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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 22. Januar
1976 durch den Vorsitzenden Richter Triistedt und die
Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Bendler und Dr. Windisch

fir Recht erkannt:
Auf die Rechtsmittel der Beklagten werden das
Urteil des 6. Zivilsenats des Bayerischen Ober-
landesgerichts Minchen vom 24. Januar 1974 auf-
gehoben und das Urteil der 7. Zivilkammer des
Landgerichts Minchen I vom 7. Januar 1969 abge-
dndert.
Die Klage wird abgewiesen.

Der Kléger trégt die Kosten des Rechtsstreits.
Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Klédger ist Inhaber des am 27. Oktober 1949 an-
gemeldeten und inzwischen abgelaufenen Patents 977 396,
das ein Oberflédchenpriifgerdt mit Anzeige mehrerer Ober-
flichenmaBzahlen betrifft.

Der erkennende Senat hat das Klagepatent 977 396 im
Nichtigkeitsverfahren (X ZR 77/68) mit dem Urteil vom
20, Juni 1972 dadurch teilweise fir nichtig erklédrt, das
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an die Stelle der erteilten Patentanspriiche 1 bis 3
folgender neuer Patentanspruch 1 gesetzt worden ist:

"Oberflédchenpriifgerdt mit einem parallel
zur Priifoberflédche zu verschiebenden, senk-
recht dazu arbeitenden Taster und einem die
Oberflichengestalt anzeigenden MeSinstrument,
das der Taster iiber einen Verstidrker steuert,
dadurch gekennzeichnet, daB8 Rechenschal tungen
vorgesehen sind, die Spannungen ergeben, die
sowohl dem vom Taster abgenommenen Wert der
Rauhtiefe als auch dem aus Momentanwerten
abgeleiteten Wert der GldttungsgriBe entspre-

- chen und daB diese Rechenschaltungen wahlwei-

' se an das zur Anzeige der genannten Werte ge-
eignete Zeigeranzeigeinstrument anzuschalten
sind, wobei die von den Rechenschaltungen ge-
bildete Einrichtung eingangsseitig an den die
Senkrechtbewegungen des Tasters verstdirkenden
Verstirkerausgang sowie an die Anordnung zur
Erfassung des MeBweges angeschlossen ist."

Wegen der gednderten Patentrechtslage wurde der
vorliegende, bereits in der Revisionsinstanz anhdéngige
Verletzungsstreit mit Urteil vom 8. Midrz 1973 - X ZR
75/69 - zur erneuten tatrichterlichen Priifung gestellt.

Der Klédger hat geltend gemacht, die Beklagte be-
nutze das im Nichtigkeitsverfahren in den Patentan-
spruch 1 aufgenommene Merkmal, daB8 die von der Rechen-
schaltung gebildete Einrichtung eingangsseitig auch an
die Anordnung zur Erfassung des MeBweges angeschlossen
ist. Dem im Nichtigkeitsverfahren aufrechterhaltenen
Klagepatent liege die Aufgabe zugrunde, Maximal- und
Mittelwerte, die wahlweise iiber unterschiedlich lange
MeBwege bestimmt werden, Jjeweils auf dem einen mit nur
einer Skala versehenen einzigen Anzeigeinstrument anzu-
zeigen. Bei den angegriffenen Hommel-Testern sei ein
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Vorschubapparat mit drei wihlbaren MeBwegen (2 - 6,3 -~ 20 mm)
und darauf abgestimmten Tastgeschwindigkeiten vorhanden; je-
der der drei MeBwege werde in der gleichen MeBSzeit durch-
laufen. Zu Beginn und am Ende des gewdhlten MeBweges gebe
der Vorschubapparat ein Signal an die Recheneinrichtung.

Bei der Ermittlung der GlattungsgriBe werde der durch
Streckenintegration gewonnene Integrationswert durch die

entsprechend dem MeBweg gestufte Vorschubgeschwindigkeit
dividiert.

Die Béklagte sieht die dem aufrechterhaltenen Klage-
patent zugrunde liegende Aufgabe darin, den sich bei Ober-
fléchenpriifgeriten nach dem Stand der Technik ergebenden
Nachteil abzustellen, daB der Mittelwert nur am Ende der
eingestellten MeBzeit am Anzeigeinstrument erscheint, und
den Vorteil zu erreichen, das der Mittelwert wihrend des
Abfahrens der MeBstrecke stidndig am Anzeigeinstrument
erscheint und dort abgelesen werden kann. Beim Gerit der
Beklagten werde bei einer Umschaltung der MeBstrecke die
Vorschubgeschwindigkeit des Tasters derart gedindert, daB
die MeBzeit konstant bleibe. Am Ende der MeBzeit werde
die GldttungsgrtBe unabhingig von der Jjeweils eingestell-
ten Liénge der MeBstrecke angezeigt. Einer mefwegabhingi-
gen Beeinflussung der Rechenschaltung bediirfe es nicht.
Das Merkmal der "Anordnung zur Erfassung des MefS3weges"
sei bei ihrem Ger#dt nicht verwirklicht. In der Klagepa-
tentschrift sei nicht offenbart, durch eine koordinierte
stufenweise Verstellung von MeBSweg und Vorschubgeschwin-
digkeit eine meBwegabhdéngige Beeinflussung der Rechen-
schaltung zu vermeiden.
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Das Oberlandesgericht hat nunmehr die Berufung der
Beklagten gegen das zur Auskunftserteilung und Feststel-
lung der Schadenersatzpflicht und der Pflicht zur Her-
ausgabe des Erlangten verurteilende Urteil des Landge-
richts mit der MaBgabe zurlickgewiesen, da Nr. I des
Tenors des Landgerichtsurteils in der Bezeichnung des
Verletzungsgegenstandes folgende Fassung erhdlt:

Oberflédchenpriifgerdte,

a) mit einem parallel zur Priifoberfléche zu
‘verschiebenden, senkrecht dezu arbeitenden
Taster,

b) mit einem die Oberflichengestalt anzeigen-
den MeBinstrument, das der Taster tiber einen
Verstédrker steuert,

c¢) mit Rechenschaltungen, die Spannungen er-
geben, die sowohl dem vom Taster abgenommenen
Wert der Rauhtiefe als auch dem aus Momentan-
werten abgeleiteten Wert der GléttungasgriBe
entsprechen,

d) wobei diese Rechenschaltungen wahlweise an
das zur Anzeige der genannten Werte geeignete
Zeigeranzeigeinstrument anzuschalten sind,

e) wobei ferner die von den Rechenschaltungen
gebildete Einrichtung eingangsseitig an den
die Senkrechtbewegungen des Tasters verstdr-
kenden Verstdrkerausgang sowie an eine Anord-
nung zur Erfassung des Jjeweiligen MefSweges
(Taster-Vorschubapparat mit drei wihlbaren
MeBwegen, einer entsprechend gestuften Vor-
schubgeschwindigkeit und einer gleichblei-
benden MeBzeit) angeschlossen ist,
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f) wobei in der Rechenschaltung zur Ermittlung
der Rauhtiefe ein an die Verstdrkerseite Uber
eine Diode angeschlossener Kondensator in der
GréBenordnung von 0,5 pF vorgesehen ist,

g) wobei die Ladespannung dieses Kondensators
durch einen MeBverstidrker in Voltmeterschaltung
abgegriffen wird, an den das Anzeigeinstrument
angeschlossen ist,

h) und wobei in der Rechenschaltung zur Ermitt-
lung der GldttungsgrtBe ein Kondensator in der

- GréBenordnung von -1 BF vorgesehen ist und die
Lade~- und Entladewiderstdnde so bemessen sind,
daB der Kondensator in der MefSizeit auf einen
dem mittleren Ladestrom entsprechenden Span-
nung swert aufgeladen wird.

Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten,
mit welcher sie ihren Antrag auf Klageabweisung weiter-
verfolgt.,

Der Kléger bittet um Zuriickweisung der Revision.

Entscheidungsgriinde

Die Revision hat Erfolg.

I. Das Klagepatent ist durch Urteil des erkennenden
Senats vom 20. Juni 1972 teilweise fUr nichtig erklért
worden. Der Gegenstand des aufrechterhaltenen Teils des
Klagepatents ist anhand der Patentschrift und der Griinde
des Nichtigkeitsurteils zu ermitteln, die die Beschrei-
bung des Patents ergénzen.

A/
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1. Dem aufrechterhaltenen Teil des Klagepatents liegt
die Aufgabe zugrunde, die bereits der L8sung gemif dem
erteilten Patentanspruch 3 entsprach. Wie der Senat auf
Seite 26 des Nichtigkeitsurteils dargelegt hat, gab es
zur Zeit der Anmeldung des Klagepatents bereits Ober-
flédchenpriifgerdte, die auf Zeitbasis und mit Zeitgebern
arbeiteten, um die gewlinschten Mittelwerte 2zu erhalten.
Bei derartigen Gerdten wurde der Mittelwert nur am Ende
der eingestellten MeBzeit am Anzeigeinstrument angezeigt,
wihrend er zwischendurch nicht erschien. Wird hingegen

- wie beim aufrechtefhaltenen Teil des Klagepatents -
ein von der gepriiften Wegstrecke abgeleitetes Signal

bei der Anzeige des Mittelwertes verarbeitet, ergibt das
den Vorteil, daB8 der Mittelwert wdhrend des Abfahrens der
MeBstrecke des Priiflings sténdig am Anzeigeinstrument er-
scheint und dort abgelesen werden kann. Demnach ist aus
der Sicht der fertigen Erfindung die dem aufrechterhalte-
nen Klagepatent zugrunde liegende Aufgabe darin zu sehen,
ein Oberflédchenpriifgerdt zu schaffen, das in seinem Auf-
bau und in seiner praktischen Verwendbarkeit dahin ver-
bessert ist, daB der Mittelwert wihrend des Abfahrens
der MeBstrecke s#tidndig am Anzeigeinstrument erscheint
und dort abgelesen werden kann.

2. Nach der Teilvernichtung des Klagepatents besteht
die Lésung dieser Aufgabe in einem Oberflédchenpriifgersdt

a) mit einem parallel zur Priifoberfléche zu verschieben-
den, senkrecht dazu arbeitenden Taster

b) und einem die Oberflidchengestalt anzeigenden MeBinstru-
ment, das der Taster iber einen Verstdrker steuert,
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c) wobei Rechenschaltungen vorgesehen sind, die Span-
nungen ergeben, die sowohl den vom Taster abgenom-
menen Wert der Rauhtiefe als auch dem aus Momentan-
werten abgeleiteten Wert der GldttungsgrofBe entspre-
chen;

d) diese Rechenschaltungen sind wahlweise an dem einen
zur Anzeige der genannten Werte (Rauhtiefe und Gl&at-
tungsgréBe) geeigneten Zeigerinstrument anzuschlie-
Ben;

e) dabei ist die von den Rechenschaltungen gebildete
Einrichtung eingangsseitig

l. an den die Senkrechtbewegung des Tasters verstér-
kenden Verstdrkerausgang sowie

2. an die Anordnung zur Erfassung des MeBwegs

angeschlossen.
Hiervon geht das Berufungsgericht zutreffend aus.

3. Gegenstand des aufrechterhaltenen Klagepatents ist
demnach ein Oberflidchenpriifgertit, das die Merkmale a)
bis e) aufweist. Fehlt das Merkmal e) 2, so scheidet
eine Benutzung des Klagepatents aus, weil das erteilte
Patent im Umfang der iibrigen Merkmale a - d fiir nichtig
erkldart worden ist. Eine Anordnung zur Erfassung des
MeBweges gemdB Merkmal e) 2 ist gegeben, wenn die An-
ordnung so eingerichtet ist, daB die GlattungsgrofBe
stiéndig auf dem einen Anzeigeinstrument erfafSt und ab-
gelesen werden kann; dies ergibt sich aus den Ausfiihrungen
(I 1) bei der Darstellung der Aufgabe des Klagepatents,
die zur Ermittlung des Aussagegehalts des Merkmals e) 2
des Klagepatents heranzuziehen sind.
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4, Das Berufungsgericht stellt fest, daB die Merk-
male e) 1 und e) 2 bei der angegriffenen Ausfiihrungs-
form dem Wortlaut nach verwirklicht sind. Es sei unerheb-
lich, daB der dem Merkmal e) im Nichtigkeitsurteil bei-
gemessene Vorteil der stdndigen Anzeige des Mittelwerts
bei dem Gerdt der Beklagten nicht erreicht werde. Der
Wortlaut des Patentanspruches sei fiir den Verletzungs-
richter der unantastbare Rest des unmittelbaren Gegen-
standes. Da die Formulierung "Anordnung zur Erfassung
des MeBweges" die angegriffene Ausfiihrungsform decke, -
sei eine Auslegung dieser Worte des Patentanspruches
ausgeschlossen, nach der die Anordnung so beschaffen
sein miisse, dafl sie dauernd die Mittelwerte anzeige.

5. Die Revision riigt mit Recht, da8 das Berufungs-
gericht bei der Feststellung, daB8 die angegriffene Aus-
filhrungsform die Merkmale e) 1 und e) 2 benutze, patent-
rechtliche Auslegungsgrundstitze verkannt hat.

Das Berufungsgericht haftet bei der Entscheidung
der Frage, ob die angegriffene Ausfilhrungsform das Merk-
mal e) 2 des Erfindungsgegenstandes des Klagepatents be-
nutzt, am Wortlaut des Patentanspruches, ohne dessen Be-
deutung im Lichte des technischen Problems zu sehen, das
der im Patentanspruch umschriebenen L8sung zugrunde liegt.

a) Die Lehre vom Wortlaut des Patents, als dem den
Verletzungsrichter bindenden unantastbaren Rest des Ge-
genstands der Erfindung, auf die das Berufungsgericht
seine Entscheidung stiitzt, hat Bedeutung fiir den Tatbe-
stand des unmittelbar gegenstdndlichen Patenteingriffs;
der Verletzungsrichter ist danach auf die Priifung dieses
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Verletzungstatbestandes beschridnkt, wenn der Gegenstand
der Erfindung neuheitsschiddlich v&llig vorweggenommen
oder identisch vorpatentiert ist - ein Sachverhalt, der
" hier nicht gegeben ist. Dem Verletzungsrichter ist dann
verwehrt, den Schutzumfang des Patents etwa im Rahmen
einer Aquivalenzpriifung iiber den Wortlaut des Patent-
anspruchs hinaus auszulegen. Diese Lehre vom Wortlaut
des Anspruchs als unantastbarem Rest besagt aber nicht,
daB der Verletzungsrichter bei der Ermittlung des Ge-
genstands der Erfindung den Grundsatz der Auslegung
eines Patents nach Aufgabe und L&sung auBer acht lassen
darf. ’

b) Bei Beriicksichtigung der in dem das Klagepatent
betreffenden Nichtigkeitsurteil des erkennenden Senats
herausgestellten technischen Bedeutung der "Anordnung
zur Erfassung des MeBweges" (vgl. o. I 3), das von der
gepriiften Wegstrecke abgeleitete Signal widhrend des MeB-
vorgangs stindig auf dem Anzeigeinstrument sichtbar zu
machen, und des erfindungsfunktionellen Werts dieses
Merkmals, anstelle des Zeitmoments ein von der Wegstrecke
abgeleitetes Signal zur Anzeige des Oberfléichenmittel-
werts heranzuziehen, benutzt die angegriffene Ausfilhrungs-
form, die nach den Feststellungen des Berufungsgerichts
diese technische Funktion nicht erfiillt, das Merkmal e)

2 des Klagepatents nicht.

c) Da-die angegriffene Ausfiihrungsform der Beklagten
somit von einem Kombinationsmerkmal des Klagepatents kei-
nen Gebrauch macht, scheidet eine gegenstédndliche Ver-
letzung des Schutzrechts aus. Die Verletzung eines allge-
"meinen Erfindungsgedankens, etwa in der Form einer Unter-
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kombination von Einzelmerkmalen aus den neu nummerier-
ten Anspriichen 1, 2 - 4 und 7, hat der Klédger nicht 4
geltend gemacht. Deshalb liegt eine Verletzung des Kla-
gepatents nicht vor.

II. Die Kostenentscheidung ergeht gemi#f § 91 Abs. 1
ZPO; sowelit die Parteien in erster Instanz den Rechts-
streit teilweise fiir erledigt erklédrt haben, trifft die
Kostenlast den Kliger gemd8 § 91 a ZPO.

" Priistedt " Bruchhausen Ochmann

Bendler Windisch
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