3raumes vergrof3ert und damit das
Kompressionsverhéltnis, d.h. das Verhaltnis von Verdrangervolumen gegeben
durch die Zahnspitze oberhalb des Teilkreises zum gesamten eingeschlosse-
nen Flussigkeitsvolumen, verkleinert. Damit werde die Kompressionsarbeit, die
Uberwiegend fur den DurchflulBwiderstand verantwortlich sei, wesentlich her-
abgesetzt. Durch die Vermeidung von Kompressionen und Depressionen der
zwischen den Zahnen eingeschlossenen Flissigkeit komme es gleichzeitig zu

einer starken Reduzierung des abgestrahlten Gerausches (Sp. 3 Z. 24-37).
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b) Zum anderen soll gemal? Merkmalsgruppe 7 durch die Gestaltung des
Steges zwischen der Zulaufbohrung (16) und der Ablaufbohrung (18) der Ver-
schlul3 der Kompressionskammer verkirzt werden. Dazu soll der Steg so ge-
staltet werden, dalR er bei Mittellage einer Zahnlicke mit deren Form weitge-
hend Ubereinstimmt und (nur) geringfigig breiter als die Zahnlicke ist - also
die Zahnlicke in Mittellage gerade eben geringflgig Uberdeckt, wie es in der
Figur 4 fur das Mel3werkrad (10) veranschaulicht ist (Sp. 2 Z. 45-68). Mit dieser
geringen Uberdeckung der Zahnliicke soll nach der Beschreibung der Klage-
patentschrift erreicht werden, dal3 bis etwa 1° vor Erreichung der Mittellage
noch ein offener Spalt vorliegt, durch den Flissigkeit aus der Zahnlucke abflie-
Ren kann. Uber den weiteren etwa 1°-Drehwinkel bis zur Mittellage sei prak-
tisch keine Verdrangerwirkung mehr durch den in die Mittellage gelangenden
Zahn (44) vorhanden, so dal3 die eingeschlossene Flissigkeit praktisch ohne
Druckerh6hung von der Ausstromseite des Volumensensors zur Einstromseite
transportiert werde und der bei bekannten Volumensensoren stark ansteigende
DurchfluBwiderstand wesentlich herabgesetzt werde (Sp.3 Z.1-20). Nach
Uberschreiten der Mittellage bilde sich infolge der knappen Uberdeckung sehr
schnell wieder ein Eintrittsquerschnitt in die Zahnlicke, so dafl} Flussigkeit
einlaufen und es in dem eingeschlossenen Raum nicht zu Unterdriicken kom-
men konne. Auch hier wirke sich positiv aus, dal3 ein relativ groRes Flissig-
keitsvolumen von der AuslaR- zur EinlaRseite transportiert werde (Sp.3
Z. 47-56).

II. 1. Das Berufungsgericht hat eine Verletzung der Klageschutzrechte
durch die angegriffene Ausfuihrungsform verneint. Es hat angenommen, daf3

diese von den Merkmalen 1 bis 5 Gebrauch macht; nicht geprift hat es, ob die
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streitige Merkmalsgruppe 7 (Stegausbildung) bei dem beanstandeten Volu-
mensensor der Beklagten verwirklicht ist, so dal3 diese Merkmale im Revisi-
onsverfahren als vorhanden zu unterstellen sind. Die ebenfalls streitige Merk-
malsgruppe 6 (Vertiefung) hat das Berufungsgericht nicht als verwirklicht ange-
sehen, weil nicht festgestellt werden kdnne, dald die Mel3werkrader der bean-
standeten Ausfuhrungsform in ihren Zahnlicken mit einer sich Uber den Ful3-
kreis radial einwarts erstreckenden und zur Zahnliicke symmetrischen Vertie-

fung versehen sind. Dazu hat es im wesentlichen ausgefihrt:

Die in der Merkmalsgruppe 6 genannten Vertiefungen hatten das Ziel,
das Gesamtvolumen des EinschluRraumes zu vergréf3ern und damit das Kom-
pressionsverhdltnis zu verbessern. Bei diesem Merkmal komme es nicht auf
die Art der Herstellung von MeRwerkradern an, sondern auf deren (konkrete)
Gestalt (das Ergebnis), um mehr Volumen zu erzeugen. Diese Gestaltung solle
dazu beitragen, dal3 bei zahnradférmigen Volumensensoren durch eine Ver-
groBerung des Gesamtvolumens des Einschlufraums DurchfluBwiderstand
und Gerauschentwicklung wesentlich verringert werden. Eine Vertiefung in die-
sem Sinne lasse sich bei der angegriffenen Ausfihrungsform nicht feststellen.
Ein Ful3kreis, von dem aus eine Tieferlegung erfolgt sein kdnnte, sei kdrperlich

nicht festzustellen.

Die Klagerin kénne auch nicht mit Erfolg geltend machen, der Fachmann
messe die Verwirklichung der Merkmalsgruppe 6 daran, ob bei einem Volu-
mensensor das Kopfspiel bzw. der Kopfspielfaktor Gber das hinausgehe, was
nach seiner Erfahrung und Kenntnis am Prioritatstage des Klagepatents auf
dem einschlagigen technischen Gebiet ublich gewesen sei. Aufgrund der Be-

weisaufnahme lasse sich allenfalls feststellen, dal der Fachmann mit dem
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Wissen des Prioritatstages Kopfspielfaktoren von mehr als ca. 0,4 bei Volu-
mensensoren der hier interessierenden Art nicht als Ublich angesehen habe.
Die Klageschutzrechte gaben aber keinen Aufschlu3 daruber, von welchen
Kopfspielen oder Kopfspielfaktoren der Fachmann bei seinen Uberlegungen
auszugehen habe. Der Fachmann sei insoweit auf sein allgemeines Fachwis-
sen angewiesen. Ein allgemeines Fachwissen des Fachmanns Uber Verzah-
nungsdaten und Kopfspielfaktoren von Volumensensoren sei fur den Priori-
tatstag nicht feststellbar. Dagegen seien die allgemeinen DIN-Normen und
auch die DIN 867 zum Fachwissen zu rechnen, die einen Kopfspielfaktor von
0,1 bis 0,4 empfehlen. Es sei nichts dafir ersichtlich, dal3 der Fachmann im
maf3geblichen Zeitpunkt bei Volumensensoren einen Vorbehalt hinsichtlich der
vollen Ausschépfung des in Ziffer 4.4 der DIN 867 bekannten Kopfspielberei-
ches gemacht habe und etwa Werte von tber 0,3 oder im allgemeinen Bereich
von 0,4 nicht mehr zum Stand der Technik in diesem Sinne gezahlt hatte. Bei
diesen Angaben in Ziffer 4.4 handele es sich nicht um starre, absolut festste-
hende Grenzen, sondern um allgemeine Empfehlungen. Von diesen sei der
Fachmann auch schon vor dem Prioritatstag durch zumindest grenznahe, je-
denfalls gewisse Toleranzen einbeziehende Uber- oder Unterschreitungen des
angegebenen und als unkritisch anzusehenden Bereichs abgewichen, wenn er
dies fur erforderlich gehalten habe. Daraus ergebe sich, dafd der Fachmann
FulRkreisgestaltungen, welche zu einem Kopfspielfaktor fiihrten, der den Wert
von 0,4 nur geringfugig Uberschreite, noch nicht als uniiblich und damit auch
nicht als Vertiefung im Sinne der Merkmalsgruppe 6 einschatzen werde. Da bei
der angegriffenen Ausfihrungsform der Kopfspielfaktor von 0,416 noch im en-
gen Bereich des obersten in DIN 867 angegebenen Wertes von 0,4 liege, sei

eine Vertiefung im Sinne der Merkmalsgruppe 4 nicht festzustellen.
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2. Diese Auslegung der Schutzrechte halten einer revisionsrechtlichen

Uberpriifung nicht stand.

a) Patentanspruch 1 des Klagepatents (Merkmal 6) verwendet den Be-
griff "Ful3kreis". Zur Bedeutung dieses technischen Begriffs hat die Klagerin auf
die DIN 3960 vom Marz 1987 (Anlage K 8) Bezug genommen, die "Begriffe und
BestimmungsgroRen fur Stirnr&der (Zylinderrader) und Stirnradpaare (Zylin-
derpaare) mit Evolventenverzahnung" betrifft. Ziffer 3.5.6.2 definiert die Be-
griffe "Ful3zylinder", "Ful3kreis" und "Ful3kreisdurchmesser". Danach ist der
FuRRzylinder die zylindrische Mantelflache am Grund der Zahnliicke einer Ver-
zahnung; ein Stirnschnitt ergibt den Ful3kreis. Das Ist-Mal3 des Ful3kreises ist
vom Verzahnungsverfahren und vom verwendeten Werkzeug abhéngig. Das
Normalmalfd ergibt sich aus Bild 7, das den Ful3kreis als gedankliche Verbin-
dungslinie der einzelnen real vorhandenen Zahnliickenbdden eines Zahnrades
zeigt. Der Fulkreis wird somit in der genormten Verzahnungsterminologie

durch Hinweis auf ein Herstellungsverfahren definiert.

b) Das Berufungsgericht hat angenommen, dal3 die Klagepatentschrift
und die Unterlagen des Klagegebrauchsmusters keinen Aufschlul3 dartiber ge-
ben, von welchem Ausgangspunkt der Durchschnittsfachmann, ein Fachmann
fur die Entwicklung von Mel3geraten, der als Diplom-Ingenieur oder Meister
Uber Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Fein- und Mel3werktech-
nik, dber Grundlagenwissen im Bau von Maschinen oder Apparaten zur Ener-
gie- bzw. Stoffumsetzung sowie Uber Grundkenntnisse hinsichtlich normaler
Getriebezahnrader und Verzahnungen verfiigte, bei seinen Uberlegungen aus-
zugehen hat, und dal3 er deshalb auf das allgemeine Fachwissen angewiesen

war. Dies greift die Revision nicht an. Allerdings enthalten die Schriften auch
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keinen Hinweis dahin, ob der Fachmann zum Prioritatszeitpunkt das Merkmal

"FuRkreis G" im Sinne der DIN-Norm verstanden hat.

aa) Von einem solchen Verstandnis kdonnte zwar dann ausgegangen
werden, wenn die zusatzliche "Vertiefung"”, die sich gemall Merkmal 6 a) auf
der den Stromungswegen zugewandten Seite in den Zahnllicken Uber den
FuRRkreis hinaus radial einwarts erstrecken soll, durch eine den Figuren 3 und 4
des Klagepatents entsprechende Gestaltungsform verwirklicht ware, die Ge-
genstand der Unteranspriiche 3 und 4 ist. Wie in der Klagepatentschrift be-
schrieben (Sp. 2 Z. 29 ff., 38) und aus den Figuren 3 und 4 ersichtlich, sind bei
diesen Ausfiihrungsbeispielen die MelR3werkréader auf beiden Seiten in den
Zahnlucken mit einer sich Gber den Zahnliickengrund (Ful3kreis G) radial ein-
warts erstreckenden Vertiefung (40) versehen. Die Vertiefung kann dabei von
der Mitte des Rades ausgehend zu den Stirnseiten des Rades hin beidseitig
abfallen. Im Schnitt ergibt sich hierbei (Figur 3) eine giebelférmige Gestaltung
des Zahnliickengrundes, bei der die "Firstspitze" den Zahnlickengrund bildet

und die Lage des real vorhandenen Ful3kreises definiert.

bb) Diese beiden Ausfluihrungsbeispiele erschépfen die Lehre des Kla-
gepatents aber nicht, wie das Berufungsgericht auch zunachst zutreffend an-
genommen hat. Nach der Beschreibung der Klagepatentschrift (Sp. 2 Z. 351.)
und der Figur 3 kann sich die Vertiefung auch tber die ganze H6he H des Ra-
des erstrecken (Anspruch 3). Das Klagepatent soll demnach auch Falle erfas-
sen, bei denen die Vertiefung in der Mitte der Radhdhe verwirklicht wird. Zu-
mindest bei einer solchen Ausgestaltung soll nach der Lehre des Klagepatents
mit einem weiteren Ausfrdsen des Zahnllickengrundes eine Vertiefung Uber

den FufR3kreis hinaus geschaffen werden, die zugleich zwangslaufig mit einer
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Verschiebung des realen Ful3kreises auf die Hohe des vertieften Zahnlicken-
grundes verbunden ist. Hiermit stiinde in unlésbarem Widerspruch, wenn der
FulRkreis G stets durch den realen Zahnlickengrund zu definieren ware; denn
dann waren Vertiefungen im Sinne des Klageschutzrechtes tber den Ful3kreis
hinaus stets ausgeschlossen, wenn diese, wie in Anspruch 3 beispielhaft vor-

geschlagen, sich Uber die gesamte Hohe des Rades erstreckten.

cc) Aus der Formulierung der Schutzanspriche, aus den Beschreibun-
gen und den Figuren |aRt sich auch kein Hinweis fur die Annahme finden, daf3
der Begriff des Ful3kreises G fir die einzelnen Gestaltungsformen des Zahn-
lickengrundes unterschiedlich zu definieren wéare. Da alle Unteranspriiche auf
Anspruch 1 direkt oder indirekt zuriickbezogen sind, gilt fur alle Ausfiihrungs-
formen, daf sich die vorgeschlagene Vertiefung vom Ful3kreis G radial ein-
warts erstrecken soll und damit der FulRkreis G in allen Féllen die Bezugslinie
ist, von der ab die Wegnahme von Material als Vertiefung im Sinne des Klage-

patents anzusehen ist.

dd) Sollen von der Lehre des Klagepatents auch Gestaltungsformen des
Zahnluckengrundes erfal3t werden, bei denen im Herstellungsverfahren eine
Vertiefung des gesamten Zahnliickengrundes vorgenommen worden ist, so
kann der Ful3kreis G nur unabhangig vom realen Lickengrund definiert wer-
den. Der FulRR3kreis als Bezugslinie fir die Vertiefung muf3 unabhangig davon
gelten, ob eine Vertiefung unterhalb eines real wahrnehmbaren Ful3kreises
(wie etwa bei giebelformiger Gestaltung) festzustellen ist oder ob dies nicht der
Fall ist (wie etwa bei geradlinig flach vertieftem Boden). Der Ful3kreis G im
Sinne des Klagepatents ist daher theoretisch zu bestimmen, nicht aber am fer-

tig hergestellten Zahnrad real abzumessen. Damit steht nicht in Widerspruch,
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wenn das Berufungsgericht aufgrund der Erlauterungen des gerichtlichen
Sachverstandigen festgestellt hat, die technische Lehre der Klageschutzrechte
habe nach Aufgabe und Losung nicht die Art der Herstellung von Mel3werkréa-
dern schlechthin zum Gegenstand, sondern die Gestalt von Mel3werkradern als
solchen, um aufgrund dieser Gestalt dazu beizutragen, dal3 es bei mit diesen
Melwerkradern ausgestatteten zahnradférmigen Volumensensoren durch eine
VergroRerung des Gesamtvolumens des EinschluBraumes zu einer wesentli-
chen Verringerung der Gerduschentwicklung und des DurchfluRwiderstandes
komme. Die Feststellung dieser technischen Lehre &ndert nichts daran, daf3
von einem bestimmten Ful3kreis G auszugehen ist, um feststellen zu kénnen,
ob eine Vertiefung des Zahnliickengrundes im Sinne des Merkmals 6 der Kla-

geschutzrechte vorliegt.

c) Das Verstandnis des Begriffes Ful3kreis G in Patentanspruch 1
(Merkmal 6 a) ist im wesentlichen eine Tatfrage, die vom Tatrichter aus der
Sicht des Fachmanns zu beurteilen und nur in beschranktem Umfang revisions-
rechtlicher Uberpriifung zugénglich ist (vgl. dazu u.a. Sen.Urt. v. 2.3.1999
- X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 911 - Spannschraube; BGHZ 142, 7, 15
- Raumschild, jeweils m.w.N.). Der Tatrichter darf sich jedoch nicht in Wider-
spruch zu anerkannten Rechtsgrundsatzen setzen, und seine Uberlegungen
durfen nicht den Denkgesetzen widersprechen. Dies ist vorliegend in mehrfa-

cher Hinsicht geschehen.

aa) Das Berufungsgericht hat bei der Auslegung des Klagepatents ver-
kannt, daf’ die Aufgabe einer Patentschrift in erster Linie darauf gerichtet ist,
dem nacharbeitenden Fachmann eine Lehre zum technischen Handeln zu ver-

mitteln, und dal3 der Patentanspruch das anzugeben hat, was fir den Patentin-
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haber geschitzt sein soll. Deshalb muf3 der Patentanspruch im Rahmen eines
Verletzungsverfahrens widerspruchsfrei ausgelegt werden. Dabei ist von einer
sinnvollen technischen Lehre auszugehen, wie sie sich aus dem Wortsinn des
Patentanspruchs unter Berucksichtigung der Beschreibung und der Zeichnun-
gen ergibt. Hinsichtlich des Merkmals 6 des Klagepatents bedeutet dies: Es
wird die Lehre vermittelt, dal3 eine patentgemale Ausgestaltung eines Zahnra-
des dadurch erreicht werden kann, dafld zunéchst der FuRRkreis G konstruktiv
ermittelt und hiervon ausgehend bei der Herstellung des Rades eine weiterge-
hende Vertiefung geschaffen wird, um das Gesamtvolumen des Einschluf3rau-

mes zu vergrol3ern.

Die Bestimmung des Ful3kreises und die Nacharbeitbarkeit dieser Lehre
werden nicht dadurch in Frage gestellt, dal3 der FuR3kreis G und dessen Lage
in der Klagepatentschrift nicht eindeutig bestimmt sind, sondern daf} der Ful3-
kreis innerhalb eines bestimmten Bereichs verschiedene Lagen einnehmen
kann. Dieser Umstand legt die Annahme nahe, dal} jede der Moglichkeiten eine
patentgemalle Losung darstellen kann. Denn mit den Ansprichen eines Pa-
tents werden typischerweise mehrere Varianten und nicht nur die denkbar be-

ste geschutzt.

bb) Das Berufungsgericht hat den Bereich, in welchem der FulRkreis G
nach seiner Auffassung liegen kann, auf3erhalb des bei Volumensensoren am
Prioritatstag Ublichen und dem Fachmann aus der DIN-Norm 867 von Februar
1985 bekannten Kopfspiels bestimmt. Es hat dabei nicht beriicksichtigt, dafd mit
dem Klagepatent eine Kombinationserfindung unter Schutz gestellt ist, die
durch das Zusammenspiel einer Mehrzahl von Merkmalen definiert ist. Fur eine

solche Erfindung ist es nicht ungewdhnlich, sondern eher typisch, daf3 viele
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oder gar alle Merkmale jeweils fir sich genommen bekannt waren, nicht aber
ihre Kombination. Es besteht daher keine zwingende Notwendigkeit, den Ful3-
kreis im Sinne des Klagepatents so zu definieren, dal3 er auf3erhalb des Vor-
bekannten oder am Prioritatstag Ublichen liegt. Einem mehrere denkbaren La-
gen des Ful3kreises erfassenden Verstdndnis wirde nicht notwendig entge-
genstehen, daf die eine oder andere Lage bereits im Stand der Technik be-

kannt war.

cc) Es ist auch nicht Uberzeugend, dal3 das Berufungsgericht die tbliche
Lage eines Ful3kreises mit dem gesamten Bereich gleichsetzt, der nach Zif-
fer 4.4 der DIN-Norm 867 fur das Kopfspiel bzw. den Kopfspielfaktor zulassig
ist. Erst recht ist aber kein Grund ersichtlich, der es rechtfertigen kénnte, den
als auRerhalb der Lehre des Klagepatents liegenden Bereich des Ublichen
auch noch uber den Bereich des Zulassigen hinaus auszudehnen. Es mag
sein, wie das Berufungsgericht aufgrund der Erlauterungen des gerichtlichen
Sachverstandigen angenommen hat, daf3 es sich bei den Angaben in Ziffer 4.4
der DIN 867 zum Kopfspielbereich bzw. zum Bereich des Kopfspielfaktors um
allgemeine Empfehlungen handelt, von denen der Fachmann auch schon vor
dem Prioritatstag der Klageschutzrechte durch zumindest grenznahe, jedenfalls
gewisse Toleranzen einbeziehende Uber- und Unterschreitungen des angege-
benen und als unkritisch anzusehenden Bereichs abgewichen ist, wenn er dies
im Einzelfall fur erforderlich oder hinnehmbar hielt. Dies rechtfertigt aber nicht
den Schluf3 des Berufungsgerichts, der Fachmann habe Ful3kreisgestaltungen,
welche zu einem Kopfspielfaktor fiihren, der den Wert von 0,40 nur geringfligig
uberschreitet, noch nicht als untblich und damit auch nicht als Vertiefung im
Sinne des Merkmals 6 des Klagepatents angesehen. Selbst wenn man von

dem Ausgangspunkt des Berufungsgerichts ausgeht und den Bereich des
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Kopfspiels bzw. Kopfspielfaktors als sinnvolle Moglichkeit zur Bestimmung des
Bereichs ansieht, in welchem der Ful3kreis G liegen kann, gibt es keinen
Grund, bei der Auslegung des Merkmals 6 geringfiigige Uberschreitungen zu
tolerieren. Es geht nicht darum, was aus der Sicht der DIN-Norm noch zu tole-
rieren ist oder von der Fachwelt toleriert worden ist; dies ist fur die Auslegung
des Merkmals 6 ohne Bedeutung. Vielmehr ist entscheidend, welchen Bereich
des Kopfspiels der Fachmann im Zeitpunkt der Prioritat der Klageschutzrechte
bei Getriebezahnradern als Ublich angesehen hat. War dies der in der
DIN-Norm abgesteckte Bereich, so ist jede Uberschreitung als Vertiefung im
Sinne der Klageschutzrechte anzusehen. Gleiches gilt fur den Fall, da3 der
ubliche Bereich nicht einmal den zulassigen nach DIN-Norm ausfillte. Merk-
mal 6 des Klagepatents legt nicht das Mal3 der Vertiefung fest, sondern ver-
langt lediglich eine Vertiefung des Zahnliickengrundes Uber den theoretischen
FuRRkreis hinaus mit dem Zweck, eine VergréfRerung des Volumens zu errei-
chen. Wirde bei der Ausgangsbetrachtung des Berufungsgerichts nicht auch
auf die klare Grenzziehung der DIN-Vorschrift oder des Ublichen abgestellt,

gabe es keine sinnvolle andere Grenze.

dd) Die Auslegung des Merkmals 6 durch das Berufungsgericht ist
rechtsfehlerhaft, weil sie zu einem unlogischen Ergebnis fiihrt. Eine Verwirkli-
chung der Lehre der Klageschutzrechte lage immer nur dann vor, wenn wie
etwa bei einer giebelférmigen Gestaltung des Zahnlickengrundes ein realer
FuRRkreis in Kombination mit einer weitergehenden Vertiefung feststellbar ist.
Hingegen mifte eine patentgemale Gestaltung dann verneint werden, wenn
etwa dem Anspruch 3 des Klagepatents entsprechend die Vertiefung noch da-
durch vergroRRert wirde, dald der gesamte "Giebel" beseitigt wirde. Ware wie

das Berufungsgericht angenommen hat, die konkret angegriffene Ausfih-
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rungsform an sich als aul3erhalb der Lehre des Klagepatents liegend anzuse-
hen, mifte das Berufungsgericht jedoch eine patentverletzende Gestaltung
annehmen, wenn die Vertiefung entgegen dem generellen Losungsgedanken
des Patents wieder verkleinert wirde, indem ein Giebel in dem Zahnliicken-
grund angeordnet wirde. Widerspruchsfrei ware dies nur dann, wenn die Lehre
der Klageschutzrechte auf den Fall beschrankt ware, dald seitlich einer real
feststellbaren Ful3kreis-Linie eine weiter abfallende Vertiefung feststellbar ist.
Eine solche Verkirzung der technischen Lehre ist - wie ausgefihrt - nicht ge-

rechtfertigt und wird auch vom Berufungsgericht nicht vertreten.

[ll. Das angefochtene Urteil kann deshalb keinen Bestand haben. Es ist
aufzuheben; der Rechtsstreit ist an das Berufungsgericht zuriickzuverweisen.
Dieses wird bei der erneuten Verhandlung unter Berlcksichtigung der ge-
nannten Grinde den Gegenstand der geschitzten Lehre durch Auslegung zu
ermitteln haben und sodann entscheiden missen, ob die angegriffene Ausfih-

rungsform von den Merkmalen der Klageschutzrechte Gebrauch macht.

Das Berufungsgericht wird dabei folgendes zu beriicksichtigen haben:
Eine widerspruchsfreie Auslegung der Klageschutzrechte wird moglicherweise
dahin erfolgen kénnen, daf} eine patentgeméfRe Vertiefung immer dann vor-
liegt, wenn der Zahnlickengrund ganz oder teilweise Uber diejenige Linie hin-
aus abgesenkt ist, die ein Konstrukteur nach den Regeln der Technik im Rah-
men des Ublichen unter Beachtung einschlagiger Normen und unter Beachtung
notwendiger Toleranzen, aber ohne Berlcksichtigung der Lehre der Klage-
schutzrechte als Ful3kreis, d.h. als gedankliche Verbindungslinie des Grundes
aller Zahnliucken eines MeRwerkrades, fir ein problemloses Zusammenspiel

der Zahnrader vorgesehen hatte. Gegenuber diesem theoretischen Ansatz
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mul3 sich im Ergebnis zwischen der Spitze des eingreifenden Zahnes des Ge-
genrades und dem realen Zahnluckengrund ein der technischen Lehre der
Klageschutzrechte entsprechender, tber das konstruktiv erforderliche Minimum
hinausgehender Abstand und damit ein gréRerer Kompressionsraum ergeben.
Ob hierbei ein Abstand als Vertiefung anzusehen ist, der noch im Rahmen des
Ublichen liegt, aber deutlich tiber den Rahmen des Notwendigen hinausgeht
und ob das Kopfspiel bzw. der Kopfspielfaktor im Sinne der DIN 867 tberhaupt
als BezugsgrofRe zur Bestimmung des Ful3kreises G in Betracht kommt, hat
das Berufungsgericht - gegebenenfalls mit Hilfe des gerichtlichen Sachver-

standigen - zu klaren.

Rogge Jestaedt Scharen

Mihlens Meier-Beck



