BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 75/69 URTEIL Verkiindet am

8. Midrz 1973
Schwingen,
Amtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle

. in dem Rechtsstreit

der Firma HEilll@verke GmbH, MEINED-XGHED, ccse’z-
lich vertreten durch ihren Geschidftsfithrer Adolf Schilllllli®,

?
Beklagten und Revisionsklé&gerin,

- ProzeBbevollmichtigte: Rechtsanwilte Prof. Dr. Dr. GIED
und Prof. Dr. G -

gegen

Herrn Dr.-Ing. Johannes PEED, Ho@lD, S@lstrate @,

Klidger und Revisionsbeklagten,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. D -



{
-
-2 - 4

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 8. Mirz 1973
durch den Vorsitzenden Richter Triistedt und die Richter
Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Bendler und HduBer

fir Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil
des 6. Zivilsenats des Bayerischen Oberlandesgerichts
Miinchen vom 2. Oktober 1969 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung, auch iliber die Kosten der Revision,

an das Berufungsgericht zuriuckverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Kliger ist Inhaber des am 27. Oktober 1949
angemeldeten Patents (D@, das am 27. Oktober 1967
abgelaufen ist. Der Patentanspruch 1 lautete in der
erteilten Fassung:

"Oberfldchenpriifgerdt mit einem parallel

zur Prifoberfliche zu verschiebenden,

senkrecht dazu arbeitenden Taster und

einem die Oberflichengestalt anzeigenden
MeBinstrument, das der Taster {iber einen
Verstirker steuert, dadurch gekennzeichnet,

dafl Einrichtungen zur Erzeugung von Spannungen
und Stromen vorgesehen sind, welche sowohl

den vom Taster abgenommenen Maximal- als auch
den aus den Momentanwerten abgeleiteten Mittelwerten
der Oberflidchengestalt entsprechen, und daf3 diese
Einrichtungen wahlweise an das zur Anzeige der
Mittel- oder Maximalwerte geeignete Anzeigein-
strument anzuschalten sind."
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Der Kliger hat die Beklagte wegen der in der Zeit
zwischen dem 1, Januar 1963 und dem 30. November 1965
von dieser hergestellten und vertriebenen Oberflichen-

- priifgerite mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1
auf Auskunfterteilung und Feststellung der Schadens-

ersatzpflicht bzw. der Verpflichtung zur Herausgabe
des Erlangten in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat die Beklagte verurteilt,

II.

JLaw — Gesetze und Urteile

durch Vorlage eines Verzeichnisses, aus
dem Name und Anschrift der Abnehmer sowie
Preis und Zeitpunkt der Lieferung hervor-
gehen, dem Kliger Auskunft zu erteilen
iiber die von ihr zwischen dem 1.1.1963 und
dem 30.11.1965 hergestellten und vertrie-
benen Oberflédchenpriifgerdte,

a) mit einem parallel zur Priifoberfliche
zu verschiebenden, senkrecht dazu ar-
beitenden Taster,

b) und einem die Oberflichengestalt anzei-
genden MeBinstrument, das der Taster
iiber einen Verstdrker steuert,

c) wobei Einrichtungen zur Erzeugung von
Spannungen und Stromen vorgesehen sind,
welche sowohl den vom Taster abgenom-
menen Maximal- als auch den aus den Mo-
mentanwerten abgeleiteten Mittelwerten
der Oberflidchengestalt entsprechen,

d) wobei diese Einrichtungen wahlweise an

das zur Anzeige der Mittel- oder Maximal-

werte geeignete Anzeigeinstrument anzu-
schalten sind.

Es wird festgestellt, daB die Beklagte dem
Kl&ger

a) allen Schaden zu ersetzen hat, der ihm

durch die in Ziffer I bezeichneten, zwi-

schen dem 15.7.1964 und dem 30.11.1965
begangenen Handlungen entstanden ist
oder noch entstehen wird,
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b) zur Herausgabe (nach den Vorschriften iiber
die Herausgabe einer ungerechtfertigten
Bereicherung) desjenigen verpflichtet ist,
das sie durch die in Ziffer I bezeichne-
ten, zwischen dem 1. 1. 1963 und dem
14, 7. 1964 begangenen Handlungen erlangt hat.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten
zuriickgewiesen.

Wihrend des Revisionsverfahrens hat der erkennende
Senat das Klagepatent lp @ durch Urteil vom 20. Juni 1972 -
X ZR 77/68 - dadurch teilweise fiir nichtig erkldrt, daB
die Patentanspriiche 1 bis 3 durch folgenden Patentanspruch
ersetzt werden:

Oberfldchenpriifgerdt mit einem parallel
zur Priifoberfléche zu verschiebenden, senk-
recht dazu arbeitenden Taster und einem
die Oberflidchengestalt anzeigenden MeBir-
strument, das der Taster iiber einen Ver-
stédrker steuert, dadurch gekennzeichnet,
daB Rechenschaltungen vorgesehen sind,
die Spannungen ergeben, die sowohl dem
vom Taster abgenommenen Wert der Rauh-
tiefe als auch dem aus Momentanwerten
abgeleiteten Wert der GlittungsgriBe ent-
sprechen und daBl diese Rechenschaltungen
wahlweise an das zur Anzeige der genann-
ten Werte geeignete Zeigeranzeigeninstru-
ment anzuschalten sind, wobei die von

den Rechenschaltungen gebildete Einrich-
rung eingangsseitig an den die Senkrecht-
bewegungen des Tasters verstdrkenden Ver-
stdrkerausgang sowie an die Anordnung zur
Erfassung des MeBweges angeschlossen ist.

Die Beklagte beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Urteils
die Klage abzuweisen.

Der Kldger beantragt, die Revision der Beklagten
mit der MaBSgabe zurlickzuweisen, daB

unter e) des Urteilsspruchs folgende Merk-
male aufgenommen werden:
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e) wobei die von der Rechenschaltung gebil-
dete Einrichtung eingangsseitig an den
die Senkrechtbewegungen des Tasters ver-
stidrkenden Verstidrkerausgang sowie an die
Anordnung zur Erfassung des MeBweges an-
geschlossen ist.

Der Kldger hat dazu in der miindlichen Verhandlung vorge-
tragen, auch diese Merkmale seien bei den Oberflichen-
priifgertéiten der Beklagten verwirklicht.

Die Beklagte riigt demgegeniiber Klage#inderung. Sie
hat der Verwertung des neuen tats@ichlichen Vorbringens
widersprochen, das sie vorsorglich bestritten hat.
Auierdem widersetzt sie sich einer Zuriickverweisung
der Sache an das Oberlandesgericht.

Entscheidungsgriinde

Die Revision ist begriindet.

I. Der Senat h#lt trotz der Kritik von Hesse
(GRUR 1972, 675, 676)an seiner vom Reichsgericht
iibernommenen stdndigen Rechtsprechung fest, nach
der noch wdghrend des Revisionsverfahrens eintreten-
de Anderungen der Patentlage bei der Beurteilung des
Streitfalles im Revisionsrechtszuge von Amts wegen zu
beriicksichtigen sind (vgl. die bei Hesse aa0 Anm. 12
zitierten Urteile). Er sieht keine Veranlassung, von
dieser in den Besonderheiten des Patentrechts be-
grilndeten Ausnahme von den Regeln des Revisions-
rechts, die sich praktisch gut bewdhrt hat, abzugehen.
Deshalb hat der Senat die am 20, Juni 1972 erfolgte

teilweise Nichtigerkliérung des Klagepatents {r @D
zu beachten.



II. Die teilweise Nichtigerkldrung des Klage-
patents bezieht sich auf den Gegenstand des Patentan-
spruchs 1. In diesem Umfang ist das Klagepatent teil-
weise wegen mangelnder Neuheit (siehe Abschnitt ITI 1
bis 3 des Nichtigkeitsurteils vom 20. Juni 1972) und
zu einem weiteren Teil wegen mangelnder Erfindungshohe
(siehe aa0 Abschnitt III) vernichtet worden. Damit
ist den Klageantrigen auf Auskunft und Feststellung
der Schadenersatz- bzw. Herausgabepflicht in der
bisherigen Fassung der Boden entzogen.

III. 1. Der in der Revisionsinstanz neugefaBte
Klageantrag trdgt der teilweisen Nichtigerkl&rung des
Klagepatents @) @B Rechnung. Die darin liegende
Einschrénkung gegeniiber dem urspriinglichen Klage-
begehren - es sollen nur solche Oberflichenpriif- -
gerite erfaBt werden, bei denen auch das zusdtzliche
Merkmal e) verwirklicht ist - ist zul#ssig. Die
Beriicksichtigung der Anderung der Patentlage in der
Revisionsinstanz (siehe oben I) verlangt einen Aus-
gleich; die von ihr betroffene Partei mufl sich mit
ihrem Klagebegehren auf die verdnderte Patentlage
einstellen kénnen, wenn diese schon zu ihrem Nach-
teil im Revisionsrechtszuge Beachtung findet.

2. Vor der teilweisen Nichtigerkldrung des Klage-
patents @0 @D hatte der Kliger keine Veranlassung
darzutun, daB die Oberflichenpriifgerdte der Beklagten
auch von den Jjetzt neu in den Klageantrag aufgenom-
menen Merkmalen e) Gebrauch machen, die im Unteran-
spruch 3 des Klagepatents @ B in der erteilten
Fassung enthalten waren. Er hat dies in der Revisions-
instanz nachgeholt. Das kann ihm nicht verwehrt wer-
den, damit er der verdnderten Patentlage Rechnung tra-
gen kann. Wenn die Revision meint, nur der bereits



in den Tatsacheninstanzen vorgetragene Tatsachen-
stoff konne gemiB § 561 ZPO im Revisionsverfahren
Berilicksichtigung finden, so vermag der Senat dem
bei einer Verdnderung der Patentlage widhrend des
Revisionsverfahrens nicht beizutreten. Dies wiirde
ndmlich die schon zu Lasten des Patentinhabers
erfolgende Beriicksichtigung der verinderten Patent-
lage noch weiter zu seinem Nachteil gereichen las-
sen, Das h&dlt der Senat fiir eine unbillige Belastung
des Patentinhabers, der er nur mit einem vor der
Verdnderung der Patentlage unnétigen ProzeBvor-
bringen begegnen konnte.

3. Nachdem der Kliger seinen Vortrag im ersten
Absatz auf Seite 4 seines Schriftsatzes vom 2., Mdrz 1973
in der miindlichen Verhandlung anhand von Angaben in
Prospekten der Beklagten dahin klargestellt hat, bei
den Oberflédchenpriifgerdten der Beklagten mit dem
"Vorschubapparat" seien alle Merkmale nach dem neu-
gefaften Patentanspruch 1 des Klagepatents, insbe-
sondere auch die zus#tzlichen Merkmale e) verwirklicht,
hat er eine Verletzung des eingeschrinkten Klagepa- -
tents @ @ schlissig dargetan.



IV. Da dem Senat im Revisionsverfahren verwehrt
ist, die tatsidchliche Feststellung zu treffen, ob
die Behauptung des Kligers zutrifft, war das angefochtene
Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhand-
lung und Entscheidung, auch iiber die Kosten der Revision,
an das Berufungsgericht zuriickzuverweisen.

Tristedt Ballhaus Bruchhausen
Bendler HiuBer
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