Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mindliche Ver-
handlung vom 2. Méarz 1999 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die

Richter Dr. Jestaedt, Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Scharen und Keukenschrijver

fur Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des

Oberlandesgerichts Minchen vom 1. Juni 1995 aufgehoben.

Die Sache wird zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung, auch

Uber die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zuriickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klagerin ist Inhaberin des auch mit Wirkung fur die Bundesrepublik
Deutschland erteilten européischen Patents 0 432 388 (Klagepatents), das am
27. September 1990 unter Inanspruchnahme einer Prioritdt vom 14. Dezember

1989 angemeldet wurde. Die KIagerin ist weiterhin Inhaberin des am



14. Dezember 1989 angemeldeten und am 30. August 1990 eingetragenen
deutschen Gebrauchsmusters 89 14 705.7.

Beide Klageschutzrechte betreffen Flugelzellenpumpen zum Férdern

von pastdsen Massen, insbesondere von Wurstbréat.

Der erteilte Patentanspruch 1 des Klagepatents hatte ursprunglich fol-

gende Fassung:

"Flugelzellenpumpe zum Fordern von pastdésen Massen, insbesondere
von Wurstbrat, die aus einem Pumpengehduse und einem darin ex-
zentrisch angeordneten, in Drehung versetzten Rotor und in diesem
radial verschiebbar gelagerten Flugeln besteht, die mit der Wandung
des Pumpengehéuses Forderzellen bilden und im abdichtenden Sinne
zusammenwirken, wobei auf die Flagel im Druckbereich der Pumpe vor
dem AuslaB3 Druck in radialer Richtung ausgeubt wird,
dadurch gekennzeichnet,
daB der Radialdruck auf die Fligel im Druckbereich der Pumpe vor
dem AuslaB von einem in einer radialen Ausnehmung der Wandung
des Pumpengehauses gelagerten Druckstick ausgeubt wird, welches
mit seiner den Fllgeln zugewandten Flache die Kontur der Innenwan-
dung des Pumpengehauses ersetzt, und daB ferner die Flugel radial

durchgehend ausgebildet sind."”

Gegen die Patenterteilung hat die Beklagte Einspruch eingelegt. Sie hat
vorgetragen, der kennzeichnende Teil des erteilten Patentanspruchs 1 sei ge-

gendber der urspringlichen Offenbarung unzuldssig abgeéandert worden. Ur-
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springlich offenbart sei nur gewesen, daB der Radialdruck auf die Fligel im
Druckbereich der Pumpe vor dem AuslaB von einem Druckstlick ausgelbt wer-
de, das in einer radialen Ausnehmung der Wandung des Pumpengehauses

radial anstellbar gelagert sei.

Die Einspruchsabteilung des Européischen Patentamts hat das Klage-
patent mit BeschluB vom 8. November 1995 teilweise widerrufen und die Worte
"radial anstellbar" hinter den Worten "radialen Ausnehmung der Wandung des
Pumpengehauses" in den kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 ein-
geflgt. Der erteilte Patentanspruch 1 sei insoweit im Hinblick auf die urspriing-
liche Offenbarung unzuléssig abgeéandert worden (Art. 100 lit. ¢ i.V.m. Art. 123
Abs. 2 EPU). Die dagegen von der Klagerin eingelegte Beschwerde hat die
Technische Beschwerdekammer des Europaischen Patentamts mit BeschluB3

vom 10. April 1997 zurlickgewiesen.

Die Beklagte stellt eine Vakuumfillmaschine her, die sie unter der Be-
zeichnung "Robby" vertreibt. Wegen der Ausgestaltung dieser Maschine wird
auf den Prospekt der Beklagten (Anl. K 4) und die von der Kléagerin vorgelegten

Fotografien (Anl. K5 - K 8, jeweils |. S.) verwiesen.

Die Klagerin sieht in der Herstellung und dem Vertrieb der Vakuumfull-
maschine "Robby" eine Verletzung der Klageschutzrechte und hat die Beklagte
auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung in Anspruch ge-
nommen und die Feststellung ihrer Verpflichtung zur Leistung von Entschéadi-

gung sowie Schadensersatz begehtrt.
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Die Beklagte hat eine Verletzung der Klageschutzrechte in Abrede ge-

stellt und die Abweisung der Klage begehrt.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Oberlandesgericht hat

die dagegen von der Beklagten eingelegte Berufung zuriickgewiesen.

Mit der Revision begehrt die Beklagte die Aufhebung des Berufungsur-

teils und die Abweisung der Klage.

Die Klagerin beantragt die Zurickweisung der Revision.

Entscheidungsgrinde:

Die Revision ist begriindet.

|. Das Berufungsgericht fahrt aus, bei der von der Beklagten hergestell-
ten und vertriebenen Vakuumflllmaschine "Robby" sei von samtlichen Merk-
malen des Patentanspruchs 1 wortlautgemafB (identisch) Gebrauch gemacht.
Dabei ist das Berufungsgericht von dem im Tatbestand wiedergegebenen er-
teilten Patentanspruch 1 ausgegangen, denn es kannte weder die im Tatbe-
stand bezeichnete Entscheidung der Einspruchsabteilung des Européaischen
Patentamts vom 8. November 1995 noch die Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer des Europaischen Patentamts vom 10. April 1997, die
beide zum Zeitpunkt der mundlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht

(23. Marz 1995) noch nicht ergangen waren. Durch diese Entscheidungen ist



dem Berufungsurteil die Grundlage entzogen, denn der nunmehr mafBgebliche

Patentanspruch 1 des Klagepatents beschreibt in gegliederter Darstellung:

a) Eine Flugelzellenpumpe zum Fdrdern von pastdsen Massen, insbe-

sondere von Wurstbrat,

b) die Pumpe besteht aus einem Pumpengehduse und einem darin ex-
zentrisch angeordneten, in Drehung versetzten Rotor und in diesem

radial verschiebbar gelagerten Fllgeln,

c) die Flagel bilden mit der Wandung des Pumpengehauses Forderzellen

und wirken mit ihr in abdichtendem Sinne zusammen,

d) auf die Flugel im Druckbereich der Pumpe wird vor dem AuslaB Druck

in radialer Richtung ausgeubt,

e) der Radialdruck auf die Fligel im Druckbereich der Pumpe vor dem
AuslaBB wird von einem Druckstick ausgeulbt, das in einer radialen

Ausnehmung der Wandung des Pumpengehéduses radial anstellbar

gelagert ist;

f) das Druckstlick ersetzt mit seiner den Fligeln zugewandten Flache die

Kontur der Innenwandung des Pumpengehauses,

g) die Flugel sind radial durchgehend ausgebildet.



In Merkmal e ist nunmehr (insoweit in Ubereinstimmung mit der An-
spruchsfassung des Klagegebrauchsmusters gemas Anl. K 2 a) festgelegt, daB
das in einer radialen Ausnehmung der Wandung des Pumpengehauses vorge-

sehene Druckstuck "radial anstellbar" gelagert sein muB.

Die angefuhrte erstinstanzliche Entscheidung des Europdaischen Patent-
amts im Einspruchsverfahren versteht unter radialer Anstellbarkeit, daB je nach
Bedarf durch Positionieren, Einstellen bzw. Verstellen des Drucksticks eine
baulich einfache Wirkungsgradverbesserungsmoglichkeit der Flugelzellen-

pumpe gewahrleistet ist.

Zu dem Merkmal der radialen Anstellbarkeit des Druckstlcks enthélt das
Berufungsurteil keine Ausfihrungen, weil dazu im Zeitpunkt der muandlichen
Verhandlung vor dem Berufungsgericht keine Veranlassung bestand. Folglich
fehlen Feststellungen, ob dieses Merkmal bei der angegriffenen Ausfuhrungs-
form "Robby" verwirklicht ist. Das Berufungsurteil ist schon aus diesem Grund

aufzuheben.

Ein weiteres kommt hinzu. Die Parteien haben zu der angegriffenen Va-
kuumfillmaschine "Robby" vorgetragen, daB dort ein der Form der Gehause-
wand angepaftes VerschleiBstick vorgesehen sei, welches nicht durch radiale
Verstellung nachjustiert werden kénne, sondern demontiert und durch ein neu-

es VerschleiB3teil ersetzt werde, wenn es verschlissen sei.

Bei dieser Sachlage muf3 revisionsrechtlich unterstellt werden, daB eine
Patentverletzung mit identischen Mitteln nicht vorliegt. Dann aber ist der von

der Beklagten erhobene sogenannte "Formstein"-Einwand (BGHZ 98, 12 ff.



- Formstein) zu prifen, Herstellung und Vertrieb der angegriffenen Ausfih-
rungsform verletzten die Klageschutzrechte nicht, weil die angegriffene Ausfuh-
rungsform nur eine naheliegende Abwandlung des dem Fachmann am Anmel-

detag bereits Bekannten sei.

Il. Da der Rechtsstreit wegen fehlender Feststellungen zur abschlieBen-
den Entscheidung noch nicht reif ist, war das angefochtene Urteil aufzuheben
und die Sache zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung an das Beru-
fungsgericht zurlickzuverweisen, dem auch die Entscheidung tber die Kosten
der Revision Gbertragen wird. Falls das Berufungsgericht wiederum zu der
Auffassung gelangt, daB eine Patentverletzung vorliegt, wird der Urteilstenor

entsprechend anzupassen sein.

Rogge Jestaedt Maltzahn

Scharen Keukenschrijver



