T_7R_48/54 2477 002 r~
verkindet
am 10, Juli 1956

Guneu . Justizobersekretar
ats Urkundsbeamter der Ge.-
schiaftsstelle

Im Namen d es Volkes

In dem Rechtsstreit
des Kaufmanns Karl ¢ GEEEEED , QEEE " GEEED.
Epstr- @,
Klédgers, Widerbeklagten und

' Revisionsklagers,
~ ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Prof.Dr .G -

gegen

die Pirma Gu* Oq AG, in OGRS/
R&, vertreten qurch ihren Vorstand,

Beklagte, Widerklégerin und
Revisionsbeklagte,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. QD -

hat der Erste Zivilsengt des Bundesgerichtshofs auf die
miindliche Verhandlung vom 10, Juli 1956 unter Mitwirkung
des Prasidenten des Bundesgerichtshofs Dr. h.c.-Weinkauff
und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Kriiger-Nieland,

Dr. Christoph und Dr. WeiB

fir Recht erkannt:

Auf die Revision des Klédgers wird das Urteil des 2. Zivil-
senats des QOberlandesgerichts in Diisseldorf vom 19. Februar
1954 aufgehoben.

Das Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts in Diissel-
dorf vom 29. April 1949 wird abgedindert.

Die Widerklage wird als unzulissig abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auf-
erlegt. ‘ .

Von Rechts wegen



Tatbestand:
I, Die Beklagte war eingetragene Inhaberin der inzwischen
abgelaufenen deutschen Patente 673 871 und 689 905. Beide
Patente betreffen nachgiebige zweiteilige Grubenstempel,
und zwar die Ausbildung und Anordnung der im KlemmschloB
enthaltenen Keilkdrper.,

Der KlHger hat einen Grubenstempel -~ "GUD-Stempeln ..
entwickelt, der seit dem Jahre 1936 von der Eisenwerk W@-
@D GmbH als Lizenznehmerin hergestellt und durch den
Kléger als deren Generalvertreter vertrieben wird,

Ein zwischen den Parteien in den Jahren 194071944 : ~:
vor den Berliner Gerichten gefiihrter Rechtsstreit betraf
die Frage, ob der GE)-Stempel von den Mitteln des DRP
673 871 Gebrauch machte (Landgericht Berlin 216 0 296740 =
Kammergericht Berlin 10 U 2278/42)a Gegenstand des vor-
liegenden Rechtsstreits ist die Frage, ob der GUNEDN-
Stempel in einer seit dem Jahre 1938 hergestellten und
vertriebenen Ausfiihrungsform auch das DRP 689 905 ver-
letz}, Die Parteien streiten in erster Linie dariiber,
ob die vorliegende Patentverletzungsklage im Hinblick
auf § 54 PatG iberhaupt zullissig ist.

II. 1) Die Anspriiche des der Beklagtem mit Wirkung vom
10, Dezember 1932 erteilten DRP 673 871 lauten:

1. Nachgiebiger zweiteiliger Grubenstempel mit keil~
formigem Stempeloberteil und mit in Achsrichtung
des Stempels angeordnetem Keilktrper im Klemm-
schloB, der auf einem Teil seiner Lénge mit dem
Stempeloberteil im KlemmschloB8 gleiten kann, da-
durch gekenngzeichnet, da8 der KeilkOrper als
gegenldufige Keilpaarung ausgebildet und da8 zur
Sicherung der die gegenldufige Keilpaarung bil-
denden Keile (£, g§ gegen eine gegenseitige Ver-
schiebung gzwischen ihnen ein nur zum Stempel-—
rauben losbares Druckiibertragungsmittel (Xeil h,
Schraube n o, dgl.) eingeschaltet ist.
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2. Nachgiebiger Grubenstempel nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daf der am Stempeloberteil
nicht anliegende, den Anpressungsdruck erzeugen-
de Teil der Keilpaarung mit beiderseitiger Stei-
gung. also als Doppelkeil so ausgebildet ist, daB
bei Einleitung der Druckaufnahme nur eine Stei-
gung (c), beim Losen des Stempels aber beide
Steigungen (c und é) als groBe Gesamteignung
wirksam sind. '

3, Nachgiebiger Grubenstempel nach Anspruch 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet, daB die Mitnehmerplatte
(£) eine in einen gewissen Winkel gestellte Fléche
{(ej zu der ihr zugekehrten Oberstempelsteigung
besitzt, an welche sich die mit der entsprechenden
?t§i§ung (e) versehene Fléche des Doppelkeiles

g) legt,

Nach der Patentbeschreibung (Patentschrift § 2 Zei-
len 1 bis 14) soll der wesentliche Fortschritt dieser
Ausfiihrungsart eines nachgiebigen Grubenstempels gegen-
iiber anderen bereits bekannten Bauarten vorwiegend darin
begrindet liegen, daB sie nicht nur eine stets sicher
einsetzende Druckaufnahme gewihrleistet, sondern auch
bei hochsten Driicken ohne Schwierigkeiten ein leichtes
Ldosen des Stempels - beim "Rauben" - ermdglicht.

2) Die Anspriiche des mit Wirkung vom 14, Juli 1935
erteilten DRP 689 905 lauten:

1, Rachgiebiger Grubenstempel mit keilftrmi
Innggstemgél und mit inPAchsrichtung des®o

Stempels angeordnetem, Bremsdruck erzeugendem
Keil im KlemmschloB, welcher entweder festge-—
schlagen wird oder auf einem Teil seiner L#nge
mit dem Innenstempel gleiten kann, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Keil in seiner Léngs-—
richtung in zwei Teile geteilt ist, deren Be--
riihrungsflichen kreisbogenformig derart ge--
staltet sind, daB die Steigung des Keiles sich
der Steigung des keilférmigen Innenstempels an-
passen kann,

2. Nachgiebiger Grubenstempel nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daBl der eine Keilteil einen
Ansatz hat, der in eine entsprechende Auskehlung
des anderen Keilteiles eingreift.
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. 3. Nachgiebiger Grubenstempel nach Anspruch 1 und 2,
gekennzeichnet durch eine kugelige Ausbildung
der Beriihrungsflédchen der beiden Keilteile.

Durch diese Aft der Keilausbildung sollen Nachteile
vermieden werden, die sich daraus ergeben haben, daB Un-
genauigkeiten in den Steigungen der gegeniiberliegenden
Fléchen des Keiles und des Innenstempels eine ungleich-
miBige Belastung der mit dem AuBenstempel starr verbun-
denen oder an diesem gebildeten Tasche fiir den Keil ver-
ursachen. Es konnen nicht nur in der Léngsrichtung, son-
dern auch in der Querrichtung Verkantungen auftreten,
die zu einseitigen tiberbeanspruchungen des Keiles und
der SchloBtasche fithren ktnnen,so daB die Gefahr eines
ZerreiBens oder Zerspringens der SchloBtasche mit der
Folge eines Zubruchgehens des Gebirges entstehen kann.
Die nach dem Streitpatent 689 905 vorgesehene Einstell-
barkeit und Schwenkbarkeit des Keiles soll diese Gefah-
ren dadurch vermeiden, daB ein sattes Anliegen des Keiles
an dem Innenstempel erreicht wird,

III. Der Gerlachstempel besteht aus einem AuBenstempel
(Unterteil), der in einem starr mit ihm verbundenen
SchloBbehédlter, auch SchloBtasche genannt, endet. Ein
keilférmiger Innenstempel (Oberteil) ragt in den SchloB-
behdlter hinein und wird dort in der gewiinschten Hohe
durch ein aus mehreren Einzelteilen zusammengesetztes
SchloR festgehalten, Das SchloB besteht aus zwei — wegen
ihrer Form als "Pralinen" bezeichneten -- Keilstiicken,
die beim Setzen des Stempels durch Einschlagen eines
waagerechten Horizontal~ oder Anzugkeiles in die Druck-
stellung gebracht werden. Die "Pralinen" laufen in der
Langsrichtung des Stempels keilformig zu und liegen mit
der einen Keiloberfléche an der entsprechend geformten
Innenwand der SchloBtasche und mit der anderen Fléche
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an einem Zwischen- oder Einlagestiick an. Dieses Stiick hat
auf einer Seite eine ebene Fladche, mit der es dem Innen-—
stempel anliegt, und auf der entgegengesetzten Seite zwel

‘geneigte Flichen, denen die der Innenwand der SchloB-

tasche abgewandten Keiloberfldchen der "Pralinen" an-
liegen. Zwischen dem Horizontal- oder Anzugkeil und dem
Zwischen—- oder Einlagestiick befindet sich ein Holzklotz-
chen.

Sinkt der Innenstempel unter der Wirkung des Ge~
birgsdrucks allméhlich ein Stiick in den Auflenstempel,
so wird das Zwischenstlick waagerecht verschoben. Dadurch
werden die beiden Keilkdrper ("Pralinen") senkrecht ver-
schoben, und zwar das obere Stiick abwidrts und das untere
Stiick aufwérts., Die "Pralinen" besitzen an ihrem der
SchloBmitte zugewendeten Ende weitere zur Seitenach dem
SchloBstempel geneigte Flidchen, an denen der waagerecht
in den Schloflkasten eingesetzte Anzugkeil anliegt. Da-

mnach wird die Wirkung des Gebirgsdrucks iiber mehrere Kor-

per mit keilformigen Reibungsflidchen in ihrer Wirkung
"umgeleitet" oder "umgelenkt" und dabei zu groBen Teil
verzehrt oder vernichtet; ein nachgiebiges Mittel (Holz-
k16tzchen) dient der Aufnahme des restlichen Gebirgs-
drucks und wird dadurch auf einen Bruchteil seines
Volumens zusammengepreBt.

Der GE-Stempel ist in zwei Ausfiihrungsformen
hergestellt und auf den Markt gebracht worden, die sich
nur hinsichtlich der Beriihrungsfldchen zwischen "Pra-
linen" und BEinlagestiick voneinander unterscheiden.

1) Die dltere Ausfiihrungaform ist in der Zeit von
1936 bis Midrz 1938 hergestellt und vertrieben worden,
Sie wird in dem Aufsatz von Ritter in der Zeitschrift
ngliickauf" 1938 (April) Seite 298/303 behandelt (Foto-
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kopie Bl 129 ff GA; den diesem Aufsatz als Abbildung 1
eingefiigten Schnittzeichnungen entsprechen die kolorier-
ten Skizzen, die im VorprozeB als Anlage 5 der Klage-—
schrift vom 22. November 1940 beigefiigt worden sind;
Hiille Bl 12 GA und Bl 69 der Handakten des Patentan-
walts Brose zum VorprozeB).

Nach dem Vortrag des Klidgers sind in der genannten
Zeit insgesamt 62 000 Stiick dieser dlteren Ausfiihrungs-—
form von der Eisenwerk WP GmbH hergestellt und rer-
trieben worden.

2) Die jlingere, seit April 1938 hergestellte und
vertriebene Ausfiihrungsform - "Modell 37" - unterachei-
det sich von der dlteren Ausfiihrungsform nur dadurch,
daB die Beriihrungsfldchen zwischen "Pralinen" und Zwi-
schenstiick nicht eben (flach), sondern in der Richtung
guer zum Stempel gewtlbt sind. Diese Ausfiihrungsform
wird in einem im September 1940 éedruckten und anschlieflend
in groflem Umfang verbreiteten Werbeprospekt des KlHgers
und der Lizenznehmerin beschrieben, Der Kldéger hat ein
Exemplar dieser Werbeschrift als Anlage 9 zum Schrift-
gatz vom 2, April 1949 iiberreicht. In dem der Abbildung
1 auf S 1 entsprechenden Vertikalschnitt auf S 4 (1links)
dieser Werbeschrift sind die Wolbungen zwischen den
"Pralinen® (6) und dem Zwischenstiick (5) durch gekriimmte
Linien angedeutet. Dexr auf dieser Seite befindliche
Horizontalschnitt c-d zeigt die Wolbungen der Beriihrungs-
fldchen besonders deutlich. Die Beklagte hat eine Kopie die-
ser Seite4 der Werbeschrift im VorprozeB als Anlage Q
mit Schriftsatz vom 1. Mdrz 1943 (S 15) vorgelegt (Bl
162, 205 der Handakten des Patentanwalts Brose zu
10 U 2278/42). In der Berufumgsbegriindung vom 26, Sep-
tember 1949 hat der Klédger als Anlage 2 die Zeichnungen
der Seite 4 der Werbeschrift in kolorierter Form vorge-
legt (Bl 88 GA).




Nach der Darstellung des Klédgers soll durch die ge-
wiolbten Beriihrungsflédchen zwischen "Pralinen" und Zwischen-~
gtiick ein "Verkanten" und damit eine ungleichméBige Be-
lastung der Beriihrungsfléchen vermieden werden. Der Keil
801l sich beim Einschlagen in der horizontalen Ebene so
drehen konnen, daB eine satte Anlage seiner wirksamen
Fldche an das am Innenstempel anliegende Zwischenstiick
gustande kommt. Hierdurch werden aber alle sonstigen
Funktionen, welche die Einzelteile des Klemmschlosses
beim Setzen der Stempel, bei der Druckaufnahme und
schlieBlich beim Rauben der Stempel 2zu erfiillen haben,
in keiner Weise beriihrt.

Gem&8 der vom Kléger vorgelegten Bescheinigung der
Eisenwerk WQJP GmbH vom 22. Januar 1954 wurden in der
Zeit vom 1. April 1938 bis zum 31, Dezember 1940
412 114 GQED-Stempel Modell 37 mit balligen Keil-
stiicken, d.h. mit gewdlbten Keilfldchen, ausgeriistet
und geliefert. ’

IV. Die Beklagte lieB den Kldger wegen angeblicher Ver-
letzung des DRP 673 871 erstmalig durch Patentanwalt
Dipl.-Ing. BEIM mit Schreiben vom 8. Mai 1940 verwarnen.
Hierbei bezog sie sich auf die Beschreibung des Geriach-
Stempels in dem bereits erwdhnten Aufsatz von Ritter
("Gliickauf 1938, 289; weitere Schreiben des Patentan-
walts B@P vom 27. Mai, 2. August, 8. Oktober und 1.
November 1940, Bl 11, 22, 32 und 40 der Handakten des
Patentanwalts Br@®). In einem weiteren ausfiihrlichen
Schreiben vom 2., November 1940 bezog sich die Beklagte
fiir die PFeststellung der angeblich das DRP 673 871 ver-
letzenden Merkmale des GE-Stempels noch ausdriick-
lich auf eine von ihr vorgenommene "eingehende Unter-
suchung" dieses Stempels (Bl 97 GA = Bl 50 der Hand-
akten des Patentanwalts Br@B). -




Nachdem die Beklagte in den beiden Schreiben vom 1.
und 2, November 1940 nochmals ausdriicklich die Erhebung
einer Patentverletzungsklage angedroht hatte; erhob der
Klager wegen der ihm vorgeworfenen Verletzung des DRP
673 871 am 22. November 1940 Klage mit dem Antrag, fest--
gustellen, daB die Beklagte nicht berechtigt ist, aus
ihrem Patent 673 871 die Herstellung,; das Feilhalten,
den Vertrieb und den Gebrauch nachgiebiger, aus einem
ein StempelschloB tragenden Unterteil und einem keil-
formigen Oberteil bestehender Grubenstempel zu verbieten,
welche folgende Beschaffenheit aufweisen:

In dem kastenformigen StempelschloBbeh#dlter ruht
ein unmittelbar am Innenstempel anliegendes
Zwischenstiick, das auf seiner dem Innenstempel
abgewendeten Seite mit zwei geneigten Fldchen
versehen ist. Bewegt sich der Innenstempel unter
dem Gebirgsdruck abwidrts, so verschiebt er das
Zwischenstiick waagerecht, wodurch zwei auf den
schrdgen Fldchen des Zwischenstiicks mit nicht
selbsthemmenden Keilfléchen anliegende Keile
(Pralinen) senkrecht — der untere Keil aufwirts,
der obere abwidrts -~ verschoben werden. Diese
Pralinen besitzen an ihrem der SchloBmitte zuge-
wvendeten Ende weitere, zur Seite nach dem Innen-
stempel geneigte Flédchen, mit welchen sie einen
waagerecht eingesetzten Horizontalkeil quer zu
seiner lLéngsrichtung verschieben, der sich auf
ein nachgiebiges in .das Zwischenstiick eingelegtes
Holzklotzchen abstiitzt.

Der Kléger legté dieser vor dem Landgericht Berlin
erhobenen Feststellungsklage als Anlage 5 eine den Zeich-
nungen im Aufsatz von Ritter entsprechende kolorierte
Skizze bei, die noch der dlteren Ausfiihrungsform des
CEE»-stempels entsprach und keine gwolbte Keilfldchen
zeigte (Hiille Bl 12 GA).

In diesem VorprozeB erhob die Beklagte am 12.Januar
1941 wegen Verletzung ihres DRP® 673 871 Widerklage mit
dem Antrage,




den Kliger zu verurteilen, es zu unterlassen, zwel-
teilige eiserne Grubenstempel gewerbsmédfig herzu-
stellen, feilzuhalten, in Verkehr zu bringen oder
zu gebrauchen, die aus einem keilformigen Qber-
stempel und einem Unterstempel bestehen, gegen den
der Oberstempel mittels eines aus Keilstiicken ge—
bildeten Klemmschlosses feststellbar ist, von denen
ein Teil als gegenldufige Keilpaarung ausgebildet
ist, in der mindestens ein Keil ohne Selbsthermung
eingeschaltet ist, wobei die Keile im Stempelschlof
widhrend der Druckaufnahme gegen eine gegenseitige
Verschiebung durch ein nur zum Stempelrauben los-
bares Feststellglied, z.B. einen Keil, verriegelbar
sind, so daB fiir die Druckaufnahme eine flache Xeil--
steigung, zum sicheren Rauben des Stempels dagegen
eine groRBe Keilsteigung zur Wirkung gelangt.

Die Beklagte beantragte weiter Verurteilung des K1li&-
gers zur Rechnungslegung wegen der von ihr gekennzeich:
neten Zuwiderhandlungen sowie Peststellung der Ersatz—
pflicht des Klégers wegen des durch die behaupteten Zu-
widerhandlungen entstandenen und noch entstehenden Scha-
dens.

Das Landgericht Berlin wies die Klage durch Urteil
vom 12, Juni 1942 ab. Im Berufungsrechtszug legte die
Beklagte mit Schriftsatz vom 1. Mdrz 1943, wie bereits
erwdhnt, als Anlage Q eine Kopie von S 4 der im Septem-
ber 1940 gedruckten Werbeschrift des Klégers vor. Die
Berufung der Beklagten wurde durch Urteil des Kammerge-
richts Berlin vom 29, November 1944 rechtskraftig zu-
riickgewiesen.

Vo Mit Schreiben vom 25. Januar 1948 verwarnte die
Beklagte den Klédger erstmalig wegen Verletzung ihres

DRP 689 905. Nachdem sie die von ihr geltend gemachten
Unterlassungs—- und Schadensersatzanspriiche aufrecht er-
halten hatte (Schreiben des Patentanwalts Dr.~Ing. LGP
vom 13. Dezember 1948, Anlagen 6 und 7, Hiille Bl 12 Ga),
erhob der Xléger im Januar 1949 Klage auf Feststellung,
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daB die Beklagte nicht berechtigt sei, aus ihrem Patent
689 905 Anspriiche auf Unterlassung und Schadensersatz
wegen des vom Kléger in den Verkehr gebrachten Gruben-
stempels geltend zu machen. Darauf erhob die Beklagte
im Mirz 1949 wegen Verletzung dieses Patents Widerklage
auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der
Schadensersatzpflicht des Kldgers mit dem Antrage,

I. den Klager zu verurteilen,

1) es bei Meidung einer vom Gericht fiir jeden
Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden
Geldstrafe in unbegrenzter Hohe oder Haft-
strafe bis zu 6 Moma ten zu unterlassen,
Grubenstempel mit in Achsrichtung des

tempels angeordnetem, Bremsdruck erzeugen-
dem KeilkoOrper im KlemmschloB gewerbsmédBig
herzustellen, in Verkehr zu bringen, feil-
zuhalten oder zu gebrauchen, bei denen der
Keilkérper in seiner Lingsrichtung in zwei
Teile geteilt ist, deren Beriihrungsflidchen
in der Querrichtung des KeilkOrpers kreis-
bogenformig derart gestaltet sind, daB
eine Verdrehung des Keilkdrpers zum Aus-
gleich einseitiger Druckwirkungen méglich
ist,

2) der Beklagten unter Angabe der Lieferzeiten,
-mengen, -preise und Abnehmer iiber den Um-
fang der Zuwiderhandlungen gegen den Antrag
zu I 1) Rechnung zu legen;

II. festzustellen, daR der Kléger verpflichtet ist,
der Beklagten allen ihr durch die Zuwiderhand-
lungen des Xldgers gegen den Antrag zu I 1)
entstandenen und noch entstehenden Schaden zu
ersetzen,

Zur Begriindung der Widerklage macht die Beklagte
geltend, durch die erstmalig im Streitpatent aufge-
zeigte Losung werde bei nachgiebigen Grubenstempeln
in sicherer Weise die Einstellbarkeit des Keils auch
in Stempelquerrichtung zum satten Anliegen an den Innen-
stempel unter Vermeidung der Selbsthemmung erreicht,
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Der angegriffene GE@ED-Stempel mache von der zu diesem
Zweck vorgenommenen Unterteilung des Keiles in Spannkeil
und Zwischenstiick und von der kreisbogenférmig gewdlbten
Ausbildung der Beriihrungsflédchen der beiden Keilteile Ge-
brauch.

Mit Riicksicht auf die Widerklage hat der Kliger in
Ubereinstimmung mit der Beklagten die Klage in d er Haupt-
sache fiir erledigt erkldrt und beantragt, die Widerklage
abgzuweisen,

Der Kléger h#élt die Widerklage nach § 54 PatG fiir
unzulissig, da die Beklagte es schuldhaft unterlassen
habe, in dem VorprozeB vor den Berliner Gerichten das
Streitpatent DRP 689 905 geltend zu machen. Die Beklagte
habe damals den GEJJJJ-Stempel nur wegen angeblicher
Verletzung ihres DRP 673 871 angegriffen, und zwar auch
in der jlngeren Ausfiihrungsform mit gewdlbten Keilflichen.

Der Kléger hat weiter die Einrede der Verjdhrung er-
hoben und im iibrigen das Vorliegen einer Patentverletzung
bestritten,

Beide Vorinstanzen haben - mit teilweise voneinander
abweichenden Begriindungen - den Einwand des Klédgers aus
§ 54 Pat@ nicht fiir gerechtfertigt gehalten. Das Landge-
richt hat eine Patentverletzung verneint und die Wider~
kiage deshalb als unbegriindet abgewiesen. Im Berufungs-
rechtszug hat die Beklagte mit Riicksicht auf den in-
zwischen erfolgten Ablauf des Streitpatents den Unter-
lassungsantrag der Widerklage in der Hauptsache fiir er-
ledigt erklart. Das Bérufungsgericht hat eine Patent-
verletzung bejaht und den Kléger dementsprechend unter
Feststellung der Schadensersatzpflicht fiir die Zeit vom
9. November 1939 bis zum 14. Juli 1953 zur Rechnungsle-
gung verurteilt. Mit der Revision erstrebt der Kléger
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die Abweisung der Widerklage. Die Beklagte bittet um
Zuriickweisung der Revision.

v e s oy S k. s 00 W R e B A e W

I. Das Berufungsgericht hat den vom Kl#ger nach § 54
PatG erhobenen Einwand der Unzulédssigkeit der Widerklage
nicht fiir gerechtfertigt erachtet und zur Begriindung aus--
gefiihrt, Gegenstand des zwischen den Parteien vor den
Berliner Gerichten gefiihrten Prozesses sei nicht die
vorliegend angegriffene, mit gewdlbten Keilfldchen aus-
gestattete Form des GEB-Stempels, sondern nur dis
friihere Ausfiihrungsform gewesen, bei der die Beriihrungs-
fléchen der Keilteile eben gewesen seien. Dies ergebe
sich aus der im VorprozeB8 vom Kl#ger mit der Feststel-
lungsklage vom 22. November 1940 iiberreichten Skizze
Anlage 5. Die Beklagte habe demgemdf mit ihrer Wider-
klagz auch nur diese Ausfiihrungsform auf Grund des DRP
673 871 bekdmpft. Da diese Ausfiihrungsform keine gewdlb-
ten Keilfldchen gehabt habe, wdre es sinnlos gewesen,
die Widerklage auch auf das Streitpatent 689 905 zu
stlitzen, Im iibrigen sei in dem Vertrieb von Gerlach-
Stempeln in der Ausfithrungsform mit gewdlbten Keil-
‘fldchen auch keine Handlung zu erblicken, die der in
dem Vertrieb von GE-Stempel alter Art liegenden
Handlung "gleichartig" im Sinne des § 54 PatG gewesen
sei,

Ii. Die von der Revision gegen diese Begriindung des Be-
rufungsurteils gerichteten sachlich-rechtlichen und ver-
fahrensrechtlichtlichen Riigen miissen zur Aufhebung des

angefochtenen Urteils fiihren. Bei der Priifung der Voraus—
setzungen des § 54 PatG kommt es auf die Antrdge und die
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Begriindung der vom Klédger im VorprozeB erhobenen Pest-
stellungsklage nicht entscheidend an. Das Verbot der so-
genannten "Stufenklage" nach § 54 kann nur nach dem Gegen--
stand der Widerklage beurteilt werden, welche die Beklag-
te wegen angeblicher Verletzung des DRP 673 871 gegen den
Kigger erhoben hat. Im ilibrigen widerspricht aber auch die
Annahme des Berufungsgerichts, Gegenstand des Vorprozesses
sei im Hinblick auf die vom Kléger mit der Peststellungs-
klage vorgelegte Skizze 5 nur die &dltere, in der Zeit von
Keilfldchen gewesen, dem Inhalt der zum Gegenstand der
miindlichen Verhandlung gemachten, den VorprozeB betreffen-
den Handakten des Patentanwalts Br@ih.

1) Die Korrespondenz, welche die Parteien im Laufe
des Jahres 1940 vor der Einleitung des Vorprozesses mit-
einander gefiihrt haben (Tatbestand unter IV) 148t mit
aller Deutlichkeit erkennen, daB sich die Beklagte wegen
der angeblichen Verletzung des DRP 673 871 nicht etwa
nur gegen eine einzelne, in der Vergangenheit hergestell—
te und vertriebene Ausfiihrungsform — mit ebenen Keil-
flachen -, sondern gegen die gesamte, also vor allem
auch gegen die damals laufende Produktion von GGENEEN-
Stempeln wenden wollte. Diesem Ziele sollte insbesondere
der geltend gemachte Unterlassungsanspruch dienen. Aber
auch die Schadensersatzanspriiche waren keineswegs auf
irgendwelche in der Vergangenheit liegende, bereits ab-
geschlossene Tatbesténde beschrénkt; sie sollten vielmehr
gerade auch die laufende Pertigung umfassen. Anders konnten
die Verwarnungsschreiben der Beklagten iiberhaupt nicht auf-
gefaBt werden. So hat sie auch der Klédger auffassen miissen
und aufgefaBt. Zwar hat sich die Beklagte in dem Schrei-
ben des Patentanwalts B@P vom 8, Mai 1950 fiir die Kenn-
zeichnung und Beschreibung der angeblich das DRP 673 871
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verletzenden Merkmale des GEED-Stempels noch auf den
im April 1938 in der Zeitschrift "Gliickauf" (S 289/303)
erschienenen Aufsatz von Ritter bezogen, der nur die bis
einschlieflich Marz 1938 hergestellte und vertriebene
Ausfithrungsform zum Gegenstand hatte und deshalb noch
nicht erkennen lassen konnte, daB bei dem seit April
1938 hergestellten GUNEJD-Stempel die Berithrungsflichen
zwischen "Pralinen" und Zwischenstiick gewtlbt ausgevildet
waren, Diese Neuerung war aber fiir die Beurteilung der
Frage. ob der GE»-Stempel als solcher das DRP 673 871
verletzte, ohne jede Bedeutung. Diese Anderung brauchte

deshalb auch; soweit es sich um das Patent 673 871 handel-~

te, liberhaupt nicht erdrtert zu werden. PFiir die Frage der
Verletzung dieses Patents konnte es entscheidend nur auf
die unverédndert gebliebene @Grundform des Klemmschlosses
des GUD-Stempels ankommen. Diese Grundform der Anorcd-
nung und Ausbildung eines "die wirksamen Kréfte umlenken-
den Keilgeiriebes" (Urt, 4. Kammergerichts v. 22. Novem-
ber 1944, Abschrift S 14, Anlage 8 in der Hiille Bl 12 G&)
war auch in dem seit April 1938 in grofem Umfang herge—
stellten und vertriebenen Modell 37 beibehalten worden,
Als sich die Beklagte in ihrem Schreiben vom 2, November
1940 (auszugsweise Bl 96/98 GA) zur Begriindung ihrer Un-
terlassungs— und Schadensersatzanspriiche wegen angeb-
licher Verletzung des DRP 673 871 schliefllich noch aus-~
driicklich auf eine von ihr vorgenommene "eingehende Un-
tersuchung des GENIP-Stempels" bezog, konnte der Kid-
ger nicht im Zweifel dariiber sein, daff sich die Bekiagte
gegen den GEID-Stempel als solchen, und zwar in sei-~
ner gesamten Produktion, wenden wollte; denn beide Aus~
fihrungsformen wiesen die von der Beklagten als patent-
verletzend angesehenen Merkmale auf,

Um sich vor diesen allein auf Grund des DRP 673 871
geltend gemachten Unterlassungs- und Schadensersatzan--
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spriichen und einer sich daraus méglicherweise ergebenden
Behinderung der laufendem Produktion zu schiitzen, erhob
der Kldger im November 1940 eine Klage "auf Feststellung
der Freiheit von einem Patent® (DRP 673 871). Die dieser
Feststellungsklage beigefiigte Skizze Anl 5 bezieht sich
zwar - ebenso wie der Aufsatz von Ritter - auf die dltere
Ausfiihrungsform und 1dBt im Horizontalschnitt die "ge-
neigten", *"gchrigen" Beriihrungsfléchen zwischen "Pralinen"
und Zwischenstiick nur als in sich eben erscheinen. Da es
fiir den das DRP 673 871 betreffenden Patentverletzungs-
streit aber ohne Bedeutung war, ob diese Beriihrungsfléchen
in sich eben oder in sich gewdlbt waren, brauchte der
Kldger zur Veranschaulichung der streitigen Merkmale nicht
noch eine weitere Abbildung der jiingeren Ausfiithrungsform
- 2.B. mit den Zeichnungen von § 4 des Werbeprospekts

Anl 9 -- vorzulegen, Er wollte sich gegen die von der Be-
kKlagten in der Vorkorrespondenz erhobenen Vorwiirfe der
Verietzung des DRP 673 871 sowohl fiir die Vergangenheit
als auch fir die Zukunft durch eine Klarstellung der
Rechtslage schiitzen, d.h. vor Schadensersatzanspriichen,
soweit es sich um die gesamte Produktion seit 1936, also
auch um die dltere Ausfiihrungsform handelte, und vor ali-
lem auch vor einer Behinderung der laufenden Produktion
durch den von der Beklagten erhobenen Unterlassungsan—~
spruch. Dementsprechend war auch der Antrag der Fest-
stellungsklage gefaBt. Dieser Antrag war keineswegs auf
die dltere Ausfiihrungsform beschrénkt; er umfafte viel-
mehr beide Ausfiihrungsformen, soweit es sich um die Merk~
male handelt, die von der Beklagten als Verletzung des
DRP 673 871 angesehen worden waren. Wenn in dem Feststel-
lungsantrag von den "geneigten" oder "schrégen" Fléchen
des Zwischenstiicks, an denen die "Pralinén" anliegen, ge-
sprochen wird, so folgt hieraus nicht, daB diese Fldchen
stets in sich eben sein miiBten; sie kdnnen - entgegen dex
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Auffassung der Beklagten - auch in sich gewdlbt sein.
Soweit der Kldger in der Begriindung der Feststellungs—
klage auf S 14/15 darauf hinweist, da8 der von der Be-
klagten angegriffene GEP-Stempel" seit mehreren Jah-
ren eine aufSerordentliche Verbreitung gefunden habe", so
bestéitigt dies ebenfalls, daB der Klédger seinen Peststel-
lungsantrag nicht auf die -~ ihrem Umfang nach verh#éltnis-
midBig geringe - Pertigung der &dlteren Ausfiihrungsform be-
schrédnken, sondern auf die gesamte Produktion des Gerlach-
Stempels erstrecken wollte,

Wiare der Feststellungsklage im VorprozeB rechtskréaf-
tig stattgegeben worden, so hatte die Beklagte weder hin-
sichtlich der &lteren Ausfiihrungsform noch hinsichtlich
der jiingeren Ausfiihrungsform des GEED-Stempels eine
Verletzung des DRP 673 871 geltend machen kidnnen. Umge-
kenrt hdtte im Palle einer rechtskrdaftigen Sachabweisung
der Feststellungsklage festgestanden, daB der Gerlach-
Stempel als solcher - in seiner dlteren wie in seiner
jingeren Ausfiihrungsform - von den Mitteln des DRP 673 871
Gebrauch gemacht hdtte, Da die Feststellungsklage nur die
Verletzung dieses Patents betraf, blieb in jedem Fall die
Prage offen, ob die jiingere Ausfithrungsform auch eine Ver-
letzung des DRP 689 905 darstellen konnte. Hatte der Kl&é-
ger mit der Feststellungsklage im VorprozeB8 Erfolg gehabt,
so wdre die Beklagte nicht gehindert gewesen, auf Grund
einer neuen Klage aus § 47 PatG gegen die jilingere Aus-
filhrungsform wegen Verletzung ihres DRP 689 905 vorszuge:--
hen., Einer solchen Klage hdtte die Vorschrift des § 54
PatG nicht entgegengestanden; denn dieses Gebot betrifft
nur den angeblich verletzten Patentinhaber, nicht aber
den angeblichen Verletzer, dem es grundsédtizlich freisteht,
wegen welcher Ausfiihrungsform und gegen welches Patent
eines ihn verwarnenden Patentinhabers er sich mit einer

s, T vema.s .
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verneinenden Feststellungsklage wenden will. Selbst wenn
der Kldger von der Beklagten auch wegen einer Verletzung
ihres DRP 689 905 verwarnt worden ware, hdtte er sich,
ohne gegen § 54 PatG zu verstoBen, darauf beschriénken
kdnnen, nur die behauptete Verletzung des DRP 673 871
zum Gegenstand einer verneinenden Feststellungsklage zu
machen (vgl Benkard PatG 3. Aufl § 54 Anm 5).

Fiir den Patentinhagber &ndert sich in einem solchen
Falle die Rechtslage im Hinblick auf § 54 Pat@ erst dann,
wenn er ~ wie im VorprozeB ~ eine Widerklage nach § 47
PatG erhebt, Hdtte der Kléger im VorprozeB nur die dltere
Ausfithrungsform des GEp-Stempels zum Gegenstand einer
Nachprifung im Hinblick suf das DRP 673 871 gemacht. so
hédtte dies nicht ausgeschlossen, daB die Beklagte bei
Erhebung einer Widerklage nach § 47 Pat@ gehalten gewesen
wdre, die Widerklage zugleich auf andere Patente zu
sciitzen und moglicherweise auch gegen andere Verletzungs-
formen zu richten, sofern die Verletzungen durch "diesel-
be oder eine gleichartige Handlung" vorgenommen sein
konnten, Fir die Priifung dieser Frage ist es also grund-
sdtzlich ohne Bedeutung, ob der angebliche Patentverletzer
den Rechtsstreit mit einer verneinenden Feststellungskla-
ge beginnt und welchen Inhalt und Umfang eine solche Fest-
stellungsklage hat.

Aus diesen Ausfiihrungen ergibt sich, da8 das Beru-
fungsgericht, soweit es geglaubt hat, den Gegenstand des
Vorprozesses nach der mit der Peststellungsklage vorge-
legten Anlage 5 bestimmen'zu kOnnen, nicht nur von einer
rechtsirrigen Betrachtungsweise ausgegangen ist, sondern
auch im Widerspruch zu dem vorgetragenen Inhalt der Hend-
akten des Patentanwalts Br@® angenommen hat, dafl sich
aus der Vorlegung der Anlage 5 sowohl fiir die Feststel-
lungsklage als auch fiir die Widerklage eine Beschrénkung
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des Streitgegenstandes auf eine Verletzung des DRP
67% 871 durch die dltere Ausfithrungsform des CEIND-
Stempels ergeben habe,

2) Nach dem Antrag und der Begriindung der im Vor-
prozeB allein auf Grund des DRP 673 871 erhobenen Wider-
klage kann aber nicht zweifelhaft sein, daB sich auch
diese Widerklage ~ entsprechend der von der Beklagten
bereits in der Vorkorrespondenz vertretenen Auffassung
- auf die gesamte Produktion des GEEEEED-Stempels, also
auch auf die jiingere Ausfilhrungsform bezieht. Der An-
trag der Widerklage umfaBt die insoweit unstreitig iiber-
einstimmenden Merkmale beider Ausfiihrungsformen des G@-
@ stempels, soweit diese Merkmale von der Beklagten
als eine Verletzung ihres Patents 673 871 angesehen
wurden (Tatbestand unter IV). Die Beklagte hat auf-S§ 3
1hrer Widerklageschrift vom 13. Januar 1941 noch be-
soanders auf die regelméflig in allen einschlégigen Fach-
zeitschriften erscheinenden Werbeanzeigen des Klégers
hingewiesen, die sich selbstverstdndlich ebenfalls nur
auf die laufende Produktion des GEER-Stempels, vor
allem also auf die seit 1938 hergestellte und vertriebe~
ne Ausfiihrungsform Modell 37 beziehen konnten. Auf S 24
dieses Schriftsatzes hat die Beklagte den Unterlassungs-
antrag ihrer Widerklage noch ausdriicklich damit begriin-
det, daB "der Klédger nach wie vor eiserne Grubenstempel
in der strittigen Art in groflem Umfang herstellen lasse
und vertreibe", Die Beklagte wollte also mit ihrem Un-
teriassungsantrag keinesfalls nur eine etwaige Wieder-
aufnahme der bis Marz 1938 durchgefiihrten Fertigung der
dlteren Ausfiihrungsform, sondern vor allem die laufende
Pertigung und den laufenden Vertrieb des GUJJ-Stempels
verbieten. Es widre fiir die Beklagte auch kein Grund er-
sichtlich gewesen, weshalb sie die auf das DRP 673 871
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gestiitzte Verletzungsklage abweichend von ihrer in der
Vorkorrespondenz vertretenen Auffassung und abweichend
von dem mit der Feststellungsklage verfolgten Schutzbe-
gehren des Kléagers auf die dltere Ausfiihrungsform als
einen im wesentlichen in der Vergangenheit liegenden,
abgeschlossenen Tatbestand hitte beschrinken sollen,

DaB die Beklagte an eine solche Beschrénkung nicht ge-
dacht hat, sondern vor allem auch die laufende Produktion
des GEIR-Stempels angreifen wollte, findet schlieB-
lich noch eine eindeutige Bestdtigung darin, daB sie mit
Schriftsatz vom 1. Mdrz 1943 eine Kopie von § 4 der im
September 1940 vom Klager und seiner Lizenznehmerin heraus-—
gebrachten, nur die laufende Produktion betreffenden Wer-
beschrift vorgelegt hat (Anl Q), um anhanj dieser nach
ihrer eigenen Angabe vom Klidger stammenden Zeichnung im
Hinblick auf ihr Patent 673 871 den patentvérletzenden
Charakter der Merkmale des GEJJ-Stempels darzutun.
Die Beklagte hat also gerade auch in den Merkmalen des
seit 1938 hergestellten und vertriebenen Modells 37 des
QDS tempels eine Verletzung ihres DRP 673 871 er-
blickc und auch diese Ausfiihrungsform zum Gegenstand
ihrer Widerklage gemacht. Der Kléger konnte im Vorpro-
zeB seine Feststellungsklage nur deshalb in der Haupt-
sache fiir erledigt erkldren, weil sich die Widerklage
wie seine Feststellungsklage auf denselben Gegenstand,
ndmlich auf die gesamte Produktion des GED-Stempels
bezog. Hdatte die Widerklage im VorprozeB8 Erfolg gehabt,
so hdtte der Kldger die Herstellung und den Vertrieb des
CEIY-stempels schlechthin - in seiner #lteren wie in
seiner jiingeren Ausfiilhrungsform - unterlassen und wegen
beider Ausfiihrungsformen Rechnung legen und Schadenser-
satz leisten miissen. Nachdem die Entscheidung des Vor-
prozesses auch hinsichtlich der jiingeren Ausfiihrungsform
die Frage der Verletzung des DRP 673 871 rechtskraftig
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erledigt hat, konnte die Beklagte nach Abweisung ihrer
Widerklage keine neue Klage wegen Verletzung dieses
Patents durch die jiingere Ausfiihrungsform erheben. Zur
Kennzeichnung und Beschreibung der angegriffenen kon-

kreten Verletzungsform geniigt regelméBig eine schematische

Darstellung der als patentverletzend angesehenen Teilie;
sonstige fiir die Beurteilung der Patentverletzung un-
wesentliche Einzelheiten und Ausgestaltungen der ange-
giriffenen Vorrichtungen kdnnen - bewuBt oder unbewuBt -
weggelassen werden. Fir die Frage, ob die im VorprozeR
erhobene Widerklage wegen angeblicher Verletzung des DRP
673 871 auch die jiingere Ausfiihrungsform erfaBt hat,
kommt es deshalb auch nicht darauf an, ob der Beklagten
die gwolbten Keilflachen der jiingéren Ausfiihrungsform
itberhaupt bekannt waren. Selbst wenn die Beklagte trotz
der ihr bekannten Schnittzeichnﬁhg c~d auf S 4 der Wer-
beschrift Anlage 9 (=Anl Q), die fiir jeden Fachmann ohne
weiteres die gewdlbte Ausbildung der Beriihrungsfléachen
zvtischen "Pralinen" und Zwischenstiick erkennen lieB,
diesen Unterschied nicht bemerkt und mdglicherweise
trotz Kenntnis dieser Wolbung zundchst keine Verletzung
des DRP 689 905 ~ etwa wegen enger Auslegung des Schutz-
umfanges dieses Patents -~ angenommen hat, &ndert dies
nichts an der Tatsache, daB jedenfalls die auf das DRP
67% 871 gestiitzte Widerklage auch gegen die jiingere Aus-
fiihrungsform des G-—Stempels gerichtet war,

Das Berufungsgericht hat diesen Streitgegenstand
des Vorprogzesses verkannt, obwohl der Klager mit Schrift-
satz vom 25. Oktober 1951 (S 3, Bl 273 GA) ausdriicklich
darauf hingewiesen hat, daB die Antrige der Widerklage
so gefaBt waren, daB sie beide Ausfiihrungen des CEED-
Stempels als konkrete Verletzungsformen einschlossen,
Wie die Revision weiter zutreffend ausgefithrt hat, hat
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der Kldger das Berufungsgericht auch wiederholt darauf
hingewiesen, daf die Beklagte durch Vorlegung der Zeich-
nung Anlage Q selbst deutlich zu erkennen gegeben habe,
daB sie nicht nur die dltere Ausfiihrungsform mit ebenen
Keilfldchen (Anl 5), sondern gerade auch die jlingere,
damals laufend hergestellte und vertriebene Ausfiihrungs-
form wegen Verletzung ihres Patents 673 871 angreifen
wollte (Schriftsatz vom 9. Degember 1949 und 11l. Januar
1950, Bl 107, 139 GA). Das Berufungsgericht hat sich mi%
diesem Vorbringen iiberhaupt nicht- auseinandergesetz?.

3) Hat die Beklagte aber entgegen der Auffassung
d=zs Berufungsgerichts mit der im VorprozeB erhobenen
Widerklage nach § 47 PatG auch die jiingere Ausfiihrungs-
form des GEENEMN-stempels (mit gewolbten Keilfléchen)
angegriffen, so ist fiir das Gebot der klagenverbindung
nach § 54 PatG die erste in dieser Vorschrift festgeleg-
te Alternative gegeben. Soweit es sich um die jiingere
Ausfiihrungsform handelt, hdtte die Beklagte gegen den
Klédger nicht nur wegen Verletzung des DRP 673 871, son-
dern zugleich wegen Verletzung ihres DRP 689 905 vorgeken
konnen und hei Vermeidung der AusschluBlifolgen nach § 54
PatG auch vorgehen miissen. Mit der Herstellung und dem
Vertrieb des GEil-Stempels Modell 37 wird durch eine
und dieselbe Handlung die angebliche Verletzung beider
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Patente der Beklagten begangen.

Unter "Handlung im Sinne des § 54 PatG ist jede
"Verletzungshandlung®" gu verstehen, die in einer der
vier in § 6 PatG aufgefilhrten Arten der Benutzung des
Gegenstandes der Erfindung bestehen kann. Dies ergibt
sich daraus, daB § 54 PatG von der "Klage nach § 47"
ausgeht, die eine nach den §§ 6, 7 und 8 PatG unerlaub-
te Benutzung der Brfindung voraussetzt.
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Wird eine Patentverletzungsklage nach § 47 PatG
-~ wie die im VorprozeB erhobene Widerklage -~ auf die
Verletzung eines Sachpatents gestiitzt, so richtet sie
gi1ch, wie die Revision zutreffend darlegt, in der Regel
auf die ganze Sache; die in angeblich patentverletzen-
der Weise hergestellt wird. Das gilt auch dann, wenn
die Patentverletzung als solche nur in der besonderen
Avsbildung eines Teils des Erzeugnisses oder der Vor-
richtung, hier in der besonderen Ausgestaltung einzelner
Teile des Klemmschlosses eines Grubenstempels, besteht.
So verlangt auch die Beklagte von dem Klédger, daB er es
unterlédft, Grubenstempel mit den angeblich: patentver-
letzenden Klemmschlossern oder Keilkdrpern herzustei-
len. Derartige Fédlle sind erfahrungsgeméB weitaus hiufiger
als die Fdlle, in denen der ganze angegriffene Gegenstand
- in gllen Teilen - als patentverletzend angesehen wird.
Wie die Revision demnach zutreffend bemerkt, ist dadurch,
daB § 54 an die "Klage nach § 47" ankniipft, klargestellt,
daf "Handlung" im Sinne des § 54 PatG Herstellen, Feil--
halten, Inverkehrbringen und Gebrauch des mit dieser
Klage als technisch-wirtschaftlicher Einheit angegriffe-
nen Gegenstandes ist. DaB im Falle der Herstellung eines
soichen Gegenstandes unter Benutzung eines geschiitzten
Errindungsgedankens fir bestimmte wesentiiche Teile die-
ser Einheit, z.B. die Herstellung der KeilkoOrper und,
Zwischenstiicke als Teile des Klemmschlosses eines nach-
giebigen zweiteiligen Grubenstempels, nicht etwa die
Herstellung dieser unselbstéindigen, fiir sich allein
tiberhaupt nicht verwendbaren Binzelteile als Handlung
im Sinne des § 54 PatG angesehen werden konnen, ergibt
sich schon daraus, 3daB sonst durch "dieselbe Handlung"
kaum jemals gleichzeitig mehrere Patente verletzt wer-
den kdonnten. Dies wird noch besonders deutlich, wenn
die ilibrigen Benutzungsarten, némlich das Feilhalten.
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der Vertrieb und der Gebrauch betrachtet werden. Auch
diese Benutzungshandlungen werden sich in der Regel

nur auf die gange Sache als technisch-wirtschaftliche
Einheit beziehen. Die Identitédt der Handlung im Sinne
der ersten Alternative des § 54 PatG ("wegen derselben
... Handlung auf Grund eines anderen Patents") wird
regelméBig dann zu bejahen sein, wenn die Handlung
iiberhaupt Sachen (oder Verfahren) betrifft, die - auch
bei weiter Auslegung - unter den Oberbegriff der als
verletzt angesehenen Patentanspriiche fallen. DaB in
diesem Sinne die Verletzung der fiir die Beklagte ge-
schiitzten Patente 673 871 und 689 905 durch eine und
dieselbe Handlung geschehen kann, ergibt sich hier also
schon daraus, daB sich die Ober- oder Gattungsbegriffe
beider Patente in allen wesentlichen Teilen decken und
sich also insoweit auf "dieselben' Vorrichtungen be--
ziehen kidnneun, ndmlich auf "nachgiebige zweiteilige
G-ubenstempel mit keilfdormigem Stempelober teil und mit
in Achsrichtung des Stempels angeordnetem Keilkdrper im
KlemmschloB, der auf einem Teil seiner Lénge mit dem
Stempeloberteil im Klemmschlo8 gleiten kann" (so DRP
675 871) oder, was praktisch das gleiche bedeutet, auf
"nachgiebige Grubenstempel mit keilfdrmigem Innenstempel
und mit in Achsrichtung des Stempels angeordnetem, Brems-
druck erzeugendem Keil im KlemmschloB8,; welcher entweder
festgeschlagen wird oder auf einem Teil seiner Linge
mit dem Innenstempel gleiten kann" (so DRP 689 905).
Danach kann ohne weiteres ein und derselbe Grubenstempel
zugleich von den Erfindungsgedanken beider Patente Ge-
brauch machen. Wenn die Beklagte im VorprozeB8 behauptet
hat, der GEIP-Stempel verletze das DRP 673 871, so
schlof dies die Moglichkeit einer gleichzeitigen Ver-
letzung des DRP 689 205 nicht aus,
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Da die bereits im Vorprozef mit der Widerklage an-
gegriffene jiingere Ausfiihrungsform des GE§-Stempels
nach der Ansicht der Beklagten zugleich eine Verletzung
des DRP 689 905 darstellt, sind die objektiven Voraus-
setzungen fiir das in § 54 PatG festgelegte Gebot der
Klagenverbindung in Form der ersten Alternative ~ "wegen
derselben Handlung" - gegeben. Unter der Voraussetzung,
da8 die jiingere Ausfiihrungsform des GE»-Stempels
bereits Gegenstand des Vorprozesses war, nimmt auch die
Beklagte eine Identitdt der Verletzungshandlung im Sinne
des § 54 PatG an. Da das Berufungsgericht das Vorliegen
der objektiven Voraussetzungen des § 54 PatG zu Unrecht
verneint hat; war das angefochtene Urteil aufzuheben.

IITI. Demgegeniiber kann die Beklagte als Patentinhaberin
die Zuldssigkeit der vorliegenden Klage auf Grund des
DRP 689 905 - entgegen der vom Landgericht vertretenen
Auffassung -~ nur dann nach § 54 Pat@ schliissig begriin-
den, wenn sie darlegt und beweist, da8 sie ohne ihr : :
Verschulden nicht in der Lage war, auch dieses Patent

1n dem friiheren Rechtsstreit geltend zu machen. Das
Berufungsgerié¢ht hat die Frage des Verschuldens nicht
gepriift und brauchte diese Frage auch nicht zu priifen,
weil es bereits die objektiven Voraussetzungen fiir aas
Gebot der Klagenverbindung nach § 54 PatG verneint hat.
Wegen der Priifung des Verschuldens der Beklagten war
eine Zuriickverweisung der Sache an das Berufungsgericht
aber nicht erforderlich, weil die Beklagte gegeniiber dem
unstreitigen Sachverhalt nicht dargetan hat, daB sie
ohne ihr Verschulden nicht in der.Lage gewesen sei,

das DRP 689 905 bereits in dem frilheren Rechtsstreit
geltend zu machen.

TS Sty @ e A § o —— —

Unstreitig hat der Kldger durch seine Lizenznehmerin,
die Eisenwerk WHJJJJJJ® GmbH, seit April 1938 das Modell 37
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des GEEJEED-Stempels in groBem Umfang herstellen und
vertreiben lassen. Er hat unter Vorlegung der Bescheini-
gung der Lizenznehmerin vom 22. Januar 1954 angegeben,
daB bis Ende 1940 bereits 412.114 GEEEP-Stempel HFodell
37 hergestellt und auch vertrieben worden seien. Bereits
im VorprozeB hat die Beklagte zur Begriindung ihrer Wider-
klage vom 13. Januar 1941 (5 24) angegeben, daB der Kl&-
ger "nach wie vor eiserne Grubenstempel in der strittigen
Art in grofem Umfange herstellen lasse und vertreibe",
Auch im VorprozeB hat die Beklagte der Behauptung des
Yl&gers, daB bis Ende 1940 bereits mehr als 400.000 G@®-
@ stempel mit gewdlbter Keilfldche hergestellt und
vertrieben worden seien, nicht widersprochen. Bereits

im September 1940 hat der Kléger die ausfiilhrliche Werbe-
schrift Anl 9 herausgebracht, aus der jeder Fachmann,

bei dem routineméiBiges Lesen technischer Zeichnungen
vorausgesetzt werden muB; alle Einzelheiten dieses
Modelils, insbesondere gemdB Schnitt c-d auf 5§ 4 des
Prospekts auch die Wolbung der Keilfliche erkennen konnte.
Danach hétte die Beklagte schon im ersten Rechtszug des
Vorprozesses zur weiteren Begriindung ihrer Widerklag;
sogar die Verletzung ihres DRP 689 905 geltend machen
kinnen. Qb sie damals bereits die erst im vorliegenden
Rechtsstreit angegriffene Ausbildung der gewtlbten Keil-
Denn Verschulden im Sinne des § 54 PatG ist jede AuBer—
achtlassung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt, also
jede Fahrlédssigkeit. Die Beklagte hat im VorprozeB mit
Schriftsatz vom 15. Mai 1942 § 4 selbst vorgetragen,

seit dem Anmeldezeitpunkt des Klagepatents DRP 673 871,
d.h., seit Dezember 1932, habe auBer dem Stempel der Be--
klagten eigentlich nur noch der Gerlach-Stempel Eingang
in"die Praxis gefunden. Nach dem eigenen Vortrag der Be-
klagten kam also praktisch fiir sie als Konkurrenzfabrikat
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nur der GED-Stempel in Betracht. Die Uberwachung
des Marktes auf dem Gebiet der Grubenstempel konnte
daher fiir die Beklagte keine besonderen Schwierigkeiten
bereiten. Wenn sie sich schliefllich im Januar 1941 ent-
schloB, im Wege der Widerklage nach § 47 PatG den G@-
@»-stempel ansugreifen, muBte man von ihr erwarten,
daB sie zumindest auch die seit April 1938 mit mehr als
400.000 Stiick hergestellte und vertriebene Ausfiihrungs--
form Modell 37 auf etwaige patentverletzende Merkmale
hin untersuchte. Dann hédtte sie aber ohne weiteres fest-
stellen konnen und miissen, daB der GUD-Stempel die
gewolbte Keilfléche besaB. Bei der erforderlichen Uber-
wachung des Marktes hétte der Beklagten auch nicht die
grofle; im September 1940 herausgebrachte, mit vielen
Zeichnﬁngen versehene Werbeschrift des Klégers entgshen
kOnnen, aus der sie auch ohne eigene Untersuchung des
CUD Stempels die Wolbung der Keilfléche bei Anwen-
dung der fiir das routineméBige Lesen derartiger Zeich-
inungen erforderlichen Sorgfalt hédtte erkennen konnen.
DaP der Beklagten diese Werbeschrift tatsidchlich auch
bereits im Vorprozefl bekannt war, ergibt sich daraus,
dap gie mit Schriftsatz vom 1. M#rz 1943 die Anlage Q
vorgelegt hat. Es ist zwar wenig wahrscheinlich, da8
der bereits 'im September 1940 herausgebrachte Werbe-
prospekt des Klédgers erst nach Abschlu8 des ersten
Rechitszuges des Vorprozesses - das Urteil des Landge-
richts Berlin wurde am 12, Juni 1942 verkiindet - zur
Kenntnis der Beklagten gelangt ist. Es bedarf aber in-
soweit keiner weiteren Nachpriifung.” Denn fiir die Frage
des Verschuldens kann es nicht entscheidend darauf an-
kommen, wann die Beklagte tatséchlich Kenntnis von dem
Ferbeprospekt des Klégers erlangt hat; die Beklagte
hatte sich bei Anwendﬁng der gebotenen Sorgfalt vor
Erhebung der Widerklage vom 12. Januar 1941, zumindest
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aber ncch im Laufe des ersten Rechtszuges, also bis
Juni 1942, nicht nur durch Beschaffung dieses Prospekts,
sondern auch durch eine griindliche Untersuchung des in
ungewohnlich grofem Umfang hergestellten und vertriebenen
CE»-Stempels, der nach ihrer eigenen Angabe praktisch
das einzige auf dem Markt befindliche Konkurrenzfabrikat
war, Kenntnis verschaffen konnen. Wenn dies nicht gesche-
hen ist, so hat die Beklagte zumindest fahrlissig ge-
handelt. Sie hat jedenfalls nichts vorgetragen,; was ge-
ignet sein kotnnte, eine solche Unterlassung in der Zeit
bis zur Beendigung des ersten Rechtszuges des Vorprozes-—
ses als entschuldigt anzusehen. Es bedarf deshalb auch
keiner Entscheidung der streitigen Frage, ob der Patent-
inhaber zur Vermeidung der Nachteile aus § 54 PatG seine
Klage noch im Berufungsrechtszug auf ein weiteres Patent
stiitzen kann und ob im vorliegenden Fall einer solchen
Ylagerweiterung im Berufungsverfahren die 3. Verein-
Tachungsverordnung vom 16, Mai 1942 ( RGBL I, 333) und
die 4, Vereinfachungsverordnung vom 12. Januar.1943
(RGB1 I, 7) entgegengestanden hitten.

Da die Beklagte nach alledem nicht dargetan hat,
da sie bis zur letzten mﬁndlicheﬂ Verhandlung im ersten
Rechtszug des Vorprozesses ohne ihr Verschulden nicht
in der Lage gewesen sei, das DRP 689 905 geltend zu
machen, war die Widerklage unter Aufhebung des ange-
fochtenen Urteils und unter Abidnderung des landgericht-
lichen Urteils mit der Kostenfolge aus § 91 ZP0 als un-
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zul&dssig abzuweisen,

Weinkauff

zugleich auch fiir die
ortsabwesenden BR Dr.
Kriiger-Nieland und
Dr., Weis
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Christoph



	2477 002

	.. 19 ~



