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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhandlung
vom 17. November 2020 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter
Dr. Grabinski und Hoffmann, die Richterin Dr. Kober-Dehm und den Richter

Dr. Rensen
fur Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des
Oberlandesgerichts Minchen vom 17. Mai 2018 im Kostenpunkt
und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil der Beklagten erkannt

worden ist.

Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch tGber

die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurlickverwiesen.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Klagerin ist Inhaberin des am 3. April 2006 angemeldeten und am
9. September 2009 mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland erteilten
europaischen Patents 1 889 808 (Klagepatents), das einen Kranarm mit einer
Befestigungsvorrichtung fur Arbeitsgerate betrifft. Der einzige Patentanspruch

des Klagepatents lautet in der Verfahrenssprache:

Kranarm mit einer Befestigungsvorrichtung fir Arbeitsgerate, wobei die Befesti-
gungsvorrichtung entlang einer vertikalen Achse beabstandete Drehgelenke mit
einem kranarmseitigen Drehgelenk und einem arbeitsgeréteseitigen Drehgelenk
nach Art eines Kardangelenks aufweist, deren Drehachsen senkrecht zueinander
angeordnet sind, wobei vom Kranarm Schlauchleitungen zu Anschliissen an ei-
nem zwischen Arbeitsgeréat und arbeitsgerateseitigem Drehgelenk angeordneten
Rotator fiihren und wobei das kranarmseitige Drehgelenk entlang seiner Dreh-
achse zwei beabstandete Drehlager aufweist und die Schlauchleitungen vom
Kranarm zu den Anschliissen zwischen den beiden Drehlagern verlaufen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anschlusse (8) fur die Schlauchleitungen (7)
an der dem Kranarm (1) zugewandten Seite (1a) der Befestigungsvorrichtung (2)
angeordnet sind und die Schlauchleitungen (7) in Richtung der Drehachse des
arbeitsgerateseitigen Drehgelenks versetzt an diesem Drehgelenk vorbeilaufen.

Die Beklagte zu 1, deren Geschaftsfihrer der Beklagte zu 2 ist, vertreibt

in Deutschland Kranarme.



Ein unter anderem auf der Messe Interforst 2014 angebotener Kranarm
(angegriffene Ausfuhrungsform 1) weist ein Drehgelenk auf, das in den nachfol-
gend wiedergegebenen Fotografien und Schemazeichnungen dargestellt ist.
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Ein unter anderem auf der Messe Elmia 2013 angebotener Kranarm (an-
gegriffene Ausfuhrungsform 2) weist ein Drehgelenk auf, das in den nachfolgend

wiedergegebenen Fotografien dargestellt ist.




Bei beiden Ausfuihrungsformen wird der Raum zwischen den beiden
Lagerbuchsen des kranarmseitigen Drehgelenks von einem - von der Klagerin
als Drehachse oder zylinderférmiges Element und von den Beklagten als Hulse
bezeichneten - Bauteil eingenommen, das die beiden Drehlager miteinander ver-
bindet und sich von beiden Seiten her zur Mitte hin verjungt. Die angegriffene
Ausfuhrungsform 1 weist aul3erdem unterhalb des die beiden Drehlager verbin-
denden Bauteils ein weiteres Bauteil auf, das von der Klagerin als Hilse und von
den Beklagten als Bolzen bezeichnet wird. Die Hydraulikschlauchleitungen, die
bei der angegriffenen Ausfihrungsform 2 ummantelt sind, werden bei beiden
Ausfuhrungsformen um das die beiden Drehlager verbindende Bauteil herumge-
fuhrt. In diesem Abschnitt verlaufen die Leitungen auf der dem Kranarm abge-
wandten Seite der Befestigungsvorrichtung (auf3en). Im Anschluss hieran werden
sie auf der dem Kranarm abgewandten Seite der Befestigungsvorrichtung (innen)
weitergefuhrt. Bei der Ausfiihrungsform 1 laufen sie auf dieser Seite an der un-

terhalb des Drehgelenks befindlichen Hulse vorbei.

Die Klagerin hat geltend gemacht, die angegriffenen Ausfuhrungsformen
verwirklichten alle Merkmale des Patentanspruchs des Klagepatents wortsinnge-

mal3, jedenfalls aber durch aquivalente Mittel.

Das Landgericht hat die auf Unterlassung, Rechnungslegung, Ersatz vor-
gerichtlicher Anwaltskosten, Feststellung der Schadensersatzpflicht und gegen
die Beklagte zu 1 zusatzlich auf Vernichtung und Ruckruf gerichtete Klage abge-
wiesen. Auf die Berufung der Klagerin hat das Berufungsgericht die Beklagten im
Wesentlichen antragsgemal? verurteilt. Dagegen wenden sich die Beklagten mit

der vom Senat zugelassenen Revision, der die Klagerin entgegentritt.
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Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Revision ist begrindet und flhrt zur Zurtickverweisung der

Sache an das Berufungsgericht.

l. Das Klagepatent betrifft einen Kranarm mit einer Befestigungsvor-
richtung fur Arbeitsgerate.

1. Nach den Ausfuhrungen in der Klagepatentschrift werden solche
Kranarme im mobilen Einsatz typischerweise zum Verladen von sperrigem Lade-
gut wie Baumstadmmen oder Rohrleitungen und im stationdren Einsatz haufig in
Verschrottungsanlagen, Mullverbrennungsanlagen oder in der Bauindustrie ver-

wendet.

Meistens wirden der Rotator und das Arbeitsgerat Giber eine Hydraulikein-
richtung betrieben. Daher fuhrten Hydraulikschlauche vom Kranarm zum Rotator,
wahrend sich die eigentliche Steuerungseinheit, das Hydraulikreservoir, Hydrau-
likpumpen und sonstige Bestandteile der Einrichtung am anderen Ende des
Kranarms befanden, von wo aus auch die Steuerung durch einen Benutzer er-
folge. Bei dem in der US-amerikanischen Patentanmeldung 2005/0017528 offen-
barten Kranarm bestehe der Vorteil darin, dass die vom Kranarm zur Rotations-
einrichtung fihrenden Schlauchleitungen nicht ohne weiteres von auf3en bescha-
digt werden kdnnten und so ein Auslaufen der Hydraulikflissigkeit und eine damit
einhergehende Beeintrachtigung der Funktion des Kranarms verhindert werden

konne.

2. Das Klagepatent betrifft das technische Problem, das Kardange-
lenk insgesamt maglichst stabil auszubilden und die Anschlisse fiir die Schlauch-
leitungen gut zugénglich zu machen, ohne dass der Schutz der Schlauchleitun-

gen vor Beschadigungen von aul3en beeintrachtigt wird.



13 3. Zur Losung dieses Problems schlagt das Klagepatent einen Kran-
arm vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (abweichende Gliede-

rung des Berufungsgerichts in eckigen Klammern):

1. Der Kranarm [0] weist eine Befestigungsvorrichtung fur Ar-
beitsgerate [1] auf.

2.  Die Befestigungsvorrichtung weist auf:

2.1 ein kranarmseitiges und ein arbeitsgerateseitiges Dreh-
gelenk nach Art eines Kardangelenks [2.1; 2.2; 2.3],

2.1.1 die entlang einer vertikalen Achse beabstandet
sind [2],

2.1.2 deren Drehachsen senkrecht zueinander ange-
ordnet sind [2.4],

2.1.3 wobei das kranarmseitige Drehgelenk entlang
seiner Drehachse zwei beabstandete Drehlager
aufweist [4];

2.2 einen Rotator, der zwischen Arbeitsgerat und arbeitsge-
rateseitigem Drehgelenk angeordnet ist [3];

2.3 Anschlisse fur Schlauchleitungen, die an der dem Kran-
arm zugewandten Seite der Befestigungseinrichtung an-
geordnet sind [6];

3.  Vom Kranarm zu den Anschlissen am Rotator verlaufen
Schlauchleitungen [3], und zwar

3.1 zwischen den beiden Drehlagern des kranarmseitigen
Drehgelenks [5] und

3.2 in Richtung der Drehachse des arbeitsseitigen Drehge-
lenks versetzt an diesem Drehgelenk vorbei [7].
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4. Ein Ausfuhrungsbeispiel ist in der nachfolgend wiedergegebenen

Figur 4 dargestellt.

Fig-%
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Besondere Bedeutung fur das Erreichen der oben genannten Ziele misst
die Beschreibung des Klagepatents dem Anordnen der Anschlisse fur die
Schlauchleitungen und dem Vorbeifiihren der Schlauchleitungen auf der dem
Kranarm zugewandten Seite zu, also den Merkmalen 2.3 und 3.1. Diese dienen
dazu, die Schlauchleitungen vor externen Einflissen abzuschirmen und bei-
spielsweise davor zu schitzen, an einem Baum hangen zu bleiben oder durch

einen scharfen Gegenstand beschadigt zu werden (Abs. 6).

Il. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie
folgt begrindet:

Zutreffend habe das Landgericht eine wortsinngemal3e Verletzung des
Klagepatents verneint. Bei den angegriffenen Ausflihrungsformen verliefen die
Schlauchleitungen nicht - wie nach Merkmal 3.1 vorausgesetzt - zwischen den
beiden Drehlagern des kranarmseitigen Drehgelenks. Der Fachmann werde,
auch wenn der Pfeil des Bezugszeichens 4b in Figur 4 des Klagepatents insoweit
nicht eindeutig sei, den Begriff des Drehlagers auf das eigentliche Drehlager des
Drehgelenks beziehen, mithin nur auf das Bauteil, das die Drehbewegung von
Lasche und Stange um eine Drehachse ermogliche, und nicht auch auf weitere
Bauteile wie die plattenférmigen Tragereinrichtungen, die vertikal zur Drehachse
des Drehgelenks verliefen. So werde sowohl in Anspruch 1 als auch in der Be-
schreibung des Klagepatents zwischen den Begriffen Drehachse, Drehgelenk
und Drehlager differenziert. Nach der Aufgabe des Klagepatents solle eine mog-
lichst zentrierte Fihrung der Schlauchleitungen - wie beispielhaft in Figuren 3 und
4 des Klagepatents dargestellt - erreicht und zugleich vermieden werden, dass
die Schlauchleitungen auf der dem Kranarm abgewandten Seite verlaufen, um
sie vor einer Beschadigung durch duf3ere Einwirkungen zu schutzen. Dement-
sprechend sei Merkmal 3.1 mit dem Landgericht funktionsorientiert dahin auszu-
legen, dass die Schlauchleitungen durch den Bereich verlaufen mussten, der
durch den Querschnitt der beiden beabstandeten Drehlager des kranarmseitigen

Drehgelenks bestimmt werde und sich als zylindrischer Raum von dem einem
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Drehlager zum anderen erstrecke. Der Fachmann entnehme dies auch der Be-
schreibung des Klagepatents, wo unter Verweis auf Figur 3 ausgefihrt sei, dass
die Schlauchleitungen zwischen den beiden auf der Drehachse des kranarmsei-
tigen Drehgelenks angeordneten Drehlagern durchragen bzw. verlaufen. Dies sei
nicht mit einem Durchragen bzw. Verlauf der Leitungen zwischen dem Drehge-
lenk im Ubrigen, einschlieRlich seiner plattenférmigen Tragereinrichtungen oder
Laschen, gleichzusetzen. Bei den angegriffenen Ausfuhrungsformen wirden die
Schlauchleitungen um das in dem Raum zwischen den beiden Drehlagern be-
findliche - von der Klagerin als Drehachse und von den Beklagten als Hulse be-
zeichnete - Bauteil herumgefuhrt. Damit verliefen sie gerade nicht durch diesen

Raum selbst.

Die angegriffenen Ausfuhrungsformen verwirklichten Anspruch 1 des Kla-
gepatents indessen mit aquivalenten Mitteln. Die dafur erforderliche Gleichwir-
kung liege - anders als das Landgericht angenommen habe - vor. Dadurch, dass
bei den angegriffenen Ausfiihrungsformen die Schlauchleitungen um das geson-
derte Bauteil zwischen den beiden Drehlagern herumgefiihrt werde, werde der
unter anderem mit Merkmal 3.1 bezweckte Schutz der Schlauchleitungen zwar
insofern eingeschrankt, als die Schlauchleitungen Uber eine kurze Strecke auf
der dem Kranarm abgewandten Seite der Befestigungsvorrichtung geftihrt wiir-
den. Auch werde der Vorteil der erfindungsgemal3en Losung, wonach die zwi-
schen den beiden Drehlagern gefiihrten Schlauchleitungen frei beweglich und
flexibel sind, um Hindernissen besser ausweichen und drohenden Beschadigun-
gen entgehen zu kénnen, nur eingeschrankt erreicht, da die Schlauchleitungen
bei den angegriffenen Ausfiihrungsformen nicht flexibel seien. Dies stehe der Be-
jahung einer Gleichwirkung jedoch nicht entgegen, da die erfindungsgemalie
Wirkung einer verbesserten Zuganglichkeit unter Beibehaltung des Schutzes der
Schlauchleitungen vor Beschadigungen durch aul3ere Einwirkungen bei den an-
gegriffenen Ausfuhrungsformen noch in maf3geblicher Weise dadurch erreicht

werde, dass die Schlauchleitungen, nachdem sie um das Bauteil zwischen den
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Drehlagern herumgefuhrt seien, anschliel3end wieder auf der dem Kranarm zu-
gewandten Seite der Befestigungsvorrichtung zwischen den beiden vertikal zur
Drehachse verlaufenden plattenformigen Tragereinrichtungen gefuhrt wirden.
Dass bei den angegriffenen Ausfihrungsformen die Schlauchleitungen nicht auf
das maximal erreichbare Mal3 verkurzt seien und die Schlaufenbildung bei Dreh-
bewegungen nicht so weit wie moglich minimiert sei, fuhre entgegen der Auffas-
sung des Landgerichts nicht zu einer anderen Beurteilung, da diese Vorteile im

Klagepatent keinen Niederschlag gefunden héatten.

Der Fachmann habe die abgewandelten Ausfihrungsformen zum Priori-
tatszeitpunkt ohne erfinderische Uberlegungen als gleichwirkend auffinden kon-
nen. Er habe der US-amerikanischen Patentanmeldung 2005/0017528 entneh-
men konnen, dass die Fuhrung der Schlauchleitungen auf der dem Kranarm zu-
gewandten Seite der Befestigungsvorrichtung zu deren Schutz beitrage. Es habe
fur ihn daher nahegelegen, die patentgeméafen Wirkungen dadurch zu erreichen,
dass die Schlauchleitungen zunéachst um das die Drehlager verbindende Bauteil
herum-, im Ubrigen aber, wie beim Klagepatent vorgesehen, auf der dem Kran-
arm zugewandten Seite der Befestigungsvorrichtung gefuhrt werden. Die ange-
griffene Ausfuhrungsform 1 verwirkliche dies besonders augenfallig dadurch,
dass die Hulse eine Gegenfuhrung ermogliche und somit eine besonders enge
Fuhrung der Schlauche auf der dem Kranarm zugewandten Seite gewahrleiste.
Aber auch die angegriffene Ausfihrungsform 2 zeige eine radial und axial enge
Fuhrung der Schlauchleitungen auf der dem Kranarm zugewandten Seite der Be-

festigungsvorrichtung.

Die erforderliche Gleichwertigkeit der Mittel sei ebenfalls gegeben. Die an-
gegriffenen Ausfuhrungsformen orientierten sich an der im Patentanspruch ge-
schitzten Lehre, da sie die erfindungsgemale Losung, zum Schutz der
Schlauchleitungen vor Beschadigungen von auf3en sowohl die Fihrung der Lei-
tungen als auch die Anordnung der Anschlisse am Rotator auf der dem Kranarm
zugewandten Seite der Befestigungsvorrichtung vorzusehen, ibernommen hat-

ten.
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Der von den Beklagten erhobene "Formstein"-Einwand sei unbegriindet.
Der Zeuge V. habe zu der unter Beweis gestellten Behauptung der Beklagten,
der Harvester A91 mit den Merkmalen der angegriffenen Ausfihrungsformen sei
im August 2003 auf einer Messe in Luzern offentlich ausgestellt gewesen, keine
Angaben aus eigener Wahrnehmung machen kdnnen. Soweit der Zeuge sich auf
AuRerungen von Mitarbeitern der M. AG betreffend die Ausgestaltung
des Harvesters A91 berufen habe, kénnte diesen - unterstellt, der Zeuge V.
habe diese AuRerungen auch wahrgenommen - als Angaben vom Hoérensagen
zwar Indizwirkung fir die zu beweisende Tatsache zukommen. Es fehle indessen
an hinreichenden zusatzlichen Anknupfungspunkten, um eine solche Indizwir-
kung zu stitzen. Die Beklagten hatten keine Unterlagen vorgelegt, die die Aus-
gestaltung des Harvesters A91 vor dem Prioritatszeitpunkt des Klagepatents do-
kumentierten. Weder den von den Beklagten erstinstanzlich vorgelegten
Unterlagen noch den im Berufungsverfahren eingereichten Anlagen B3 und B4
sei zu entnehmen, wie der Harvester A91 in den im Streitfall entscheidenden
Merkmalen ausgestaltet sei. Soweit die Beklagten den Inhalt der vom Zeugen
V. vorgelegten Erklarung des Mitarbeiters L. der M. AG in der
mindlichen Verhandlung zum Gegenstand ihres Vortrags gemacht hatten, ge-
nige dies ebenfalls nicht zum Nachweis, dass der Harvester A91 im Jahr 2003
auf der Messe ausgestellt worden und entsprechend den behaupteten Merkma-
len ausgestaltet gewesen sei, da die Klagerin dies bestritten habe. Zwar kdnne
die Erklarung eines Zeugen im Wege des Urkundenbeweises verwertet und ge-
wurdigt werden. Indessen sei der Beweiswert einer solchen Erklarung gering,
wenn sie eine nicht in einem formellen Verfahren gewonnene, sondern gegen-
Uber einer Partei getatigte AuRerung eines Zeugen wiedergebe. Sei die Urkunde
zum Zwecke der Vorlage bei Gericht erstellt worden, kénne die Erklarung den
Zeugenbeweis ohnehin nicht ersetzen. Als unmittelbare Zeugen in Betracht kom-

mende Mitarbeiter der M. AG habe die Beklagtenseite nicht benannt.
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II. Diese Beurteilung halt der revisionsrechtlichen Uberprifung in

einem entscheidenden Punkt nicht stand.

1. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht eine wortsinngemalie

Verletzung des Klagepatents verneint.

a) Nach der standigen Rechtsprechung des Senats ist fur die Ausle-
gung eines Patents nicht die sprachliche oder logisch-wissenschaftliche Bedeu-
tung der im Patentanspruch verwendeten Begriffe mal3geblich, sondern deren
technischer Sinn, der unter Bertcksichtigung von Aufgabe und L6sung, wie sie
sich objektiv aus dem Patent ergeben, zu bestimmen ist (vgl. nur BGH, Urteil vom
12. November 1974 - X ZR 76/68, GRUR 1975, 422, 424 - Streckwalze; Urteil
vom 2. Mérz 1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 912 - Spannschraube).

Maf3geblich sind dabei der Sinngehalt eines Patentanspruchs in seiner
Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis
der patentierten Erfindung beitragen. Bei der Ermittlung des Sinngehalts des Pa-
tentanspruchs sind auch die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen
(Art. 69 Abs. 1 EPU), die die technische Lehre des Patentanspruchs erldutern
und veranschaulichen (vgl. BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 117/11,
BGHZ 194, 107 Rn. 27 = GRUR 2012, 1124 - Polymerschaum I; Urteil vom
24. September 2019 - X ZR 62/17, GRUR 2020, 159 Rn. 18 - Lenkergetriebe).

b) Die Auslegung des Patentanspruchs durch das Berufungsgericht
wird diesen rechtlichen Anforderungen gerecht.

Das Berufungsgericht hat zu Recht bertcksichtigt, dass sowohl der An-
spruch als auch die Beschreibung des Klagepatents zwischen den Begriffen
Drehlager, Drehgelenk und Drehachse differenzieren und als Drehlager lediglich
ein Bestandteil des Drehgelenks bezeichnet wird, das daneben weitere Bauteile
wie Laschen, Stangen und Bolzen umfassen kann. Es hat daraus zutreffend ab-

geleitet, dass als Drehlager im Sinne dieser Ausfuhrungen nur das eigentliche
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Lager und damit dasjenige Bauteil des Drehgelenks anzusehen ist, das die Dreh-

bewegung von Lasche und Stange um eine Drehachse ermdglicht.

Ebenfalls zutreffend hat das Berufungsgericht die in der Klagepatentschrift
enthaltenen Angaben zur Aufgabenstellung und zur Funktion der Merkmale in die
Betrachtung einbezogen. Seine hieraus abgeleitete Schlussfolgerung, dass es
zur Verwirklichung von Merkmal 3.1 nicht ausreicht, wenn die Schlauchleitungen
nicht zwischen den beiden Drehlagern verlaufen, sondern nur zwischen sonsti-
gen Bestandteilen des kranarmseitigen Drehgelenks, ist vor dem aufgezeigten
Hintergrund nicht zu beanstanden.

Dieses Verstandnis steht zudem in Einklang mit den Zeichnungen in der
Klagepatentschrift, in denen die Schlauchleitungen ausnahmslos durch den Be-

reich zwischen den beiden Lagerbuchsen verlaufen.

Vor diesem Hintergrund hat das Berufungsgericht dem Umstand, dass in
Figur 3 der Klagepatentschrift der Pfeil der Bezugsziffer 4b und in Figur 4 die
Striche der Bezugsziffern 4a und 4b nicht bis zu den Lagerbuchsen durchgezo-
gen sind, zu Recht keine ausschlaggebende Bedeutung beigemessen. Die in den
Zeichnungen gewahlte Darstellungsform bietet keinen Anhaltspunkt fir die An-
nahme, dass jeder Pfeil oder Strich exakt bis zu dem mit dem jeweiligen Bezugs-

zeichen gekennzeichneten Teil fuhrt.

C) Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung brauchte das
Berufungsgericht zu der Frage, wie Merkmal 3.1 auszulegen ist, nicht das von

der Klagerin angebotene Sachverstandigengutachten einzuholen.

Wie ein Patent auszulegen ist, ist eine Rechtsfrage. Deshalb ist die Aus-
legung vom Revisionsgericht in vollem Umfang nachprifbar (vgl. nur BGH, Urteil
vom 18. Mai 1999 - X ZR 156/97, BGHZ 142, 7, 15 - Raumschild). Der Tatrichter
darf die richterliche Aufgabe der Auslegung des Patentanspruchs nicht einem

gerichtlichen Sachverstandigen tberlassen.
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Wie die Revisionserwiderung im Ansatz zutreffend geltend macht, bildet
das Verstandnis des Fachmanns von den im Patentanspruch verwendeten Be-
griffen und vom Gesamtzusammenhang des Patentanspruchs zwar die Grund-
lage der Auslegung. Das bedeutet jedoch nur, dass sich der Tatrichter gegebe-
nenfalls sachverstandiger Hilfe bedienen muss, wenn es um die Frage geht, wel-
che objektiven technischen Gegebenheiten, welches Vorverstandnis der auf dem
betreffenden Gebiet tatigen Sachkundigen, welche Kenntnisse, Fertigkeiten und
Erfahrungen und welche methodische Herangehensweise dieser Fachleute das
Verstandnis des Patentanspruchs und der in ihm verwendeten Begriffe bestim-
men oder jedenfalls beeinflussen kénnen (BGH, Urteil vom 11. Oktober 2005
- X ZR 76/04 - BGHZ 164, 261 = GRUR 2006, 131 Rn. 19 - Seitenspiegel).

Im Streitfall ist das Berufungsgericht von dem unter Beweis gestellten Vor-
bringen nur hinsichtlich der Frage abgewichen, ob der Begriff des Drehlagers im
Streitpatent in einem vom Grundverstandnis des Fachmanns abweichenden
Sinne benutzt wird. Diese Frage ist eine Rechtsfrage und deshalb dem Sachver-

standigenbeweis nicht zugéanglich.

d) Ebenfalls zu Unrecht rigt die Revisionserwiderung, aus den Fest-
stellungen des Berufungsgerichts ergebe sich nicht, dass bei den angegriffenen
Ausfuhrungsformen der Raum zwischen den beiden Drehlagern vollstandig

durch die Drehachse bzw. Hulse ausgefullt wird.

Bereits das Landgericht, dem das Berufungsgericht insoweit beigetreten
ist, hat festgestellt, dass das in Rede stehende Bauteil den Raum zwischen den

beiden Drehlagern vollstandig ausfllt.

Diese Feststellung steht entgegen der Auffassung der Revisionserwide-
rung in Einklang mit den oben wiedergegebenen Fotografien. Daraus ist zwar
ersichtlich, dass sich der Durchmesser des die beiden Drehlager verbindenden,
von der Klagerin als Drehachse und von den Beklagten als Hulse bezeichneten
Bauteils zur Mitte hin verjingt. Hieraus kann aber nicht die Schlussfolgerung ge-

zogen werden, dass der Durchmesser des Drehlagers mit dem Durchmesser
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Ubereinstimmt, den die Drehachse bzw. Hulse an ihren beiden Enden aufweist.
Alle Darstellungen deuten vielmehr darauf hin, dass die Drehachse bzw. Hilse
die Drehlager in diesem Bereich Uberdeckt, also einen groReren Durchmesser

aufweist.

2. Die Begriindung, mit der das Berufungsgericht eine Verletzung des
Klagepatents mit aquivalenten Mitteln bejaht hat, vermag indessen, wie die Re-

vision zu Recht geltend macht, die angefochtene Entscheidung nicht zu tragen.

a) Damit eine vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichende Aus-
fuhrung in dessen Schutzbereich fallt, miissen regelméafiig drei Voraussetzungen

erfullt sein:

Die Ausfuhrung muss das der Erfindung zugrundeliegende Problem mit
zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln |6sen. Ferner mis-
sen seine Fachkenntnisse den Fachmann befahigen, die abgewandelte Ausfih-
rung mit ihren abweichenden Mitteln als gleichwirkend aufzufinden. Die Uberle-
gungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, missen schlief3lich am Sinn-
gehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert sein (vgl.
nur BGH, Urteil vom 12. Marz 2002 - X ZR 168/00, BGHZ 150, 149, 154
- Schneidmesser I; Urteil vom 17. April 2007 - X ZR 1/05, GRUR 2007, 959, 961

- Pumpeinrichtung).

b) Im Streitfall kann eine objektive Gleichwirkung mit der vom Beru-

fungsgericht gegebenen Begriindung nicht bejaht werden.

aa) Fdurdie Frage der Gleichwirkung ist entscheidend, welche einzelnen
Wirkungen die patentgemal3en Merkmale - fir sich und insgesamt - zur Losung
der dem Patentanspruch zugrundeliegenden Aufgabe bereitstellen und ob diese
Wirkungen bei der angegriffenen Ausfihrungsform durch andere Mittel erzielt

werden.
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Danach ist es erforderlich, den Patentanspruch darauf zu untersuchen,
welche der Wirkungen, die mit seinen Merkmalen erzielt werden kdénnen, zur L6-
sung der zugrundeliegenden Aufgabe patentgemafl zusammenkommen mus-
sen. Diese Gesamtheit reprasentiert die patentierte Losung und stellt deshalb die
fur den anzustellenden Vergleich maf3gebliche Wirkung dar (BGH, Urteil vom
28. Juni 2000 - X ZR 128/98, GRUR 2000, 1005, 1006 - Bratgeschirr; Urteil vom
17.Juli2012 - X ZR 113/11, GRUR 2012, 1122 Rn. 19 - Palettenbehalter Ill). Als
gleichwirkend kann eine Ausfuhrungsform nur dann angesehen werden, wenn
sie nicht nur im Wesentlichen die Gesamtwirkung der Erfindung erreicht, sondern
gerade auch diejenige Wirkung erzielt, die das nicht wortsinngeman verwirklichte
Merkmal erzielen soll (BGH, GRUR 2012, 1122 Rn. 26 - Palettenbehélter IlI).

bb) Die mit dem Klagepatent zu erzielende Gesamtwirkung besteht in
der verbesserten Zugéanglichkeit der Anschlusse fur die Schlauchleitungen und

dem Schutz der Leitungen vor Beschadigungen durch Einwirkungen von auf3en.

Diese Wirkung wird zum einen dadurch erzielt, dass die Anschlisse fur
die Schlauchleitungen gem&aR Merkmal 2.3 an einer zwar leicht zugéanglichen,
aber dennoch vor auf3eren Einwirkungen geschuitzten Stelle angeordnet sind,
zum anderen dadurch, dass die Schlauchleitungen gemaf Merkmalsgruppe 3
durch Bereiche gefuhrt werden, die ebenfalls Schutz vor au3eren Einwirkungen
bieten, und zwar an den Stellen, die in den Merkmalen 3.1 und 3.2 benannt sind,
also im Bereich der beiden Drehgelenke.

cc) Vor diesem Hintergrund reicht es entgegen der Auffassung des Be-
rufungsgerichts fur eine Gleichwirkung nicht aus, dass die Schlauchleitungen nur
im weiteren Verlauf durch Bauteile des Kranarms vor auf3eren Einwirkungen ge-

schiitzt sind, nicht aber im Bereich des kranarmseitigen Drehgelenks.

Allerdings fallt eine Ausfuhrungsform, die anstelle eines im Patentan-
spruch vorgesehenen Merkmals eine abweichende Gestaltung aufweist, nicht
nur dann in den Schutzbereich eines Patents, wenn sie die erfindungsgemalen

Wirkungen ohne jede Einschrankung erreicht. Fur eine Gleichwirkung kann es
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vielmehr genligen, dass eine nach dem Patentanspruch erforderliche Wirkung
durch abgewandelte Mittel nur in eingeschréanktem Umfang erzielt wird. Unter
dem Gesichtspunkt angemessener Belohnung des Erfinders kann die Einbezie-
hung in den Schutzbereich eines Patents bereits dann sachgerecht sein, wenn
die erfindungsgeméafen Wirkungen im Wesentlichen, also in einem praktisch
noch erheblichen Mal3e, erzielt werden. Hierfir kommt es auf die patentgemalie
Wirkung und eine sich hieran orientierende Gewichtung der bei den angegriffe-
nen Ausfuhrungsformen festgestellten Defizite an (BGH, Urteil vom 2. Marz 1999
- X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 914 - Spannschraube; BGH, GRUR 2005, 1005,
1006 - Bratgeschirr; BGH, GRUR 2012, 1122 Rn. 27 - Palettenbehélter 1ll; Urteil
vom 13. Januar 2015 - X ZR 81/13, GRUR 2015, 361 Rn. 25 - Kochgefaf).

Im Streitfall gehort zu den erforderlichen Wirkungen nicht nur, dass die
Schlauchleitungen an einzelnen Stellen durch Bauteile des Kranarms vor &ul3e-
ren Einwirkungen geschitzt sind, sondern auch, dass ein solcher Schutz gerade

im Bereich des kranarmseitigen Drehgelenks besteht.

Dass diese Wirkung bei den angegriffenen Ausfihrungsformen eintritt,
ergibt sich aus den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht. Das Berufungs-
gericht hat vielmehr festgestellt, dass sich die Schlauchleitungen im Bereich des
kranarmseitigen Drehgelenks auf der dem Kranarm abgewandten Seite befinden
und erst im weiteren Verlauf zwischen Bauteilen des Kranarms hindurchgefuhrt
werden. Ein Schutz an anderen Stellen kann den mit Merkmal 3.1 bewirkten
Schutz im Bereich des kranarmseitigen Drehgelenks nicht ersetzen. Er reicht

deshalb nicht aus, um eine Gleichwirkung zu bejahen.
V. Die Sache ist nicht zur Endentscheidung reif.

1. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststel-
lungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein fur eine Gleichwirkung aus-
reichender Schutz der Schlauchleitungen bei den angegriffenen Ausfihrungsfor-
men auch im Bereich des kranarmseitigen Drehgelenks erreicht wird.
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Die bereits erwahnte Feststellung, dass sich die Schlauchleitungen im Be-
reich des kranarmseitigen Drehgelenks auf der dem Kranarm abgewandten Seite
befinden, deutet zwar darauf hin, dass in diesem Bereich kein ausreichender
Schutz besteht. Das Berufungsgericht hat sich mit dieser Frage - von seinem
Standpunkt aus folgerichtig - aber nicht abschlie3end befasst, weil es einen

Schutz in anderen Bereichen fiir ausreichend erachtet hat.

2. Bei dieser Ausgangslage ist eine erneute tatrichterliche Beurteilung

geboten.

a) Eine Aussage darlUber, ob eine abweichende Ausfiuhrung in den
Schutzbereich fallt, kann regelmafig nur dann getroffen werden, wenn sich der
Tatrichter mit den betreffenden Fragen befasst hat. Denn bei der Frage der
Gleichwirkung handelt es sich um eine Frage, deren Beantwortung tatrichterli-
cher Wirdigung und Feststellungen bedarf, die in der Revisionsinstanz nicht
nachgeholt werden kdnnen. Die Frage nach der Gleichwertigkeit des abweichen-
den Mittels betrifft zwar eine Rechtsfrage, die der revisionsrechtlichen Prifung
zuganglich ist. Sie hangt aber entscheidend von den zunachst in der Tatsachen-
instanz zu klarenden tatséachlichen Grundlagen ab (BGH, Urteil vom 14. Dezem-
ber 2010 - X ZR 193/03, GRUR 2011, 313 Rn. 36 - Crimpwerkzeug IV).

Eine Zurickverweisung ist zwar entbehrlich, wenn die wegen Patentver-
letzung klagende Partei im Revisionsverfahren nicht aufzeigen kann, dass sie auf
einen entsprechenden Hinweis im Berufungsverfahren die tatsdchlichen Voraus-
setzungen einer aquivalenten Verletzung dargetan hatte und somit in der Lage
ist, diese Voraussetzungen in einem wiedererodffneten Berufungsverfahren dar-
zutun und gegebenenfalls zu beweisen (BGH, GRUR 2011, 313 Rn. 40 - Crimp-
werkzeug IV). Im Streitfall hat die Revisionserwiderung aber Umstande aufge-
zeigt, die eine erneute tatrichterliche Beurteilung geboten erscheinen lassen.

b) Die Revisionserwiderung macht geltend, im Bereich der kranarm-
seitigen Drehgelenke seien die Schlauchleitungen bei beiden angegriffenen Aus-
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fuhrungsformen dadurch geschiitzt, dass sie eng an das zwischen den Drehla-
gern angeordnete, diese verbindende zylinderférmige Bauteil angelegt seien und
deshalb nicht weit ausladend tber beide Drehgelenke hinausragten. Bei der an-
gegriffenen Ausfuhrungsform 1 werde ein zusétzlicher Schutz durch das unter-
halb des die Drehlager verbindenden Bauteils eingebrachte weitere Bauteil er-
zielt, mittels dessen die Schlauchleitungen direkt zu den Anschliissen am Rotator

gefuhrt wirden.

aa) Diese Ausgestaltung kann, wie das Berufungsgericht in anderem
Zusammenhang zutreffend ausgefihrt hat, nicht schon deshalb als gleichwirkend

angesehen werden, weil sie eine kurze Leitungsfihrung ermdglicht.

Eine geringe Lange der Leitungen mag zwar zu einem Schutz der Leitun-
gen beitragen. Dieser Aspekt hat in Patentanspruch 1 aber keinen Niederschlag
gefunden. Zudem fihrt die in Merkmalsgruppe 3 vorgesehene Leitungsfuhrung,
wie das Berufungsgericht ebenfalls zutreffend dargelegt hat, gerade nicht zu

einer maximalen Verkirzung der Leitungslange.

bb) Eine Gleichwirkung kommt aber deshalb in Betracht, weil das enge
Anliegen der Leitungen an dem im Bereich der Drehlager angeordneten Bauteil,
das bei der angegriffenen Ausfihrungsform 1 zusatzlich durch das unterhalb die-
ses Bauteils angeordnete zusatzliche Bauteil unterstitzt wird, bewirken kénnte,
dass die Schlauchleitungen in ausreichendem Mal3 gegen &uf3ere Einwirkungen
geschutzt sind. Eine solche Ausgestaltung kdénnte gegebenenfalls am Patentan-
spruch orientiert sein, weil sie sich ebenfalls den Umstand zunutze macht, dass
einzelne Bauteile des Drehgelenks einen guten Schutz gegen aul3ere Einwirkun-

gen bieten.

cc) Ob die bei der angegriffenen Ausfiihrungsform 2 zusatzlich vorhan-
dene Ummantelung der Schlauchleitungen einen vergleichbaren Schutz bewirkt,

bedarf keiner Entscheidung.
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Selbst wenn diese Frage zu bejahen waére, fehlte es jedenfalls an einer
Orientierung am Patentanspruch, weil der Schutz nicht durch den Verlauf der
Leitungen und bestimmte Bauteile des Kranarms erzielt wird, sondern durch eine

besondere Ausgestaltung der Schlauchleitungen selbst.

3. Sollte das Berufungsgericht erneut zu dem Ergebnis gelangen,
dass Merkmal 3.1 mit &quivalenten Mitteln verwirklicht ist, wird es sich nochmals
mit dem von der Beklagten erhobenen Einwand befassen missen, die angegrif-

fene Ausfuhrungsform sei durch den Stand der Technik vorweggenommen.

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist die vom Zeugen V.
vorgelegte und von der Beklagten aufgegriffene schriftliche Erklarung als Beweis-

mittel nicht schlechthin untauglich.

Einer Partei steht es grundsatzlich frei, die Beweismittel auszuwahlen, mit
denen sie eine Behauptung beweisen mdchte. Dies schliel3t die Moglichkeit ein,
einen Dritten nicht als Zeugen zu benennen, sondern sich stattdessen im Wege
des Urkundenbeweises auf seine in einem anderen Verfahren protokollierte Aus-
sage oder auf eine von ihm gefertigte schriftliche Erklarung zu berufen - selbst
dann, wenn die Erklarung zur Vorlage im anhangigen Rechtsstreit gefertigt wor-
den ist. Der moglicherweise geringere Beweiswert im Vergleich zum Zeugenbe-
weis, der unter anderem auf der fehlenden Moglichkeit von Nachfragen, Vorhal-
ten und gegebenenfalls Anknipfungspunkten fur eine Beurteilung der Glaubwtir-
digkeit beruht, ist im Rahmen der Beweiswuirdigung zu beriicksichtigen. Dartber
hinaus steht es der anderen Seite frei, zum Zwecke des Gegenbeweises die Ver-
nehmung des Dritten als Zeugen anzubieten. Nur in der zuletzt genannten
Konstellation kdnnen schriftliche Erklarungen oder in einem anderen Verfahren
protokollierte Aussagen die Vernehmung des Zeugen nicht ersetzen (vgl. nur
BGH, Urteil vom 13. Februar 2007 - VI ZR 58/06, NJW-RR 2007, 1077 Rn. 16 ff.;
Urteil vom 30. November 1999 - VI ZR 207/98, NJW 2000, 1420, 1421; Urteil vom
13. Juni 1995 - VI ZR 233/94, NJW 1995, 2856, 2857; Urteil vom 22. Oktober
1969 - VIII ZR 221/67, MDR 1970, 135).
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Im Streitfall hatte das Berufungsgericht sich deshalb mit der Frage befas-
sen missen, ob sich aus der schriftlichen Erklarung hinreichende Indizien fur die
Wahrheit der unter Beweis gestellten Behauptungen ergeben. Hierbei konnte und
musste es zwar bericksichtigen, dass der Beweiswert einer Urkunde oft gering
ist, wenn sie die nicht in einem formellen Verfahren gewonnene, sondern gegen-
uber einer Partei gemachte AufRerung eines Zeugen wiedergibt (BGH, Urteil vom
13. Februar 2007 - VI ZR 58/06, NJW-RR 2007, 1077 Rn. 17). Dieser Gesichts-
punkt rechtfertigt es aber nicht, die Urkunde von vornherein unbericksichtigt zu
lassen, weil sie nur zur Vorlage bei Gericht erstellt und die erklarende Person

nicht als Zeuge benannt worden ist.

V. Das Berufungsurteil ist demnach aufzuheben, und die Sache an

das Berufungsgericht zurickzuverweisen.

Bacher Grabinski Hoffmann

Kober-Dehm Rensen

Vorinstanzen:
LG Munchen I, Entscheidung vom 03.02.2017 - 21 O 23358/14 -
OLG Muinchen, Entscheidung vom 17.05.2018 - 6 U 997/17 -



