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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 23, Januar 1975
durch den Vorsitzenden Richter Triistedt und die Richter
Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Bendler und Dr. H&ufBler

flir Recht erkannt:

Auf die Revision der Kl&gerin wird das

Urteil des 6. Zivilsenats des Bayerischen
Oberlandesgerichts Miinchen vom 10. April 1972,
den Parteien zugestellt am 11. April 1972,

auf gehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung, auch iiber die Kosten des
Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht
zurilickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Kldgerin war Inhaberin der am 31, Januar 1953 bzw.
am 6, Mai 1953 angemeldeten, durch Zeitablauf erloschenen
Patente 977 172 und 1 034 445, Der einzige Anspruch des
Patents 977 172 lautet:

"Selbstregulierendes Chromsdurebad fur
die Flektroabscheidung von Chrom auf
Metallen mit etwa 200 bis 500 g Chrom-
sdure Jje Liter, Strontiumsulfat und
Silicofluorid in einer die Loslichkeit
iberschreitenden Menge, dadurch gekenn-
zeichnet, daB8 das Bad mehr als 0,61 Ge-
wichtsteile, vorzugsweise 1,47 bis 3
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Gewichtsteile Strontiumsulfat und mehr als
1,7"' Gewichltsteile, vorzugsweise 3,5 Dbis

8 Gewichtsteile Kaliumsilicofluorid Je

100 Gewichtsteile Chromsaure enthdlt."

Der Anspruch 1 des Patents 1 034 445 hat folgehden
Wortlaut:

"Bider zur elektrolytischen Herstellung

von Chromiberziigen auf Metallgegenstin-
den, enthaltend Chromtrioxyd und deneben -
Strontiumsulfat und Natrium- bzw. Kaliuwn-
silicofluorid in Mengen, die deren LGs~-
lichkeit iiberstedgen, dadurch gekennzeich-
net, dafl sie auBerdem nicht katalytisch
wirkende Strontium- und/oder Natrium- oder
Zaliunmverbindungen in solchen Mengen ent-
halten, dafl die Sittigungskonzentrationen
an Strontiumsulfat und /oder Alkalisilifluorid
auf einen noch endlichen Wert herabgesetzt
sind. "

I, YONY :SIOMUTH

e

Die Beilegte stellt unter der Bezeichnung "Chrombad
Saphir 12" ein chemisches Gemisch fiir die BErzeugung eines
Llektrolyts her. Das Chroms&urebad des Beklagten enthilt
{aliumsilicofluorid in Uberldslicher Menge, Chromtrioxyd
und Kaliumbichromat; es enth&lt kein Strontiumsulfat in
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ciner die LUslichkeit ibersteigenden Menge, sondern Natriué
sulfat in 1l6slicher HMenge. Die Natriumsulfatmenge steht im?
stochiometrischen Verhdltnis zu der Menge an Strontium-
sulfat, die das Klagepatent 977 172 vorschreibt. Eine
Selbstregulierung der Sulfatkonzentration findet nicht
statt. Es ist eine Justierung des Natriumsulfatgehalts

von Hand erforderlich (Nachfiillen von Sulfaten oder Neu-
trelisieren durch Zusatz von Bariumverbindungen).
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Diec Iliigerin sieht in dem Produkt der Beklagten
eine Verletzung ihrer Schutzrechte. Sie hilt das von
der Beklagten eingesetzte technische Mittel - Natrium-
sulfat - zu dem in der Lehre der Klagepatente vorge-
schlagenen Arbeitsmittel - Strontiumsulfat - fir
dquivalent. Jedenfalls mache die Beklagte von einem
allgemeinen Brfindungsgedanken Gebrauch, den die Kl&gerin
bezogen auf die einzelnen Schutzrechte wie folgt fbrmuliert:

a) Klagepatent 977 172:

Selbstregulierendes Chroms&urebad fiir die
Elektroabscheidung von Chrom auf Metallen
mit etwa 200 - 500 g Chromsdure Jje Liter,
Alkalisulfat und Silicofluorid, letzteres
in einer die Loslichkeit {ibersteigenden
Menge , dadurch gekemnzeichnet, dafl das Bad
mehr als 1,74 Gewichtsteile, vorzugsweise
3,5 - 8 Gewichtsteile Kaliumsilicofluorid
je 100 Gewichtsteile Chroms&ure enthdlt,

b) Klagepatent 1 034 4L5:

Bider zur elektrolytischen Herstellung von
Chromiberzigen auf Metallgegenstinden ent-
haltend Chromtrioxyd und daneben Alkalisul-
fat und Alkalisilicofluorid, letzteres in
Mengen, die seine Losidichkeit {ibersteigen,
dadurch gekennzeichnet, daf sie auBlerdenm
nicht katalvtisch wirkende Kaliumverbindun-
gen in solchen lengen enthalten, dal die
odttigungskonzentration an Alkalisilico-
fluorid auf einen noch endlichen Wert herab-
gesetzt ist.

Die Klégerin begehrt, soweit der Rechtsstreit in die
Revisionsinstanz gelangt ist, Schadenersatzfeststellung
und Auskunftserteilung.




Nic Vorinstanzen lxbew insoweit dem Klagebe ehren
nicht stcattsegeben. it der Revision erstrebt die
Yldgerin die Aufthebung des Berufungsurteils und die
Verurteilung der Beklegten noch den Klageantridgen.

Die Beklcgte bittet um Zurilickweisung der Revision.
b <O

inmtscheidungseriinde

Die Revision hat Zrfolg.

I. 1. Das Berufungsgericht sieht die Aufgsbe der Erfin-
dung nach Patent Nr. 977 172 darin, selbstregulierende
Verchromungshader und deren technische Ergebnisse wesent-
lich zu verbessern; als Brfindungsgegenstand bezeicnnet

eSe

a) nin selbstrepulierendes Chromsiurebad zur
elektrolyvtischen Chromabscheidung auf Me-
tellen soll Strontiumsulfat wnd Silicofluorid
~ls Kotalysctoren in einer die Loslichkeit

ilberschreitenden lienge enthalten;

b) dabei soll das Bad mehr als 0,61 Gewichtsan-
teile - vorzugsweise 1,47 bis 3 Gewichtsanteile =
Strontiumsulfat und

¢) mehr als 1,74 Gewichtsanteile - vorzugsweise
3,5 bis 8 Gewichtsanteile - Kaliumsilicofluorid
je 10C Gewichtsanteile Chroms&ure enthelten.

Insoveit werden von der Revision keine Riigen erhoben;
Rechtsfehler zum ilachteil der Kligerin sind nicht erkennbar



2. bas Berufungssgoersicht verneint eine Schutzrechts-
verletzung in dcuivalenter lorm, Das Berufungsgericht
entnimmt der Erliuterung der Patentschrift und den Fest-
stellungen des Bundespatentgerichts im Patenterteilungs-
beschlul vom 26, Oktober 1965, daB Verchromungsbider mit
einer Selbstregulierung sowohl auf der Sulfat- als auch
cuf der Silicofluoridseite zum Stand der Technik am
Anmeldetag gchorten. Hierbei hobe es fiir den Fachmann
nahegelegen, Strontiumsulfat und Kaliumsilicofluorid in
iberldslichen angén (= Bodenkdrper) zur Selbstregulierung
des Bades zu wihlen. Zntscheidend sei der von der Patent-
schrift 977 172 offenbarte hohe Gehalt des in iiberlos-
licher Menge beigegebenen Kaliumsilicofluorids. Die Lehre
des Klagepatents habe es dem Durchschnittsfachmann aber
nicht nehegelegt, die Sulfationenkonzentration im Chronm-
sdurebad als unkritisch zu behandeln, sich von der
Selbstregulierung des Bades bei einem der beiden Kata-
lysatoren abzuwenden und auf der Sulfatseite zu der
bekannten Konzentrationsbestimnung und Einstellung des
Bades von Hand =zuriickzukehren. Die Abkehr vom vollstindig
selbstresulierenden Verchrommgasbad durch Austausch des
schwer 1lUslichen Strontiumsulfats gegen das leicht 18sliche
Hatriumsulfat widerspreche der Lehre des Klagepatents und
dem Wissen des Durchschnittsfachmanns.

Der von der Xligerin in Anspruch genommene 2llge-
meine Brfindunzsgedanike werde durch das Klagepatent nicht
offenbart.

%. Die Revision kenn mit ihren Angriffen keinen Ir-
folz heben, soweit sie sich gegen dic Verneinung einer
patentrechtlichen ifcuivelenz wendet, Die von der Revision




nicht cnpepriffenen IPeststellungen des Berufungsgerichts
schliefien die Annahne einer - glatten oder nicht glatter
Acuivalenz um Gegenctond des Datents 977 172 aus.

Das Berufungsgericht het zunichst festgestellt (BU
S. 19), da dic Beklagte stett Strontiumsulfat in einer
die Loslichkeit lberschreitenden lenge Natriumsulfat in
einer die Loslichlieit nicht iiversteigenden llenge ver-
wendet. Zine petentrechtliche icuivalenz der angewendete:
Mittel konnte unter diesen Umstinden nur in Betracht
kommen, wenn trotz Anwendung einer ldsbaren llenge von
Natriuwasulfet selbstregulierende Chromplattierungsbéider
erhalten wlirden., Denn nech der Patentschrift des Klege-~
ortents (5. 1 Z. 20 = 24) wird durch den Zusatz von
Strontiumsulfat und Kaliumssilicofluorid in eine die
Loslichizeit dieser beiden Salze iibersteigenden Menge
erreicht, daf sich das Chromsiiurebad selbst reguliert,
weil sich zur SHttigung des Bades mit diesen Stoffen zu-
ndchst nicht erforderliche lMengen als Bodenkorper ab-
setzen, cus dem die wihrend des Arbeitens verlorengegange
Teile wiecer ersetzt werden (Patentschrift S, 2 Z, 24 =
30, Z. 48 - 53). Zin solcher Bodenkérner entsteht bei der
Zugabe einer loslichen lleaze an Natriumsulfzt nicht. Eine
Selbstregulierung findet unstreitig auf der Sulfationen-
seite such nicht auwf andere Veise statt. Das Berufungs=-
gericht hat vielmehr zusdriicklich festgestellt, daB zur
cigung des Bades cntweder Sulfate nachgefiillt oder
neutralisierende Bariumverbindungen zugesetzt werden

At
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s Merkmel des Klagepatents, ein Sulfat in einer
die Loslichkeit iibersteigenden Menge anzuwenden, wird
danach bei der Arbeitsweise der Beklagten auch nicht in
dcuilvalenter Form verwirklicht; denn die damit verbundene
Wirkung der Selbstregulierung des Chromsdurebades auf der
Sulfationenseite wird nicht erzielt. Auf die Frage, ob
eine gleichwertige Verchromung zu erreichen ist, kommt
es in diesem Zusammenhang nicht an. Sie stellt sich erst
bel der Irifung der Schutzfihigkeit des von der Kligerin
aus dem Klagepatent abgeleiteten allgemeinen Erfindungs-
gedankens.

2, Bei dieser Prifung ist mangels entgegenstehender
tatsdchlicher Feststellungen des Berufungsgerichts in
der Revisionsinstanz von dem Vortrag der Kligerin aus-
zugehen, die Verwendung von leicht l1ldslichem Natriumsulfat
in stdochiometrischem Verh#dltnis zu 0,61 bis 3 Gewichts-
teilen von schwer 18slichem Strontiumsulfat fiihre -~ abge-
sehen von der Selbstregulierung - 2zu einem im Ergebnis
gleichwirkendem Bad, wenn nur daflir gesorgt werde, dafl
die Konzentration der Sulfationen wiZhrend des Gebrauchs
aufrechterhalten bleibt. Im Rahmen dieser Unterstellung
ist weiter die vom Berufungsgericht getroffene Feststellung
zu berlicksichtigen, daB die Konzemtrationsbestimmung und
Binstellung des Bades auf der Sulfatseite am Anmeldetage
des Klagepatents bekannt gewesen sei und technisch keine
Schwierigkeiten bereite. Die Beurteilung der vom Berufungs-
gericht verneinten Frage der Offenbarung des von der
Kl&dgerin formulierten allgemeinen Erfindungsgedankens
hiangt dann davon ab, ob der Fachmann der Patentschrift
Q77 172 unter Zuhilfenahme der am Anmeldetage vorhandenen
Kenntnisse und Zrfahrungen ohne eigenes erfinderisches
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Zutun den Gedanken entnehmen konnte, dafl er statt des
schwer 13dslichen Strontiumsulfats auch leicht 18sliches
Natriumsulfat in entsprechender Menge verwenden konne,

wenn er bereit war, bei einem Bad mit sdch selbst reguliere
dem Silicofluoridgehalt wilhrend des Gebrauchs eine Regu-

lierung- der Xonzentration auf der Sulfatseite von Hand ins
Auge zu fassen,

a) Diese Frage 133t sich nicht mit der Uberlegung

des Berufungsgerichts verneinen, eine Hendhabung, die auf
eine Selbstregulierung verzichte, stehe in direktem Wider-
spruch mit der Lehre des Klagepatents 977 172. Beim Gegen-
stand des Klagepatents findet zwar eine Selbstregulierung
sowohl auf der Seite der Silicofluoridionen als auch auf der
Jeite der Sulfotionen statt. Bei Fehlen einer Selbst-
remilieruns auch nur auf der Sulfationenseite scheidet
deher, wie schon dargelegt worden ist, eine gegenstindliche
oder auch eiune lcuivelente Benutzung des Gegenstandes des
Klagepetents aus. Die fir den Schutz eines allgemeinen
arfindungsgedankens entwickelten Grundsidtze schlieflen '
aber nicht aus, dal eine Patentverletzung auch dann vor-
liegen kann, wenn von einer neuen technischen Lehre zwar
nicht in allen ihren Merkmalen, aber doch in ihrem wesent-
lichen FKern Gebrauch gemacht wird. In diesem Zusemmenhang
wire deshalb zu prifen gewesen, welche Bedeutung der
Selbstregulierung auf der Sulfationenseite im Rahmen

des im Klagepatent unter Schutz gestellten Erfindungs-
gegenstands zukommt. Die Ausflihrungen im Patenterteilungs-
beschlul und der wiederholte Hinweis in der Patent-

schrift (3. 2 Z. 123 bis S, 3 Z. 2, S. 3 Z. 12 = 17) auf

die Schwierigkeiten der Analvse und der Einhaltung ein-
heitlicher Betriebsbedingungen auf der Silicofluoridseite
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otnnten insoweit dafiir sprechen, daff der wesentliche
ern der Brfindung in der Selbstregulierung auf der

eite der Silicofluowidionen und in dem Zusatz einer
roflen Menge von Kaliumsilicofluorid gelegen hat.

b) Soweit des Berufungsgericht die Offenbarung des
oin der Klégerin geltend gemachten allgemeinen Erfindungs-
cdankens weitermit der Jrwiigung verneint, die Sulfationen-
onzentration sei im Zeitpunkt der Anmeldung und auch
siter flir sehr wichtis gehalten worden und es habe des-
31lb fiir den Fachmann nicht nahegelegen, die Sulfationen-
mzentration im Bad als unkritisch anzusehen, zumal in
:r Patentschrift (5. 3 Z. 8 - 11) auf die Abh#ngigkeit
2y Wirkung des Silicofliuorids von dem Betrag an vorhandenem
A1 fat hingewiesen worden sei, 148t es, wie der Revision
1zugeben ist, wesentliches‘Vorbringen der Kligerin unbe-
icksichtigt. Auch die KlBgerin hat ersichtlich die Be-
autung des Sulfatgehalts filir die Wirkung des Chromsiure-
1des nicht in Abrede stellen wollen. Ihr Vortrag in der
arufungsinstenz ging jedoch dahin, die erforderliche 3Sul-
rtionenkonzentration sei bel Beginn des Gebrauchs des
womsiiurebades und Uber lingere Strecken der Gebrauchs-
uer auch denn gewdhrleistet, wenn der Irstausstattung
.ne im stdchiometrischen VerhiZltnis zu der im Patentan-
ruch angegebenen Strontiumsulfatmenge stehende Menge
1 Natriumsulfat beigegeben werde, wie es die Beklagte
>tan habe; die spdtere Kontrolle und eine etwa erforder-
iche Justierung seien leicht durchzufiihren. Wenn diese
thauptungen der Kligerin zutreffen sollten und wenn
.ese Verhi#iltnisse einem Durchschnittsfachmann am
meldetage des Patents 977 172 auch bekannt gewesen




sein collten, dann wiirde die'UberlegungAdes Berufungs-
‘gerichts, der Fachmann habe am Anmeldetage des Klage-
patents Bedenken haben miissen, auf die liéngst bekannte
Konzentrationsbestimmung und: Binstellung des‘Badés'auf
der SUlfatseite zurlickzugreifen, nicht von vornherein
éls zutreffend angesehen werden kinnen. Das Berufungs-
gericht hitte sich deshalb mit dem genannten Vortrag
der Kldgerin auseinandersetzen miissen. |

c) Auf die Verfahrensriige der Kligerin muBte das
angefochtene_Urteil hiernach aufgehoben werden, soweit
es des Patent 977 172 betrifft. Bei der'erfbrderlichen
erneuten Prﬁfung der Offenbarung des von der Kligerin 4
geltend gemachten allgemeinen Erfindungsgedankens wird
das Berufungsgericht zunichst auf eine gehaue Formulierung |
des allgemeinen Erfindungsgedankens Bedacht zu nehmen haben
Zu beachten ist, daB er den geschiitzten Erfindungsgegen-
stand und die angegriffene Ausflihrungsform umfassen mufl, ,
Bei dem vom Berufungsgericht gepriiften Erfindungsgedanken‘vj
ergeben sich in dieser Richtung in drei Punkten Bedenken:
1. Zundchst ist von einenm selbstregulierenden Chrombad die
Rede, was flr die angegriffene Ausfihrungsform nur teil-
weise, auf der Fluoridseite,‘zutrifft;‘z. als Merkmal wird
"Alkalisulfat" aufgefiihrt, darunter fdllt das im Klage-
patent geschiitzte Strontiumsulfat nicht; 3. der vom Beru-
fungsgericht“zugrundegelegte allgemeine Erfindungsgedanke

‘bringt nicht das stdchiometrische Verhdltnis von Natrium-
sulfat zum gelésten‘Strontiumanteil im Bad zum Ausdruck.

[ .
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- Die noch offenen streitigen Fragen wird das Beru-
ywsgericht schwerlich ohne die Hinzuziéhung eines
shverstindigen beurteilen konnen. Es weist selbst
-euf hin, deB der Katalysatorwirkungsmechanismus, der
.‘dér Beﬁrteilung der zu priifenden Fragen eine Rolle
ielt, auch heute letzlich noch nicht erklérbar ist.

1@ zuverlidssige Klérung'Wird deshalb'nur unter Ver-

~tung der XKenntnisse und Erfahrungen eines Sachver-
indigen moglich sein. '

» 1. Die fufgabe des Klagepatents 1 034 445 formuliert

3 Berufungsgericht dahin, die Sattigungsgrenze der
telysatoren in sich selbst regulierenden Verchromungs-
lern, in denen die Sdureionenkonzentration konstant
1alten wird, zu beeinflussen, um die Konzentration

Lbst regeln zu kdnnen. LOsung und BEriindungsgegenstand
*ht das Berufungsgericht darin, elektrolytischen Ver-
romungsbiddern mit Strontiumsulfat und Kaliumsilico-
rorid in Uberltslicher HMenge als Katalysatoren auflerdem
*ht katalytisch wirkende Strontium-, Natrium- oder
Livwmverbindungen in 501chen Mengen beizugeben,-daB die
ttigungskonzentration'an Strontium und/oder Alkalisilico-~
dorid auf einen noch endlichen Wert herabgesetzt wird.

Der zur Aufgebenstellunz wvon der Revision erhobene
awand geht_fehl; auch das Berufungsgericht ist, wie die
ermulierung beim Erfindungsgegenstand "und/oder® ergibt,
sichtlich . davon ausgegangen, dal nach der Lehre des
agepatents auch nur ein Katalysator beeinflufit werden

1.




2. Auch dieses Patent stellt Jedoch, wie das Beru-
fungsgericht zutreffend darlegt, darauf ab, daB beide
Katalysatoren - Strontiumsulfat und Kaliumsilicofluorid -
in iUiberschiissiger Menge vorhanden sind und daB das
Chroms8urebad demzufolge insgesamt selbstregulierend
ist (Sp. 3 Z. 12 = 17). Als Verletzung kommt deshalb
auch hier weder eine identische noch eine &quivalente ‘
Benutzung in Betracht, wenn der eine der beiden Katalysa-
toren -~ der Sulfatanteil - nicht in einer seine L8sbarkeit
ibersteigenden Menge verwendet wird. Die Aus fiihrungen der
Revision gehen insoweit schon aus diesem Grunde ins Leere.

3. Es stellt sich aber auch hier die Frage, ob durch
die Anwendung der vorgeschlagenen MaBnahmen hinsichtlich
des einen der beiden Katalysatoren, auf den es nach dem
Vortrag der Klidgerin besonders ankbmmt, nicht auch der
wesentliche Kern dieses Patents benutzt worden ist, wenn
als zweiter Katalysator statt Strontiumsulfat Natrium-
sulfat eingesetzt wird und sich die Konzentration auf der
Sulfationenseite dann leicht bestimmen und einstellen 1lE8t,
wie die Kligerin behauptet. Die Offenbarung des von der
Kldgerin formulierten‘allgemeinen Erfindungsgedankens
1liBt sich auch insoweit ebenfalls nicht ohne niéhere Priifung
des Vortrags der Kligerin mit der Uberlegung verneinen,
es habe flir den Fachnann nicht nahegelegen, auf eine
Selbstregulierung und Beeinflussung der S&ttigungskon-
zentration zu verzichten. Entscheidend ist auch insoweit,
ob ein Fachmann eine solche Maflnahme im Hinblick auf das
angestrebte Ziel als mbglich ins Auge fassen konnte und
ob er nich% auch in diesem Falle wesentliche Vorteile aus




der Anvendun; der Lelbwre doro letents 1 034 445 hincichtlich

jer Silicofluoridseite cervarten Lkonnte.

Cﬂb

Das ungefochtene
Urteil Lann deshelb, cuch soweilt es das Patent 1 o3& 445
Prif £, nicht nit der gegebenen Begriindung bestehen

nleiben, Die Szche hedarf zuch insoweit der veiteren tat-

richterlichen Frifung.

11T, Unter Aufhebung des angefochtenen Urteils war die
ache hiernach an dos Berufungsgericht zurilickzuverweisen.

Dem Boruwlungsgeericht obliegt auch die Tntscheidung
beir die Yonten deon Revivcioonsveriahrens, die von dem noch
wiccvissen Aueoong ders Rechtsstreits abhingt.
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