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Kreuzbodenventilsdcke IIX

PatG § 47

Zﬁr Efmittlung der angemessenen Hohe der als Entschi-
dizung fir Patentverletzung zu zahlenden Lizénzgcbﬁhr und
zu: Prage, ob bei einer zusammengesectziten Anlage, von

do? nur cin Teil patentiert ist, dic Entschidigungs-
Liﬁonzgcbﬁhr nach dem Viert dexr patentierten Einrichtung
oder nach dcm der ganzen Anlage su berechnen ist.
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I ZR 18/61
Yerkindet _
am 13. Mirz 1962

Zug, Justizangestellter
als Urkundsbeamter
der Geschiftsstelle

-

Im HNamen des Volkes
In dem Rechisstreid

1. der Pirmoa Maschinenfabrik Gafiili D & offene
Handclsgesellschaft, vertreten durch ihre persdnlich
haftenden Gesellschafter Gustav Ga und Martin
H in B Strakc P,

2. der Firma Ga & xport- und Finanzicrungs-
GmbH, vertreten durch ihrm Geschiftsfithrer, den Kaufmann
Rolf g, in BEIIEED, D str23c @I

3. der Frau Maria GER in BIIEED @Pstras
Allcinerbin des am 16. Scptember 1959 versto
Oberingenieurs Paul G. in B

- Beklagten und Rev151onsklager,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. [ -

)

als
cnen

gegen

die Firma Maschinenbair Martin I, Alleininhaber Kaufmann
Martin R-, in ) .

: Klagemn und Revisionsbheklagte,
-~ Prozeﬁbcvollmachb.lgtcr' Rechtsanwalt Dr. (W -

- hat der Erste Zivilsenat des B’ﬂx\;désgerichtshofs avf die
miindliche Verhandlung vom 13. Mirz 1962 unter Mi’cwir]?un'g

der Bundesrichter Dr. Bock, Dr.Kriiger-Nieland, Dr. Loscher, '
Ebel und ClaBen

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des
2. Zivilscnais dos Oberlandesgerichts Dilsseldorf vom.
28, November 1960 aufgehoben. Die Sache wird zur anderwei-
ten Verhandlung und Entscheidung, auch iiber die Kosten der
-Revision, an das Berufungsgericht 'zufiickven‘riesen.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Di= {1¢'ﬁr1n hatte die gusschlieBliche Lizenz an

mit hlrwunb vom 8. Oktober 1937 erteilten, am 7. Okto-
1C55 abgelaufenen Deutschien Reichspatent Nr. 746 334,
L&

nd eine “Mazschine zum Herstellen von Kreuzboden-
sbcken, Wegen Verlebzung dicses Patentes wurde die

Rekliagte zu 1) in einem von der Kldgerin angestrengien
vrozed durch Urteil des Landgerichtsj?ﬁsse}dOWf vom
1

i 19%2 - 4. 0. 0/)2 -~ verurteilt, es zu unterlassen,

Muschinen zum Hersiellen von Xreuzboden~Ventilsidcken
geverbsmifig herzustellen, feilzuhalten, in -den Ver-

kehr zu bringen oder zu gebrauchen, bei welchen das

Ventll aus einem schlauchformigen Rohrstilick besteht,

AN

das wihrend der Bodenbildung in den Boden eingelegt
wird und wobei foligende Vorrichltungen vorgesehen

sind:

g} zunm Pllden eirn2s Schlauches fiir die Ventileinla gen,

b) zum Abtrenzen =iner schlauchfbrmigen Ventileinlage,

%

¢) zum Férdern dor cugzebrennten Ventileinlage an die

Einlegestelle,

d) zum Einlegen in o-un noch offenen Boden und zum
Zus amméhlegen und Verkleben der RBodenseitenklappen
fiber die Tertige, singelegte Ventileinlage,

gen Ventileinlagen gegenldvfig zur Férderrichtung
der.Ventilsﬁcke gebildet und in der gleichen gegen-
léufigen srbeitsrichtung die Ventilstiicke vom .Schlauch
abgetrennt werden,, 80 daB ohne Vergroﬂerung der Bau-
lénge der haqcthe ein langcr Arveitsweg zur Vﬂriuzung

ten
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Die Beklagte zu 1) wurde ferner zur Rechnungs legung ver- 3
urteilt, vnd es wurde festgestellt, daB sie verpflichte:
sel, der Kl#gerin si@mtbtlichen Schaden zu ersetzen, der
ileser durch dic gekennzeichneten Zuwiderhandlungen ent-
standen sei und noch entstehe. Die von der Beklagien zu.lj
dagegen eingelegite Berufung wurde durch Urteil des Ober-

:desgerichts Disseldorf vom 5. Mai 1953 - 2 U 174/52 ~
ZuruokgeWIGSene'Dle von ihr zunéchst elngelegte Revision
nahm die Beklagte zw 1) spdter guriick. .

#it der hier vorliegenden Zlage verlangt die Xl#gerin
in Verfolg der im VorprozeB ge+xoLTenen FPeststellung
nunmehr von den drei Beklaghten als Gesamtschuldnerun die
Teiatung von Schadensersatz. Der Berechnung des Schadens -

T -

legt'sie - unter Vorbehalt der Nachforderung‘—_eine vor=-
l8ufige Rechnungslegung der Beklagiten -zu 2) zugrunde,
nach der in dex Zeilt vom 27. Wovember 1949 bis zum 5. Novem-
ber 1952 46 Naschinen mit Vorrichtung zum Einlegen einer
Schlauchmanschette herzustellt und gellefert worden sind..
Sie hat = auBer der Beklagten zu 1) - die Bekla te zu 2)
~in Anspruch genommen, weil diese die HMascniinen vertrieben
habe, und ferner den im Laufe des Rechtﬁstreité verstorbe-
nen, bigherigen Drittbeklazten GEJ an seiner Stelile aun-
mehr dessen Witwe und Alleinerbin, weil G@#der Geschifis-
fihrer der Beklagien zu 2) und der verantworiliche Konstruh—’
teur der Yaschinen geWésea sei. Als Schadensersatz forderﬁ'
die Kldgerin eine angemessene Lizenzgebiihr. Sie geht dabei
von einem Durchschnittsverkaufspreis der ganzen Masctgne
von etwa 80 000 IM aus und nicht nur von dem Wert des zum
"Bilden. der Schlauchmﬂnschetten bestimmten Teils'der Maschinm‘
da dieser Teml mit der gangzen Maschine eine wlrtschaftllche
Einheit bllde und. deren Verkehrswert erheblich steigere.
Als argemessen hat die Klégerin eine leenzgebuhr“von _
7 500 TM je Maschine bezeichnet. Sie hat diesen Betrag jedoch
nur fir die 33 von den Beklagten ins susland gelieferten
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Maschinen gefordert. Fir die weiteren 13, ins Inland

ferten Maschinen hat sie den Betrag avf 5 000 DM

je Maschine erm#Bigt, unter dem Vorbehalt, daB die Abneh-~
mer bewogen werden kdnnten, von der Elnrlchtung geméfl dem

OQ

Rluéepatent bis zum Ablauf der Patentdauer keinen Gebrauch
zu machen. Die Xlzgerin hat demnach von den Beklagten ge-
fordert: ' '

33 x 7 500 DM
13 x 5 000 D&

247 500,-- DH

65 000,~— DM
v 312 500,-~ DM
abziiglich von den RBeklagten gezahlter 18 869,75 ITM

I

293 630,25 DM -

Die Xl&dgerin hat beantragt,

die Beklaghten als Gesamtschuldner zu verurteilen,
an sic 293 630,25 Di nebst 4 % Zinsen seit Klagzu-
stellung zu zahlen,

Die Beklagten habern beantragt, die Klége abzuweisen.
Sie haben uater anderem entgegnet: Bel der Schadensberech-
nung diirfe allein auf Gen Wert der. Vorrichtung zum Bilden ‘
des Ventilschlauchs abgestellt werden, zumal da sie als
- untergeorénete Vorrichtung nur auf besondere Bestellung
geliefert, nur nebenbei angeboten und von den Abnehmern
nur selten'bpnu+4t werde die Vorrichtung nach dem Klage—
Datenbb'elle zudem nur elnemvon mehreren Méglichkeiten dar,

dlie -VYentilsécke mit einer buéchlnell angebraehtcen Schlauch-

manschette auszuriisten; an den Maschinen der Beklagten
seien auch eigene Schutzrechte zur Anwendung gekommen, die
fiir die Arbeitsweise ihrer Maschinen und den'KaufentschluB
der Kunden wesentlich bedeutungsvoller gewesen seien als

ﬁ die Vorrichtung nach dem Klagenatvnt.

Das landgericht hat unter'Abweisung der weitergehenden
‘= ‘Klage die Beklagton als Gesamtschuldner verurteilt, an die
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Xldgerin 191 6_30,25;DM nebst 4 % Zinsen seit dem 2. August
1954 zu zahl.en. Es' hat als Schadensersatz fiir jede der

33 ins Ausland gelieferten Maschinen nur einen Betrag von
5 000 ¥ und flir jede der 13 ins Inland gelie;fﬂert'en Maschi-
nen nur einen Betrag von 3 500 DM fiir angemessen erachtet.

Auf dic Berufung der Klidgerin hat das Ob-erlan'desge-— ,
richt - bei Zugrundelegung einer Lizenzgebiihr von je
5 370 DM fiir die 33 Meschinen und eines Betrages von jé
5 000 IM fir die 13 Maschinen - den Betrag der Verurtei-
lung auf 225 340,25 DM nebst Zingen ‘erhtht. Diec weiterge-

hende, auf Zuerkennung der vollen Klagsumme gerichtete Beru-
fung der Klﬁgerin und die auf Ifiagabweisung gerichtete q
Berufung der Beklagten sind vom Oberlandésgericht zuriickge-
wiesen worden. -

Mit ihrer Revision verfolgen die Beklagten ihren An-
trag auf Klagabweisung weiter. Die Kldgerin bittet, die
 Revision zurlickzuweisen. ‘

Entscheidungsgriinde:

e sama

I. Nach der stdndigen Rechtsprechung des Reichsge-
"richts, auf die sich der erkennende Senat in. anderem
Zusemmenhang bereits wiederholt bezogen hat (vgl. U ds |
BGH GRUR 1957, 336 - Rechnungslegung; BGHZ 20, '345}2;’Dahlke -3
BRHZ 34, 320, 321 - Vitasulfal ~), stehen dem, der Scha=~
- densersatz w'egen schuldhaft rechtswidriger Patentbenutzung
(§ 47 Abs. 2 PatG) fordern kann, wahlweise drei Wege fir
dig Berechnung seiner Entschidigung offen: er kann _
1. gemd8 dem Grundsatsz des § 249 BGB den Unterschied ‘zwischen
dem durch die Patentverletzung he_rbeigefiihi*ten Zustand ’
seines Vermdgens und dem Zustand, den sein Vermbgen ohne
die Patentverletzung erreicht haben wiirde, zur Grundlagée .
seiner Berechnung machen, also namentlich gem#B § 252 BGB
den Ersatz des Gewinns verlangen, der ihm selbst durch di"e‘ A




Verringerung seines eigenen Absatzes infolge der Patent-

verletzung entgangen ist, - oder er kann 2. sich auf den

Standpunkt stellen, daB ihm durch die rechtswidrige
Petentbenutzung die Lizenzgebiihr entgangen sei, die iam

der Verletzer bel AbschluB eines Lizenzvertrages in ange-

‘messener Hohe hitte zahlen niszen, - oder er kann 3. gine
auf rechts#hnlicher Anwendung vom § 687 Abs. 2, § 667 BGB

beruhende Horderung auf Herausgabe des Gewinns geltend
machen, den der Verletzer seinerseits durch die rechts-
widrige Patentbenutzung erzielt hat (vgl. u.a. RGZ 156,
65, 67 m.w.Nachw. sowie Lindenmaier, PetG 4. Aufl. § 47
. 22 ff; Lindenmcier GRUR 1955, 359; Reimer, PatG 2.
47 Rdn. 31 £7), Im vorliegenden Fall hat die Xligerin

a

=

]
-

[ 7o)

den zu 2. genannten Weg gewdhlt, indem sie ihren im Vor-

prozeB festgestellten Schadensersatzanspruch in Gestalt

einer von den Bexlagten zu zahlenden leenzgebuhr gnltend

1“0}"1: °

II. Nach Auffas:ung des Berufungsgerlchts ist dle

der Klédgerin zustehende Entschddigungs~Iizenzgebiithr nach

dem Vert der ganzen Maschine zum Herstellen von Xreuzboden-

vuntllsacmen und nichyv 108 nach dem Wert der im kenn-
zeichnenden Teil des Klagepatents genannten Vorrichtung
zum Bilden, ibtrennen, Fordern und BEinlegen des Ventil-

“schlauchs zu berechnen. Als angemessenen Lizenzsatz sient

das Berﬁfungsgericht bei Bérﬁckaichtigung der wirtschaft-

lichen Bedeutung des Klagepaténts einerseits und der eigenen

Schutzrechte der Beklagten andererseits sowie im Hinblick

. s, . - . G
auf einige zum Vergleich herangezogeng

satz von durchschnittlich 7 % an. Daraus errechnet das

Berufungsgericht eine Lizenzgebilhr von rund 5 370 DM ge

Waschlnu, fiir die ins Inland gelieferten 13 Maschlnen
spricht das Berufungsgericht der Kldgerin mit Riicksicht

auf deren Selbstbeschrénkung jedoch nur ¢inen Schadenser-

satzanspruch von je 5 000 DM 2zu.

fdlle einen Lizensz-




Den von der Revision hiergegen erhobenen Angrlfxen
konnte im Ergebnis der Erfolg nicht versagt werden. Sowelt
sich die Revision mit sachlich-rechtlichen und verf&hren&-
rechtlichen Riigen gegen die Einzelausfiihrungen des Beru- .
fungégerichts zu den von ihm erdrterten-Gesichtspunkten -
wendet, sind die Angriffe zwar im wesentlichen nicht ge-
rechtfertith Begriindet aber sind die Riigen der Revision,

mit denen sic geltend macht, daB das Berufungsgericht bei
scinen Ausfiilhrungen andere, fiir die Beurteilung dea Streit- §
falls ebenfalls‘wesentliche gesichtspunkte nicht beriick-
sichtigt~ habe und daf es nicht ohne die nach dem ersten
ReweisbeschluB vom 13. Dezember 1955 von ihm selbst Zu~
nachst fir erfordeflich erachtete Eiﬂholuﬁg eines -Sachver~ 1
sténdigengutachtens hétte entscheiden sollen. Wenn auch das |
Berufungsgericht die von den Beklagten zu zahlende Lizonz- |
gebilhr gemdB § 287 Abs. 1 Satz 1 ZP0O unter Wirdigung
aller Umsténde nach freier Uberzeugung zu bemessen'hatté
(RGZ 144, 187, 192), und wenn es ierne* nach der auodrUGku
lichen Bestimmung in § 287 sbs. 1 Satz 2 2P0 seinem Er-
messgsen uberldssen war, ob und 1nw1ewelb eine Bevutacntung
durch Sachverstindige anzuordnen sei, so kann in der Revi~
sionsinstanz doch gepriift werden, ob das Berufungsgericnt |
bei der Ausiibung seines Ermessens schédtgungsbegriindende Tat-§
sachen; die sich'aus'der‘Natur'der Sache ergeben oder écn.7
den Parteien vorgebracht waren, niCht gewﬁfdigt‘(RG GRUR
1942, 316, 517 1944, 1329 1%4) und ob es bei der Eﬂtscher—Y
‘dung iber die Einholung eines Sachverstandlgengutuch+ens
die Grenzen des ihm elngeraumten‘Ermessens beachtet hat.

III. 1.) Bei Begriindung seiner Auffassung, daB die
der Kltgerin zustehende. Lazenzgebuhr nach dem Wert der :
ganzen Meschine zu berschnen sei, weist das: Berufungsgerldﬁi
vorwveg darauf hin, daB auch die- Klagepatentschrlft ans- . |
weislich ihres Betreffs und der, Patentanspriiche eine
Maschine zum Herstellen von Kreuzbodenveﬁtiléaéken, also




wor

die ganze Maschine, und nicht nur einen Teil derselben,
als geschiitzt bezeichne; Gegenstand des verletzten Klage-
patents sei die ganze Maschine und nicht bloB8 der Teil,
der die Erfindung kennzeichne. Die Revision greift das

zu Unrecht an. Das Berufungsgericht hat seine Auffassung
durchaus nicht nur und auch nicht in erster Linie mit dem
Hinweis auf die Klagepatentschrift begrundnt, sondern es
hat in der Xlagepatentschrift nur eine Bestdtlvung der
suffussung gefunden, dic es nach den anschlieBSenden Aug-
flihrungzen aug andoren Erwagungen.gewonnenhat° Das, was
das Rerufungsgericht aus der Klagepatentschrift entnommen
hat, ist aber auch nicht unzutreffend. Abweichend von

der fberschrift der Patentschrift und der'Beschreibung

(S. 1 Zeile 1/2), die von einer Maschine und einer Vor-
vrlchuu‘g zum Herstellen von Kreuzbodenventilsicken spre-—
chen, ist allerdings, wie die Revision richtig bemerkt
hat, im Oberbegriff des Patentenspruchs 1 von einer lMaschine
zum Herstellen von Kreuzbodenventilgtiicken die Rede, Hier-
bei scheint es siéhvjpioch'nu:,um'einen Lrﬁckfehler 2
haﬁdeln ; offensichtlic= sind auch hior nicot ?reuzboden4,
ventilstﬁc?e, sondern K:cuzboqemvv“ lLS&Cke gemelnt Der
Auvsdruck "VrauznodenvnntllsLucte" wird auBer in dan ersten
worten des Patentsnspruchs 1 sonst nlrgends in der Petent-
sehrift gebre aucht, und er wére gelade an dieser Stelle vig--
der sprachllch noch’ sachllch vergtindlich. Auf das Wort

"Kreuzbodenventilstiicke" miitBte sich der urmittelbar anschlle-

Bende Nebensétz "deren Ventil aus einem schl'uchformlgen
Rohrstiick eoeo besteht? bez;ehpn, - elne spracnllche Kon-~
gtruktion, die keinen vernunftlgen Slnn ergébe, Auch wiirde
es sich nach dem ganzen Inhalt der Patentschrmft im ubrlgcn
einschlieBlich der Ansnruche~weder um eine - bnsondere s
"Meschine" zum Herstellen noch um c;ne Maschine zum
"Herstellen" von Kreuzbodenventilstiicken handeln. Die unter
Schutz géstollte_Vorrichtung ist vielmehr als eine Vor-

_a - richtung innerhalb einer auch andere Arbeitsginge durch-
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fihrenden Maschine (8. 1 Zeile 23/24) gcdacht Sie soll

gsich an die nicht dargestellue Bodenfalzeinrlchtung ans
‘schlicBen (S. 2 Zeile 21/22) und soll das Werkstick

~ spiter in einen néchsten‘Arbeitsgamg, das SchlieBen des =
'Bodens,,abgcben (S, 2 Zeile 43 bis 47};'ﬁnd”die-gescﬁﬁtzte i
Yorrichtung soll die Ventileinlage nicht nur "herstellen',
2lso "bilden® und "abtrennen"” (Merkmale a und b dés An<
spruchs 1)g'sondern auch "fdrdern" und'"oinlegen" (Merkmale
¢ und d des Anspruchs 1). Auch in den Eingangsworten des -
AnSpruchs 1 kenn daher nur eine"Maschine zum Herstelleq

von ﬁrcuzbodenventllsacken" gemelint sein. Es ist deshalb
nicnt zu beunétanden, daB gdas Berufupgsgerlcht aus der
K*agepatentschrift entnommen hat,rihr Gegenstand sei die
ganze Maschine und nicht nur der die Erfindung kennzeichﬁmme
Teil, oder - mit den Worten von Skaupy in GRUR 1939, 585, |
586 (&hnlich auch RG MuW 1940, 77) - nicht die unter Schutz
gesteilte "Vorrichtung" an der Gesamtmaschine, sondern die
Gesemtmaschine mit der "Vorrichtung®.

2.) Als maﬁgebend'dafﬁr, daB die Tizenz von der gan—
zen Maschine zu berechnen sei, erachtet das Berufungsge=
richt in Ermangelung einer'Vefkehrsgepflogenheit, auf
die es in erster Linie ankéme, vor allem denm UﬁStand; dasB
Papiersackmaschinen, wie es feststellt, im allgemeinen miy
einer Vorrichtung zum Einlegen von Ventilschlauchen ge-
liefert worden sind. Darin 1iegf wie durch die fol&ehden.
Ausfihrungen bestdtigt wird, zugleloh die Feststellung,
daB vOrrlchtungen zZun Elnlegen von Ventllachlauchen im
}allgemelnen nicht alleln, sondern zusammen mit einer Papier-
sackmaschine im Gangzen gellefert worden sind. Die vore
'w1egena verfahrensrechtllchen Rugen, mit denen sxch die
Revision gegen dlese Feststellungen wendeb, 91nd nicht ge— .
rechtfertlgto
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Das Berufungsgericht hatte im zweiten BeweisbezchluB.
vom 18, Mdrz 1960 den Beklagten anheim gegeben, sich unter
Bewelsantritt dazu zu erklédren, ob und wieviel Bodenlege-
maschinen sic in der Zeit vom 27. November 1949 bis zum
5. Novembér 1952 geliefert haben, die nicht mit einer Vor-
richtung zur Bildung von Schlauchmanschetten versehen
warcn oder nachtréglich mit einer solchen versehen wcrden
sind,'Aus'dcm Schweigen der Beklagten zu dieser auftorde-
rung hat das Berufungsgericht unmittelbar nur entnommen,

iaB sie, also di¢ Beklagten, in der Zeit, in der die

tentvcvlctzenaen Masch 1nen gellerert worden gind, nur
Waschinon mit eincr Biny 1cAuung zur Bildung der Schlauch-
manscheitten geliefert haben. Entgegen der Melnung der
Revision hat das Berufungsgericirt dabeil aber durchaus nicht
verkannt, 4afB ss nicht allein auf- die Lieferungen der Be-—
Flagten, sondern auf die Lieferungen aller Papiersackma-—
schinenfabriken in der fraglichen Zeit ankommt. Es hat

seine Festegtellung, daf die Maschinen im allgemeinen mit

der "orrichtung geliefert worden sind, v1elmehr auBerdem
auf Bemerkungen in dem von den Beklagten elngerelchten
Gutachten des Sachversidndigen Prof. Dr. Meister vom

14, Juli 1955 und auf die Aussage. des Zeugen m..ll. tech~
nisclien Betriebsleiters vei der Pirma Brojiiiilll® ,:c-
stiitzt. Dabei hat es die im Berufungsurteil angefiibrte
‘Bemerkung des saChversténdigen‘?rofc‘pr, Meister (5. 8 des
Sutsachiens), daB das Zusétzgerét riach héndelsﬁblicher
Auffassung zu einer Hmodernenﬂ'Bodenlegemaschine gehdre,
entgegen der Meinung der Revision durchaus nicht in sinne
entstellender ¥Weise zus dem Zusammenhang_gefissen. Prof.
Meister hat vielmehr ganz in dem §inne, wie ihn das Beru=
Tungsgericht versteht, zum Ausdruck gebracht, daB das Ge—
‘rat zwar kein notwendlges Zubehor beil der Herstellung wvon
Xr uzbodenventWISﬂcken sei, trotzdem aber nan&cl iiblich

zZr elnor mode“nen Bodenlegemaschlne gehoren konne, und er
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hat das letztere auf derselben Seite seines Gutachtens
noch besonders betont, indem er es als begreiflich und

naheliegend bezeichnct daB die T’zal,pJ.c-:‘I'sackfe.-z’or:!_}fen,, obwohl
fiir ihre Abnehmer, namentlich die Zementfabriken, zumelst
PcplePSdeQ mit einfacher Ventileirnlage - ohne Schlauch~

%

fiir alle vorkommenden Fidlle geriistet sind. Genauecre ;

stiick ~ geniigen, dennoch vorzugsweise Bodenlegemaschinen
mit der Schlauchbildevorrichtung esnschaffen, weil sie damn

1?-rm:'u'tlimgen, wieviel Bodenlegemaschinen mit der Vorrich-
tung, und wieviel Maschinen ohne die Vorrichtung in den
hier maBgeblichen Jahren tatsichlich von den einschlé ggigen
Maschinenfabriken geliefert worden gind, hat Prof. Dr.
. Meister allerdings ersichtlich nicht angcstellto Das hat
E ' aber aucn dexy Sacnverstinaige Dr. Glunther nicht getan, von
dem die Beklagten ein schriftliches Gutachten vom 28. 3ep-
tember 1960 zu den. T1wagr—.-n des erSoen Beweisbeschlusses des
Borufungugerlchts vom 13. Dezember 1955 eingeréicht haben.
Dr. Gunther hat die Frage I c) dieses Beweisbeschlusses,
ob nuch handelsiiblicher Auffassung der Jahre 1950 bis 1952
zu einer modernen Mascnine zum Herstelleh,von Kreuzbodon-
ventilséicken eine Vorrichtung der streitigen Art gehdrie,
vielmehr lediglich mittels einer SchluBfolgerung daraus
verneint; daf die in diesen Jahfen gelieferten Ventilsdcke
zuneist ohhe Schlauchventil gel1efert worden sind. Wenn er i
dabei einrdumt, daB. in diesem Zeitraum "einige Mascnlnnn"
mit dexr Vorrlchtung ngeliefert sein mbgen" {S. 3 des Gut-
achtens), so hat er nicht beachtet, daB schon die Beklag-
.. ten fir sich allein in diesem Zeitraum nicht weniger als
46 Maschinen mit der Vorrlchtung, und daB sxe in diesem
L 7 Zeitraum nicht eine esinzige Maschine ohne die Vorrichtung
g ? | geliefert haben. BEe ist deshalb entgegen der Meinung der
P Revision nlcht Zu beanatanden, wenn das Berufungsgerlcht
es aus diesem Grunde fiir nicht méglich erklart hat, inso=
g | Weit das Gutachten Dr. Gintherfs zur Grundlage elner Ent-
Loem s S scheldung zu machen. Dagegen konnte das. Berufungsgerlcht




aus der Aussage des Zeugen NP einen weiteren Anhalt
dafiir entnchmen, wie die Lage auf dem hier interessieren-~
den Markt in den Jahren 1950 bis 1952 tatsdchlich gewesen
ist. Nach der Aussage dieses Zeugen hatte die Firma
‘Sr— zunidchst Anfang 1850 cine Maschine und dann
schon im Jahre 1351 eine zweite Meschine nachtraglich von
der Kl8gerin mit eciuner Vorrichtung nach dem Klagepatent
versehen lassen, weil der Bedarf an Stcken mit Schlauch-
veﬁtilén sténdig zunahm und die hohere Ausgabe fir die An-
bringung der Vorrichtung nach dem Patent der Kldgerin fir
die Firma Br@JJJI® imrer noch gilinstiger war als die
Anfertigung.solcher'Séckc mit von Hand eingelegten Schlauch-
ventilen. DaB andere Maschinenfabriken in der fraglichen
eilt noch in erheblichem Umfang Papiersackmaschinen ohne

e Vorfichtung zum Einlegen von Ventilschlduchen gelie~
fert hi#tten, brauchte das Berufungsgericht nach dem Vor-

g der Parteien nicht énzunehmenp Auf die von der Reviw
sion als Ubergangen bezeichnete Behauptung der Beklagten
in der Berufungsbegrindung vom 12. Mai 1955; daB die Firma

v b cllcin 60 Maschinen, die Firma
Ho@iP & Co. etwa 30 waschinen und aie Firma Wi D

& HS{J® iiber 25 Naschiren ohne eine solche Vorrichtung
verkeuft hdtien, waren die Beklagten in dem dann noch
“mehr als fiind Jahre wihrenden Berufungsverfahrén selbst
nicht mehr zurlickgekommen, nachdem die Kligerin schon in
der Berufungscrwiderung vom 29. Juni'l955 entgegnet hatte,
daB es sich dabei nur um Lieferungen aps der Zeit vor dem
Krieg oder zu Beginn des Krieges handeln konnes Hdtten
dic Beklagten demgegeniiber die Behauptung ihrer Berufungs—
begrindung aufrecht erhalten wollen, so hitte inmen zu~
mindest die bereits erwdhnte Aufforderung in dem zweiten
ngeisbeéchlus vom 18. Mirz 1960 AnlaB geben miisse¢n, noch-
mals.aunch auf die Lieferungen der anderen Maschinénfabriken
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- Verhandlunggergebnisses ohue Zuhllfenahme eines gerichtli-

_ der w1rtschaftllchen Einheit sieht es das Berufungsgerlcht
‘dagegen an, ob d;e_Schlauchblldungsvorrlehtungen nach der
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hinzuweisen. Das gleiche gilt in verstdrkiem MaBe fir
die von der Revigion ferner als ﬁbergangen bezeichnete
Behauptung der Beklegten im Schriftsatz vom 14. 0ktober]3555
daB von den drei Maschinen, die sie an die Firna "y 3
gelicfert haben, nur eine mit der Schlauchbildungsvorrich-

tung ausgeriistet gewesen sei; falls diese Behauptung zls
fir dic fragliche~Zeit_ge1tend aufrecht erhalten werden :
sollte, hiitten die Beklagten erst recht sie auf die Auffor- 1
derung im zweiten BeweisbeschlulB vom'18p Mérz 1960 hin |
wicederholen miissen. Es kann nach alledem entgegen der
Meinung der Revision kein Verfahrensfehler darin gefundén- :
werden, wenn das Berufungsgericht nach dem Scheitern seiner
jahrelangen Bemﬁhungen’um das Gutachten eines ‘gerichtlichen %
oachverstéhdigen unter Aufgabe der mit dem ersten Beweis~
beschluB vom 13. Dezember 1955 getuBerten Absicht aadena :
Talls die hier zunédchst erdrterte Frage, ob in den Jahren
1950 bis 1952 Papicersaeckmaschinen und Vorrichtungen zum
Einlegen von Ventilschlduchen im allgemeineh zugammen
geliefert worden sind, aufgrund des bisher vorliegenden

chen Sachversténdigen en+schleden hat.

"

3.) Daraus, daB im allgemeinen Pap¢ersackmaseh1nen
und Vorrzcntungen zum Binlegen von Ventilschlduchen zusam-
men geliefert worden siné, folgert das Berufungsgericht,
daB dic Maschinen im Wirtschaftsleben als Einheit angese-
hen wiirden und deshalb auch unter dem hier interessierenden. §
Gesichtspunkt der Tizenzberechnung als wirtschaftliche Ein-
heit zu betrachten seien. Als unerheblmch fiir die Frage

lieferung der Maschinen, wie die Beklagten behaupten, von

den Abnehmern nur in geringem Umfang benutzt werden, ob die §
Schlauchbildungsvorrichtﬁngen in den Prospekten der Bekleg- }?
ten oder anderer Hersteller nicht an erster Stelle erscheinet
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und ob sie dort gesondert berechnet werden, ob die
Macschine und die Vorrichtung als technische Einheit ane-
zuscnen ist oder nicht, und ob die Schlauchbildungs#or~
richtungen noch nachtréglich eingebaut werden konnen. Als
fiur die Frage der Lizenzberechnung erheblich sieht das
Berufungsgericht aber fermer noch an, dal durch die Vor-
richtung der Wert der ganzen Papiersackmaschine gestei-
gert werde. Es begriindet das vorvallem damit, daB die
iflersteller von Maschinen und von Papiérsécken infolge des
schoarfen XKonkurrenzkampfs moderne Maschinen, also Mazschinen,
dic auch dic Herstellung von Papierséicken mit Schlauchveu-
til gestatten, vertreiben und besitzen miiBten. Der Wert-
steigerung der ganzen Maschine stehe, wie das Berufungsge-
richt weiter ausfihrt, nicht entgegen, daB bis.zum Jahre
1654 fiir SHcke mit Schlauchventilen eine Lizenz an eine
Putentgemeingchaft abzufithren war und daf das Patentver-
fahren der Xl4gerin nach den Behauptungen der Beklagten
heute einer inderung bediirfe. . : :

4.) Das Rerufungsgericht hat demnach seine asuffassung,

‘daBB die der Klidgerin zuslehende Lizenzgebuhrinéch dem

Wert der genzen Maschine zu berechnen sei, im wesentlichen
nur daemit begriindet, daB8 die Papiersackmaschine mit der
3ch1auchbildungsvorrichtuhg, weil sie im allgemeinen zusam-
en geliefert wiirden, eine wirtschaftliche Binheit bilde,
dal durch die Vorrichtung der Wert der ganzen Maschine
gesteigert werde, und daB auch nach der Patentschrift
Gegendtand des Klagepatenfs die ganze Maschine und nicht

nur die geschiitzte Vorrichtung sei. Damit hat déé.Berufungs~

gericht aber nicht alle hier zu berﬁcksichtigendeh Gesichis-

punkte ersphﬁpfto Gerade auch die Frage, ob beiteiner

i

zusanmengesetzten Anlage, von der nur ein Teil patentiert ist,

di¢ Entsch@digungs~Lizenzgebithr nach dem Wert der patentier-
ten Binrichtung oder nach dem der ganzen Anlage zu berechnen
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ist, kann nur unter Beriicksichtigung aller besonderen -
Umsténde des einzelnen Falles entschieden werden (RGZvl¢4,g
187, 192; RG MuW 1940, 77). DaB die vom Berufungsgericht _f
Zur Begrundung seinexr Auffassung hiexr herangezogenen Umsti
de zu berilicksichtigen waren, steht auBler Zweifel (vgl
dazu RGZ 144, 187, 192, teilweise wiederholt in RG GRUR 3
1937, 531, 533/53%4; RG Mu¥ 1940, 77). Diese Umstande "fallen
wie es in RGZ 144, 187, 192 heiBit, "ins Gewicht", und 2
namentlich "kann" die Wertsteigerung, die die Gesamtanlage
durch den geschiitzten Teil erhdlt, zur Berechnung der
Lizenzgebiihr vom Wertd def Gesamtanlage filhren (RG GRUR 1944,
132, 134). Zwingend und &llein erhevlich aber sind diese i,
Umstédnde nicht. 301splelswelse ist in anderen Entscheidungmu3
in denen die Berechnung der Lizenzgebilhr von der Gesami- f
anlage gebilligt oder verfligt wurde, darauf abgestellt
worden, daB die Gesamtanlage durch die geschiitzte Vor-
richtung "ihr kenngeichnendes Geprége" erhielt (RG GRUR
1942, 338, 339; dhnlich schon RG GRUR 1934, 435, 438

- beide in Zwangslizenzsadhen -), daB der geschiit zte peil
das “Hauntstuck" des damit zu einem "neuen® Geréi werden~
den Geaamtaggregats war (Schiedskoumission GRUR Ausl. 1958,U‘
473, 475 zu PA GrSen. GRUR 1955; 297, 299), oder daB dis |
Verwendung der patentierten Erfindung wenigstens eine kon- p |
struktive Anvassung auch der anderen Teile des Gesemtaggre- B
gats erforderlich machte (PA GrSen. GRUR 1955, 294, .296).
Es ergcheint nicht ausgeschlossen, daB solche Erwigungen,
wenn auch unausgesprochen, auch in den Entscheidungen des
Reichsgerichts in RGZ 144, 187 und Muw 1840, 77 eine Rolle
gespielt haben. Es whre daher auch im Streitfall zumindest
zu erbrtern gewesen, ob der Schlauchbildungsvorrichtung
der Klégerin im Rahmen einer Papiersackmaschine eirne &hn-
liche Bedeutung Zukommt} Nech dem schon erwdhnten, auch
vom Berufungsgericht herangéZOgenen'Gutachteﬂ des Profes-
sors Dr. Meister vom 14. Juli 1955 handelt es sich hier
eher um oin "Zusatzgerkt", das zwar von den Abnehmern der
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aschinen im allgemeinen gewinscht wird, aber kein not-

viendiges Zubehdr bei der Herstellung von Kreuzbodenventil-
séicken ist, und das, wie der Fall sr Y zcist,
gegebenenfalls auch noch nachtréglich eingebaut werden
kaun. BEg wdre ferrner zu bedenken gewesen, daB es sich bei
den streitigen Maschinen, wie schon die wvon den Beklagten
vorgelegten Prospekte gzeigen, nicht um Serienanfertigungen
mit immer gleichbleibender Ausriistung gehandelt zu haben
Scheint, sondern um Einzelanfertigungen, die je nach den

inschen der Abnehmer unterschiedlich ausgeriistet \urden,
und daB die streitigen Maschinen danach zumindest zZum Teil
auch cine Anzahl anderer, miv der stréitigen Vorrichtung
nur lose oder iiberhaupt nicht in Zusamnenhang stehender
velterer Zus aEZVOrwlchtungen enthalten haben kdnnten (vgl.
zu letzterem Gesicntspunkt auch RG GRUR 1942, 316, %17).
Es wére denkber, dal in einer solchen unterschiedlichen
Ausrilistung der Maschinen, wie die Revision gcltena mach?d,
auch die vom Beruiungsgerlcnt nicht ndher erdrterte auf-

H)

fdllige Unterschiedlichkeit der in der Rechnungslegung der
Reklagten angegebenen Erlése (von 30.408 DM bei der
Maschlne Nr. 9 bis zu 147. 0007Ue1 der Meschine Nr. 23) gzu-
mindest zum Teil ihren Grund genabt.nato Bei der erforder-
lich werdenden erncuten Verhandlung und Ehtspheidung des
Berufungsgcrichts.werden-auch diese und gegebenenfalls noch
weitere, vom Berufungsgericht bisher nicht bedachte Ge-
sichtspunkte zu priifen sein. Debei wird vor allem such be-
achtet werden mﬁssén, dafl es, wie allgemein bel der von

der Kdigerin gewidhlten Art der Schadensberechnung, so auch
bei der hier zundichst zur Erdrterung stehenden Teilfrage
letztlich darauf ankommt, was bei vertraglicher Einigung

. - Partner”in‘Kenﬁfdis der
tatstchlichen Bntwicklung vereinbart haben wiirden (vgl.

- Lindenmaier GRUR 1955, 359/360 m. W.Nachw., 1nsbesonéere

RG GRUR 1943, 288 = RGZ 17, 227, 239). Es kbnnte daher bei-
apleloweloe‘auch erwogen Werdeﬁ, ob-angesich%s der unter-

uber eine Lizenz verniinftif

schiedlichen Ausriistung und dor unterschiedlichen Preise
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ihr bei Lizengzverhandlungen im Jahre 1952 ebenfalls einen

' sung der Hohe der Lizenz nicht auﬁer acht gelassen werden

‘Berufungsgerlcht bei der Entscheldung der Frage nach der

weise bei der Entscheldung tber die Hdhe der Lizenzgebiihr
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der Maschinen als Lizenzgebithr vielleicht nicht ein’
Progzentsatz vom Erlts, sondern ein fester Betrag verein-
bart worden widre (vgl. auch dazu RG GRUR 1942, 3169_317),
wie ja auch die Klégerin selbst in der Klageschrift
einen festen Betrag je Maschine gefordert und ferner aus-
geflihrt hat, sic hdtte bei AbschluB eines Tizenzvertrages
einen festen Betrag verlangt und die Beklagten hédtten

festen Betrag Jje Maschine angeboten gehabt° Wenn zur
Bemessungsgrundlage der Lizethebﬁhr - anders als in den.
Fallen RGZ 92, 329, 330; 95, 220, 224; RG GRUR 1938, 836,
838 - imn der Branche der Parteién fiir die hier in Rede
stehenden Maschinen eins Verkehrsiibung nicht festzustel~
len iat, so konnten doch etwa bestehende Verkehrsiibungen
in anderen Branchen, sofern sich dort die gleiche Prage
stellt, einen Anhaltspunkt fir dié Entscheidung der Frage
auch im Streitfall geben (vgl. @ azu auch RG GRUR 1942, 338,
339). Alle diese Fragen werden allerdings wohl nur wmit
Hilfe eines sachVerstﬁndigen zu kléren sein, desgen Hilfe

jedochn, wic noch auszufithren ist, schon wegen der Hohe
der leenzgebuhr ohnehln nlcht w1rd entbehrt Werden Konnen,

‘sofern das Berufungsgericht bei der erneuten Prifung
wiederum zu der Auffassung gelangen scllie, da8 die der
Klégerin geschuldete Lizenzgebithr vom Wert der ganzen Ma-
schine zu berechnen sei, so wird dann doch bei der Bemes-

diirfen, daB das Klagepatent selbst sich eben doch nur auf
einen Teil der Maschine, die Vorrichtung zum Bilden der
Schleuchventile, konzentriert (vel. PA GfSen;ﬁGRUR 1955,
294, 296), und daB auch die anderen Gesichtspunkte, die des §

Bemessungsgrundlage der leenzgebﬁhr als unerheblich oder
weniger ins Gewicht fallend ansehen sollie, dann mbglicher- |

eine Rol}e sp;elen kSnnten. Das gily namentllch auch fiir

cue
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den von der Revision unter Berufung auf RGZ 144, 187, 193
begonders betonten Unstand, daB die Abnehmer der Maschinen
auch ohne die geschiitzte Vorrichtung hatten arbeiten
konnen und diese tatsichlich nur in geringem Umfang be~-
nutzt hétten, < einen Umstand, auf den iibrigens auch das
Reichsgericht nicht, wie die Revision anzunehmen scheint,
bei der Frage nach der Berechnungsgrundlage der Lizenzge-

blihr (8. 192), sondern erst bei der Frage nach der Hohe
der Lizenzgebiihr (S. 193%) hingewiesen hat.

IV. 1.) Bei der Frage nach der Hohe der Lizenzgebiihr,
die von den Beklagten zu zahlen sein soll, geht das Beru-

fungsgericht unter zutreffender Bezugnahmeé auf Rééhtspre-
chung und Schrifttum (RG GRUR 1942, 149, 154, 152; RGZ 156,
65, 69; Lindenmeiecr, GRUR 1955, %59 £f) davon aus, daB

in Ermangeluhg eincs‘verkehrsméﬁig tiblichen Wertéslder
Bonutzungsberechfigung am Xlagepatent ihr objektiver, sach—
lich angemessener Wert, und zwar ihr Wert zur Zeit des
Eingriffs, also am Schluf des Verletzungezeitraumes, zu-
grunde zu legen sei, daB dubei insbesondere die in Gewinn-
aussichten sich ausdriickende wirtschaftliche Bedeutung des
Klagepatents, cine etWaige’Monopolsteilung des Patentin-
habvers und etwaige cigene Schutzrechte der Verletzer Zu
_beriicksichtigen seien, und daB es bei alledem auf die
Umstinde des Finzelfalles entscheidend ankomme (vgl. zu
diesen -Grundsdtzen auvch RGZ 144, 187, 193; 171,2279 239;
'R@ GRUR 1938, 836, 83?/838; 1942, 338, 3%9).

a) Dem Vortrag der Beklagten, der Wert der Benutzungs—
berecht 1gung am Klagepatent sel deshalb gerlng, Well ihnen
andere Mogllchkelten fur e1ne Elnrlchtung zur Blldung
einer Schlduchmanschette zur Verfiigung gestanden hatﬁen,
‘halt das Berufungsgericht zundchst entgegen, daB es dann
unverstandlich sei, warum sie auch noch nach der Verwar-
nung. vom 18. Aprilvl951 mehr als 20 Maschinen mit der
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Vorrichtung nach dem Klagepatent geliefert haben. Das

Berufungsgericht erdrtert sodann -~ teilweise unter Ver-
wendung des Gutachtens, das der Sachverstiéndige: Prof,
Dr. Meister am 25. Oktober 1953 dem erkennenden Senat in-
der das Klagepatent betreffenden Nlchtlgkeltssache

I ZR 26/5% erstattet hat - die technischen Vorteile des
Klagepatents gegeniiber dem Patent Nr. 696 224 der Firma

Big® ¢ Gl cegeniiber dem Patent Nr. 572 878 der
Pirma Ba@) und gegeniiber dem Verfahren der Firma W.-g

o H'o'— sowie das besondere Wagnls, das eine Benutzung des

Verfahrens der Firma Ho@j nach dem Patent Nr. 855 934

fiir die Beklagten bedeutet hdtie, und kommt danach zu dem
Ergebnis, dafl, wenn auch'die Kliégerin mit dem Klagepatent
keine Monopolstellung innegehabt habe, das Klagepatent 4doch
von allen erunsthaft bestehenden Mdglichkeiten fiir die
Beklagtén sowohl in technischer als auc¢h in wirtschafilicher
Hinsicht die bei weitem giinstigste gewesen sei, so da8 dem
Patent der Kligerin ein hoher Wert fiir die Benutzungsberach-
tigung beizumessen sei.

Diese Ausfﬁhfungen des Berufungsgerichts singd, fiir
sich allein betrachtet, rechtlich nicht zu beanstanden.
Nicht begriindet ist insbesondere die Riige der Revision, das
Berufungsgericht huoke nach seinen Ausfﬁhrungen nicht auf den

bJektlven, sachllch angemessenen Wert der Benutzungsne—
recbt1gung am Klagepatent, sondern auf ihren subjektiven
Wert fur die Beklagten abgestellt. Das Berufungsgericht
hat ersichtlich sagen wollen, daB fiir einen Hersteller von
Papiersackmaschinen, der eine SChlauchbildungSVOrrichtung
anbringen wollte, und dahér eben auch fiir die Beklagten,

die Benutzung des Klagepatentes die_teqhniSch und wirtschaft-
lich gﬁnstigéte Mﬁglichkeit geboten habe. Das ist ein hier
durchaus zu Recht beriicksichtigter Gesichtspunkt. Im brigen
steht der in Rechtsprechung und Schrifttum wiederholt ver-
wendete Begfiff des "objektiven“ Wertes der Benutzungsbe-
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rechtigung nicht, wic die Revision meint, im Gegensatz

zu dem ihres "subjektiven" Wertes fiir den Verletzer, son-
dern im Gegensatz zu der "subjektiven® Beurteilung des
¥Wertes durch die Parteien, wenn sie vor Beginn der
Verletzungshandlungen einen Ligenzvertrag geschlosse
h&tten, und zu der “"subjektiven" Einstellung des Patentin-
nabers, mit dér er sich gegen den AbschluB eines Tizenz~
vertrages gestriubt haben wﬁrde.(vgln RG. GRUR 1942, 149,
151, 152). |

b) Dag Berufungsgericht filhrt ferner aus, daB der
iext der Benutzungsberechtigung am Klagepatent durch die
eigenoen Schutzrechte der Beklagten - Patent Mr. 928 337,
Gebrauchsmuster Nr. 1 620 941 und Nr. 1 €18 809, Patent
lir. 874 272 und Zusatzpatent Nr. 920 416 - nidhﬁ in er-
heblicher Veise gemjndert werde. Auch in diesen Ausfih-

~rungen tritt jedenfalls insoweit, als sie die technische
Bedeutung der Schutzrechte und ihre Vorteile im cinzelnen

betreffen, ein Rechtsirrtum anicht zuftage. Beli dem Patent
Nr. 928,337, das sich mit der Fdrderung der Werkstiicke
entlang den einzelncn Stationen einer Bodenlegemaschine

befaBt, kdnnte es auch flir den gegenwirtigen Rechtsstreit

von Bedeutung sein, daR dem Patent im Nichtigkeitsverfahren
aur ein geringer %echnischer Fortscnritt zuerkannt worden
ist; das vom Berufungsgericht dafiir herangezogene Gutachien
des Sachﬁersténdigen~Profa Dr. Meister vom 5. Januar 1959
ist in dem nach der letzten Verhandlung vor dem Berﬁfungé—
gericht ergangenen Urteil des erkennenden Senats vom

11. November 1960 - I ZR 36/57 - im wesentlichen gebilligt
worden. Bei den beiden Gebrauchsmustern sowie bei dem

‘Patent Nr. 920 416 hat das Bernfungsgericht mit Recht be-

rucksichtigtb'daﬁ sie nur bei einem Teil der durch dic

'Klagfbrderung‘érfaﬁten Maéchinen verwendet worden sind;
" bei dem Patent Nr. 874 272 hat es daraus, daB der als Er-
finder genannte friihere Drittbeklagte G@#darauf verzichtet
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hat, ohne Rechtsirrtum den Schlufl gezogen, daB ihm eine
besondere wirtschaftliche Bedentung nicht zukomme.

¢) Das Berufungsgericht erachtet schlieBlich "unter
Beriicksichtigung des hohen Wertes der Benutzung des Klage-
patents einerseits und gewisser, wenn auch geringer Vor-
teile der eigenen Schutzrechte der Beklagten andererseitst
einen Lizengsatz von durchschnittlich 7 % vom Verkaufs-
vreis der ganzen Maschine fiir dngemessen9 Anhaltspunkte
fiir die Hohe des Satzes,hat‘es darin gefunden, daB die
Bexlagte zu 1) dem Drittbeklagten Graf fiir die Benutzung
des Patents Nr. 928 337 einen Lizehzsatz von 7 % gewshrt
habe, daB ein Lizenzsatz von 7 % als Grundlage fir die |
Berechnung der Angestelltenerfindungsvergﬁtuhg des Dritt-
beklagten GE#fir das Patent der Pirma Hofiii) genommen
worden sei, und schlieBlich in den Betridgen, welche die
Firne BrfM der Kligerin fiir die Benutzung des
Klagepatents bei dem nachtrﬁglichen‘Einbau von Vorrich-~
tungen nach diesem Patent gézahlt hat. '

2. ) Der Revision ist zuzu?eben, daB das- Berufungsge-
rlcht damit auch bei der Frage nach der HOhe der -von den
Beklagten zu zahlenden ILizenzgebiihr nicht alle dabei zu
beriicksichtigenden Umsténde gewlirdigt hat. Mit Recht
hatte ‘das Berufungsgericht selbst an den Anfang seiner Aus- |
finrungen zur Hohe des Lizenzsatzes gestellt, daB bei der
hier vorzunehmenden Schétzung des objektiven, sachlich an-
gemessenen Wertes der Benutzuﬁgsberéehtigung an Klagepatent |
insbesondere die in Gewinnaussichten sich ausdriickende
wirtschaftliche Bedeutung des Patents zu beriicksichtigen
sei. Von diesem Umstand, auf den es also auch nach der
Meinung des Berufungsgerichts maBgeblich ankommt, ist je-
doch in den n#dheren Ausfuhrungen zum Wert der Benutzungs~
berechtigung nicht mehr die Rede; es findet sich hier auch
keine Bezugnahme auf die frilheren Ausfilhrungen, in dencn
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das Berufungsgericht anl#éBlich der Erérterung, ob die

Lizenzgoebithy vom Wert der ganzeh'Mchhinc zu berechnen
seil, dic Steigerung des VWertes der ganzen Maschine durch
die Vorrichtung nach dem Klagepatent betont hatte. Es

wiire hier aber in erster Linie zu frdgen gewvesgen, 1nw1nwe1tf*

die Verk&uflichkeit und die Brldsaussichten fiir die Boden~
legenmaschinen der Beklagten durch ihre Au:ruotung mit

‘c1ner Vorrichitung nach dem Klagepatent gesteigert worden
sind. Digsem Umstand gegenuber gspielen die vom Berufungs-—
gericht ausfihrlich erdriterten Umstande zwar cebenfulls eine
bedeutsame Rolle, aber doch schon deshalb nlvbt die allein
entscheidende Rolle, weil sie rclativen Charakters sind.
Der Wert einer Benutzungsberechtigung kann sich "erh&hen®,
wenn gie, wie das Berufungsgericht hier festgestellt hat
‘dem Benutzer unter mehreren Moglichkeiten die glinstigste
ergffnet, den cewﬁnéch en Gegenstand herzustellen und zZu
vertreiben. aAndererseits kann es gercechitfertigt sein, die
Hohe der vom Verletzer zu zahlenden Lizenzgeblihr "niedriger"
feotzusetzen, wenn er bei dew nergestellten Gegenstand
auler dem Patent des Verletzten auch eigene Patente ver-
wendet hat., Die lizenzerhShende Wirkung des einen und d1e
lizenzmindernde wlrkung des anderen Umstandes sind aus
unterschiedlichen Erwidgungen ge”echtfertlgt der eine Um~
“stand betrifft unmiitelbar den Wert der Benutzungsberechw
tigung, und zway ihren oogek‘lven Wert fiir jeden Benutzer,
der andere bezieht sich unmittelbar auf den hergestellten
Gegenstand und hat Wirkung nur fir die Geblihr, die von

dem dic anderen Patente besitzenden Benutzer zu zahlen ist.
Dic hier vom Berufungsgericht angestellten Erwigungen uber
lizenzerhchende und-lizean;gdcrnde_Umstﬁnde‘kﬁnnen schon
ikrer Natur nach keine iiberzeugende Begriindung dafiir brin-
gen, warum nun gerade ein Satz von 7 % und nicht ein wesent-
1ich‘hbherer'oder ein wesentlich niedrigerer‘satz angemes-
sen ist. %c hitte vielmehr, wie bereits betont, auch unter
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den anderen_dafﬁr in Betracht kommenden Gesichtspunkten
nach der wirtschaftlichen Bedeutung des verletzten Patenteg
gefragt werden sollen. Dabei hadtte das Berufungsgerichi
einerseits den von ihm schon an anderer Stelle hervorge-
hobencen CGes 1chtspun?t berlcksichtigen konrnen, daB durch die
Vorrichtung zum Bilden- der Schlauchventile der Wert der
ganzen Papiersackmaschine gésteigert wurde, es h8tte dann
aber in dem hier gzur Erdorterung stehenden Zusammenhang,
wie schon oben bei III 4) a. E.erwdhnt, nochmals den Ein-
wand dexr Beklagten priifen mﬁsseﬁ; da3 in der fraglichen :
Zeit Papiersécke mit Schlauchventilen nur in geringem Umfang |}
verlangt und hergestellt worden seien. Es bleibt ferner
zweifelhaft, ob das Berufungsgericht den ebenfalls schon
oben bei IITI 4) @TE}'g:wéhnten‘Gesichtspunkt geniigend be-
ricksichtigt hat, dal - ungeachtet der ctwaigen Berechnung
dex Lizqnz vom Gesamtpreis der Papiersac¢kmaschine ~ das .
Klagepatent sich doch nur auf einen Teil der Maschine,
némlich die Vorrichtumg zum Bilden der Schlauchventile
konzentriert, und ob es sich ier vonrder Revision besonders
herVOfgehobenen Tatsache bewuBt gewesen ist,-daﬁ die von
ihm zugesprochene Lizenzgebiihr je Maschine ( 5 370 D)
etwa ebenso hoch ist wie der von den Beklagtén berechnete
Preis fiir die ganze unter Benutzung des Klagepatents her- |
gestellte Vorrichtung ( 5 %46 DM gemdB Pos. 13 des Prospekts |
Anl. I zum Schfiftéatz der Beklagten vom 7. Oktober 1954,
5 80C Dﬂ gemidl dem Vortrag S. 18 dieses Sohrlfcsatzes)
Daf aus den zur Begrindung eines leenz atzes gerade von f¢'
harangevogeﬁen Vergleichs{dllen - wie die Rev1s1on riigt -
kein fiir den Streitfell wirklich maBgebllcner Anhaltspunkt 2u]

gew;nnon war, hat das Berufungsgerlcht ersichtlich selbst
cmpfunden.

3.) Wie die Revision ferner mit Recht rdgt hétte das
Berufungsgericht die Prage nach der hier angemessenen
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Lizeuzggeblhr - trotz seiner ihm durch § 287 Abs. 1 saiz 1
und 2 2P0 gewdhrten freieren Stellung — aber dberhaupt
nicht allein aufgrund des bisherigen Verhandlungsergeb-
nigses aus eigener Sachkunde entscheiden sollen. Nicht

nur um das Gewicht der einzelnen Umsténde, die das Beru-
fungsgericht erdrtert hat oder noch hdtte erdrtern scllen,
in dem hier mafigeblichen Zusammenhang richtig zu beurteilen,
gondern vor allem auch, um nach Erwdgung aller fiir einen
héheren oder fiir cinen niedrigeren Lizenzsatz sprechenden
Uncté&nde schlieflich den Betrag des Satzes in einer ange-
mess ,

@

nen Hohe zu bestimmen, hidtte es der AnhOrung eines:

o

om Gericht bestellten Sachverstiéndigen bedurft, der die
erforderliche Sachkunde hinsichtlich der wirtschaftlichen
Gegebenheiten in den hier in Betracht kommenden Branchen
der Hersteller und der Kaufer von Papiersackmaschinen
besall. Dieser Auffassung ist zun#ichst auch das Berufunge-—
gericht selbst gewesen, wis sein,erster BeweisbeschluB vom
13. Dezember 1955 zeigt. DaB es schwicrig war, einen geeig-
neten, von keiner Partei abgalelinten und zur Erstattung
eines @utachtens bereiten Sachversténdigen'zu finden, war
noch kein ausreichender Grund, von der'Durchfﬁhrung des
Beweisbeschlusses abzusehen und onne die'Hilfe eines Sach-
verstdndigen zu entscheiden. Es hétte zumindest zundchst
versucht werden miissen, dic in § 404 ZPO aufgefilhrten oder
sich sonst anbietenden MOglichkeiten der Auswahl und Be-
gtellung von Sachverstédndigen auszuscndpfen, Die'Beklagten
hatten hierzu namentlich in ihrem von der Revision genannten
schriftsatz vom 28, September 1959 eine ganze Anzahl von Vor-
schligen gemacht, die nicht ohne weiteres als unbrauchbar.
angesehen werden konnten. Mﬁgiicherweise_hétte'es die
Durchfiihrung des Beweisbeschlusses auch erleichtert,_wenn
nicht nur ein Sachverstindiger bvestellt, und wenn nicht in
erster Linie schriftliche Begutachtuﬁg, sondern miindliche
Anhbrung der Sachversténdigen vorgesehen worden wire. ¥enn
das Berufungsgericht die jedenfalls‘ursprunglich von ihm



= 25 -

selbet fir erforderlich gehaltene Beweiserhebung ersicui-
lich nur wegen der Schwierigkeiten, die sich der Durchfiih-
rung entgegenstéllten, unterlassen hat, statt alle Méglich-
kciten zur Uberwindung der Schwierigkeiten auszuschipfen,
g0 mu8 das auch im Rahmen des § 287 Abs. 1 Satz 2 ZPO

als ein in der Revigionsinstanz zu beriicksichtigender Ver—
fshroensmangel angesenen werden.

V. Nach alleden war das angefochtene Urteil aufzuheben
und die Sache zur anderweiten’Verhandluﬁg und Entschei~
dung an das Berufungsgericht zuriickzuverweisen, ohne daB
‘noch auf die Riigen eingegangen zu werden brauchte, mit denen
sich die Revision dagegen wendet, daB. die Haftung des Driti-|
beklagten Gfjjjjjpuch fiir die Zeit vor seiner Bestellung zum
Geschéifteflihrer der Zweitbeklagten (6. Mirz 1952) bejaht
worden is‘co '

Die Entscheldung tiber ‘die Kosten der Revision war dem
Berufungsgevlchu zZu ubertragen, da sie von dem noch unge~
wissen Ausgang des Rechtsstreits abhingt.

‘Boek  Kriiger-Nieland Loscher  Ebel ClaBen




