I 2R 67/59

Verkiindet 2 1 18 043

am 8.November 1960
Grunau, Justizhauptsekretir
als Urkundsbeamter
der Geschiédftsstelle

Imnm Nanmen d e s Volkes

In dem Rechtsstreit

1.) der Firma OGP cinther H@ED in ¢ D.
2.) der Firma 0 H.Dieter M in

folgerinnen der Firma OCGGNDp
traB , vertreten durch

und H
R R -‘-Beklugten und Rev1sionsk1égerinnen,

- Prozefibevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr.— -

gegen

.die Firma Comp Inc., - rdb
Avenue, b

.--nKLagerlneund Rev181onsbek1agbe,
-~ ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Prof.Dr . -

beide als Rechts ach
GmbH, B
die Gesc afts

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
miindliché Vérhandlung vom 7. Oktober 1960 unter Mitwirkung
des Senatspridsidenten Prof. Dr. h.c. Wilde und der Bundes-
richter Dr.Kriiger-Nieland, Dr.Weiss, Dr.Ldscher und Pehle

fiir Recht erkannt:

Auf die Rewision der Beklagten wird unter
Zuriickweisung ihres Rechtemitiels im iibrigen das
Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
in Diisseldorf vom 24. April 1959 in Ziffer I 3
sowie im Kostenpunkt abgedndert und insgesamt,
wie folgt, neu gefagt:
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I. Die Beklagten werden verurteilt,

A: es bei Meidung einer filr jeden Fall der Zu-
widerhandlung vom Gericht festzusetzenden
Geldstrafe bis zu unbegrenzter Hohe oder
Haftstrafe bis zu 6 Monaten zu unterlassen,

1.

ein Verfahren zum Aufspritzen von me-
tallischen Uberziigen auf anorganischen
Materialien gewerbsmiifig feilszuhal ten,
in den Verkehr zu bringen und zu gebrau-
chen, bei dem mittels einer gasbeheizten
Spritzpistole ein Molybdsn-lUberzug auf
anorganische Materialien auf einmal oder
in mehreren Arbeitsstufen aufgespritzt
wird, wenn die Oberfléche des anorgani-
schen Materials nicht oder nicht ausrei-
chend zum Verankern von Uberziigen aus
¢inem anderen Spritzmetall als Molybdém
geeignet ist,

ein Verfashren zum Aufspritzen von metalli-
schen Ubersziigen auf anorganischen Materi--
alien gewerbsmiB8ig feilzuhalten, in den

 Verkehr gzu bringen und zu gebrauchen, bei

dem mittels einer gasbeheizten Spritz-
pistole ein Molybdim-Uberzug auf anorga-
nische Materialien aufgespritszt ‘und dann
der gewiinschte Metallilberzug aufgespritzt
wird, wenn die Oberfl#che des anorgani-
schen Materials nicht oder nicht ausrei-
chend zum Verankern von ifbersiigen aus dem
gewilinschten Spritemetall geeignet ist,

nicht von der Kliégerin stammenden Molyb-
dén-Spritzdraht an in dexr Bundesrepublik
ansissige Abnehmer zu liefern, ohne diese
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gu verpflichten, das in den Ziffern 1 und
2 gekeanzeichnete Verfahren nur mit Zu-
stimmung der Klégerin anguwenden,

B. der Kldgerin als Gesamtschuldner iiber den Um-
fang der gu A 1 und 2 gekennzeichneten Zuwi-
derhandlungen einschlieflich derjenigen ihrer
Rechtsvorgingerin Rechnung zu legen, und zwar
unter Angabel. des Datums der Zuwiderhandlungen
und der Person, bei der diese Zuﬁiderhandlung
begangen worden ist.

II. Es wird festgestellt, daB die Beklagiten als Gesant
schuldner verpflichtet sind, der Klédgerin sdmitli-~
chen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die
unter I A 1 und 2 gekennzeichneten Zuwiderhandlun-
gen der Beklagten und ihrer Rechtsvorghngerin ent-
standen ist und noch entsteht.

III. Soweit die Klage dariiber hinausgeht, wird sie ab-
gewiesen. '

IV. Die Kosten des Rechisstreits werden zu 19/20 den
Beklagten als Gesamtschuldnern, zu 1/20 der Kli-
gerin auferlegt.

Von Rechts wegen
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Tatbestand:

Die Kldgerin ist Inhaberin des seit dem 17.Februar 1950
laufenden, auf Grund des Ersten Uberleitungsgesetzes vom
8. Juli 1949 erteilten Patentes 821 902, flir das die USA-
Prioritdt vom 19. Dezember 1947 beansprucht wird. Das Patent
betrifft ein Verfahren zum Aufspritzen von metallischen Uber-
ziigen. Sein Anspruch 1 lautete urspriinglich:

"Verfahren zum Aufspritzen von metallischen Uberziigen
auf einer im wesentlichen anorganischen Obe rfliche,
dadurch gekenngzeichnet, da zur Erzielung eines guten
Haftens auf dieser Oberfliéiche, beispielsweise aus Me-
tall, Glas oder anderen glasartigen oder glasierten
keramischen oder nichtmetallischen Stoffen, zuerst
ein Molybdidn-Uberzug und dann darauf der gewiinschte
Metalliiberzug aufgespritzt wird."

Die Klédgerin hat der bisherigen Beklagten, der Rechtsvorgin-
gerin der jetzigen Beklagten, vorgeworfen, selbat oder durch
Abnehmer des von ihr gelieferten Molybdiin-Drahts diesen Pa-
tentanspruch zu verletzen. Sie hat deshaldb Klage auf Unterlas-
sung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatz-
pflicht erhoben, der das Landgericht stattgegeben hat.

Wihrend des zweiten Rechtszuges hat die bisherige
Beklagte in einem Nichtigkeitsverfahren folgende Fassung
des Patentanspruchs 1 erwirkt:

"Verfahren zum Aufspritzen von metallischen {berziigen
auf anorganische Materialien, die keine zum Veran-
kern von Ubersziigen aus anderen Spritzmetallen als
Molybdsin geeignete Oberfléche:. aufweisen, dadurch:
gekennzeichnet, da8 auf die OberflHche zuerst ein
Molybdéniiberzug mittels einer gasbeheizten Spritz-
pistole und denn der gewiinschte Metalliiberzug auf-
gespritzt wird." '
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Die Klidgerin hat daraufhin behauptet, die bisherige Beklagte
bzw. ihre Abnehmer verstieflen auch gegen diese Fassung des
Patentanspruchs. Sie hat beantragt,

unter Zuriickweisung der Berufung der bisherigen Be-
klagten '

I. diese zu verurteilen,

es bei Meidung einer flir jeden Fall der Zuwider-
handlung vom Gericht festzusetzenden Geldstrafe
bis zu unbegrenzter Hohe oder Haftstrafe bis zu
sechs Monaten zu unterlassen,

l.ein Verfahren zum Aufspritzen von metallischen ‘
Uberziigen auf die Oberfliéchen anorganischer Ma-
terialien gewerbsmidfig feilzuhalten, in Verkehr
zu bringen und anzuwenden, bei dem mittels
einer gasbeheizten Spritezpistole ein MolybdHn-
iiberzug in einer oder mehreren Arbeitsstufen
nacheinander aufgespritzt wird, wenn die zu be-
spritzenden Oberflichen gzum sicheren und zweck-
entsprechenden Verankern anderer Metalle als
Molybdén weder ausreichend vorbereitet noch
geeignet sind, '

2.ein Verfahren zum Aufspritzen von metallischen
Uberziigen auf Oberfliichen anorganischer Mate-
rialien gewerbsmiiBig feilguhalten, in Verkehr
zu bringen und anzuwenden, bel demumittels einer
gasbeheizfen Spritepistole erst ein Molybdén-
iiberzug und dann ein Ubergug aus anderen Metallen
aufgespritzt wird, wenn die zu bespritzenden
Oberfldchen zum sicheren und sweckentsprechenden
Verankern des Deckiiberzuges aus einem anderen
Metall weder ausreichend vorbereitet noch geeig-
net sind,
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3. nicht von der Klégerin stammenden Mbljbdan-

. spritzdraht an in der Bundesrepublik ansdéssige
Abnehmer zu liefern, ohne durch Ausbedingung
von Vertragssitrafen von mindestens 100,-- DM
filr jeden Fall der Zuwiderhandlung Vorsorge
zu treffen, daB8 der Molybdénspritzdraht nicht
den Abnehmern und Unterabnehmern unter Verlet-
zung des deutschen Patentes 821 902 zum Auf-
spritzen auf anorganische Oberfléchen benutzt
wird, die zum sicheren und zweckentsprechenden
Verankern von Ubergziigen aus anderen Spritzme-
tallen als Molybddn nicht ausreichend vorberei-
tet sind, |

4, der Kldgerin Rechnung zu legen iiber den Umfang
der unter I.) Ziff. 1 und 2 gekennzeichneten
Zuwiderhandlungen, und zwar unter Angabe. der
einzelnen Lieferungen, Lieferpreise, Lieferzei-
ten und Abnehmer,

II. festzustellen, dafl die Beklagte verpflichtet ist,
der Klégerin sdmtlichen Schaden zu ersetzen, der
dieser durch die untef Ziff. 1 und 2 gekennzeich-
neten Zuwiderhandlungen entstanden ist und noch
entsteht.

Die Klidgerin hat im einzelnen ausgefiihrt, das Wesen
der Erfindung bestehe in der Ausnutzung der besonders hohen
Haftfihigkeit des Molybdéns. Die Grenze des Patentschutzes
liege daher erst dort, wo die zu bespritzende Oberfliéche
so vorbearbeitet :sei; daB beim Aufspritzen von Molybdién
dessen Haftféhigkeit nicht mehr ausgenutzt werde. Das Auf-
spritzen von Molybd#n auf eine Oberfliiche, auf der ein an-
deres Metall nicht mehr hafte, falle daher unter das Pa-
tent. Regelméiig liege eine Ausnutzung der besonderen
Haftfdéhigkeit vor, wenn das Molybddn im sogenannten Zwei-
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stufenverfahren als Zwischenschicht auf das mit einem an-
deren Mctall zu tiberziehende Werkstiick gespritzt werde.
Aber auch beim Aufspritzen nur von Molybdén (sog. Einstu-
fenverfahren) nutze die Beklagte die besondere Haftféhig-
keit dieses Metalls aus, indem sie die Oberfléiche des
Werkstiicks weniger vorbehandle, als dies sonst erforder-
lich sein wiirde.

Die bisherige Beklagte hat beantragt, die Klege unter
Abdinderung des landgerichtlichen Urteils abguweisen.

Sie hat bestritten, das Zweistufenverfahren angewen-
det zu haben. Ihre urspriingliche Auffassung, das Einstu-
fenverfahren sei vom Patentschutz nicht erfaBt, hat sie
nach AbschluB des Nichtigkeitsverfahrens fallen gelassen,
aber behauptet, bei Verwendung von Molybdén, dem sie und
ihre Abnehmer nicht die im Patentanspruch zu Grunde geleg-
te hohe Haftfshiigkeit. zutrauten, behandle sie die Ober-
fliche des Werkstiicks nach den schon frither iiblich gewe-
senen Methoden vor; sie habe auch ihre Abnehmer bisher
stets auf das Klagepatent und die Notwendigkeit einer sol-
chen Vorbehandlung hingewiesen; es bestehe euch deshalb
keine Gefahr einer Patentverletzung durch:. ihre Abnehmer.
Durch die Auflage, Molybdién nur unter Vereinbarung von
Vertragsstrafen zu liefern, werde sie im Wettbewerd mit
der Klégerin unbillig beeintrichtigt.

Das Oberlandesgericht hat unter kostenpflichtiger
Zuriickweisung der Berufung der bisherigen Beklagten dahin
erkannt: - -

I. Die Beklagte}wifd verurteilt, es bei Vermeidung
einer filr jeden Fall der Zuwiderhandlung vom
Gericht festzusetzenden Geldstrafe bis zu unbe-
grenzter Hohe oder Haf.tstrafe bis zu 6 Monaten
zu wnterlassen,
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ein Verfahren zum Aufspritzen von metalli-
schen Ubersziigen auf anorganischen Materialien
gewerbsmidBig feilzuhalten, in den Verkehr zu
bringen und zu gebrauchen, bei dem mittels
einer gasbeheizten Spritzpistole ein Molyb-
dén~Uberzug auf anorganische Materialien auf
einmal oder .in mehreren Arbeitsstufen aufge-
spritezt wird, wenn die Oberflédche des anor-
ganischen Materials nicht oder nicht ausrei-
chend zum Verankern von lberziigen aus anderen
Spritzmetallen als Molybddn geeignet ist;

ein Verfahren zum Aufspritzen von metallischen
Uberziigen auf anorganischen Materialien ge-
werbsméfig feilzuhalten, in den Verkehr zu
bringen und zu gebrauchen, bei dem mittels
einer gasbeheizten Spritzpistole ein Molybdin-~
Uberzug auf anorganische Materialien aufge-
spritzt und dann der gewiinschte Metalliiber-
zug aufgespritzt wird, wenn die Oberfldche des
anorganischen Materials nicht oder nicht aus-
reichend zum Verankern von Uberziigen aus an-
deren Spritzmetallen als Molybdédn geeignet
ist;

nicht von der Klédgerin stammenden Molybdidn-
Spritzdraht an in der Bundesrepublik anséssige
Abnehmer zu liefern,ohne durch Ausbedingung
von Vertragsstrafen von mindestens 100,-- DM
fiir jeden Fall der Zuwiderhandlung Vorsorge
zu treffen, daB8 die Abnehmer den Molybddn-
Spritzdraht nicht verwenden bei einem Verfah-
ren, bei dem mittels einer gasbeheizten
Spritzpistole entweder nur ein Molybdién-
Uberzug - sei es auch in mehreren Arbeits-
stufen -~ oder zunichst ein Molybdén-~Uberzug
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und dann der gewiinschte Metalliiberzug auf-
gespritzt wird, wenn die Oberfliiche des an-
organischen Materials nicht oder nicht aus-
reichend zum Verankern von Uberziigen aus an-
deren Spritzmetallen als Molybdén geeignet
ist; '

4. der Kldgerin Rechnung zu legen iiber den Um~
fang der zu 1 und 2 gekenngeichneten Zuwider-
handlungen, und zwar unter Angabe des Datums
der Zuwidefhaﬁdlung und der Person, bei der
diese Zuwiderhandlung begangen worden ist;

II. Es wird festgestellt, daB die Beklagte verpflich-
tet ist, der Kligerin sHmtlichen Schaden zu er-
setzen, der dieser durch die unter Ziffer I, 1
und 2 gekennzeichneten Zuwiderhandlungen ent-
standen ist und noch entsteht.

Mit der hiergegen erhobenen Revision verfolgen die Be-
klagten als Rechtsnachfolgerinnen der urspriinglich beklagten
Gesellschaft deren zuletzt gestellte Antriédge weiter. Die
Xligerin bittet um Zuriickweisung der Revision.

Entscheidungsgriinde:

1.

I. Die frilhere Beklagte, eine Gesellschaft mit bhe-~
schrénkter Haftung, ist nach Verkiindung des angefochtenen
Urteils mit Wirkung vom 30. April 1959 in eine offene Han-
delsgesellschaft umgewandelt worden. Die Revision ist erst
danach namens der GmbH eingelegt und begriindet worden. Mit
Virkung vom 1. Januar 1960 ist sodann die offene Handels-~
gesellschaft aufgeldst worden; deren Gesellschafter haben
erklédrt, als Beklagte in den Rechisstreit einzutreten und
fir die Klageanspriiche in demselben Umfang haften zu wol-
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len wie die urspriingliche Beklagte. Diese ist mit ihrem
Ausscheiden einverstanden und hat auf einer Sach- oder
Kostenentscheidung nicht bestanden. Die Klégerin hat dem-
entsprechend die Klage nunmehr gegen die beiden beklagten
Gesellschafter gerichtet.

Der Senat hat bei dieser Sachlage keine Bedenken ge-
tragen, die Fortsetzung des Rechtsstreits auch in der Re-
visionsinstanz gegen die neuen Beklagten fiir zuldssig zu
erachten.

1. Die Revision ist zwar erst nach Umwandlung der
urspriinglichen Beklagten eingelegt worden. Sie ist deshalb.
aber nicht unzuldssig; denn wenn es sich bei der Umwandlung
um eine Gesamtnachfolge nach § 1 des Gesetzes iiber die Um-
wandlung von Kapitalgesellschaften und bergrechtlichen Ge-
scllschaften vom 12. November 1956 (BGBL I 3844) handelte,
so setzte sich der nach §§ 239, 246 ZPO nicht unterbroche-
ne Rechtsstreit ohne weiteres fort (RGZ 50, 362, 364); die
Rechtsnachfolgerin wire dann von da ab die wirkliche, ledig-
lich unrichtig begeichnete Beklagte gewesen. Sollte es sich
dagegen um eine normale Liquidation der GmbH gehandelt ha-
ben, so hdtte die urspriingliche Beklagte als Abwicklungs-
gesellschaft ohnehin so lange fortbestanden, wie Vermiogen
in Gestalt mindestens ihrer Rechte aus dem Auftragsverhidlt-
nis mit ihrem ProgzeBSbevollméchtigten vorhanden war; sie
wiire aber auch hiervon abgesehen fiir den noch anhidngigen
Prozefl auch bei Vollbeendigung der Liquidation als partei-
fdhig zu behandeln gewesen. Die Revision ist also zulédssig.

2. Auch gegen den Parteiwechsel als solchen bestenen
keine Bedenken. Fand im vorliegehden Falle bei der Auflo-
sung der GmbH keine Gesamtnachfolge statt, so handelte es
sich zwar in bezug auf diesen Teil der Rechtsnachfolge
um keinen der im Gesetz besonders geregelten FHélle der Par-



-9 -

teidinderung. Eine solche Parteidnderung wird im Revisions-
rechtszug grundsltzlich fiir unzullissig gehalten, weil das
Viesen der Revision in der Nachprﬁfung der angefochtenen Ent-
scheidung besteht und sich auf sie beschridnkt (RGZ 160, 204,
212; Rosenberg, Lehrbuch des ZivilprozeBrechts, 8.Aufl.,

§ 41 III 1). Doch ergibt sich &us dieser Begriindung, daB
¢ine Ausnahme im Interesse der Kontinuitdt des Rechtsstreits
dort zu machen ist, wo dies unbeschadet der Aufgaben und
Stellung des Revisionsgerichts und der Belange der Parteien
geschehen kann. So hat die Rechtsprechung z.B. den Eintritt
des Staatsanwalts in den Ehelichkeitsanfechtungsstreit zuge-
lassen, weil seine Anfechtung auf den gleichen tatsdchli-
chen Voraussetzungen beruhe und das gleiche Ziel verfolge
wie die Anfechtung des Ehemannes (RGZ 160, 369, 370). Ahn-
licht liegt es auch hier, denn es sind keine neuen tatsichli-
chen Behauptungen vorgebracht worden, auch haben die neuen
Beklagten eine umfassende Haftungserklirung abgegeben, deren
rechtliche Wiirdigung keine Fragen aufwirft, und schlieBlich
ist auch das von Amts wegen gegeniiber den neuen Beklagten
zu priifende Featstellungsinteresse ohne weiteres zu bgjahen.

Die bei jeder Parteidinderung zu beriicksichtigenden In-
teressen der Beteiligten sind dadurch gewahrt, daB die Kld-
gerin, die frilhere Beklagte und die jetzigen Beklagten ihr
zugestimmt haben. Damit entfallen hier auch die von de Boor
(Zur Lehre vom Parteibegriff und vom Parteiwechsel, 1941
5.73) aus § 129 HGB hergeleiteten Bedenken gegen die von
der stdndigen Rechtsprechung zugelassene Fortsetzung des
Passivprozesses der erst im Revisionsrech tszuge voll beende-
ten offenen Handelsgesellschaft gegen ihre Gesellschafter.

II.

1. Das Klagepatent betrifft ein Metallspritzverfahren.
Solche dienen nach den tatrichterlichen Feststellungen der
Herstellung metallischer Ubersziige durch Aufspritzen fliissi-
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ger Metalle oder letall-Legierungen mit Hilfe von Spritz-
pistolen. Metallische Uberziige werden zu verschiedenen tech-
nischen Zwecken angebracht. In vielen Fillen, besonders

bei der Herstellung oder Ausbesserung von Lagern oder an-
deren aufeinander gleitenden Fl&chen von Maschinenteilen
ist es erforderlich, daB8 das aufgespritzte Metall auf der
Unterlage in hohem MaBe haftet. Um diese Haftung zu erzie-
len, war es am Anmeldetage iiblich, die zu iiberziehende
Oberfléche vorzubehandeln. Diese Vorbehandlung geschah vor-
wiegend durch mechanische Mittel, wie Aufrauhen durch Send-
strahl- bzw. Kiesgeblise, MeiBelschléige und dergleichen,
oder durch Erhitzung der Oberfléche, insbesondere bei An-
vendung einer Elektropistole, durch die unter hohen Tempe~
raturen Elektronenmetall auf die Oberfliiche gebracht wird.
Die Patentschrift geht davon aus, da8 mit diesen Methoden
"Nachteile insbesondere fiir die Beschaffenheit der behandel-
ten Oberfléiche verbunden sind oder sein kénnen und daB
einer solchen Behandlung daher vielfach Grenzen gesetzt
seien (Beschreibung S. 2 Zeile 21 bis S. 3 Zeile 15).

2. Das Berufungsgericht ist bei Bestimmung der Grenzen
der Erfindung davon ausgegangen, daff der Erfindung die ,
Aufgabe zu Grunde liege, beim Aufspritzen von Metalliiberszii-
gen auf eine anorganische Oberfléche aus z.B. Metall oder
Glas "ein besseres Hef.ten’ zu erzielen, wie es bei den
bisher iiblichen Auftragsmethoden zu verzeichmen gewesen
isth.

Gegen diese Auffassung wendet sich die Revision unter
Hinweis auf die Entscheidung des Nichtigkeitssenats, die,
wie die Revision mit Recht hervorhebt, im Verletzungsstreit
zu Grunde zu legen ist. Diese Entscheidung sieht die dem
Streitpatent zu Grunde liegende Aufgabe darin, ein "gutes
Haften" zu erzielen (Nichtigkeitsentscheidung S. 11) und
die bisher erforderlichen Vorbehandlungsmethoden zu erset-
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zen (aa0 8.12). Erkennbar hat die Entscheidung des Nichtig-
keitssenats insoweit nicht von den Ausfiihrungen abweichen
wollen, die in der Patentschrift enthalten sind und die
unter eingehender Darstellung der verschiedenen Nachteile
der bisherigen Vorbehandlungsmethoden ausfiithren, daB die
Erfindung im wesentlichen eine Verbesserung der Auftrags-
methode bezwecke (S. 3 Zeile 41). Hiernach wére es aller-
dings rechtsirrig, wenn das Berufungsgericht es als die
Aufgabe des Streitpatents ansiihe, ein "besseres" Haften im
Sinne eines hdheren absoluten Haftwertes zu erzielen, als
er mit vorbekannten Methoden zu erreichen ist. Ein derar-
tiges Ziel liegt dem Streitpatent nicht zu Grunde; es

geht vielmehr, wie die Beschreibung (z.B. S. 2 Z2.1%3; 5. 3
Z. 2, 52, 68, 75 und 85) erkennen 1#8t, davon aus, daB

der im einzelnen Anwendungsfall zu erzielende Haftwert

vom Anwender des Verfahrens dem technischen Verwendungszweck
des fertigen Produkts angepaBt wird, und es sieht seine
Aufgabe darin, die zur Erreichung solcher Sollwerte bisher
erforderlich gewesene Vorbehandlung gu ersparen oder doch
wesentlich einzuschrénken.

3. Die Auffassung des Berufungsgerichts iiber die Auf-

' gabe des Streitpatents hat jedoch entgegen der Meinung der
Revision die Entscheidung nicht zu Ungunsten der Beklagten
beeinfluft. Das Berufungsgericht hat schon bei den an die -
Bestimmung der Aufgabenstellung unmittelbar anschlieflenden
Ausfithrungen (BU S. 11) iiber die Losung der erfinderischen
Aufgabe nur noch von der Erzielung eines "guten" Hef'tens
gesprochen und es hat sich bei der Abgrenzung des (Gegenstan-
des der Erfindung durchaus an die Entscheidung des Nichtig-
keitssenats gehalten. Als Gegenstand der Erfindung des
Streitpatents sieht es, wie sich aus dem Zusammenhang der
Entscheidungsgriinde ergibt, die ILehre an,

beim Aufspritzen von metallischen Ubersziigen auf
anorganische Materialien, deren Oberfléche zum
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Verankern von Uberziigen aus anderen Spritzme-
tallen als Molybdén nicht geeignet ist, mittels
einer gasbeheizten Spritzpistole zunidchst

einen Molybddn-Uberzug und dann den gewiinschten
Metalliiberzug aufzuspriitzen.

Durch die Wahl des Wortes "gewiinschter" (Metalliiberzug)
sollte klargestellt werden, daB der Metalliiberzug nicht aus
anderem Metall als Molybddn bestehen muB8, sondern selbst
Molybdédn sein kann. Infolgedessen schlieBt die Fassung des
Patentanspruchs ("zuerst ... und dam...."), wie zwischen
den Parteien jetzt unstreitig ist, den Fall des sog. Ein-
stufenverfahrens ein, bei dem nur Molybddn aufgetragen wird.

Die Lehre des Streitpatents beruht danach auf der Er-
kenntnis, daf Molybddn, wenn es mittels einer gasbeheizten
Spritzpistole aufgetragen wird, eine in ihm selbst liegende
Haftfihigkeit aufweist (S. 15 NiE), die geeignet ist, es
sowohl mit dem Grundkdrper als auch mit dem aufzuspritzenden
Deckmetalliiberzug zu verankern. Dagegen verhdlt sich die
Lehre des Streitpatents nicht dariiber, ob die durch einen
Molybdén-Uberzug bewirkte Verankerung stiérker ist als bei
irgendeinem anderen, beispielsweise durch Legierungsbildung
bewirkten Spritazverfahren. Lediglich fiir ein bestimmtes Aus-
fiihrungsbeispiel bezeichnet die Beschreibung einen gemesse-
nen Vert der Bindekraft (S. 6 Z. 65). Das Streitpatent
lehrt ferner nicht, daB8 die Kombination von Vorbehandlung
der Oberfldche und Aufspritzen einer Molybdéinschicht die
Haftfdhigkeit des Deckmetalliiberzuges unter allen Umstiénden
hoher werden lasse als bei Anwendung nur der Vorbehandlung.
Das Streitpatent lehrt vielmehr nur eine neue Art von
Syritzverfahren, die die in der Beschreibung aufgefﬁhrten
Nachteile anderer Verfahren vermeidet. Seine ILehre 1HB8%
sich hiernach dahin zusammenfassen:
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Spritze mittels einer gasbeheizten Spritzpistole
zundchst eine Molybdiénschicht, so brauchst Du im
Rahmen der diesem Metall innewohnenden Eigenhaft-
fdhigkeit nicht die zur Verankerung eines Metall-
Uberzuges sonst erforderliche Vorbehandlung der
Oberfléche des Werkstiicks.

Diese Lehre ist im Nichtigkeitsverfahren gegen den Stand
der Technik rechtskrédftig dahin abgegrenzt worden, daf sie
nicht geschiitzt ist, wenn die Oberflédche bereits geeignet
iét, Uberziige aus anderen Spritzmetallen als Molybdién zu
verankern.

Das Berufungsgericht hat diese Entscheidung zutreffend
dahin ausgelegt, daB8 unter  dieser Eignung der Oberfliéche
eine ausreichende Eignung zu verstehen sei.

a) Demgegeniiber meint die schriftliche Revisionsbegriin-
dung, die geschiitzte Lehre des Streitpatents beziehe sich
nur noch auf Fille, in denen die Oberfliche entweder
iberhaupt_nicht oder nicht nach den im Priorititszeitpunkt
iiblich gewesenen Methoden vorbehandelt worden sei. Deshalb
verletze das Patent nicht, wer die Oberfléche aufrauhe. In
der miindlichen Verhandlung hat die Revision diesen Stand-
punkt dahin eihgeschrﬁnkt, es geniige, um patentfrei zu ver-
fahren, zwar noch nicht, da8 die Oberfléche nur irgendwie
vorbereitet sei; vielmehr milsse es sich um eine Vorberei-
tung handeln, die dem Stande der Technik entsprechend zu
einer ordentlichen Verankerung des Deckmetalliiberzuges
fihre.

Der ursprﬁngliche Standpunkt der Revision widerspricht
Wortlaut und Sinn auch des eingeschr&nkten Patentanspruchs,
der darauf abgestellt ist, ob die Oberfliéche geeignet ist,
andere Metalle als Molybd#n zu verankern. Aus der Entschei-
dung des Nichtigkeitssenats ergibt sich, daB der Begriff
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der Eignung objektiv zu bestimmen ist, denn sie bezieht
diese Eignung auf eine objektiver technischer Feststellung
zugdngliche Eigenschaft des Werkstiicks, ndmlich auf den
"Zustand" seiner Oberfliéche (S. 13 NiE). Ob dieser Zustand
durch eine Vorbehandlung herbeigefithrt worden oder ob er
von Natur aus vorhanden gewesen ist, gilt gleich. Danach
scheidet die Moglichkeit aus, das AusmaB der Vorbehandlung
- als Tatigkeit gesehen -~ als den Gegenstand dieser Eignung
zu betrachten.

Der Nichtigkeitssenat geht weiter davon aus, daB im
Prioritatszeitpunkt bei allen Spritzmetallen auBer Molybdén
ein geeigneter Zustand der Oberfldche des Werkstiicks objek—~
tiv erforderlich war (S. 12 NiE), um das Spritzmetall zu
verankern. ‘

DaB es sich bei dieser "Verankerung" nicht um einen
beliebigen Grad von Haftfestigkeit, sondern um eine solche
Verankerung handelt, die bei dem technischen Verwendungs-—
zvieck von Gegenstinden der jewells in Betracht kommenden
Gattung allgemein vorausgeseizt wird oder etwa von den Be-
teiligten besonders vereinbart worden ist, entspricht einer
verninftigen Auslegung der Patentschrift und der Entschei-
dung des Nichtigkeitssenats; das.wird auch von den Parteien
nicht bezweifelt. In demselben Sinne spricht die Patent-
beschreibung von dem gewﬁnechtén oder dem erforderlichen
Grad des Haftens, sowie von hoheren und relativ geringen
Anspriichen an das Haften. ‘

b) Aber auch gegenfiber der von der Kkevision in der
miindlichen Verhandlung vertretenen Auffassung ist hiernach
klarzustellen, daf es fiir den Begriff der Eignung dex
Oberfliche zur Verankerung nicht etwa auf das am Prioci-
titstage iiblich Gewesene oder auf die damals herrschenden
Auffassungen iiber Art und MaB der Vorbehandlung oder die
Hafteigenschaften des Grundkdrpers ankommt. Hétte der
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Nichtigkeitssenat auf Anschauungen abstellen wollen, die
in dem fast zehn Jahre zuriickliegenden Prioritédtszeit-
punkt geherrscht haben und Geltung beanspruchen sollen,
auch wenn sie technisch objektiv irrig waren, so hitte
eine Formulierung des Anspruchs nahe gelegen, die dies
deutlich erkennen lieB.

Der Nichtigkeitssenat hatte auch keinen rechtlichen
AnlaB, bei der Abgrenzung des Begriffs der Eignung zur Ver-
ankerung denjenigen freizustellen, der im Prioritédtszeit-
punkt bei Verwendung wvon Molybddn diejenige Behandlung un-
terlieB, die bei anderen Spritzmetallen objektiv erforder-
lich war. Freizuhalten war nur ein dem Stande der Technik
entsprechendes, technisch richtiges Handeln. Der Nichtig-
keitssenat spricht in diesem Sinne ausdriicklich von den
"pbisher erforderlichen Vorbehandlungsmethoden zur Erzielung
des Haftens"(S. 12 Abs. 1).

DaB es filr Art und MaB der Vorbehandlung nicht auf da-
malige irrige Auffassungen ankommt, folgt auch aus dem Er-
fordernis geblihrender Riicksichtnahme auf die Moglichkeit,
die weitere Entwicklung der Technik zu nutzen. Fithrt nach-
trdgliche Erkenntnis dazu, daB aus irgendwelchen Griinden
eine damals iiblich gewesene Vorbehandlung nicht notig war,
etwa weil sich inzwischen die besondere Hafteigenschaft
eines bestimmten Grundkdrpers oder einer neuartigen Vorbe-
handlungsmethode oder auch die einer der xlassischen Vor-
behandlungsmethoden herausgestellt. hat, so verletzt das
Streitpatent nicht, wer sich mit diesen Arten der Vorbe-
handlung begniigt, vorausgeset#t, daB8 sie das zum Verankern
objektiv erforderliche MaB géWﬁhrleisten. Glaubte man umge-
kehrt damals irrig, mit einer objektiv ungeniigenden Vorbe-
handlung eine bestimmte Norm der Haftfestigkeit zu exrrei-
chon, so wire es eine Verletzung des Streitpatents, diese
Norm nunmehr nach der lLehre des Streitpetents zu erfiillen.
Der Mafistab damaliger subjektiver Auffassungen scheidet
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schlieBlich auch deshaldb aus, weil er bel der Verwendung
von Werkstiicken aus solchen Stoffen versagt, bei denen
man damals Spritzmetalle noch nicht aufzutragen pflegte.

¢) Die hiernach maBgebende objektive Abgrenzung des
Begriffs der zur Verankerung geeigneten Oberflidche richtet
sich andererseits abér auch gegen die von der Klﬁgérin
vertretene Auffassung, wonach "jede Ausnutzung der besse-
ren Hafteigenschaften" des Molybddns eine gegenstéindliche
Verletzung des Streitpatents darstelle. Damit greift die
Kldgerin in unzulédssiger Weise auf ihren im Nichtigkeits-
verfahren nicht durchgedrungenen urspriinglichen Antrag zu-

riick, der auf eine Oberfliéiche abstellte, "deren Beschaffen-

heit derart ist, daB mit einem anderen der gleichen Zweck-
bestimmung dienenden Spritzmetalliiberzug eine geringere
Haftfestigkeit erzielt wird". Es widre deshaldb auch kein
allgemeiner Erfindungsgedanke mit dem von der Klégerin
behaupteten Inhalt schiitzbar.

d) Aus dem Ergebnis des Nichtigkeitsverfahrens folgt
weiter, daB die Kl#gerin eine entsprechende Anwendung des
§ 47 Abs. 3 PatG fiir die Fidlle des sog. Zwischenspritzens
von Molybdéns zu Unrecht in Anspruch nimmt. Der Hinweis
der Kldgerin, schon aus der Kostspieligkeit des Molybdans
folge, daB seine Verwendung erforderlich gewesen sei, um
die gewtinschte Verankerung zu erzielen, betrifft lediglich
die Beweiswiirdigung im Einzelfall.

e) Hieraus ergibt sich zugleich, daB die Bedenken der
Revision unbegriindet sind, nach dem angefochtenen Urteil
bleibe unzuliéssigerweise unklar, nach welchem MafSstab das
MaB von Vorbehandlung zu bestimmen sei, bei dem das Auf-
spritzen von Molybdén schutzfrei bleibe. MaBstab ist der
zustand der Oberfldche des Werkstiicks; eignete er sich ob-
jektiv, den Deckmetalliiberzug in dem nach dem Verwendungs-
zweck des Werkstiicks vorauszusetzenden Grade auch ohne das
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Aufspritzen der Molybdénschicht ausreichend 2zu verankern,

s0 ist die Anwendung des Molybdénspritzverfahrens patent-
frei. Auf die besondere Schwierigkeit, im Einzelfalle den
Zustand der Oberflidche festzustellen, war bereits das Be-
rufungsgericht hingewiesen; es hat sie aber nicht fir un-
iiberwindlich erachtet; dem Streitpatent kann daher nicht
entgegengehalten werden, seine Lehre entziehe sich jeglicher
Abgrenzung.

Hinsichtlich des als MmB8stab dienenden Zustandes der
Oberfldche ist schlieBlich allerdings eine Unterscheidung
danach geboten, ob der "gewiinschte" t'berzug aus Molybdén
oder aus einem anderen Metall besteht. Im ersten Falle ge- ‘
niigt es, daB8 die Oberfléche geeignet ist, irgendein anderes
Metall:-als Molybdén zu verankern, beispielsweise also das
nichst Molybddn am besten haftende; das hat auch die Kli-
gerin ausdriicklich eingeréumt_(Schriftsatz vom 14.0ktober
1957 S. 5, Ziffer II, 2). Im zweiten Falle muB die Oberfli-
che dagegen sc vorbereitet sein, daB das gewiinschte Spritz-
metall ohne eine Molybdingzwischenschicht ausreichend veran-
kert widre. ‘ '

TII.

Verletzungstatbestéinde: {

1. Das Berufungsgericht hat einen Fall der gegensténd-
lichen Verletzung des Streitpatents im sog. Zweistufenver-
fahren in erster Linie in dem sog. Fall W geschen.

Die Revision riigt insoweit unter Berufung auf §§ 139,
286 ZP0, das Berufungsgericht hHtte priifen miissen, ob die
Vorbehandlung der Werkstiicke dem flir das Aufspritzen ande-
rer Metalle Ublichen entsprochen habe; es habe deshald die
von Seiten der Beklagten an den Zeugen PQD gerichtete
¥Prage nicht abschneiden diirfea, ob nach seiner - sachkundi-
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gen - Auffassung auch eine Spritzschicht aus einém ande-
ren Metall als Molybdién auf der von ihm aufgerauhten Flé-
che gehalten hiétte; mindestens hiédtte der Beklagten Gele-
genheit gegeben werden miissen, die beiden Werkstiicke
daraufhin untersuchen zu lassen.

2. Es kann jedoch dahingestellt bleiben, ob diese An-
griffe begriindet sind und ob daher im Falle WGl eine
Verletzung des Streitpatents rechtsirrtumsfrei festgestellt
ist. Das Berufungsgericht hat némlich, auch von diesem
Falle abgesehen, die Grundlage fiir die Feststellung von
Patentverletzungen -in mehreren AuBerungen der Beklagten
erblickt, die teils die Annahme eigener Verstofe der Be-
klagten, teils die Gefahr von Patentverletzungen durch ih-
re Abnehmer begriinden. Als solche AuBerungen fithrt es an:

a) den Brief der bisherigen Beklagten vom:2. Februar
1955 an Rechtsanwalt GQJJlP, in dem sie ausfiihrte,
Molybdén sei "in diinnsten Schichten auf hartem Ma-
terial® in den Féllen aufgespritzt worden, "“in
welchen aus Festigkeitsgriinden eine elektrische
oder mechanische Aufrauhung nicht durchgefiihrt
werden" durfte; )

b) Ausfiilhrungen in der Berufungsbegriindung, daB8 das
sog. Einstufenverfahren iiberhaupt frei sei;

c¢) Ausfithrungen im Rechtsstreit und im Rundschreiben
an ihre Abnehmer von Molybdén-Draht (Hiille B1.237 GA
und Auszug Bl.248 GA aus einem Rundschreiben vom
8. Dezember 1958) des Inhalts, das Aufspritzen
von Molybdén sei frei, wenn die Oberfliche des
Grundktrpers "in der bisher iiblichen Weise" vorbe-
handelt worden sei.
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Diese AuBerungen der Beklagten rechtfertigen die zusam-
menfassende, nicht angegriffene tatsiichliche Feststellung des
Berufungsgerichts, es seien Fdlle vorgekommen, in denen iiber-
haupt keine Vorbehandlung erfolgt sei, d.h. Molybdén als
Alleinschicht oder als Zwischenschicht auf glatter Oberfléche
gespritzt worden sei; damit kann es den Fall W. nicht
geneint haben, da dort eine Vorbehandlung stattgefunden hatte.
Bei dieser Sachlage bedarf es im gegenwidrtigen Rechtsstreit
hinsichtlich dieses Einzelfalls keiner weiteren Sachaufklid-
rung, zumal da der im Feststellungsurteil enthaltene Ausspruch
der Schadensersatzpflicht nicht etwa die rechtskréftige Fest-
stellung oder Aberkennung des Schadensersatzanspruchs aus be-
stimmten, in dem Urteil ertrterten Verletzungstatbestidnden
zur Folge hat.

Ohne Rechtsversto8 hat das angefochteﬁe Urteil schon
aus den rechtsirrtumsfreien Feststellungen ferner die ernste
Besorgnis entnommen, dz8 die Beklagter und ihre Abnehmer kiinf-
tig das geschiitzte Verfahren gegenstidndlich verletzen werden.
Auch die fiir den Unterlassungsanspruch erforderliche Wieder-
holungsgefahr ist damit dargetan.

5. Soweit das Verhalten der Abnehmer der Beklagten in
Frege steht, handelt es sich um eine sog. mittelbare Patent-
verletzung der Beklagten. | '

a) Die Gewdhrung eines solchen‘séhutzes stellt nicht etwa
einen VerstoB gegen Vorschriften des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschrinkungen dar. Der Senat hat vor Inkrafttreten die-
ses Gesetzes entschieden, da8 der Schutz gegen mittelbare
Patentverletzungen nicht gegen die damals geltenden kartell-
rechtlichen Bestimmungeri verstieB, diese Frage allerdings fiir
die hier in Betracht kommenden Fille der Lieferung von sowohl
zu patentfreier als aucﬁ zu'patentverletzender Benutzung geeig
neten Vorrichtungen offengelassen (GRUR 1958, 179, 182 - Resir
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Die Rechtsentwicklung hat dazu gefilhrt, den Erfinder eines
Verfahrens, das mit derartigen Vorrichtungen angewendet
werden kann, auch gegeniiber dem Lieferanten solcher Vorrich-
tungen in bestimmten Grenzen zu schiitzen und ihn nicht le-
diglich auf ein Vorgehen gegen die unmittelbaren Verletzer

zu verweisen, die er nur schwer feststellen kann. Dem liegt
der Gedanke zu Grunde, das Ubel unentdeckt bleibender Pa-
tentverletzungen an der Wurzel zu fassen. Es war dabei von
jeher ein Anliegen der Rechtsprechung, dieses Interesse

des Erfinders mit dem des Lieferers neutraler Vorrichtungen
an einem moglichst ungehinderten Wettbewerb in Einklang zu
bringen und demgemé&B die Grenzen des mittelbaren Patent-
schutzes zu bestimmen. Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrin-
kungen hat an dieser'Rechtslage nichts gedndert; es geht
vielmehr allgemein davon aus, daB der Bestand gewerblicher
Schutzrechte in den durch die betreffenden hesonderen Gesetze
gezogenen Grenzen unangetastet bleiben solle (Baumbach/Hefer-
mehl, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 8. Aufl., Anm. 1

zu § 20 GWB). Wettbewerbsbeschrinkungen,die sich aus dem
Inhalt gewerblicher Schutzrechte ergeben, sollen nicht als
solche im Sinne des Gesetzes anzusehen sein. Diese Auffassung
liegt, wie die PFassung des Gesetzes ergibt, beispielsweise
auch dem Verbot ausweitender Vertrdge iiber solche Rechte zu
Grunde (§ 20 GWB).

Fiir die Frage der Priifungszustidndigkeit ergibt sich
hieraus, daB die fiir Patentstreitsachen ausschlieflich zustin-
digen Gerichte dariiber zu entscheiden haben, wie weit der
Inhalt des Patentrechts reicht. Eine Aussetzung nach
§ 96 GWB gzur Priifung dieser Frage kommt nicht in Betracht.

b) Sachlich sind die Voraussetzungen der mittelbaren
Patentverletzung gegeben. Die Beklagten liefern einen Gegen-
stand, der "erfindungsfunktionell" individualisiert"ist.

Das Berufungsgericht spricht sich iliber diese Voraussetzung
des mittelbaren Patentschutzes allerdings nicht ausdriicklich



- 21 -

aus. Die Revision ist hierauf nicht eingegangen. Wie die
Hinweise der Beklagten in ihrer Werbung erkennen lassen,

ist der von ihr gelieferte Molybddn-Draht in der Tat gerade
zur Anwendung des Metallspritzverfahrens mittels Gaspistole,
mithin gur Anbringung diinner Zwischenschichten bei verh#lt-
nisméBig niedriger Temperatur geeignet. Der hohe Preis des
Molybdéins und die von der Beklagten mehrfach in ihrer Werbung
gegebenen Anweisungen wirken dabei im Sinne eines Anreizes
zu patentverletzender Verwendung als diinne Zwischenschicht.

, ¢) Da der Draht sowphl patentfrei als auch patentver-
letzend verwendet werden kann, sind die Beklagten zur Unter-
lassung der Lieferung nur unter der weiteren Voraussetzung
verpflichtet, daB sie wissen, damit rechnen oder infolge
von Fahrlissigkeit nicht wissen, daB der Patentschutz be-
steht und die Abnehmer den Draht in patentverletzender Wei-
se benutzen oder mdglicherweise benutzen werden (Lindenmaier,
PatG 4. Aufl. § 6 Anm. 47). Die Unterlassungspflicht ist
allerdings dahin einzuschrénken, da8 der Lieferer den Gegen-
stand vertreiben darf, wenn er dem Abnehmer die patentver-
letzende Nutzungsmoglichkeit bekamnt gibt und durch geeigne-
te MaBnahmen ernstliche Vorsorge gegen eine patentverletzende
Benutzung trifft. Als solche MaBSnahmen hat die Rechtspre-
chung bisher je nach Sachlage eine Warnung oder die Aufer-
legung einer Unterilassungspflicht, gegebehenfalls auch die
Ausbedingung einer Vertragsstrafe bezeichnet (RGZ 146, 26,
29 = GRUR 1931, 385, 388 - Saugtrommel). Das AusmaB dieser
Yorkehrungen richtet sich nach dem Grade der Gefahr patent-
verletzender Benutzung (RG GRUR 1939, 910, 913; Lindenmaier
aa0l). | S

d) Mit diesen Grundsétzen steht das angefochtene Urteil
~ von der noch zu erdorternden Vertragsstrafe abgesehen -
in Finklang. Die bisherige Beklagte hat in ihrexr Werbung
auf die Haftfidhigkeit des Molybddns in einer Weise hinge-
wiesen, die eine patentverletzende Benutzung durch die Ab-
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nehmer nahelegt. Zun#dchst hatte sie ihnen mitgeteilt, das
sogenannte Einstufenverfahren sei iiberhaupt frei, das
Molybdidn weise "auBergewéhnlich gute Hafteigenschaften!
auf, es bediirfe daher bei seiner Anwendung nur "geringster
Vorarbeit". Diese Aufklérung ist léngere Zeit hindurch
erteilt und auch in den neueren Rundschreiben der Beklagten
im wesentlichen aufrechterhalten worden. Zwar hat die bis-
herige Beklagte dann ihre Abnehmer durch Wiedergabe der
wesentlichen Abscpnitte der im Nichtigkeitsverfahren ergan-
genen Entscheidung iiber das Patentrecht der Kldgerin unter-
richtet. Sie hat ihrer Mitteilung aber die irrefilhrende
Schlufifolgerung hinzugefiigt: "Werden also solche Vorberei-
tungsmethoden bei der zu bespritzenden Oberflédche angeord-
net, so liegt das Verspritzen wvon Molybdén als Allein-~ oder
Zwischenschicht auferhalb des Patents'". Da diese Belehrung
nicht klar sagt, daB es auf das MaB der Vorbereitung an-
kommt, daB es also nicht geniigt, die Oberfliéiche nach den
bisherigen "Methoden" irgendwie vdrzubereiten, kann es aus
Rechtsgriinden nicht beanstandet werden, wenn das Berufungs-
gericht insoweit die Gefahr einer patentverletzenden Benut-
- zung durch die Abnenmer bejaht hat und nicht der Auffassung
der Beklagten gefolgt ist, der normale Benutzer werde sich
auf die angeblich ausreichende Haftfdhigkeit des Molybdéns
ohnehin nicht verlassen und die bisher iiblichen Methoden wei~
ter anwenden. .

Bei Anwendung pflichtgeméBer Sorgfalt muBte die Beklagte
die aufgezeigte Wirkung ihrer Werbung auch erkennen.

e) Die Beklagten bleiben hiernach verpflichtet, ernst-
hafte Vorkehrungen gegen'patentverlébzende Benutzung zu
treffen. Zu diesem Zweck ist es jedoch nicht gerechtfertigt,
weitere Lieferungen der Beklagten an ihre Abnehmer von der
Bedingung abhdngig zu machen, da8 sie mit diesen bei jeder
Lieferung eine Vertragsstrafe fiir den Pall der patentver-
letzenden Benutzung vereinbaren.
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Die Forderung, mit seinen Abnehmern Strafversprechen
zu vereinbaren, hindert den Liefergnten regelméfig sehr
erheblich in der freien geschiaftlichen Betdtigung (Axster
GRUR 1931, 653, 664; vgl. auch BGHZ 17, 266, 293). Es be-
darf deshalb jeweils sorgféltiger Priifung, ob die Auferle-
gung von Vertragsstrafen noitwendig ist und ob nicht andere
MaB8nahmen ausreichen, um ernstliche Vorsorge gegen patent-
verletzenden Gebrauch zu treffen., Es ist zwar in erster Li-
nie Frage der tatsiéichlichen Wiirdigung, ob die Gefahr patent-
verletzender Benutzung durch die Abnehmer besonders nahe
‘liegt und deshalb die Forderung nach Vertragsstrafen recht- -
fertigt. Das Berufungsgericht hat hier aber nicht geniigend '
beriicksichtigt,dal es bisher an einer klaren Darlegung der
Grenzen des Patentschutzes den Abnehmern der Beklagten gegen-
iiber gefehlt hat; es ist nichts dafiir dargetan, daB die Ab-
nehmer auch bei entsprechender Aufkldrung und Verpflichtung
das Patent verletzen werden und hiervon nur durch die Ver-
einbarung von Vertragsstrafen abgehalten werden kémnten. Da-
bei ist zu bemnicksichtigen, daB es erst des Nichtigkeitsver-
fahrens bedurfte, um dem Patentanspruch eine so klare Fassung
zu geben, dafll seine Beachtung durch Dritte erwartet werden
kann, wenn ihnen die notwendigen Erlauferungen gegeben werden.

PRSI |

Gegeniiber dem Antrage der KlHgerin, die Beklagten mit
der MaBgabe Cer Vereinbarung von Vertragsstrafen zur Unter-
lassung zu verurteilen, stellt die hiernach gebotene Aufer-
legung einer entsprechenden Aufklérung und Verpflichtung
ihrer Abnehmer nur eine zur teilweisen Abweisung dieses
Klageantrags filhrende Einschridnkung dar. Die gebotene Art
der Verpflichtung ergibt sich aus den Ausfiihrungen zu- II 3.
Die Verpflichtung ist auf die in Ziffer I 1 und 2 der Ur-
teilsformel enthaltenen Merkmale der Erfindung zu erstrecken.
Die Beklagten miissen demnach ihre Abnehmer von Molybdiéndraht
darauf hinweisen, daB das Aufspritzen von Molybdén mittels
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einer gasbeheizten Spritzpistole auf anorganischen Flidchen
das Streitpatent dann verletzt, wenn der Zustand dieser
Fléchen ohne das Aufspritzen von Molybddn nicht geeignet
ist, diejenige Verankerung des Deckmetalliiberzuges her-
beizufilhren, die dem Verwendungszweck des fertigen Werk-
stiicks entspricht.

Iv.

Imn Rahmen des Schadensersatzanspruchs hat das Beru-
fungsgericht die Annahme grober FahrlHssigkeit der Beklagten
ausreichend begriindet. Die Beklagten haftein r der. Klédgerin
daher auch auf Schadensersatz (§ 47 Abs. 2 Pat@). Da die
Kldgerin ein rechtliches Interesse an der alsbaldigen
Feststellung dieser Pflicht hat, ist ihrem Feststellungs-
begehren mit Recht entsprochen worden.

V.
Auch der Amspruch auf Rechnungslegung ist begriindet.
Die Revision hat auch insoweit keine Einwendungen erhoben.
Hier war die Urteilsformel allerdings, da offenbar unrich-
tig, dehin zu berichtigen; daB die Beklagten nicht zur Un-

terlassung der Rechnungslegung, sondern zur Vornahme der
Rechnungslegung verurteilt sind.

VI.

Die Revision der Beklagten flihrt hiernach zu einer
Binschrankung der Verurteilung auf die Unterlassungsklage;
im iibrigen ist sie zuriickzuweisen. Ferner war die Fassung
jer Urteilsformel in den hervorgehobenen Punkten zu be-
richtigen und klarzustellen. Es erschien angemessen, die
Kosten des Rechtsstreits zu 19/20 den Beklagten, zu
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1/20 der Kligerin aufzuerlegen (§ 92 Abs. 1 ZP0). Die ge-
samtschuldnerische Haftung der. Beklagten folgt aus ihrer
in der mindlichen Verhandlung abgegebenen Haftungserklidrung,

Wilde = Kriiger-Nieland Weiss Loacher Pehle
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