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in dem Rechtsstreit



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf
die mindliche Verhandlung vom 11. Juli 1995 durch den
Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dipl.-Ing.
Frhr. v. Maltzahn, Dr. Brof, Dr. Melullis und Dr. Greiner

fir Recht erkannt:
Auf die Revision der Klagerin wird das Urteil des
2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Dusseldorf vom
11. Februar 1993 aufgehoben.
Der Rechtsstreit wird zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung, auch Uber die Kosten der Revision, an das

Berufungsgericht zurlUckverwiesen.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Tatbestand:

Die Kl&gerin war - bis zum Erléschen des Schutzrechts
wegen Zeitablaufs - eingetragene Inhaberin des am 31. Januar
1969 unter Inanspruchnahme einer britischen Prioritd&t vom
2. Februar 1968 angemeldeten deutschen Patents 19 66 640,
das ein Verfahren zur Herstellung von 4-Hydroxy- und 4,6-Di-
hydroxypyrazolo[3,4-dlpyrimidinen betrifft. Dieser, in der
Medizin als Allopurinol bekannte Stoff wird bei der Gichtbe-
handlung eingesetzt, weil er als Inhibitor des Enzyms Xant-
hinoxinase wirkt und damit das Entstehen und Fortschreiten
der Krankheit reduzieren kann. Dazu bedarf es in der Regel
einer Langzeitbehandlung, fir die nach der einleitenden Be-
schreibung der Klagepatentschrift aus medizinischer Sicht
eine hohe Reinheit des Wirkstoffes wlinschenswert und vor-
teilhaft ist. Der einzige Patentanspruch des Klagepatents
lautet:

Verfahren zur Herstellung von 4-Hydroxy- und 4,6-Dihy-
droxypyrazolo[3,4-dlpyrimidinen der allgemeinen Formel
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in der R ein Wasserstoffatom oder eine Hydroxygruppe
ist, durch Umsetzung eines in 3-Stellung substituierten
2-Cyanacrylsdureamids mit Hydrazin bei erhdhter Tempera-
tur und anschliefPende Kondensation des erhaltenen 3-Ami-
no-4-carbamylpyrazols der Formel

i N {n

oder von einem seiner Salze mit Harnstoff oder mit
Formamid und/oder Ameisensdure bei erhdhter Temperatur,
dadurch geXkennzeichnet,

daf man als in 3-Stellung substituiertes 2-Cyanacrylsdu-
reamid das 3-Morpholino-2-cyanacrylsdureamid der Formel

CONH,
a o’
O /.\'—CH=C (11l

CN

einsetzt.

Die Beklagte.produziert Allopurinol nach einem Verfah-
ren, das nach Meinung der Klé&gerin von der zu ihren Gunsten
unter Schutz gestellten Lehre Gebrauch macht. Demgemdf hat



sie die Beklagten zundchst auf Unterlassung, Auskunft und
Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen.
Mit Ablauf der Schutzdauer des Patents haben die Parteien
das Verfahren hinsichtlich des Unterlassungsantrags Uberein-
stimmend fir erledigt erklé&rt.

Den verbleibenden Antrédgen auf Rechnungslegung und Fest-
stellung der Ersatzpflicht hat das Landgericht - abgesehen
von einem Zeitraum von 11 Tagen - entsprochen und den Be-
klagten die Kosten des gesamten Verfahrens auferlegt. Auf
die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Kla-
ge vollen Umfangs abgewiesen und der Klagerin auch die Ko-
sten des erledigten Teils auferlegt.

Gegen diese Entscheidung, soweit sie das Begehren auf
Feststellung der Ersatzpflicht und den Rechnungslegungsan-
spruch betrifft, richtet sich die Revision der Klagerin, mit
der sie insoweit die Wiederherstellung des erstinstanzlichen
Urteils begehrt. Die Beklagten sind dem Rechtsmittel entge-
gengetreten.

Entscheidungsgrinde:

Die zulassige Revision hat in der Sache Erfolg. Sie
fihrt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurlckver-
weisung der Sache an das Berufungsgericht.

I. 1. Nach Auffassung des Berufungsgerichts ist Gegen-
stand des Klagepatents ein zweistufiges Verfahrgn zur Her-
stellung 5es Wirkstoffes von Allopurinol der folgenden all-
gemeinen Formel



(h

mit folgenden Merkmalen:

1. Setze als in 3-Stellung substituiertes Cyanacrylsdu-
reamid der Formel

CONH,
o N—CH=cC a1
CN

ein.

2. Setze dieses 3-Morpholino—-2-cyanacrylsaureamid mit
Hydrazin bei erhdhter Temperatur um.

3. Schliefe eine Kondensation des erhaltenen 3-Amino-
4-carbamylpyrazols der folgenden Formel



oder von einem seiner Salze mit Harnstoff oder Forma-

mid und/oder Ameisensédure bei erhdéhter Temperatur an.

Vor diesem Hintergrund lasse sich das patentgeméfe Ver-
fahren folgendermaBen darstellen:
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Diese Merkmalsanalyse 1l&Bft einen Rechtsfehler nicht
erkennen und wird von der Revision auch nicht angegriffen.

2. Bel dem von den Beklagten verwendeten Verfahren wird
nach den Feststellungen des Berufungsgerichts als Ausgangs-—
stoff nicht das im Klagepatent erwdhnte 3-Morpholino-2-cyan-
acrylsédureamid, sondern ein 3-Morpholino-2-cvanacrylester
verwendet, der durch Umsetzung mit Hydrazinhydrat bei erhdéh-
ter Temperatur und anschliepender Kondenéation des erhalte-
nen 3-Aminopyrazol-4-carbons&ureethylesters mit definierter



Formel mit Formamid und in Gegenwart von Ammoniak bei erhdh-
ter Temperatur zu 3-Hydroxy-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine umge-
wandelt wird. Damit entspreche das Verfahren der Beklagten

folgendem Formelbild:
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Dem ist die Revision nicht entgegengetreten. Auf der
Grundlage dieser Feststellungen unterscheidet sich das Ver-
fahren der Beklagten von dem nach dem Klagepatent mithin da-
durch, dap

eine vom Klagepatent verschiedene Ausgangsverbindung
eingesetzt wird (Morpholinocester statt Morpholinocamid)

die Ausgangsverbindung zu einem anderen Zwischenprodukt
umgesetzt wird (Pyrazolester statt Pyrazolamid),

und in der letzten Verfahrensstufe zusétzlich gasfdérmi-
ges Ammoniak zur Umwandlung des Esters eingeleitet wird.

Auch diese Feststellungen nimmt die Revision hin. Recht-
lichen Bedenken begegnen sie nicht.

- -



3. Das so bestimmte Verfahren mache, wie das Berufungs-
gericht weiter ausfuhrt, von der im Klagepatent unter Schutz
gestellten Lehre schon deshalb keinen wortlautgemépfen Ge-
brauch, weil sich die Ausgangsverbindungen unterscheiden.
Auch dies greift die Revision zu Recht nicht an.

Fiir die Annahme, der Fachmann kénnte bei Lektire der
Klagepatentschrift die andere, von den Beklagten benutzte
Ausgangsverbindung wie selbstverstandlich mitlesen, fehlt
eine tragfdhige Grundlage; das gilt auch unter Berlicksichti-
gung der Bemerkung des in zweiter Instanz gehdrten gericht-
lichen Sachverstandigen, ihre fehlende Aufnahme in die Pa-
tentschrift erscheine ihm als Kunstfehler. DaP sie aus der
Sicht eines Fachmanns von der Qualifikation dieses Sachver-
stadndigen hatte in die Schrift aufgenommen werden sollen,
bedeutet nicht, daf der Durchschnittsfachmann automatisch
eine entsprechende Erganzung vornimmt. Fir diesen aber hat
das Berufungsgericht - insoweit von der Revision nicht bean-
standet - keine Feststellungen getroffen.

4. a) Eine Benutzung der Lehre des Klagepatents mit
dquivalenten Mitteln hat das Berufungsgericht deshalb ver-
neint, weil es - wie es in der Begrindung einleitend heift -
nicht die Uberzeugung habe gewinnen kénnen, daB bei dem Ver-
fahren der Beklagten, soweit es vom Klagepatent abweiche,
mit diesem gleichwirkende Mittel eingesetzt wlrden. Hinzu
komme, daP nicht zu erkennen sei, daPf die verwendeten Mittel
fir den Fachmann durchschnittlichen Kdnnens ohne erfinderi-
sches Bemihen aufzufinden gewesen seien.



Dem Hinweis in der Klagepatentschrift, dap die verbes-
serte Ausbeute im wesentlichen auf den anderen Ausgangsstoff
zurtckzufldhren sei, entnehme der Fachmann, daB dieser Erfolg
auf die gréfere Reinheit und bessere Ausbeute des auf dieser
Grundlage erzeugten Zwischenprodukts (Pyrazolamid) zuruckzu-
fihren sei. Dieses werde als eine Base beschrieben, die
- solle sie isoliert werden - vorzugsweise durch Umsetzen
mit einer Sé&ure in ein Salz, vorzugsweise in ein Salz einer
pharmazeutisch geeigneten S&ure wie Schwefels&ure umgewan-
delt werden kdénne. Daraus folgere der Fachmann, daff die mit
dem Klagepatent gelehrte Umsetzung von 3-Morpholino-2-cyan-
acryls&ureamid mit Hydrazin zu einem Pyrazol flhre, namlich
Pyrazolamid, das - mittels Schwefelsdure umgesetzt - als He-
misulfat in ausgezeichneter Ausbeute und Reinheit anfalle

und isoliert werden kdnne.

Das fihre ihn zu den in den Ausfihrungsbeispielen be-
schriebenen, bei der Herstellung hochreiner pharmazeutischer
Erzeugnisse gangigen Verfahren, bei dem ein Zwischenprodukt
isoliert und gereinigt werde, um erst in der anschliependen
Stufe in das eigentliche Préparat umgewandelt zu werden. Das
gelte um so mehr, als nach den Ausfihrungen des gerichtli-
chen Sachverstédndigen die durch den Patentanspruch zwar
nicht ausgeschlossene Eintopfreaktion zu indiskutablen Er-
gebnissen hinsichtlich Ausbeute und Reinheit fUhre. Damit
zeichne sich der Erfindungsgedanke des Streitpatents durch
die Wahl einer Ausgangsverbindung aus, durch die ein weiter-
verarbeitungsfahiges Zwischenprodukt erhalten werde, das
- wie der gerichtliche Sachverstandige bestdtigt habe - bei -
Verwendung des entsprechenden Esters in dem ohne Unterbre-
chung ablaufenden Verfahren der Beklagten in dieser Form



nicht erzielt werde. Demgemdf fielen Ausbeute und Reinheit
bei dem Verfahren der Beklagten deutlich geringer aus, wobei
die Abweichungen so erheblich seien, dap der Fachmann die
erzielten Resultate nicht mehr als aguivalent ansehe.

b) Diese Ausfihrungen halten den Angriffen der Revision
in entscheidenden Punkten nicht stand.

aa) Im Ergebnis unbegrindet ist allerdings deren Rilge,
das Berufungsgericht habe seiner Verpflichtung zur Aufkléa-
rung nicht genltigt, und ohne Erschdépfung des Sach- und
Streitstands eine Beweislastentscheidung getroffen. Entgegen
der Auffassung der Revision hat das Berufungsgericht trotz
der mifverstdandlichen Einfihrung der Entscheidungsgriunde im
Ergebnis eine Aquivalenz vollstdndig verneint. So hat es auf
S. 36 seiner Entscheidung ausdricklich ausgefihrt, dap es
nach dem festgestellten Sachverhalt bereits - eine Aquiva-
lenz ausschliefend - an einer objektiven Gleichwirkung feh-
le. Als offengeblieben kann demgem@p allenfalls die an-
schlieBende Prifung der subjektiven Voraussetzungen einer
Gleichwirkung angesehen werden, die Jjedoch lediglich eine,
die Entscheidung mit Rucksicht auf die vorausgegangenen Er-
wagungen nicht tragende Hilfsbegrindung darstellt.

bb) Zutreffend sind auch die rechtlichen Mafstédbe, nach
denen das Berufungsgericht die Aquivalenz beurteilt. Es hat
darauf abgestellt, ob durch die verwendeten Mittel die pa-
tentgem@fe Wirkung erzielt werde und ein Fachmann durch-
schnittlichen Kdénnens diese als gleichwirkend und nahelie-
gend habe erkennen kénnen. Das entspricht der standigen
Rechtsprechung des Senats (vgl. Urt. v. 15.4.1975



- X ZR 18/72, GRUR 1975, 484, 486 - Etikettiergeré&t; Urt. v.
22.3.1983 - X ZR 9/82, GRUR 1983, 497, 499 - Absetzvorrich-
tung). Eine Benutzung mit &quivalenten Mitteln liegt danach
vor, wenn der Fachmann die beil dem angegriffenen Verfahren
eingesetzten abweichenden Mittel aufgrund von Uberlegungen,
die am Sinngehalt der unter Schutz gestellten Lehre anknip-
fen, mit Hilfe seiner allgemeinen Fachkenntnisse als zur LO-
sung des der Erfindung zugrundeliegenden Problems gleichwir-
kend auffinden konnte (vgl. Sen.Urt. v. 20.4.1993

- X ZR 6/91, GRUR 1953, 886, 889 - Weichvorrichtung). Diese
Grundsatze gelten uneingeschrénkt auch flir solche Patente,
die ein Verfahren zur Herstellung von Stoffen auf chemischem
Wege aus bestimmten Ausgangsstoffen mittels bestimmter Ver-
fahrensweisen zum Gegenstand haben (vgl. BGHZ 64, 86, 94

- Metronidazol).

Vor diesem Hintergrund ist dem Berufungsgericht auch
darin beizupflichten, daB es flir die Aquivalenz nicht ge-
nigt, dap mit dem angegriffenen Verfahren die gleiche chemi-
sche Verbindung wie nach dem Klagepatent hergestellt werden
kann. Die Einbeziehung einer Benutzung mit &gquivalenten Mit-
teln in den Schutzbereich des Patents soll verhindern, daf
der Erfinder dadurch um den gerechten Lohn flir die Bekannt-
gabe seiner Erfindung gebracht wird, dap beli der Benutzung
seiner Erfindung auf die Verwendung nicht ausdrlicklich vor-
gestellter, aus der Sicht des Fachmanns jedoch naheliegender
und ohne weiteres aufzufindender technischer Alternativen
ausgewichen wird (BGHZ 98, 12, 18 - Formstein; 105, 1, 12 £.
- Ionenanalyse; 112, 140, 148 - Befestigungsvorrichtung II;
RGZ 119, 70, 74; Benkard/Ullmann, PatG u. GebrMG, 9. Aufl.,
§ 14 PatG Rdn. 119 m.w.N.). Demgemd&PB hat das Berufungsge-



richt zu Recht ausgeflhrt, dap sie Uber eine Ubereinstimmung
im Ergebnis hinaus auch voraussetzt, daB von dem in der pa-
tentierten Lehre offenbarten Erfindungsgedanken, d.h. dem
fir die unter Schutz gestellten Lehre mafgebenden techni-
schen Gedanken Gebrauch gemacht wird. Daher kann trotz einer
duBerlichen Ubereinstimmung insbesondere im Verfahrensergeb-
nis eine objektive Gleichwirkung und damit Aquivalenz zu
verneinen sein, wenn der dazu beschrittene Ldésungsweg von
dem unter Schutz gestellten so weit entfernt ist, daB er
nicht mehr als dessen Verwirklichung erscheint. Einen sol-
chen Sachverhalt hat das Berufungsgericht hier zu Unrecht
angenommen.

cc) Seine Annahme, beide Verfahren unterschieden sich
schon hinsichtlich der jeweils erzielten Ergebnisse, steht
im Widerspruch zu dem Inhalt der Patentschrift und wird im
Ubrigen durch die tats&chlichen Feststellungen des Beru-
fungsurteils nicht getragen.

Welche Ausbeute mit dem patentgemaPen Verfahren zu er-
zielen ist, ist in der Klagepatentschrift nicht ausdricklich
definjert. Sie enthdlt lediglich eine negative Abgrenzung
dergestalt, daP eine hdhere Ausbeute als in dem geschilder-
ten Stand der Technik erreicht werden mup, den sie mit rund
51 % bezeichnet (Sp. 2 Z. 68 in der Fassung der dem Senat
vorliegenden Auslegeschrift). DarlUber hinausgehende Angaben
zu den zu erzielenden Werten finden sich weder in dem Pa-
tentanspruch, der flr die Auslegung des Patents und die Be-
stimmung seines {chutzbereichs in erster Linie maPgebend ist
(vgl. Sen.Urt. v. 23.4.1991 - X ZR 41/8%, GRUR 1991, 744,
745 - Trockenlegungsverfahren m.w.N.) noch in der Beschrei-



bung, auf die zur Auslegung erganzend zurlckgegriffen werden
kann. Die in der Patentschrift genannten Beispiele sind aus-
dricklich als solche bezeichnet und schon deshalb ungeeig-
net, den Gegenstand des Klagepatents zu bestimmen. FUr eine
weitere Begrenzung ergibt sich auch nichts daraus, daB mit
seiner Lehre eine verbesserte Ausbeute angestrebt wird. Eine
Verbesserung der bisherigen Resultate ist Ziel jeder Neue-
rung. Daraus kann nicht der Schlup gezogen werden, daf al-
lein die im glinstigsten Fall zu erzielenden Werte in den
Schutzbereich des Patents einbezogen werden sollen. Enthalt
die Schrift in dieser Hinsicht keine zahlenmdPige Eingren-
zung, erstreckt sich der durch sie begrindete Schutz viel-
mehr grundsétzlich auf den gesamten durch den Wortlaut der
Schutzansprliche abgedeckten Bereich (vgl. dazu auch
Sen.Beschl. v. 20.3.1990 - X ZB 10/88, GRUR 1990, 510, 511

- Crackkatalysator I). Insoweit ist entgegen der Auffassung
der Revisionserwiderung daher auch unerheblich, dap die Pa-
tentschrift - abgesehen von der Bezugnahme auf den Stand der
Technik - eine Untergrenze nicht ndher bezeichnet.

Unbeschadet dessen ergibt sich auch schon aus den eige-
nen Angaben der Beklagten (vgl. Zusammenstellung S. 38 der
Revisionsbegrindung), dap die mit dem angegriffenen Verfah-
ren erzielten Ausbeuten im Ergebnis zwischen 70 bis 80 %
liegen und damit jedenfalls der aus Beispiel 1 des Klagepa-
tents zu entnehmenden Ausbeute von 76 % (95 x 80) entspre-
chen. Aus Beispiel 2 des Klagepatents ergibt sich zwar auch
eine mdgliche Ausbeute von etwa 90 %. Bei der 2zu berlcksich-
tigenden Schwankyngsbreite ist danach ein signifikanter Un-
terschied nicht ersichtlich und jedenfalls vom Berufungsge-
richt nicht festgestellt. In beiden F&llen liegt die Ausbeu-



te erheblich Uber dem in der Beschreibung des Klagepatents
angegebenen Vergleichswert von 51,5 % nach dem Stand der
Technik.

Ob insoweit in der Zwischenstufe Unterschiede in der je-
weiligen Ausbeute bestehen, ist flir die Beurteilung der
Aquivalenz unerheblich. Festlegungen auf Werte in dieser
Verfahrensstufe enth&lt das Klagepatent nicht; ebensowenig
ist der Patentschrift zu entnehmen, daB es insoweit auf ein
bestimmtes Wertverhdltnis ankéme.

dd) Auch hinsichtlich der Ausgangsstoffe und des be-
schrittenen Verfahrens besteht eine weitgehende Ubereinstim-
mung. Das Berufungsgericht hat angenommen, daf sowohl bei
dem Klageverfahren als auch bei dem von den Beklagten prak-
tizierten ein durch einen Morpholinorest substituiertes Cy-
anacrylsaurederivat Verwendung findet, das sich lediglich
durch den weiteren angehdngten Rest unterscheidet. Im Falle
des Klageverfahrens ist das Derivat ein Amid, wahrend die
Beklagte einen Ester benutzt. Die grundséatzlich gleiche Eig-
nung von Amiden und Estern zur Herstellung von Allopurinol
war der Fachwelt im Prioritdtszeitpunkt unter anderem auf-
grund der vorverdffentlichten britischen Patentschrift
854 632 bekannt. Dieses stellt in Sp. 1 zZ. 28 f. und in den
Patentansprichen 23 und 24 beide als denkbare Alternativen
zur Herstellung gattungsgeméfer Verbindungen vor.

Diese Ausgangsverbindung wird sowohl bei dem Verfahren
nach dem %lagepatent als auch bei dem angegriffenen Verfah-
ren durch Zusatz von Hydrazin und Erhdéhung der Temperatur in
ein Pyrazol umgewandelt, bei dem sich die Unterschiede der



Ausgangsstoffe fortsetzen. Wahrend bei dem Verfahren nach
dem Klagepatent ein Pyrazolamid entsteht, ist es bei dem an-
gegriffenen ein Pyrazolester. Dieses Zwischenprodukt wird in
beiden F&llen durch Amidierung mit der gleichen chemischen
Substanz in Allopurinol umgewandelt, wobei bei den Verfahren
der Beklagten als weitere MaPnahmen zugleich Ammoniak hinzu-
gefigt wird, um den Esterrest in ein Amid umzuwandeln, da
nur so Allopurinol entsteht. DaP es insoweit einer Umwand-
lung bedarf, konnte der Fachmann zum einen der chemischen
Zusammensetzung von Allopurinol entnehmen, die durch einen
Amidrest gekennzeichnet ist, und zum anderen der britischen
Patentschrift, die ihn 2um einen darauf hinweist, dap bei
einem Ester als Ausgangsprodukt in der zweiten Stufe ein Py-
razolester entsteht, und die zum anderen zur Amidierung die-

ses Esters erforderlichen Verfahren als bekannt bezeichnet.

Dap damit die Reaktionen im einzelnen nicht véllig iden-
tisch sind, schliepPt eine Benutzung der Lehre des Klagepa-
tents mit &quivalenten Mitteln ebensowenig aus wie die Not-
wendigkeit, daP gegeniber dem geschltzten Verfahren weitere
Mafnahmen ergriffen werden missen, um das gleiche Verfah-
rensergebnis zu erzielen (vgl. BGHZ 64, 86, 94 - Metronida-
zol). Auch insoweit ist ausschlaggebend allein, ob der Fach-
mann bei Lektlre des Klagepatents die damit verbundenen Map-
nahmen als gegenuber dem geschlitzten Verfahren aufgrund sei-
nes allgemeinen Fachwissens als gleichwirkend erkennt. Ist
das der Fall, kann sogar bel verschiedenartigen chemischen
Reaktionen und einer unterschiedlichen Zahl von Verfahrens-
stufen eine Gleichwirkung in Betracht kommen (BGHZ 64, 86,
94 - Metronidazol).



Die hier von den Beklagten ergriffene MaPnahme stellte
- wie die Revision mit Recht bemerkt - eine dem Fachmann im
Prioritatszeitpunkt geldufige MaPnahme dar. Der in zweiter
Instanz gehdrte gerichtliche Sachverstédndige hat die Umwand-
lung von Ester in Amid in Anwesenheit von Ammioniak als eine
dem Fachmann bekannte Standardreaktion bezeichnet. Dap er
sich nicht in der Lage gesehen hat, deren konkreten Ablauf
auch bei dem von den Beklagten praktizierten Verfahren zu
bestitigen, steht hier einer Aquivalenz nicht entgegen. Fur
diese ist nicht entscheidend, ob der Fachmann die wissen-
schaftlich richtige Einschatzung des konkreten Verfahrensab-
laufs gewinnt; mafgebend ist vielmehr allein, ob er das al-
ternative LOsungsmittel als zur Erreichung des patentgemdfen
Erfolgs geeignet in Betracht ziehen wird. Das ist hier schon
deshalb zu bejahen, weil im Hinblick darauf, daP es sich in-
soweit um eine Standardreaktion handelt, der Versuch nahe-
lag, den mit dem anderen Ausgangsstoff verbundenen Nachteil
durch zusédtzliche Einfligung dieses Prozesses in den Produk-
tionsprozef zu vermeiden.

Der durch diese weitgehenden Ubereinstimmungen indizier-
ten Gleichwirkung steht auch nicht entgegen, dap bei dem
Verfahren der Beklagten kein Zwischenprodukt entsteht, das
unter Einwirkung einer geeigneten Sdure in ein Hemisulfat
umgewandelt werden kann. Weder die Umwandlung selbst noch
deren Mdglichkeit bestimmen den Erfindungsgedanken des Kla-
gepatents derart, daP bei ihrem Wegfall nicht mehr im Sinne
der Aquivalenzlehre von dem unter Schutz gestellten Verfah-
ren Gebrauch gemacht wlirde. Wie die Revidion mit Recht rugt,
ist das Klagepatent weder auf ein Verfahren beschrankt, bei
dem eine solche Umwandlung stattfindet, noch besitzt deren



Mdglichkeit die durch das Berufungsgericht angenommene Be-
deutung. Das kann der Senat selbst feststellen, der das Kla-
gepatent aufgrund der durch das Berufungsgericht getroffenen
tatséchlichen Feststellungen selbst auslegen kann (vgl.
Sen.Urt. v. 22.3.1983 - X ZR 9/82, GRUR 1983, 497, 498 - Ab-
setzvorrichtung). Im Patentanspruch, in dem eine Salzform
des Zwischenprodukts lediglich als eine (nicht einmal im
Vordergrund stehende) Alternative des patentgemafen Verfah-
rens erscheint, wird die Umwandlung selbst nicht angespro-
chen; die insoweit bestehende Mdglichkeit wird nicht beson-
ders hervorgehoben. Auch bei der anschliefenden allgemeinen
Beschreibung findet sie keine auf eine besondere Bedeutung
hinweisende Erwadhnung. Bereits das spricht dagegen, sie aus
der Sicht des nacharbeitenden Fachmanns als ein fUr den Er-
findungsgedanken wesentliches Element zu begreifen.

Das gilt um so mehr, als sie nach dem Inhalt der Patent-
schrift die Verwendung des Morpholinorestes als Substituen-
ten als das entscheidende und den Gedanken des Klagepatents
pragende Element erscheinen muf. Das folgt aus seiner Sicht
zwar nicht aus dessen Erwdhnung im sogenannten kennzeichnen-
den Teil des Schutzanspruchs. Der Patentanspruch ist als ei-
ne einheitliche Offenbarung der unter Schutz gestellten Leh-
re zu behandeln, fir deren Verstadndnis die Zuordnung zum
Oberbegriff bzw. zum kennzeichnenden Teil allenfalls unter-
geordnete Bedeutung besitzen kann.

DarlUber, welche Bedeutung diesem Element flr die patent-
géméBe Lehre zukommt, wird der Durchscﬂhittsfachmann jedoch
durch die einleitende Beschreibung belehrt. Hier wird er
(Sp. 2 z. 56 f.) darlber informiert, daf sich das patentge-



mépPe Verfahren von den aus dem Stand der Technik, insbeson-
dere der belgischen Patentschrift 701 328 bekannten Verfah-
ren im wesentlichen nur durch die Verwendung eines Morpholi-
norestes als Substituenten des flr die Herstellung von Allo-
purinol verwendeten 2-Cyanacrylsdureamid der Formel III un-
terscheidet. Dem mup er entnehmen, daB sowohl die Verwendung
dieser Ausgangsverbindung im Ubrigen als auch das daran an-
schliepende chemische Verfahren als zum Stand der Technik
gehérend keine Besonderheit der unter Schutz gestellten Leh-
re darstellen. In der zweiten Stufe tritt der Substituent
nach der im Patent wiedergegebenen chemischen Formel nicht
mehr in Erscheinung. Damit kann der Fachmann auch der Mdég-
lichkeit, den hier entstandenen Stoff in ein Hemisulfat um-
zuwandeln, keine ausschlaggebende Bedeutung zumessen; an
dieser Umwandlungsmdglichkeit kann der in den Vordergrund
gerlckte Substituent nicht beteiligt sein. Zugleich folgt
fdr ihn daraus der - durch den druckschriftlichen Stand der
Technik, insbesondere die in der Klagepatentschrift aus-
dricklich erwahnte belgische Patentschrift belegte - Hin-
wels, daP auch die Verarbeitung zu einem solchen Zwischen-
produkt zu dem Stand der Technik gehdért, der nach der ein-
leitenden Beschreibung des Klagepatents zu einer nur ungenu-
genden Ausbeute an reinem Allopurinol fuihrt. Demgemdp be-
steht fUr ihn bei Lektilre der Klagepatentschrift kein Anlap
fir die Annahme, die von der patentgemdfen Lehre erzielten
besseren Ergebnisse auf diese Umwandlungsmoglichkeit oder
deren Vollzug zurlUckzufihren. Durch den Inhalt der Patent-
schrift wird ihm vielmehr ein Versté&ndnis nahegelegt, die
besseren Resultate auf die Verwquung des Morpholinorestes
als Substituenten zurlUckzuflihren. Das flhrte, sollte der pa-

tentgemafe Erfolg unter Vermeidung der in dem Patent offen-
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barten L&ésungsmittel erreicht werden, dazu, statt des dort
verwendeten Amids einen gleichermafen substituierten ent-
sprechenden Ester zu verwenden, der flr die Herstellung von
Allopurinol grundsé&tzlich gleichermafen geeignet ist.

IT. Die die Klage abweisende Entscheidung l14Bt sich auch
nicht mit der Hilfsbegrindung des Berufungsgerichts auf-
rechterhalten, daR jedenfalls eine Erkennbarkeit der Gleich-
wirkung flir den Durchschnittsfachmann, also deren subjektive
Elemente, nicht festgestellt werden kénne.

Diese lassen sich nicht mit der Erwdgung des Berufungs-
gerichts verneinen, es sei nicht zu erkennen gewesen, daB
die Wahl des durch einen Morpholinorest substituilerten
Cyanakrylsdureesters ein ahnlich gllicklicher, eine gestei-
gerte Ausbeute versprechender Griff ist wie die des entspre-
chenden Amids nach dem Klagepatent. Hierauf kommt es fur die
Frage einer Benutzung mit aguivalenten Mitteln nicht aus-
schlaggebend an. Da diese dem Erfinder den ihm geblihrenden
Lohn zukommen und ihn vor Umgehungen seines Schutzrechts
durch die Anwendung von in Kenntnis der von ihm offenbarten
Lehre ohne weiteres aufzufindenden alternativen L&ésungsmit-
teln schitzen will, ist nicht entscheidend, ob deren Eignung
bei der Nacharbeit sofort positiv erkannt wird. Es genlgt
vielmehr, daPp der Fachmann sie als zur Erreichung dieses

Ziels geeignet in Betracht ziehen und ausprobieren wird.

zZzum anderen hat das Berufungsgericht bei diesen Uberle-
gungen nicht hinreichend beachtet, dap der nacharbeitende
Fachmann auf die besondere Bedeutung des Morpholinorestes in
der Patentschrift hingewiesen worden ist. Das legte es ihm,
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wollte er eine wortlautgemdPfe Benutzung vermeiden, auch sub-
jektiv nahe, statt des Amids ein anderes Derivat der so sub-
stituierten Cyanacrylséu;e zu verwenden. Als daflur geeignete
Verbindung mufte ihm der korrespondierende Ester erscheinen,
dessen grundsatzlich gleiche Eignung zur Herstellung gat-
tungsgemdafer Verbindungen ihm - wie bereits ausgefihrt - aus
der britischen Patentschrift 854 632 bekannt war. Durch die-
se ist er ferner darlber belehrt worden, daB bei dem gat-
tungsgemdfen Verfahren in der né&chsten Stufe der Amid- bzw.
Esteranteil erhalten bleibt, so dap es zur Umwandlung in Al-
lopurinol einer Umformung des Esters in ein Amid bedarf. Dap
dies zur Durchflihrung des ndchsten Verfahrensprozesses in
Anwesenheit von Ammionak geschehen konnte, war ihm nach den
Ausfihrungen des gerichtlichen Sachversté&ndigen der zweiten
Instanz aufgrund seines allgemeinen Fachwissens bekannt.

DaB der Sachverstédndige sich insoweit nicht zur Fest-
stellung imstande gesehen hat, den Ablauf dieser Reaktion
auch bei dem Verfahren der Beklagten zu bestdtigen, schlieft
eine Aquivalenz nicht aus. Nach den Feststellungen des Beru-
fungsgerichts wird in der letzten Stufe des Verfahrens der
Beklagten Ammionak hinzugefigt; am Schlup des Verfahrens
steht ein Allopurinol, wobei in gréferem Umfang eine Umwand-
lung des Esters in ein Amid stattgefunden hat. Ob der Fach-
mann die damit vorliegende objektive Gleichwirkung in allen
Einzelheiten nachvollziehen kann, ist - wie auch sonst - vor
diesem Hintergrund fir die Beurteilung der Aquivalenz ohne
Belang. Auch insoweit kommt es nicht darauf an, ob er eine
wissenschaftlich zutreffende Erklarung fir den eingetretenen
Effekt hat; maBgebend isg allein, ob er aufgrund seiner all-
gemeinen Sachkunde und Erfahrung die Einfligung einer solchen



Mafnahme als zur Erreichung des angestrebten Erfolgs geeig-
net in Betracht ziehen wird (BGHZ 64, 86, 96 - Metronida-
zol) . Dafldr genigt, wenn er - wovon nach den Ausflihrungen
des gerichtlichen Sachverstandigen zweiter Instanz auszuge-
hen ist - die grundsédtzliche Eignung dieser MaPnahme zur
Herbeifuhrung des gewlnschtes Erfolgs kennt.

III. Der Annahme einer Benutzung des Klagepatents mit
dquivalenten Mitteln steht hier auch nicht entgegen, dap den
Beklagten fUr das von ihnen benutzte Verfahren ein Patent
erteilt wurde. Insoweit bedarf es keiner abschliePenden Er-
Orterung der Frage, ob die zwischenzeitlich erfolgte Ver-
nichtung dieses Rechts durch die (nach Zurlckweisung der da-
gegen gerichteten Rechtsbeschwerde durch den Beschluf des
Senats v. 31.5.1994 - X ZB 10/93) rechtskraftige Entschei-
dung des Bundespatentgerichts im Einspruchsbeschwerdeverfah-
ren vom 8. Mai 1993 (16 W(pat) 38/91) im Revisionsverfahren
BerlUcksichtigung finden kann. Auch wenn man dies verneint,
genlgen die Feststellungen des Berufungsgerichts nicht, um
eine Verletzung der der Klagerin an dem Klageschutzrecht zu-
stehenden Rechte auszuschliefen. Ein solches Recht kann auch
eine abhdngige Erfindung darstellen, was das Berufungsge-
richt - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - nicht ge-
pruft hat.

IV. Da das Berufungsgericht mithin eine Verletzung des
Klagepatents mit dquivalenten Mitteln zu Unrecht verneint
hat, kann die allein hierauf gestltzte Abweisung der Klage
keinen Bestand haben. Mit Rlcksicht darauf, dap das Beru-
fungsgericht zu den weiteren Voraussetzungen der geltend ge-
machten AnspruUche auf Schadensersatz und Rechnungslegung



keine Feststellungen getroffen hat, ist der Rechtsstreit zur
erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsge-
richt zurlickzuverweisen.

Die Zurlckverweisung gibt dem Berufungsgericht Gelegen-
heit, gegebenenfalls auch seine Wiurdigung des Umstands, daP
den Beklagten fur das von ihnen benutzte Verfahren 2zunachst

ein Schutzrecht erteilt wurde, zu Uberprifen.

Rogge Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn Brop
ist wegen Urlaubs verhindert,
zu unterschreiben.
Rogge

Melullis Greiner
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