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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 3. Mirz 1977
durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter
Dr. Bruchhausen, Dr. Windisch, Dr. Hesse und BrodeSer

fir Recht erkannt:

Auf die Revision des Klégers wird das Urteil
des 6. Zivilsenat des Bayerischen Oberlan-
desgerichts Minchen vom 28. Mirz 1974 aufge-
hoben. Die Sache wird zur anderweiten Ver-
handlung und Entscheidung, auch {iber die Kosten
der Revision, an das Berufungsgericht zurtick-
verwiesen,

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Kliger war Inhaber der am 15. Mirz 1956 bekannt-
gemachten Patentanmeldung P 9654 IX/42 b, bei der als Tag
der Anmeldung der 25. April 1953 angegeben ist (siehe
Anlage K 1). Die bekanntgemachte Anmeldung war mit "Ober-
flichenmeBgerit mit Anzeige mehrerer OberfléchenmaBzahlen"
bezeichnet. Die bekanntgemachten Patentanspriiche 1, 2, 3
und 6 lauten wie folgt:

"1, OberfliichenmeBgerdt mit Anzeige mehrerer
OberfliéichenmaBzahlen und vor dem Anzeige-
instrument angeordneten Recheneinrichtungen
unter Verwendung eines eine Trégerwechsel-
spannung modulierenden elektromechanischen
Tasters, dadurch gekennzeichnet, daB8 durch
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eine im Eingang erfolgende Einstellung des
Tastfilhlers zu dem Oberfléchenprofil und
durch AnschluB8 eines an sich bekannten
Demodulators (7, 8) an den Ausgang des
Trégerfrequenzverstirkers (6) eine einer
Bezugsfldche auf dem Oberfléchenprofil
entsprechende Bezugsspannung vorzugsweise
als Ausgangsnullpotential in die Rechen-
schaltung zur Ermittlung der Oberfléchen-
maBe {ibertragen wird.

OberfldchenmeBgerédt mit Anzeige mehrerer
OberfléchenmaBe, dadurch gekennzeichnet,
daB8 bei einem vor der Recheneinrichtung
vorhandenen, von einer Oberfldchenbezugs-
fldche herriihrenden Ausgangsnullpotential
zur Ermittlung eines von einer anderen Be-
zugsfliéiche ausgehenden Oberfliichenmafies
durch Einschaltung einer Hilfsspannung oder
eines Kondensators (9) mit einem einzelnen
elektrischen Ventil (12) das Nullpotential
entsprechend verschoben wird.

OberflidchenmeBgerdt mit Anzeige mehrerer
OberfldchenmaSe, dadurch gekennzeichnet,

daB zur Aufladung des der Profiltiefemes-
sung dienenden Kondensators (23) eine git-
tergesteuerte, gegengekoppelte Elektronen-
rghre (17), in deren Kathodenkreis er liegt,
dient.

Oberflédchenmegerdt mit Anzeige mehrerer
OberfléchenmaBe, insbesondere nach An-
spruch 4, zur Anzeige der mittleren Tiefe
und der Gladttungstiefe, gekennzeichnet
durch einen durch einen Parallelwiderstand
215; stindig sich entladenden Kondensator
16) zusammen mit einer einen Festhaltewert
vermittelnden MeBwertschaltung."

Die MittelwertmeB8schaltung ist auf Seite 4, rechte
Spalte, Zeilen 106 bis 115 der bekanntgemachten Anmeldung
dahin umschrieben:

Uber 200 Gesetze
Uber 100.000 Urteile

. Available on the
(mobile App) P> Google play [l [ App Store

JLaw — fiir Android JLaw — fiir iOS

goeu yuequajle(J s[e puils Funjururess 1911 I9p 21121 yony :Sramul
( (S22

1Znyosald

OYIN P eL8 §§



https://itunes.apple.com/de/app/apple-store/id1071207904?pt=117423805&ct=Stamped_PDFs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=marly.jlaw
https://www.prinz.law
http://www.marly.de

3

"Sie besteht aus einem Kondensator, z.B. 16,
der iiber einen Widerstand, z.B. 1k, aufge-
laden und einen anderen Widerstand, z. B.

15 entladen wird. Die Widersténde 14 und

15 kdonnen nun so mit dem Kondensator 16 ein-
gestellt werden, daB8 sich (der Kondensator)
16 auf eine Spannung einstellt, die entweder
dem arithmetischen Mittelwert oder dem geo-
metrischen Mittelwert des Oberflidchenprofils
iiber der mittleren Fl&che entspricht, d.h.
dem arithmetischen oder geometrischen Mitten-
rauhwert."

Im Einspruchsverfahren wurde das Patent zundchst ver-
sagt. Im Beschwerdeverfahren hat der Anmelder mit Zustim-
mung des Beschwerdesenats den Gegenstand der am 5. Dezem-
ber 1957 neugefaBSten Patentanspriiche ausgeschieden. Inso-
weit wurde die Anmeldung unter dem Aktenzeichen
P 31 868 IX b/42 b, spiter P 9801 09.6-52 in einem ge-
trennten Verfahren weitergefiihrt. Der Beschwerdesenat hat
den VersagungsbeschluS aufgehoben und die Sache an das
Patentamt zuriickverwiesen, das daraufhin am 16. Januar 1969
die Patenterteilung beschlof3. Auf die Beschwerde einer
Einsprechenden ist dieser PatenterteilungsbeschluB vom
16. Januar 1969 durch BeschluB des Bundespatentgerichts
vom 7. August 1973 (Anlage K 14) gedndert und das Patent
mit der Bezeichnung "OberfléchenmefSgerit", dem Anmeldetag
vom 27. April 1953, der Beschreibung und den Anspriichen
1 bis 6 vom 7. August 1973 und der Zeichnung vom 2. Juni
1966 erteilt worden, nachdem die Laufzeit des Patents
bereits am 27. April 1971 abgelaufen war. Der erteilte
Patentanspruch lautet wie folgt:

"OberflichenmeBgerdit mit einem modulierenden
Tastfilhlersystem, einem Trégerfrequenzver-
stérker, einem Demodulator, einem mit dem
Tastfilhlersystem und dem Demodulator verbun-



denen Trégerfrequenzgenerator, ferner mit
einer an den Ausgang des Demodulators an-
geschlossenen Schaltung zur Ermittlung und
Anzeige mehrerer OberflichenmaBzahlen mit
einer Kondensator-Widerstandskombination

zur Trennung von Welligkeitsanteil und Rauh-
heitsanteil der MeSispannung dadurch gekenn-
zeichnet, daB an diesen Kondensator eine
Diode angeschlossen ist, durch die das von
einer Oberfliéchenbezugsfléiche (z.B. Hiill-
fléche) herriihrende Nullpotential der vor
dem Kondensator vorhandenen MeSspannung zur
Ermittlung eines von einer anderen Oberflé-
chenbezugsfliche (z.B. Grundflidche) ausge-
henden Oberfldchenmafles entsprechend verscho-
ben wird, und da8 durch diese verschobene
MeSspannung einerseits ein zur Messung der
Rauhtiefe dienender Kondensator {iber ein
gesteuertes Ventil auf den Spitzenwert der
verschobenen Mefspannung und andererseits
ein zur Messung eines mittleren Oberfliéichen-
maBes (Glattungstiefe oder mittlere Rauh~
tiefe) dienender Kondensator iiber Lade- und
Entladewiderstand auf einen Mittelwert der
verschobenen Mefspannung aufladbar ist."

Die Beklagte stellte bis zum 24, Januar 1969 unter
der Bezeichnung "HG® Typ T" ein Ger#t her, dessen
Aufbau sich aus dem Schaltplan gemidB Anlage K 16 ergibt.

Der Kldger sieht darin eine Patentverletzung. Mit
der Klage hat er die Beklagte auf Unterlassung, Auskunft-
erteilung und Feststellung der Schadenersatzpflicht in
Anspruch genommen, Den Unterlassungsantrag haben die Par-
teien nach "Ablauf des Patents" in der Hauptsache fiir
erledigt erklért.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Vor dem Oberlandesgericht hat der Kl#ger zuletzt
beantragt,
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1. festzustellen, daB die Beklagte dem Kl¥ger
den Schaden zu ersetzen hat, der ihm dadurch
entstanden ist, daB die Beklagte in der Zeit
vom 1. Oktober 1964 bis zum 24, Januar 1969
OberflédchenmeBgertite hergestellt und bis zum
27. April 1971 feilgehalten und vertrieben
hat, welche folgende Merkmale aufweisen:

a) Das OberflichenmeSgeridit enthélt ein modu-
lierendes Tastflihlersystem, einen Triiger-
frequenzverstidrker, einen Demodulator und
einen mit dem Tastfilhlersystem und dem
Demodulator verbundenen Trigerfrequenzge-
nerator;

b) an den Ausgang des Demodulators ist eine
Schaltung zur Ermittlung und Anzeige mehre-
rer OberflidchenmaBzahlen angeschlossen;

c) es ist ferner eine Kondensator-Widerstands-
kombination zur Trennung von Welligkeitsan-
teil und Rauhheitsanteil der MeBspannung
vorgesehen;

d) an einen Kondensator ist eine Diode ange-
schlossen, durch die das von einer Ober-
fldchenbezugsflidche herriihrende Nullpoten-
tial der vor dem Kondensator vorhandenen
MeBSspannung zur Ermittlung eines von einer
anderen Oberflédchenbezugsfliiche ausgehen-
den OberflachenmaBes entsprechend verscho-
ben wird;

e) durch die mittels Diode verschobene Mef-
spannung ist ein zur Messung der Rauhtiefe
dienender Kondensator iiber ein Ventil auf
den Spitzenwert der verschobenen MeSispan-
nung aufladbar;

f) durch die mittels Diode verschobene MeB-
spannung ist fermer ein zur Messung der
Gldttungstiefe dienender Kondensator iber
einen Lade- und Entladewiderstand auf einen
Mittelwert der verschobenen Me8spannung
aufladbar;



sen.

2. die Beklagte zu verurteilen, dem Kliger iiber

den Umfang der zu 1 bezeichneten, seit dem

1. Oktober 1964 begangenen Handlungen Auskunft
zu erteilen durch Vorlage eines Verzeichnisses,
aus dem sich Stiickzahlen, Preise und Zeitpunkte
der Lieferungen, Namen und Anschriften der Ab-
nehmer sowie Art und Umfang von Werbe- und Be-
nutzungsmafSnahmen ergeben,

Die Beklagte hat beantragt,

die Berufung zurilckzuweisen, hilfsweise ihr zu
gestatten, daB sie bei Abgabe der von ihr dem
Kldger gegeniiber vorzunehmenden Rechnungslegung
die Namen und Anschriften ihrer Abnehmer und
deren einzelne Lieferungen (nach Rechnungsbe-
trag und Datum) und/oder Empfinger von Angeboten
sowie Lieferorte statt dem Kléger einem von dem
Kldger zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit
gegenilber dem Kléger verpflichteten, beeidig-
ten Wirtschaftspriifer mitteilt, sofern sie
diesen ermdchtigt, dem Kliéger dariiber Auskunft
zu geben, ob ein bestimmter Abnehmer und/oder
eine bestimmte Lieferung (nach Betrag und
Datum) in der Rechnung oder ein bestimmter
Empfénger eines Angebots in der Auskunft ent-
halten ist.

Die Beklagte stellt eine Patentverletzung in Abrede.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung zurlickgewie-
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Mit der Revision verfolgt der Kléger seine zuletzt
gestellten Klageantrige weiter, widhrend die Beklagte die
Zuriickweisung der Revision beantragt.

Entscheidungsgriinde

Die Revision fiihrt zur Aufhebung und Zurlickverwei-
sung.

I.

1. Das angefochtene Urteil prilift die Klageantrége
unausgesprochen unter dem Blickwinkel einer Patentver-
letzung. Das ist miBversténdlich. Zu der Zeit, als die
Beklagte die mit der Klage angegriffenen Handlungen vor-
nahm, war eine rechtskrdftige Patenterteilung die allein
Anspriiche aus §§ 6 und 47 PatG ausl¥sen ktnnte, noch gar
nicht erfolgt. Der Klidger verfiigte jedoch zur damaligen
Zeit iliber die am 15. Mirz 1956 bekanntgemachte Patentan-
meldung P 9654 IX/42 b, fiir deren Gegenstand mit der Be-
kanntmachung einstweilen die gesetzlichen Schutzwirkungen
des Patents eingetreten waren (§ 30 Abs. 1 Satz 2 PatG).
Diese Schutzwirkungen blieben bis zum Ablauf der Patent-
dauver von achtzehn Jahren nach der Anmeldung bestehen,
soweit sie nicht durch eine teilweise Zurlicknahme der
Anmeldung oder eine teilweise Versagung des Patents als
nicht eingetreten gelten (§ 35 Abs. 2 Satz 2 PatG).

2. Im PatenterteilungsbeschluB vom 7. August 1973
hat das Bundespatentgericht festgestellt, daB der Anmel-
dungsgegenstand gemédf der Fassung der am 7. August 1973



formulierten Patentanspriiche sich (bereits) in den am

15. Mdrz 1956 bekanntgemachten Unterlagen der Stammanmel-
dung P 9654 IX/42 b als zur Erfindung gehdrig befinde

(S. 8/9 unter Ziffer III)., Ein OberflichenmeBgertt mit
den Merkmalen des Patentanspruchs 1 habe den ausgeleg-

ten Unterlagen als einstweilen geschiitzt entnommen wer-
den kénnen (S. 11 Abs. 2). Séamtliche Merkmale des Gattungs-
teils des erteilten Patentanspruchs 1 seien im Gattungs-
teil des bekanntgemachten Anspruchs 1 enthalten. Der be-
kanntgemachte Anspruch 2 bilde die kennzeichnende Merkmals-
gruppe a) und die ausgelegten Anspriiche 3 und 6 die Merk-
malsgruppen b) und ¢) (S. 13). Da im vorliegenden Rechts-
streit nichts dafiir hervorgetreten ist, daf8 der Gegen-
stand der Patentanspriiche 1, 2, 3 und 6 der bekanntgemach-
ten Anmeldung zum Nachteil der Beklagten vom Gegenstand
des am 3. August 1973 erteilten Patentanspruches 1 ab-
weicht, begegnet es keinen rechtlichen Bedenken, daf8 das
Berufungsgericht seiner Priifung den erteilten Patentan-
spruch 1 zugrunde gelegt hat. Dieser gibt némlich den
Gegenstand der bekanntgemachten Anmeldung in dem Umfange
wieder, wie die einstweilen eingetretemnen Schutzwirkungen
durch die rechtskrédftige Patenterteilung von Bestand
geblieben sind.

11.

1. Das Berufungsgericht befaBt sich nicht besonders
mit der dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegenden
Aufgabe. Es erwdhnt lediglich bei der Priifung, ob das
Merkmal d) bei der angegriffenen Ausfiihrungsform verwirk-
licht ist, daB bei ihr selbsttétig auf rein elektrischem
Wege ein Bezugspotential eingestellt werde, von dem aus
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die mikrogeometrischen OberfléchenmaBSe zur Anzeige ge-
bracht werden kbdnnten (S. 15 oben BU), und zitiert aus
Seite 4, Zeilen 90 - 93 der bekanntgemachten Anmeldung,
daB die Anzeige der Gladttungstiefe und der mittleren
Rauhtiefe unabhiéngig von der GrtSe der MeBstrecke oder
der MeBzeit einen entscheidenden Vorteil darstelle

(s. 17 BU).

2. Der erkennende Senat kann die bekanntgemachte
Anmeldung P 9654 IX/42 b selbstiindig auslegen und aus
ihr die dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegende Auf-
gabe ermitteln. Das Bundespatentgericht hat der am
7. August 1973 {ilberreichten Beschreibung entnommen, dafS
der Anmeldung die Aufgabe zugrunde liege, ein Oberfléchen-
mefBgerdt mit den Merkmalen des Oberbegriffs so auszubil-
den, da mehrere mikrogeometrische OberfléichenmaSe, z.B.
die Rauhtiefe, die Gladttungstiefe oder die mittlere Rauh-
tiefe, auf einfache Weise, rein elektrisch ermittelt und
auf einem Zeigerinstrument zur Anzeige gebracht werden
ktnnen (S, 8 des Erteilungsbeschl.). Dies ist zwar in
der bekanntgemachten Anmeldung nicht ausdriicklich gesagt
worden, gibt aber die objektive Charakteristik der mit
der angemeldeten Erfindung wverfolgten Zielrichtung aus
der Zeit vor ihrer Vollendung betrachtet zutreffend wie-
der, bedarf allerdings in zwei Punkten der Ergénzung. Es
wird eine genaue Wiedergabe der MeBwerte erstrebt. Den
bisher zur Aufladung eines Kondensators verwendeten Dioden
wird in der bekanntgemachten Anmeldung (S. 3, Zeilen 75 -
78) der Nachteil zugeschrieben, daB sie aus dem MeBSkreis
Leistung verbrauchten, wodurch eine Beeinflussung der zu
messenden Spannung eintreten kdnne. Ferner solle der
Vorteil erreicht werden, die Glédttungstiefe und die mitt-
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lere Rauhtiefe unabhiéngig von der GroBe der MeBstrecke
oder der MeBzeit anzeigen zu ktnnen (S. 4, Z, 90 - 93
der bekanntgemachten Anmeldung). Diese beiden Anliegen
sind in die dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegende
Aufgabe einzubeziehen.

3. Das Berufungsgericht hat die Ldsung nach Patent-
anspruch 1, der den bekanntgemachten Patentanspriichen 1,
2, 3 und 6 entspricht, in folgende sechs Merkmale aufge-
gliedert:

a) OberflichenmeBgerit mit einem modulieren-
den Tastfiilhlersystem, einem Tr&gerfrequenz-
verstidrker, einem Demodulator, einem mit
dem Tastfiilhlersystem und dem Demodulator
verbundenen Trégerfrequenzgenerator,

b) mit einer an den Ausgang des Demodulators
angeschlossenen Schaltung zur Ermittlung
und Anzeige mehrerer OberflidchenmaBzahlen,

¢) mit einer Kondensator-Widerstandskombina-
tion zur Trennung von Welligkeitsanteil
und Rauhheitsanteil der MeBSspannung.

d) An den Kondensator ist eine Diode angeschlos-
sen, durch die das von einer Oberflichenbe-
zugsfliche (z.B. HUllfliche) herriihrende Null-
potential der vor dem Kondensator vorhandenen
Mefspannung zur Ermittlung eines von einer an-
deren Oberflichenbezugsfléche (z.B. Grund-
fliche) ausgehenden OberflichenmaBes entspre-
chend verschoben wird.

e) Durch diese verschobene MeBspannung ist einer-
seits ein zur Messung der Rauhtiefe dienender
Kondensator iiber ein gesteuertes Ventil auf
den Spitzenwert der verschobenen Mefispannung
aufladbar
und
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f) andererseits kann ein zur Messung eines
mittleren OberflichenmaBSes (Glédttungstiefe
oder mittlere Rauhtiefe) dienender Kondensa-
tor iiber einen Lade- und Entladewiderstand
auf einen Mittelwert der verschobenen MeB-
spannung aufgeladen werden,

4, Die Feststellung des Lésungsvorschlages wird von
der Revision nicht beanstandet. Auch die Revisionserwi-
derung beméngelt diese nicht. Sie 1iB8t keinen Rechtsfehler
erkennen.

III.

1. Das Berufungsgericht vermeint eine identische
Verletzung des Klagepatents durch die Ausfiihrungsform der
Beklagten, bei der nur die Merkmale a) bis c) in Uberein-
stimmung mit der bekanntgemachten Anmeldung verwirklicht
sind. Davon geht auch die Revision aus.

2. Das Berufungsgericht sieht das Merkmal d) bei
der angegriffenen Ausfilhrungsform der Beklagten als #qui-
valent verwirklicht an. Es habe fiir den Fachmann nahege-
legen, statt des einen Kondensators der Kondensator-Wider-
stand-Kombination, der mit der nachgeschalteten Diode bei
der Trennung und Verschiebung zusammenwirke, die Erledi-
gung dieser Aufgaben auf verschiedene Schaltgruppen zu
verteilen und bei der Trennung einen Kondensator einer
Kondensator-Widerstands-Kombination und bei der Verschie-
bung zwei weitere Kondensatoren mit Jje einer Diode zu
verwenden, wenn es - wie hier - sichergestellt sei, dasB
vor der jeweiligen zur Verschiebung der MefSspannung vor-
gesehenen Kondensator-Dioden-Kombination ein von einer
Oberflidchenbezugsfléiche herriihrendes Nullpotential der
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MeB8spannung liege. Auch auf diese Weise werde selbstti-
tig auf rein elektrischem Wege bei schwankenden Spitzen-
werten ein Bezugspotential eingestellt, von dem aus die
mikrogeometrischen OberflichenmaBle zur Anzeige gebracht
werden kénnten.,

2. Diese ihr giinstige Wertung wird von der Revision
nicht angegriffen. Die Revisionserwiderung bem&ngelt, daB
sich das Berufungsgericht nicht mit der dem Kondensator
(9) zukommenden Doppelfunktion auseinandergesetzt habe.

Wenn dies geschehen wére, hdtte eine dquivalente Benutzung des
Merkmals d) verneint werden miissen.

3. Das Berufungsgericht verneint hinsichtlich der
Merkmale e) und f) eine #quivalente Verwirklichung durch
den angegriffenen Hqy . Es filhrt dazu aus:

a) Bei der angegriffenen Ausfilhrungsform fehle ein
gesteuertes Ventil; statt dessen verwende sie Dioden. In
der bekanntgemachten Anmeldung werde vor der Verwendung
von Dioden gewarnt (S. 3, Z. 69 ff). In der miindlichen
Verhandlung sei unbestritten vorgetragen worden, es hitten
nach dem Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung bei der
Verwendung von Dioden dann einwandfreie MeBergebnisse er-
zielt werden kdnnen, wenn durch bestimmte MaBnahmen, z.B.
durch entsprechende Eichung der Anzeigegerdte und Zeit-
wahl des Mefivorgangs Vorsorge getroffen worden sei, daB
der Leistungsverbrauch der Diode bei der Anzeigeermitt-
lung beriicksichtigt wurde. Beim angegriffenen H¢NNEND
werde nach diesem Prinzip verfahren. Die Beklagte verwende
eine Diode und stelle durch die Kiirze der MeSzeit sicher,
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daB8 die Diode erst zu einem Zeitpunkt Leistung zu ver-
brauchen beginne, zu dem der MeBvorgang (bereits) abge-
schlossen sei. Die Beklagte bewege sich somit mit ihrer
Ausfilhrungsform im Stande der Technik.

b) Die Beklagte verwende auch keine Kombination
von (Kondensator und) Lade~ und Entladewiderstand gemis
dem Merkmal f). Wdhrend der Messung sei beim H¢uii»
nur ein Widerstand, nimlich der Widerstand Nr. 14 gemiB
Anlage K 16 in Betrieb. Der Widerstand Nr. 15 werde erst
nach der Messung wirksam, um den Kondensator (C 16) auf
Null zu entladen. Die Beklagte arbeite bei der Messung
der mittleren OberfléichenmaBe mit einer bestimmten MeB-
zeit, die die Widerstandskombination iiberflilissig mache.
Sie verzichte auf den Vorteil der zeitunabhéngigen An-
zeige und bleibe mit ihren Geridten im Stand der Technik.

c) Die Revision wendet sich mit Sach- und Verfahrens-
rigen gegen die Verneinung der &dquivalenten Benutzung der
Merkmale e) und f). Die Revisionserwiderung h#lt die Fest-
stellungen des Berufungsgerichts im Ergebnis fiir zutref-
fend. Eine dquivalente Benutzung des Merkmals e) komme
schon deshalb nicht in Betracht, weil die bei ihrem Gerét
verwendete Diode den MeBkreis belaste, indem sie Leistung
aus dem MeBkreis entnehme. Der Angriff der Revision bleibt
erfolglos, soweit es sich um das Merkmal f) handelt. Da-
durch, da8 wdhrend der Messung beim Hommeltester der Wider-
stand nr. 15 gem#B Anlage K 16 unwirksam ist, wird bei
ihm nicht das Ziel erreicht, die Glattungstiefe oder die
mittlere Rauhtiefe unabhidngig von der Grbtfe der MeBstrecke
oder der MeBzeit anzeigen zu kdonnen. Insoweit fehlt
bei der angegriffenen Ausfiihrungsform ein Mittel zur Er-
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reichung einer dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegen-
den Teilaufgabe. Dadurch wird die Anwendung der Grundsitze
Uber eine &dquivalente Benutzung des Erfindungsgegenstandes
ausgeschlossen. Diese setzen né&mlich voraus, daB8 bei der
angegriffenen Ausfiihrungsform sémtliche Merkmale zur L&-
sung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe, wenn
auch in einer abweichenden Gestaltung, verwirklicht sind.
Wird ein der Ldsung einer Teilaufgabe dienendes Merkmal
der Erfindung nicht in abweichender Form, sondern liber-
haupt nicht verwirklicht, und liegt der angegriffenen Aus-
fiihrungsform demnach diese Teilaufgabe nicht zugrunde,
dann kommt die Anwendung der Grunds#tze der Aquivalenz
nicht in Betracht (Urteil vom 23. Januar 1975 -~

X ZR 44/72 - ChromsHurebad; BGH GRUR 1969, 532, 534 -
Friichtezerteiler).

Iv.

1. Das Berufungsgericht versagt dem Kléger den
Schutz des von ihm formulierten allgemeinen Erfindungs-
gedankens, weil er in dessen Patentanmeldung nicht offen-
bart sei. Insoweit verweist es auf seine Ausfiihrungen
zur Aquivalenz.

2. Die hiergegen erhobene Sachriige der Revision
greift durch.

a) Der vom Kldger formulierte allgemeine Erfindungs-
gedanke (S. 17/18 BU) nennt nicht ausdriicklich die. im
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 enthaltenen Gattungs-
merkmale der Erfindung. Diese Merkmale sind jedoch un-

streitig bei dem angegriffenen Heyjjll D T verwirk-
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licht. Deshalb ist der vom Kléger geltend gemachte allge-
meine Erfindungsgedanke um diese Gattungsmerkmale a) bis
¢) zu erginzen. Er enthdlt ferner das Merkmal d). Abwei-
chen vom Merkmal e), bei dem ein Kondensator {iber ein
gesteuertes Ventil aufladbar ist, umfaBt der allgemeine
Erfindungsgedanke einen Kondensator, der iiber ein Ventil
aufladbar ist. Mit dieser Fassung will der Klédger dieje-
nigen hochohmigen nur in einer Richtung durchléssigen
Ventile erfassen, die einen weitgehend riickstromfreien
Sperrwiderstand bilden. Im Unterschied zum Merkmal f),
nach dem ein Kondensator iiber einen Lade- und Entladewi-
derstand aufladbar ist, enthdlt der allgemeine Erfindungs-
gedanke das Merkmal, dafl der Kondensator iiber einen Wider-
stand aufgeladen wird. Damit will der Klédger auch Anord-
nungen erfassen, die keine Widerstandskombination von
Lade- und Entladewiderstand enthalten, sondern bei denen
wéhrend der Messung nur ein Ladewiderstand wirksam ist.
Bei dem vom Klédger geltend gemachten allgemeinen Erfin-
dungsgedanken handelt es sich um eine Unterkombination
von Merkmalen des Anspruchs, die sich vom Gegenstand der
Erfindung dadurch unterscheidet, daB die Teile "Steuerung
des Ventils" und "Entladewiderstand" der Merkmale e) und
f) fehlen.

b) Das Berufungsgericht begriindet seine Auffassung,
der allgemeine Erfindungsgedanke, d. h. die Unterkombi-
nation sei in der (bekanntgemachten) Anmeldung nicht
offenbart, durch eine Verweisung auf seine Ausfiihrungen
zur Aquivalenz. Daraus kann entnommen werden, daB das
Berufungsgericht der Auffassung ist, daB dem Fachmann
die Mbglichkeit, eine Diode zu verwenden, nicht erkennbar
gewesen sei, weil die bekanntgemachte Anmeldung (S. 3,
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Z, 69 ff) vor der Verwendung von Dioden gewarnt habe

(S. 15 BU). Der Frage, ob der Fachmann mit den Kenntnis-
sen am Anmeldetag der Anmeldung aus den bekanntgemach-
ten Unterlagen die Lehre entnehmen konnte, bei einem
Oberfléchenmef3igerdt mit den Merkmalen des Gattungsbe-
griffes und dem Merkmal d) den Kondensator {iber ein hoch-
ohmiges, nur in einer Richtung durchléssiges Ventil aufzu-
laden, das einen weitgehend riickstromfreien Sperrwider-
stand bildet, ist das Berufungsgericht nicht nachgegangen.
Das wird von der Revision zu Recht als rechtsfehlerhaft
geriigt. Zu dieser Priifung bestand deshalb Veranlassung,
weil die bekanntgemachte Anmeldung auf den Nachteil hin-
gewiesen hat, daB Dioden aus dem MeBkreis Leistung aufneh-
men, wodurch eine Beeinflussung der zu messenden Spannung
eintreten ktnne (S. 2,Z. 75 - 78). AuSerdem ist in der
bekanntgemachten Anmeldung eine Triode (17) vorgeschlagen,
"so daf3 liber deren Gitter die Aufladung des Kondensators
(23) ohne Steuerleistung erfolgen kann" (S. 3, Z. 78 - 82).
Endlich ist in der bekanntgemachten Anmeldung darauf hin-
gewiesen worden, daB die Triode als leistungslos gesteuer-
ter, verdnderlicher Widerstand arbeite (S. 3, Z. 82-89).
Es wédre zu priifen gewesen, ob der mit den Kenntnissen am
Anmeldetage ausgeriistete Fachmann diesen Beschreibungs-
stellen die allgemeine Lehre entnehmen konnte, den Konden-
sator iiber ein hochohmiges, nur in einer Richtung durch-
ldssiges Ventil aufzuladen, das einen weitgehend riickstrom-
freien Sperrwiderstand bildet, oder ob dem die Tatsache
entgegensteht, daB derartige Ventile Leistung aus dem
MeBkreis entnehmen, was den MeBkreis belastet, wie die
Beklagte in der Revisionsverhandlung ausgefiihrt hat.

Die weiteren Ausfilhrungen des Berufungsgerichts,
die bekanntgemachte Anmeldung (S. 4, Z. 71 ff) habe die
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Erreichung auch des Vorteils aufgezeigt, durch einen
stdndig wirksamen Entladungswiderstand (15) eine vom
MeBBweg oder von der MeBzeit unabhiéngige Anzeige der Gl&at-
tungstiefe und der mittleren Rauhtiefe zu erhalten, die
' Beklagte verzichte bei ihrer Ausfiihrungsform auf diesen
Vorteil und bleibe mit ihren Gerdten im Stand der Tech-
nik, lassen keine ausreichende Begriindung dafiir erkennen,
daB8 der Fachmann die beanspruchte Unterkombination der
bekanntgemachten Anmeldung nicht zu entnehmen vermochte.
Sie geben keine Antwort auf die Frage, ob es dem Fachmann,
der auf den zusdtzlichen Vorteil der mefliweg~ oder zeitun-
abhédngigen Anzeige der Gl&dttungstiefe und der mittleren
Rauhtiefe verzichten wollte, méglich war, der bekanntge-
machten Anmeldung die in Rede stehende Unterkombination
zu entnehmen, Die fiir die mangelnde Offenbarung der Unter-
kombination gegebene Begriindung trdgt die Versagung des
Schutzes fiir den allgemeinen Erfindungsgedanken demnach
nicht.

c) Die Revisionserwiderung macht geltend, im Laufe
des Erteilungsverfahrens seien Verzichte und Beschrénkungen
erfolgt. Diese rechtfertigten die Versagung des Schutzes
fiir den allgemeinen Erfindungsgedanken. Dem kann entgegen
der Ansicht der Revisionserwiderung nicht gefolgt werden.

Die Revisionserwiderung fiihrt hierzu aus, der Kl&ger
habe mit der Fassung des Patentanspruchs 1 vom 27. Juni
1972 (= Anl. B 4 = Bl. 184 BA) und vom 21. August 1972,
eingegangen am 9. September 1972 (= maschinengeschriebene
S. 13 der Anl. K 15) versucht, Patentschutz allgemein fiir
"ein Ventil 17" zu erhalten. In der miindlichen Verhand-
lung vor dem Beschwerdesenat vom 7. August 1973 sei auf
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Dréngen des Senats das Wort "gesteuertes" vor dem Wort
"Ventil" eingefiigt worden (siehe die handschriftlichen
Einfigungen auf S. 3 und S. 13 der Anlage K 15). Hier-
durch sei der Patentschutz auf gesteuerte Ventile be-
schrénkt worden. In den genannten Anspruchsfassungen sei
das Merkmal f) so formuliert gewesen, "da8 ein zur Messung
der Gléttungstiefe dienender Kondensator (16) auf einen
Mittelwert der MeBspannung aufladbar sei" oder "daB ein
zur Messung eines mittleren OberflidchenmaBes (Gléttungs-
tiefe oder mittlere Rauhtiefe) dienender Kondensator (16)
auf einen Mittelwert der verschobenen Mefspannung auflad-
bar sei"., In der miindlichen Verhandlung vom 7. August 1973
seien auf Dridngen des Senats hinter dem Wort "Kondensator
(16)" die Worte "ilber Lade- und Entladewiderstand (14/15)"
eingefiigt und der Anspruch dadurch beschrénkt worden
(siehe die handschriftlichen Einfiigungen auf S. 13 der
Anlage K 15).

Mit den von der Revisionserwiderung genannten Ein-
fiigungen in den Patentanspruch 1 ist dem Versuch des
Kldgers entgegengewirkt worden, den Gegenstand seiner
Anmeldung in unzulédssiger Weise zu erweitern. In der Aus-
legeschrift war der Anspruch 3 darauf gerichtet, "daB8 zur
Aufladung des der Profiltiefemessung dienenden Kondensa-
tors (23) eine gittergesteuerte, gegengekoppelte Elektro-
nenrthre (17), in deren Kathodenkreis er liegt, dient".
Diese gittergesteuerte Elektronenrshre (17) ist auf Seite 3,
Zeilen 79 und 82 der bekanntgemachten Anmeldung als Triode
(17) und Zeile 99 als "gesteuertes Ventil 17" bezeichnet.
An anderer Stelle wird die bekannte Aufladung eines Kon-
densators iiber eine Diode zur Anzeige des Maximalwertes
der Wellen- und Rauhtiefe wegen des Leistungsverbrauchs




V4

- 20 =

aus dem MeBkreis als nachteilig bezeichnet (S. 3, Z. 69 -
77). Es hétte den Anmeldungsgegenstand unzuléssig erwei-
tert, wenn der Anspruch auf die Aufladung des Kondensa-
tors liber ein Ventil gerichtet worden wére. Der Gegen-
stand des Anspruches hétte sich dann ndmlich unmittelbar
auf gesteuerte und ungesteuerte Ventile, 4. h. auf git-
tergesteuerte Elektronenrthren und auf Dioden erstreckt.
Der ausgelegte Anspruch 6 beanspruchte Schutz flir den
Verschlag, das OberfliéchenmeBgerdt zur Anzeige der mitt-
leren Tiefe und der Gldttungstiefe mit einem sich durch
einen Parallelwiderstand stdndig entladenden Kondensator
(16) auszuriisten. In der Beschreibung der bekanntgemach-
ten Anmeldung wird es als Verbesserung eines bekannten
Verfahrens, bei dem die MeBzeit genau eingehalten werden
mu3, angesehen, die pulsierende Gleichspannung einem
Kondensator (16) zuzufiihren, der aber durch einen Wider-
stand, z. B. 15, stédndig entladen wird. Durch diese Kom-
bination des Kondensators (16) mit einem Entladewider-
stand (15) werde aus der pulsierenden Gleichspannung eine
konstante Gleichspannung erzeugt, die je nach der Stel-
lung des Schalters der Gléttungstiefe und der mittleren
Rauhtiefe proportional sei. Da diese Spannung die Anzei-
geschaltung steuere, kénne auf dem (Anzeige)-Instrument
sowohl die Gladttungstiefe als auch die mittlere Rauhtiefe
festgehalten oder pendelnd angezeigt werden, und zwar un-
abhidngig von der GréBe der MeBstrecke oder der MeBzeit.
Dies sei ein entscheidender Vorteil (S. 4, Z. 71 - 93).
Auch der Wegfall des den Kondensator stdndig entladenden
Parallelwiderstandes héitte den Gegenstand des Anspruches
in unzuléssiger Weise erweitert, weil er unmittelbar
Schutz dafiir gewdhrt hitte, dem Kondensator (16) eine
pulsierende Gleichspannung zuzufilhren, ohne dafBl der
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Kondensator (16) st#ndig durch einen Widerstand entladen
wird. Wird das Schutzbegehren auf das im bekanntgemach-
ten Patentanspruch enthaltene Schutzbegehren zurilickgeflihrt,
so behdlt der Anspruch seinen dem bekanntgemachten An-
spruch zukommenden Schutzumfang. Es tritt dadurch nicht
die Folge ein, daB der Schutzumfang insoweit nunmehr auf
den Anspruchswortlaut beschrédnkt wire. Die Zuriickfithrung
der Anspruchsfassung auf den Inhalt der bekanntgemachten
Anspriiche hindert den Verletzungsrichter nicht, der Frage
des Schutzes eines allgemeinen Erfindungsgedankens nach-
zugehen und dem Kléger einen solchen Schutz beim Vorliegen
der entsprechenden Voraussetzungen zuzubilligen (BGH GRUR
1971, 472, 474 - Waschesack - mit weiteren Nachweisen).

Die iibrigen von der Revisionserwiderung Bezeichne-
ten Stellen aus dem Erteilungsbeschluf8 vom 7. August 1973
stehen dem Schutz des allgemeinen Erfindungsgedankens eben-
falls nicht entgegen. Das Bundespatentgericht hat weder mit
seiner einleitenden Bemerkung, die Beschwerde habe nur 2zu
einer Anderung der Erteilungsunterlagen im Sinne einer
Beschrdnkung mit Prézisierung des Patentbegehrens ... filh-
ren kénnen (S. 7 des Ert.Beschl. = Anlage K 14), noch mit
seinen Ausfiihrungen, die L&sung bestehe in der Vereinigung
der im Patentanspruch aufgeftihrten Merkmale (S. 8 Ert.Beschl.)
und die Gesamtheit der Merkmale des Patentanspruches 1 sei
nicht aus dem Stand der Technik herzuleiten (S. 9 Ert.Beschl.)
einen Schutz fiir den geltend gemachten allgemeinen Erfin-
dungsgedanken - die oben ndher umschriebene Unterkombina-
tion - ausgeschlossen. Soweit es auf Seite 13 des Ertei-
lungsbeschlusses ausfiihrt, die in den urspriinglichen Un-
terlagen erkennbare Aufgabe sei durch die Merkmalsvereini-
gung geltst, die sich aus der das Patentbegehren in seinem
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Unfange beschrénkenden Zusammenfassung von Merkmalen aus
mehreren Anspriichen ergebe, und auf Seite 22 feststellt,
die Lehre des Anspruchs 1 vermittle eine ganz spezielle
Realisierung einer Schaltung, so wird damit lediglich
eine Charakterisierung des Anmeldungsgegenstandes gegeben,
die keine Auswirkung auf den hier streitigen allgemeinen
Erfindungsgedanken hat, der Teile s@mtlicher Anspruchs-
merkmale des Patentanspruchs 1 umfaBt. Auch die Wertung
des Anmeldungsgegenstandes als "echte Kombination im pa-
tentrechtlichen Sinne" (S. 24 Ert.Beschl.) enth#lt keine
den Schutz des hier streitigen allgemeinen Erfindungsge-
dankens ausschlieBlende Beschrédnkung. Endlich ergibt der
von der Revisionserwiderung geschilderte Gang des Ertei-
lungsverfahrens nichts fiir eine solche Beschrinkung oder
einen entsprechenden Verzicht her.

d) Das angefochtene Urteil ist deshalb aufzuheben
und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung
- auch iiber die Kosten der Revision - an das Berufungsge-
richt zurilickzuverweisen.

V.

Das Berufungsgericht wird zundchst seinen Standpunkt,
bei der angegriffenen Ausflihrungsform sei das Merkmal d)
der bekanntgemachten Anmeldung in &quivalenter Weise ver-
wirklicht, anhand der Ausfiihrungen der Beklagten {iiber die
Doppelfunktion des Kondensators (9) (siehe dazu die der
Erteilung zugrunde liegende Fassung der Beschreibung S. 4 =
Anlage K 15) unter Heranziehung eines Sachverstiéndigen zu
iiberpriifen haben. Sollte es dabei zu dem Ergebnis gelangen,
daB8 das Merkmal d) bei der angegriffenen Ausfithrungsform
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nicht dquivalent benutzt ist, dann wird es zu prlifen ha-
ben, ob dem Schutz einer Unterkombination ohne das Merk-
mal d) im Erteilungsverfahren erfolgte Verzichte oder Be~
schriankungen entgegenstehen. Flir den Fall, daB es die
dquivalente Benutzung des Merkmals d) erneut bejaht, wird
es sich unter Beachtung der obigen Ausfilhrungen zu IV der
Priifung zuzuwenden haben, ob der vom Kliger geltend ge-
machte allgemeine Erfindungsgedanke in der bekanntgemach-
ten Anmeldung offenbart ist. Auch dazu wird es sich der
Hilfe eines Sachversténdigen zu bedienen haben (§ 286 ZPO).
Sofern es dies bejaht, wird es - ebenfalls mit Hilfe eines
Sachverstdndigen - die Neuheit, den Fortschritt und die Erf
dungshthe der Unterkombination zu priifen haben. Hierfiir wir
das Berufungsgericht aus den Griinden des Erteilungsbeschlus
ses vom 7. August 1973 wertvolle Anhaltspunkte gewinnen
kétnnen.

Ballhaus Bruchhausen Windisch
Richter am Bundesgerichts-
hof Dr. Hesse ist durch BrodeBer
Urlaub verhindert zu unter-
schreiben.

Ballhaus
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