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Pumpeinrichtung

Zur Beantwortung der Frage, ob eine als patentverletzend beanstandete Ausfuhrung
trotz Abweichung vom Wortsinn in den Schutzbereich eines Patentanspruchs fallt,
reicht es nicht aus, nur hinsichtlich einzelner Merkmale des Patentanspruchs zu pru-
fen, ob bei der beanstandeten Ausfuhrung ein gleichwertiges Ersatzmittel vorhanden
ist. Diese Ausfuhrung muss - soweit ihre Gestaltung im Hinblick auf die patentgema-
Re Lésung von Bedeutung ist - als Gesamtheit erfasst werden; hiervon ausgehend ist
zu entscheiden, ob diese Gesamtheit als solche eine auffindbar gleichwertige Losung
darstellt.
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhand-
lung vom 17. April 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die

Richter Scharen, Keukenschrijver, Prof. Dr. Meier-Beck und Gréning

fur Recht erkannt:

Auf die Revision der Klagerin wird das am 23. Dezember 2004 ver-
kindete und durch Beschluss vom 12. Januar 2005 berichtigte Ur-
teil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Munchen aufgeho-

ben.

Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung
- auch uber die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesgerichts-

hof - an das Berufungsgericht zurlickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Parteien streiten um die Verletzung des deutschen Teils des am
26. September 1987 angemeldeten, in englischer Sprache erteilten europai-
schen Patents 309 596 (Klagepatents). Dieses Patent umfasst zwdlf Patentan-

spruche, von denen Anspruch 1 wie folgt lautet:



"A pumping apparatus for delivering liquid at a high pressure at
which compressibility of the liquid becomes noticable, and at a se-

lectable flow rate, comprising

a) a first piston (10) for reciprocation in a first pump chamber (7),

the first pump chamber having an inlet port and an outlet port,

b) a second piston (20) for reciprocation in a second pump chamber
(18), the second pump chamber having an inlet port and an out-

let port,

c) a conduit connection (12, 14) between the outlet port of the first

pump chamber and the inlet port of the second pump chamber,

d) an inlet valve (4) connected to the inlet port of the first pump
chamber for allowing flow of liquid into the first pump chamber

and for inhibiting flow in the opposite direction,

e) an outlet valve (13) connected to the outlet of the first pump
chamber for allowing flow of liquid into the second pump cham-

ber and for inhibiting flow in the opposite direction,

f) drive means (30, 34; 31, 33; 32, 36) for reciprocating the first and

the second piston,



g) wherein the liquid in the first pump chamber is compressed to a
high pressure before delivery of the compressed liquid into the

second pump chamber,

characterised by

control means (41, 42, 43, 44, 35) coupled to the drive means (30,
34; 31, 33; 32, 36) for adjusting the stroke lengths of the pistons
(10, 20) between their top dead centre and their bottom dead cen-
tre, respectively, in response to the desired flow rate of the liquid
delivered at the outlet of the pumping apparatus, with the stroke
volume (i.e., the amount of liquid displaced during a pump cycle)
being decreased when the flow rate is decreased and vice versa,
such that pulsations in the flow of the liquid delivered to the output

of the pumping apparatus are reduced."

Das Klagepatent war Gegenstand einer Nichtigkeitsklage, Uber die der
Senat am 22. Oktober 2002 abschlielRend entschieden hat (Az. X ZR 115/99).

Patentanspruch 1 hatte in der erteilten Fassung Bestand.

Die Klagerin hat in Prozessstandschaft und gestutzt auf abgetretenes
Recht Patentverletzungsklage gegen die Beklagten erhoben, weil diese in der
Bundesrepublik  Deutschland unter der Bezeichnung A. -
System-Hochdruckpumpen gemal den Anl. K5, 5a vertreiben. Diese Gerate
weisen zwei hintereinander geschaltete, unabhangig voneinander angetriebene
Kolben auf, wobei der erste Kolben einen konstanten oberen Totpunkt hat, wah-
rend der zweite Kolben linear verstellt werden kann. Bei dem Gerat 2690, das

Untersuchungsgegenstand des sogenannten Weissgerber-Berichts (Anl. K 6)



war, kdnnen laut dieses Berichts die Flussraten von 0,1 ml/min bis zu 10 ml/min
variieren. In der Betriebsart "Auto" andert sich Uber diese Variationsbreite hier-
nach die Hublange des Primarkolbens in funf Stufen (Schritten). Der Hub bis
zum oberen Totpunkt betragt bei zunehmender Flussrate 25 pl, 50 pl, 100 pl,
120 pl oder 130 pl und umgekehrt. Die Hublange des zweiten Kolbens (Akku-
mulatorkolbens) andert sich laut des Berichts in ahnlicher Weise, wobei sie auf
den einzelnen Stufen jeweils etwas abnimmt (bei zunehmender Flussrate) bzw.
zunimmt (bei abnehmender Flussrate). Nach jedem Kolben hat die Vorrichtung
einen Drucksensor, von denen der letzte den Systemdruck feststellt. Die An-
passung der Hublange erfolgt jedoch unabhangig vom Systemdruck. Laut Be-
dienungsanleitung gemal Anl. K 5a ist es moglich, tber eine Software die Vor-
kompression so zu gestalten, dass die Driucke ausgeglichen werden (to balance

pressures, providing the smooth, ripple-free flow).

Nach Einholung eines Gutachtens und muandlicher Anhérung des gericht-
lichen Sachverstandigen Prof. Dr. S. hat das Landgericht die Beklagten
antragsgemal zu Unterlassung und Auskunft verurteilt und die Verpflichtung

der Beklagten zu Schadensersatz festgestellt.

Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht den bereits
vom erkennenden Senat in der Patentnichtigkeitssache als gerichtlichen Sach-
verstandigen hinzugezogenen Prof. Dr. M. mit einer schriftlichen Be-
gutachtung betraut und mindlich angehért. Das Berufungsgericht hat sodann

unter Aufhebung des landgerichtlichen Urteils die Klage abgewiesen.



Hiergegen wendet sich die Klagerin mit der vom Senat zugelassenen

Revision, wobei sie hauptsachlich begehrt,
das Urteil des Oberlandesgerichts aufzuheben und die Berufung
der Beklagten gegen das Endurteil des Landgerichts Munchen |
vom 18. Dezember 2002 in der Fassung des Beschlusses vom

29. Januar 2003 zuruckzuweisen.

Die Beklagten treten diesem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsqgrinde:

Die zulassige Revision der Klagerin fuhrt zur Aufhebung des angefochte-

nen Urteils und zur Zurtuckverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

1. Nach Patentanspruch 1 betrifft das Klagepatent eine Pumpeinrichtung
mit wahlbarer Flussrate zum Fordern von Flussigkeiten unter hohem Druck.
Solche Vorrichtungen werden insbesondere in der Flussigkeitschromatographie
eingesetzt, um die bewegliche Phase durch die Trennsaule hindurchzufuhren.
Dabei soll einerseits die Flussrate einstellbar sein, andererseits die eingestellte
Flussrate zur Vermeidung von Messfehlern mdglichst konstant (schwankungs-
frei) gehalten werden. Ein relativ gleichmaRiger Forderstrom ergibt sich bereits,
wenn die Einrichtung zwei mit Phasenabstand angetriebene Pumpen aufweist,
die mit gleichbleibendem Hubvolumen arbeiten und bei denen nur die Hubfre-

quenz verandert wird.
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Bei den in der Hochleistungsflissigkeitschromatographie auftretenden
hohen Drucken bildet jedoch die Kompressibilitat der Flussigkeit eine zusatzli-
che Quelle fur Flusspulsationen. Denn bei jedem Kompressionszyklus der
Pumpe muss der erste Kolben vor Beginn der Forderung der FlUssigkeit erst
einen bestimmten Weg zurlcklegen, um die Fllssigkeit auf den endgultigen
Forderdruck zu bringen. Das flhrt zu Flusspulsationen entsprechend der Pum-
penfrequenz, die sich insbesondere bei niedrigen Flussraten und kleinen Spit-

zen (Peaks) im Chromatogramm bemerkbar machen.

Hieraus ergibt sich, wie in der Klagepatentschrift weiter angegeben ist,
das technische Problem, eine Pumpeinrichtung zur Verfigung zu stellen, die es
mit konstruktiv einfachen Mitteln erlaubt, innerhalb eines breiten Bereichs von
Flussraten nachteilige Auswirkungen von Pulsationen auf die chromatographi-

schen Messergebnisse weitgehend zu vermeiden.

Nach Patentanspruch 1 des Klagepatents soll dies mit folgender Merk-

malskombination erreicht werden:

Pumpeinrichtung zum Fordern von Flussigkeit unter hohem Druck,
bei dem sich die Kompressibilitat der Flussigkeit bemerkbar macht,

mit einer wahlbaren Flussrate, umfassend

1. eine erste Pumpenkammer (7),
1.1 in der ein erster Kolben (10) eine Hubbewegung vollfuhrt
und

1.2 die eine Einlasso6ffnung und eine Auslassoéffnung aufweist,



eine zweite Pumpenkammer (18),
2.1 in der ein zweiter Kolben (20) eine Hubbewegung vollfiihrt
und

2.2 die eine Einlassoffnung und eine Auslassoffnung aufweist,

eine Verbindungsleitung (12, 14) zwischen der Auslassoffnung
der ersten Pumpenkammer und der Einlass6ffnung der zweiten

Pumpenkammer,

ein Einlassventil (4)

4.1 das an die Einlassoffnung der ersten Pumpenkammer an-
geschlossen ist und

4.2 durch das ein Flussigkeitsstrom in die erste Pumpenkam-
mer eintreten kann und eine Strdmung in entgegengesetz-

ter Richtung verhindert wird,

ein Auslassventil (13),

5.1 das an den Auslass der ersten Pumpenkammer ange-
schlossen ist und

5.2 durch das Flussigkeit in die zweite Pumpenkammer ein-
stromen kann und eine Stromung in entgegengesetzter

Richtung verhindert wird,

Antriebsmittel (30, 34; 31, 33; 32, 36)
6.1 fur die Hubbewegung des ersten und des zweiten Kol-

bens,



6.2 wobei die Flussigkeit in der ersten Pumpenkammer auf ei-
nen hohen Druck komprimiert wird, bevor die komprimierte

Flissigkeit in die zweite Pumpenkammer geférdert wird,

7. mit den Antriebsmitteln (30, 34; 31, 33; 32, 36) gekoppelte

Steuermittel (41, 42, 43, 44, 35)

7.1 zur Einstellung der Hublangen der Kolben (10, 20) zwi-
schen ihrem jeweiligen oberen und unteren Totpunkt

7.2 in Abhangigkeit von der gewunschten Flussrate der gefor-
derten FlUssigkeit am Ausgang der Pumpenvorrichtung,

7.3 wobei das Hubvolumen (d.h. die wahrend eines Pumpzyk-
lus verdrangte FlUssigkeitsmenge) mit abnehmender
Flussrate verringert wird und umgekehrt,

7.4 derart, dass Pulsationen in dem an den Ausgang der
Pumpeinrichtung geférderten Flissigkeitsstrom verringert

werden ("such that pulsations ... are reduced").

13 Patentgemall wird also die Flussrate sowohl durch Veranderung der
Hubfrequenz als auch durch Veranderung des Hubvolumens beeinflusst. Dar-

aus ergeben sich zwei Vorteile:

- Zum einen wird mit - bei kleinerer Flussrate - kleiner werdendem
Hubvolumen auch das Volumen kleiner, das vor Beginn des For-
derns auf den Enddruck zu komprimieren ist, was die Kompres-

sionsphase verkurzt und zu geringeren Pulsationen fuhrt.
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- Zum anderen bedeutet ein geringeres Hubvolumen eine hdhere
Hubfrequenz und damit eine entsprechend héhere Frequenz der
verbleibenden Pulsationen. Diese wirkt sich gunstig aus, weil
hochfrequente Pulsationen eher wie ein gleichmafiges Hinter-
grundsignal wirken, welches das gesamte Chromatogramm im

Wesentlichen gleichmalig beeinflusst.

2. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass bei dem mit der Klage be-
anstandeten A.  -System die unter den Nrn. 1 bis 6 aufgegliederten Merk-

male vorhanden sind. In Streit steht allein die Verwirklichung der Merkmals-

gruppe 7.

3. Insoweit geht das Berufungsgericht in Ubereinstimmung mit standiger
Rechtsprechung des Senats davon aus, dass eine patentgeschutzte Lehre von
einem zur Benutzung der Erfindung nicht berechtigten Dritten entweder in wort-
sinngemaler Weise oder unter Verwendung vom Wortsinn abweichender Mittel
verletzt werden kann. Im Streitfall halt es jedoch keine dieser Alternativen fur

gegeben.

Die mit den Antriebsmitteln gekoppelten Steuermittel des A. -
Systems dienten zwar zur Einstellung der Hublangen der Kolben zwischen ih-
rem jeweiligen oberen und unteren Totpunkt (Merkmale 7, 7.1). Da bei dem
A. -System das Hubvolumen in drei bzw. finf Stufen der geanderten
Flussrate angepasst werden konne, erfolge die Steuerung aber nicht in Abhan-
gigkeit von der gewunschten Flussrate (Merkmal 7.2). Denn der als Sachver-
standiger hinzugezogene Prof. Dr. M. habe angegeben, der Durch-

schnittsfachmann verstehe dieses Merkmal dahin, dass Frequenz und Hubvo-



17

-11 -

lumen mit der Flussrate so geandert wurden, dass es zu einer stetigen (nicht
notwendigerweise linearen) Funktion komme. Merkmal 7.3 sei nicht wortsinn-
gemald verwirklicht, weil nach den Ausfihrungen von Prof. Dr. M. dann,
wenn die patentierte Idee mit einfachen steuerungstechnischen Mitteln genutzt
werden solle, vom Kern der geschutzten Lehre nur Gebrauch gemacht werde,
wenn sich die in Fig. 5 der Klagepatentschrift gezeigte Kurve a von der Kurve b
I6se und oberhalb dieser liege. Das sei aber schon dann nicht der Fall, wenn
das Hubvolumen -wie bei dem A. -System - jedenfalls abschnittsweise
konstant bleibe. Merkmal 7.4 sei schliellich nicht verwirklicht, weil nach den
Angaben von Prof. Dr. M. fur die patentgemaRen Mittel kennzeichnend sei,
die Pulsationen - entsprechend der beispielhaften Fig. 6 des Klagepatents - nur
reduzieren zu konnen, Zweck und Grundlage des A. -Systems aber

die Eliminierung der Pulsationen sei.

Den Ausfliihrungen des gerichtlichen Sachverstandigen sei zu folgen,
weil sie von Sachverstand gepragt seien, gegen die fachliche Kompetenz von
Prof. Dr. M. keine vernunftigen Einwande vorgebracht werden kdnnten
und der in erster Instanz als gerichtlicher Sachverstandiger hinzugezogene
Prof. Dr. S. deshalb zu einem anderen Ergebnis (wortsinngemalie Ver-
wirklichung aller Merkmale) gekommen sei, weil er unrichtigerweise auf das
Verstandnis eines Anwenders, nicht aber auf die Sicht des Durchschnittsfach-
manns abgestellt habe, als der nach den Feststellungen des Bundesgerichts-
hofs im Patentnichtigkeitsverfahren und den Ausfiihrungen von Prof. Dr. M.

ein Diplomingenieur anzusehen sei, der an einer Fachhochschule, einer
Technischen Hochschule oder eine Universitat ausgebildet worden sei und der
vertiefte Kenntnisse im Bereich der Feinmechanik, der Hochdrucktechnik und

der Steuerungstechnik sowie Erfahrungen auf dem Gebiet der Entwicklung und
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Konstruktion von Flussigkeitschromatographen habe. Diesem Anforderungspro-
fil entspreche Prof. Dr. M. als Direktor des Instituts fur Fluidtechnische
Antriebe und Steuerungen der ... ohne Weiteres. Dessen Feststel-

lungen werde deshalb gefolgt.

Daher scheide auch eine aquivalente Verwirklichung aus. Denn nach den
Ausfihrungen von Prof. Dr. M. sei das A. -System seiner
Funktionsweise nach dem im Nichtigkeitsverfahren entscheidungserheblichen
Stand der Technik (Saito) nachgebildet, womit bereits eine Einteilung in
drei/funf Bereiche offenbart gewesen sei. Was das Merkmal 7.2 anbelange,
stehe das A.  -System somit flir den Durchschnittsfachmann naher bei Saito
als beim Klagepatent. Was die Merkmale 7.3 und 7.4 betreffe, scheide eine a-
quivalente Benutzung hingegen deshalb aus, weil das A. -System wie
Saito zum Ziel habe, Pulsationen ganzlich zu vermeiden und somit seine Auf-

gabe nicht deckungsgleich mit der des Klagepatents sei.

4. Mit dieser Begrundung kann die Abweisung der Klage keinen Bestand
haben, weil dem Urteil weder eine Auslegung des Klagepatents durch das Beru-
fungsgericht zu Grunde liegt, noch dessen Ausflhrungen zur Frage der Ver-
wendung abgewandelter Mittel frei von Rechtsfehlern sind und die bislang ge-
troffenen Feststellungen eine abschlieende Entscheidung nicht erlauben, ob
das mit der Klage beanstandete A. -System die Lehre nach Anspruch 1
des Klagepatents wortsinngemaly oder mittels abweichender Gestaltung in ei-

ner in dessen Schutzbereich fallenden Weise verwirklicht.

a) Das Berufungsgericht ist zwar in Ubereinstimmung mit der standigen

Rechtsprechung des Senats davon ausgegangen, dass es zur Beurteilung der
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Frage, ob eine Patentverletzung vorliegt, zunachst der Befassung mit der tech-
nischen Lehre bedarf, die sich aus dem angeblich benutzten Patentanspruch
ergibt. Die Art und Weise, wie das Berufungsgericht sich den dann seinem Ur-
teilsauspruch zu Grunde gelegten Sinngehalt von Patentanspruch 1 erschlos-
sen hat, war aber nicht rechtsfehlerfrei. Denn die Ermittlung hat der vom Beru-
fungsgericht hinzugezogene Sachverstandige vorgenommen und die angefoch-
tene Entscheidung lasst nicht erkennen, dass flr die im Urteil wiedergegebenen
Ausfuhrungen zum Wortsinn eine eigene Wurdigung des Berufungsgerichts
malfgeblich war. Das widerspricht standiger Rechtssprechung, die sich auf Ur-
teile des Senats grundet, die bereits vor Erlass der angefochtenen Entschei-
dung des Berufungsgerichts ergangen sind. Denn hiernach betrifft die Ausle-
gung eines Klagepatents eine Rechtsfrage (BGHZ 160, 204 - Bodenseitige
Vereinzelungseinrichtung, m.w.N.; vgl. auch die nach Erlass des angefochtenen
Urteils ergangenen Senatsentscheidungen BGHZ 166, 305, 311
- Vorausbezahlten Telefongesprache; v. 13.02.2007 - X ZR 74/05, Tz. 18 - Ket-
tenradanordnung, fur BGHZ bestimmt). Sie ist deshalb von dem angerufenen
Gericht eigenstandig zu leisten und darf nicht dem gerichtlichen Sachverstandi-
gen Uberlassen werden, wie der Senat in seinem Urteil vom 11. Dezember
2005 (X ZR 76/04, GRUR 2006, 131 - Seitenspiegel) bestatigt hat. Das Ver-
standnis eines oder der in den Tatsacheninstanzen hinzugezogenen Sachver-
standigen vom Patentanspruch geniel3t als solches bei der richterlichen Ausle-
gung grundsatzlich auch ebenso wenig Vorrang wie das Verstandnis einer Par-
tei (Sen.Urt. v. 13.02.2007 - X ZR 74/05, Tz. 18 - Kettenradanordnung, flr
BGHZ bestimmt). Denn es kommt nicht darauf an, wie einzelne Angehdrige der
Fachwelt oder eine Mehrzahl von Fachleuten den Patentanspruch verstehen.
Das Gericht hat vielmehr selbst mittels eines wertenden Akts zu bestimmen,

wie der Patentanspruch zu verstehen ist, wenn das auf dem betreffenden Ge-
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biet der Technik Ubliche allgemeine Fachwissen sowie die durchschnittlichen
Kenntnisse, Erfahrungen und Fahigkeiten der dort tatigen Fachwelt zur Erfas-
sung des Wortlauts des Patentanspruchs und dessen hiermit festgelegten
Sinns herangezogen und auf diese Weise fachmannischer Sicht Rechnung ge-

tragen wird (BGHZ 160, 204 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).

b) aa) Bei der Verneinung der Frage, ob das A. -System als vom
Wortsinn abweichende Ausfuhrung der Lehre des Patentanspruchs 1 in dessen
Schutzbereich fallt, hat das Berufungsgericht eine zergliedernde Betrachtung
vorgenommen, indem es sich nur hinsichtlich einzelner Merkmale des Patent-
anspruchs die Frage vorgelegt hat, ob insoweit bei der beanstandeten Ausfih-
rung ein gleichwertiges Ersatzmittel vorhanden ist. Schon das genugt nicht den
rechtlichen Anforderungen, die nach standiger Rechtsprechung des Senats
darUber entscheiden, ob eine Ausflhrung trotz vorhandener Abweichung vom
Wortsinn den Patentanspruch verwirklicht. Ebenso wie bei der Bestimmung,
welcher Sinngehalt den Merkmalen des Patentanspruchs zukommt, stets des-
sen Gesamtzusammenhang in den Blick zu nehmen ist und eine Erforschung
des Inhalts einzelner Merkmale nur dazu dienen kann, schrittweise den allein
malfgeblichen Wortsinn des Patentanspruchs als Einheit zu ermitteln (vgl.
BGHZ 159, 221 - Drehzahlermittlung), ist auch die angegriffene Ausflhrung,
soweit ihre Gestaltung im Hinblick auf die patentgemafle Lésung von Bedeu-
tung ist, als Gesamtheit zu erfassen; hiervon ausgehend ist zu entscheiden, ob
diese Gesamtheit als solche trotz der vorhandenen Abwandlung eines oder
mehrer patentgemaller Losungsmittel eine auffindbar gleichwertige Losung dar-

stellt.
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bb) Der Senat hat im Interesse der Rechtssicherheit fur die Prafung, ob
das so ist, einen Fragenkatalog erarbeitet (unter anderem BGHZ 150, 149
- Schneidmesser 1), dessen Beantwortung regelmafig geboten ist. Eine Aussa-
ge darUber, ob eine abweichende Ausfuhrung in den Schutzbereich fallt, kann
danach regelmafig nur dann als auf ausreichender Grundlage beruhend ange-
sehen werden, wenn die Entscheidung erkennen lasst, dass der Tatrichter sich
mit den betreffenden Fragen befasst hat und - bei Verneinung der Zugehorig-

keit - an welcher Voraussetzung es fehlen soll.

Auch diesen Anforderungen genugt das angefochtene Urteil nicht.

(1) Damit eine vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichende Ausfuh-
rung in dessen Schutzbereich fallt, muss namlich regelmalig dreierlei erflllt
sein. Die Ausfihrung muss das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit
(zwar abgewandelten, aber) objektiv gleichwirkenden Mitteln |6sen. Seine
Fachkenntnisse mussen den Fachmann befahigen, die abgewandelte Ausfuh-
rung mit ihren abweichenden Mitteln als gleichwirkend aufzufinden. Die Uberle-
gungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, mussen schliellich derart
am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert
sein, dass der Fachmann die abweichende Ausfuhrung mit ihren abgewandel-
ten Mitteln als der gegenstandlichen (wortsinngemalen) Losung gleichwertige

Ldsung in Betracht zieht.

(2) Die vom Berufungsgericht aus dem Sachverstandigengutachten von
Prof. Dr. M. im Hinblick auf das Merkmal 7.2 Ubernommene Feststel-
lung, dass die Losung des A.  -System fir den Durchschnittsfachmann na-

her beim Stand der Technik (Saito) liege als beim Klagepatent, betrifft hiernach
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keinen Gesichtspunkt, der daruber entscheidet, ob die mit der Klage beanstan-
dete Ausfuhrung in den Schutzbereich des Patentanspruchs 1 des Klagepa-
tents fallt. Welcher der drei vom Senat herausgearbeiteten Voraussetzungen
die angebliche Nahe zum Stand der Technik entgegenstehen soll, hat das Be-
rufungsgericht auch nicht dargelegt. Entgegen der Erwiderung der Beklagten
lasst die allgemeine und letztlich nur eine Behauptung darstellende Aussage
des Berufungsgerichts weder erkennen, dass hiermit die dritte Voraussetzung
verneint werden sollte, noch ware sie Uberhaupt geeignet, das Fehlen dersel-
ben zu begriinden. Da diese Voraussetzung auf konkrete Uberlegungen ab-
stellt, ist eine derart allgemeine Darlegung, wie sie das Berufungsgericht flr

ausreichend gehalten hat, insoweit vollig unbrauchbar.

(3) Sollte das Berufungsgericht jedoch gemeint haben, hieraus folge die
Berechtigung des von den Beklagten erhobenen Einwands, das A. -
System stelle mit Ricksicht auf den Stand der Technik keine patentfahige Er-
findung dar, beruhte auch das nicht auf einer rechtsfehlerfreien Rechtsanwen-
dung. Denn auch zur Darlegung und zum Nachweis dieses sogenannten Form-
stein-Einwands genugt nicht eine vergleichsweise groliere Nahe der als patent-
verletzend beanstandeten Ausfihrung zum Stand der Technik. Es kommt viel-
mehr darauf an, dass die Lehre zum technischen Handeln, die diese Ausfuh-
rung verkorpert, sich nicht durch Neuheit oder erfinderische Tatigkeit vom Stand
der Technik unterscheidet. Denn zum Erfolg des sogenannten Formstein-
Einwands ist es noétig, dass die Gesamtheit derjenigen Merkmale der als pa-
tentverletzend beanstandeten Ausfuhrung, deretwegen festgestellt werden
kann, dass diese in den Schutzbereich des Patentanspruchs fallt, als gegen-
standliche Lehre zum technischen Handeln den gesetzlichen Anforderungen fur

einen Patentschutz nicht genugt hatte, wenn sie zum Prioritatszeitpunkt des



27

-17 -

erteilten Patents angemeldet worden ware (BGHZ 98, 21 f. - Formstein; BGHZ
134, 353, 357 f. - Kabeldurchflhrung I).

(4) Auch die hinsichtlich der Merkmale 7.3 und 7.4 getroffene Feststel-
lung des Berufungsgerichts, deren aquivalente Verletzung scheide aus, weil das
A. -System zum Ziel habe, Pulsationen ganzlich zu vermeiden, und
damit bei ihm ein Umstand gegeben sei, auf den es nach der Lehre des Klage-
patents nicht ankomme, fullt keine der mafR3geblichen Voraussetzungen aus. Mit
dieser Feststellung ist zunachst einmal nur ein Mehr an Leistung im Vergleich
zu dem angesprochen, was ausweislich Merkmal 7.4 die nach Patentan-
spruch 1 geschutzte Lehre ausmachen soll. Ein Leistungsuberschuss einer vom
Wortsinn abweichenden Ausfuhrung schlielt aber deren Einbeziehung in den
Schutzbereich eines Patentanspruchs nicht aus. Dies gilt insbesondere, wenn
die als patentverletzend beanstandete Ausfihrung Uber die Gesamtheit der
Merkmale hinaus, die im Hinblick auf die Einbeziehung dieser Ausflhrung in
den Schutzbereich von Bedeutung sind, zusatzliche Gestaltungsmittel aufweist,
weil dann deren Existenz fir eine weitere Leistungssteigerung verantwortlich
sein kann. Gerade das war im Streitfall zu klaren, weil die Klagerin sich insoweit
unter Hinweis auf den Prospekt gemal Anl. K 5a auf das Vorhandenseins eines
Druckwandlers und einer softwaregesteuerten Vordruckregelung berufen hat.
Die damit aufgezeigte Mdglichkeit, dass auch das A. -System
Uber das Hubvolumen so gesteuert wird, dass Pulsationen in dem an den Aus-
gang der Pumpeneinrichtung geforderten Fllssigkeitsstrom verringert werden,
und dieses System zur Beseitigung noch verbleibender Pulsationen nur durch
zusatzliche MalRnahmen befahigt ist, wird jedoch durch den blof3en Hinweis des
Berufungsgerichts nicht ausgeraumt, nach den Ausflhrungen von Prof.

Dr. M. sei aus dem so genannten Weissgerber-Bericht (Anl. K 6) nicht
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ersichtlich, wie sich die Regelung von Primar- und Systemdruck auf die Pulsati-
on auswirke, um den vom A. -System beanspruchten "ripple-free flow"

nachzuweisen.

cc) Damit ist bisher (auch) die Frage der Gleichwirkung des A. -
Systems ungeklart geblieben. Hierbei handelt es sich um eine Frage, deren Be-
antwortung tatrichterlicher Feststellung und Wirdigung bedarf (Sen.Urt. v.
22.11.2005 - X ZR 81/01, GRUR 2006, 313 - Stapeltrockner). Jedenfalls das
macht die ausgesprochene Zuruckverweisung der Sache an das Berufungsge-

richt notwendig.

5. Im weiteren Verfahren wird das Berufungsgericht Folgendes zu be-

denken haben:

a) MaRgebliche Grundlage daflir, was durch ein europaisches Patent un-
ter Schutz gestellt ist, ist gemaR Art. 69 Abs. 1 Satz 1 EPU der Inhalt der Pa-
tentanspruche. Die Frage, ob eine bestimmte Anweisung zum Gegenstand ei-
nes Anspruchs des Patents gehort, entscheidet sich deshalb danach, ob sie in
dem betreffenden Patentanspruch Ausdruck gefunden hat. Das verleiht dem in
dem betreffenden Patentanspruch gewahlten Wortlaut entscheidende Bedeu-
tung. Was bei sinnvollem Verstandnis - gegebenenfalls unter Berucksichtigung
der Erlauterungen in Beschreibung und Zeichnungen - mit ihm nicht so deutlich
einbezogen ist, dass es als zur Erfindung gehérend erkannt wird, kann den Ge-
genstand dieses Patentanspruchs nicht kennzeichnen (BGHZ 160, 204

- Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).
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b) Hiernach wird im Streitfall zu berlcksichtigen sein, dass das Patent
davon ausgeht, dass die Pumpeinrichtung die Wahl mehrerer Flussraten erlaubt
(wahlbare Flussrate, gewilnschte Flussrate Sp. 1 Z. 47 der Beschreibung), dass
also der Betreiber im Rahmen der Forderkapazitat der Einrichtung einstellen
kann, welche Flussigkeitsmenge am Ausgang der Pumpeinrichtung zur Verfu-
gung steht. Da andererseits die Anzahl der wahlbaren Flussraten im Patentan-
spruch 1 nicht angegeben und dort auch nicht vorgegeben ist, wie sie sich un-
terscheiden sollen, konnte deshalb sogar ausreichen, wenn die Einrichtung die
Einstellung von mindestens zwei Flussraten innerhalb der foérderbaren Flussig-
keitsmengen erlaubt. Die Einstellbarkeit in drei oder funf Stufen wirde ebenfalls
genugen und die gewunschte Flussrate ware patentgemal immer nur eine der
Flussigkeitsmengen, die entsprechend der jeweiligen Herrichtung der Vorrich-

tung jeweils zur Abgabe eingestellt werden kann.

Bei diesem Verstandnis kommt es zur Flussrate, die aus den nach der
Herrichtung der Vorrichtung moglichen ausgewahlt wird, weil patentgemal’ so-
wohl die Hubfrequenz der angetriebenen Kolben als auch die wahrend eines
Pumpzyklus verdrangte FlUssigkeitsmenge gerateseits gesteuert werden. Die
Einstellung der Hublangen der Kolben zwischen den beiden Totpunkten, die
diese Menge bestimmen, erfolgte dabei nach der Merkmal 7.2 zugrunde liegen-
den Anweisung gerateseits in Abhangigkeit von der eingestellten Flussrate. Die
mit den Antriebsmitteln gekoppelten Steuermittel sorgten hiernach automatisch
fur eine Einstellung der Hublange je nachdem, welche der moéglichen Einstel-
lungen der Flussrate der Betreiber gerade gewahlt hat. Wird eine madgliche
Flussrate eingestellt, musste das System fur eine bestimmte Hublange beider
Kolben unter verschiedenen méglichen sorgen. Im Fall einer Anderung der

Flussrate (Verringerung oder Erhéhung auf einen anderen einstellbaren Wert)
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bedeutete das, dass auch dann eine automatische Einstellung der Hublange zu

erfolgen hatte.

Was hierbei zu geschehen hat, besagten die Merkmale 7.3 und 7.4. We-
der bei einer Erhdhung der Flussrate noch bei einer Verringerung der Flussrate
darf danach das Hubvolumen gleich bleiben. Eine Anderung der Einstellung der
Flussrate muss vielmehr auch eine Anderung des Hubvolumens nach oben o-
der unten zur Folge haben. Ausgehend von dem eingangs erwahnten Ver-
standnis musste daher die Einrichtung jeder vom Betreiber einstellbaren Fluss-
rate dadurch Rechnung tragen, dass ein dieser Flussrate eigenes Hubvolumen
gepumpt wird, das sich von dem Hubvolumen unterscheidet, mit der bei der
nachst hoheren oder nachst niedrigeren einstellbaren Flussrate gearbeitet wird.
Hinsichtlich des Males der Verringerung oder Erhdhung des Hubvolumens bei
geanderter Einstellung einer der mdglichen Flussraten schreibt Merkmal 7.4

schliel3lich die Orientierung an dem dort vorgegebenen Ziel vor.

c) Die vorstehend skizzierte Auslegung fuhrt jedoch nicht ohne Weiteres
zur Feststellung, dass das A.  -System Patentanspruch 1 des Klagepatents
nicht wortsinngemaf} verwirklicht. In der Rechtsprechung des Senats ist aner-
kannt, dass Uber die Verletzungsfrage nicht allein die Form entscheidet, die ei-
ne als patentverletzend beanstandete Ausflhrung bei Berucksichtigung aller
ihrer Gestaltungsmerkmale in ihrer konkreten Form hat (BGHZ 112, 140
- Befestigungsvorrichtung Il; BGHZ 125, 303 - Zerlegvorrichtung flir Baum-
stamme; BGHZ 142, 7 - Raumschild), und dass letztlich die objektive Eignung
mafgeblich ist, die sich bei einer Sache daraus ergibt, wie sie benutzt werden
kann, und nicht daraus, wie sie im Einzelfall oder Ublicherweise benutzt wird
(Sen.Urt. v. 13.12.2005 - X ZR 14/02, GRUR 2006, 399, 401 - Rangierkatze).
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Im Streitfall konnte es deshalb darauf ankommen, ob das A.  -System nach
seiner vorrichtungsmafRigen Ausgestaltung unter Beschrankung auf die drei o-
der funf Flussraten bedient werden kann, bei denen eine Umstellung des Hub-
volumens erfolgt. Bejahendenfalls konnten jedenfalls die Merkmale 7.2 und 7.3
verwirklicht sein und es konnte nur noch die wortsinngemalle Verwirklichung
von Merkmal 7.4 in Frage stehen, zu dem dann auch auf der Grundlage der
vorstehend erdrterten Auslegung von Patentanspruch 1 ebenfalls noch weitere

Feststellungen des Berufungsgerichts notwendig waren.

6. Sollte das Berufungsgericht nach erneuter Prifung, die nach den vor-
stehenden Ausflihrungen den gesamten Prozessstoff zu umfassen hat, zu dem
Ergebnis gelangen, dass Anspruche wegen Patentverletzung bestehen, wird

eine Zuruckweisung der Berufung insoweit nicht in Betracht kommen, als das
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Landgericht festgestellt hat, die Beklagten hatten den der Klagerin entstande-
nen oder noch entstehenden Schaden zu ersetzen. Denn die Klagerin klagt

nicht aus eigenem Recht.

Melullis Scharen Keukenschrijver

Meier-Beck Groning

Vorinstanzen:

LG Minchen |, Entscheidung vom 18.12.2002 - 21 O 1678/00 -
OLG Muinchen, Entscheidung vom 23.12.2004 - 6 U 1946/03 -
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