Nachschlagevierk: ja
Amtliche Sammlung: nein

v Lacktridnkeinrichtung 1I "

PatG § 7 Abs. 1

Die aus § 7 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG flieBende Befugnis
erlischt nicht ohne weiteres, wenn der Vorbenutzer nach
der Patentanmeldung (bzw. nach dem Prioritétsdatum)
seinen Erfindungsbesitz nicht mehr ausiibt oder die Be-
nutzung des Erfindungsgedankens einstellt. |

PatG § 47 Abs. 2, § 7 Abs. 1

Zuth}age des Verschuldens des Benutzers eines fremden
Patents, welcher Benutzungshahdlungen, aus denen ein
Vorbenutzungsrecht nach § 7 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG
herleitbar ist, zwar behauptet, aber nicht nachzuweisen
vermocht hat.

ZP0 § 286 B

Zur Ablehnung des Antrags auf Vernehmung von Zeugen.
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Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die
miindliche Verhandlung vom 7. Januar 1965 unter Mitwir-
kung des Senatosprisidenten Dr. Nastelski und der Bundcs-
richter Dr. Lscher, Dr. Spengler, ClaBen und Schneider

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision des Beklagten wird das Urtcil
‘des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in
Diigseldorf vom 6. April 1962 aufgchoben.

Die Bache wird zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung, auch iiber die Kosten der Revigsion,
an das Berufungsgericht zuriickverwiesen.

Von Rechts wegen
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Tatbegtand:

Die Klidgerin hat die ausschlieBliche Lizenz an dem Patent
Nr. @D@P: velches dem Erfinder Ernst HU@P, ihrem Ge-
schidftsfilhrer, auf seine Anmeldung vom 17. Januar 1953
durch Beschlull vom 23. Februar 1956 erteilt worden ist.
Dic Anmeldung ist am 10. November 1955 bekanntgemacht
viorden. '

Das Patent betrifft eine Lacktrinkcinrichtungz-! fir clck-
trische Wicklungen. Die Patentbeschreibung setzt als
bekannt voraus, dafl derartige Einrichtungen einen Vor-
ratsbehéilter aufweisen, aus wclchem der Lack mittels
ciner Pumpe entnommen und durch eine Druckleitung uber
dic:%u‘trﬁnkenden Wiicklungen verteilt wird. Der zuviel
geforderte Lack flieBt in einc Auffangschale und aus die-
ger in den Vorratsbehdlter zuriick. Lacke der in Betracht
koﬁmenden Art enthalten, viovon die Patentschrift eben-
full§ ausgeht, Anteile von Losungsmitteln, die zur Ver-
flﬁchtigung in die umgebende ILuft neigen. Um die uncr-
winschte Verdunstung und dic dadurch drohende Eindickung
des Lacks und um ferner Geruchsbolidstigungen und Ver-
schmutzungen der Arbeitskleidung des Bedicnungspersonals
zu vernciden, sorgte man bereits bei den vorbekannten

Trinkeinrichiunssnl) dafiir, daB der Lack beim UmfluB mog-

~4

lichst wenig mit der AuBenluft in Beriihrung kam. Dies
geschah durch dic Vervendung von Ein- und Austrittsven-
tilen sowie Stopfbuchsen am Behdlter. Der Erfinder des
Patents Nr. @) @ sah die Nachteile dieser Einrichtungen
darin, dafB sie im Aufbau verwickelt und deshalb teuer seien
und daB die Ventilec schon nach kurzer Ruhepause verklebten
und dadurch unbrauchbar wiirden. Zur Beseitigung dieuer
Nachteile hat er vorgeschlagen, auf Ein- und Austritts-



ventile sowie Stopfbuchsen am Vorratsbehdlter zu verzich-
ten und an deren Stelle in die von der Auffangschale zum
Vorratsbehilter fiihrende RickfluBleitung einen Flussig-
keitsverschluB (Siphon) einzubauen, wie er aus der Ver-
vendung bel Waschanlagen bekannt ist. Die Erfindung be-
steht demnach in der Ubertragung ciner bekannten Vorrich-
tung auf ein neues Anwendungsgebiet. Die Anlage 1a8+t

sich nach dem Patent zusitzlich noch dadurch vereinfachen,
da der Boden der Auffangschale fiir das herunterflicBende
Trinkmittel zugleich als oberer AbschluB des Behilters
dient. Dic beiden Patentanspriiche lauten: A

"1, Lacktrédnkeinrichtung fiir elektrische Vicklunygcn,
begstehend aus einem Vorratsbehidlter filr das
Trankmittel, das dem Beh#lter mittels eincr
Pumpe entnommen und durch die Pumpendrucklei-
tung Uber die zu tridnkenden Wicklungen vertcilt
wird, wobel der zuviel geforderte lLack aus ciner
Auffangschale in den Vorratsbehflter zurickflicht,
dadurch gekennzeichnet, daf in die RiickfluBllei-
tung zum Vorratsbehdlter ein Flussigkéitsver—
schlufl eingebaut ist.

2. Lacktrdnkeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB der Boden der Auffangschale
den oberen AbschluB des Vorratsbehiilters bildet.®

Die KlHgerin kiindigte auf Veranlassung des Erfinders bereits
in der zuciten Hdlfte des Jahres 1952 Lacktrinkeinrichtungen,
die nach der Lehre dieses Patents gebaut waren, unter der
Bezeichnung "Tr@lP' auf dem llarkt an. Auf die Anlagen
vurde u.a. auch durch eine von dem Erfinder herbeigefiihrte



Verbffentlichung in der Zeitschrift "Elektrotechnik"
fflr. 49 vom 7. Dezember 1952 hingewiesen. Von diesen
vWerbemaBinahmen erfuhr der Beklagte, der Maschinen und
Vorrichtungen fur die Elektroindustrie vertreibt. Er
bewarb sich daraufhin mit Schreiben vom 4. Mirz 1953
bei der Klédgerin um die Erlaubnis zum Verkauf der Lack-
trinkeinrichtungen. Die Kligerin bot ihm nur den Bezirk
der damaligen Postleitzahlen @D unddj§ (Nord- und Sid-
baden) und die gleiche Provision wie ihren uibrigen Ver-
tretern an. Der Beklagte ging nierauf cin, bat aller-
dings um die»Vcrtretung auch fir die Schwveiz und erkun-
digte sich ferner, ob die Vertretung fiir Bayern schon
vergeben sei.

Dic Kidgerin bestidtigte mit Schreiben vom 11. MErz 1953
dic Annahme ihres Angebots und teilte dem Beklagten mit,
daB3 sie in allen anderen Bezirken und im Ausland berecits
vertrceten sei; zugleich iibersandte sie ihm Prospekte
ihrer-"Tr»" -Anlage, welche den Vermerk "DBP a'
trugen. Bei diesem VertragsabschluBl hatte die KliZgerin
iibcrschen, daB sie durch ein Schreiben ihres Vertreters
D ir» @ von 31. Januar 1953 davor gewarnt wor-
den war, an den sich etwa meldenden Beklagten eine ihrer
' Anlagen zu licfern, da er in solchen Féllen nachzubauen
pflege. Auf derartige Absichten des Beklagten wurde die
Kligerin kurze Zeit nach Beginn des Vertreterverhilt-
nisscs nochmals hingewiesen., Sie nahm daher anfangs
April 1953 einc bei ihr inzwischen eingegangene Mittei-
lung, daB der Beklagte die Grenzen seines Vertreterge-
bictes liberschritten habe, zum Anlafl, das Vertragsver-
hdltnis nit ihm mit sofortiger VWirkung zu losen. Der Be-
klagte ging anschlieflend dazu iber, Lacktrinkeinrichtungen
Tilr clcktrische ‘iicklungen selbst herzustellen und sie



unter der Bezeichnung "R"-Trinkanlagen in den Ver-
kehr zu bringen.

Die Kligerin ist der Auffassung, daB der Beklagte das
Patent Nr. Q) @) verletze, weil seine Tréankeinrich-
tungen die in den Anspriichen 1 und 2 beschriebenen
lerkmale aufwiesen. Sie hat den Beklagten durch Schrei-
ben der von ihr hinzugezogenen Rechtsanwilte vom 8. Septern-—
ber 1953, 29. Miarz 1956 und 14. April 1956 ergebnislos
vervarnt und alsdann Klage auf Unterlassung und Rechnungs-
legung erhoben sowie die Feststellung begehrt, dafl der
Beklagte verpflichtet sei, ihr den seit 17. November

1955 entstandenen und kiinftig entstehenden Schaden zu
ersetzen.

Der Beklagte hat Klageabweisung beantragt. Er hat einen
Eingriff in das Schutzrecht der Kligerin bestritten und
dariiber hinaus geltend gemacht, daB das Klagepatent
nicht schutzfihig sei, weil sein Gegenstand in ¢ffent-
lichen Druckschriften vorbeschrieben gewescen und aufler-
dem von verschiedenen, im einzelnen benahnten Firmen
sowic von ihm selbst offenkundig vorbenutzt worden sei.
Er habe ndmlich vor dem anmeldetag des Klagepatents nach
desgsen Prinzip nicht nur, wie insowvieit unstreitig sei,
Wasch- bzw. Reinigungsanlagen, sondern auch Lacktriénk-
cinrichtungen fiir elektrische Wicklungen in seiner Verk-
statt gewerboméiBBig hergestellt bzw. durch die Firms
Zo@® ir Sigge (Holl®) herstellen lassen und
vertricben. Aufgrund dieses Sachverhalts hat der Beklag-
tec ein persodnliches Vorbenutzungsrecht fir sich in An-
spruch genommen.



Der Beklagte hat ferner das Patent Nr. @) @ unter
Hinvels auf die angeblichen Vorveroffentlichungen und
offenkundigen Vorbenutzungen mit der Nichtigkeitsklage
angegriffen. |

In dem vorliegenden VerletzungsprozeB hat das Landge-
richt durch Urteil vom 19. Dezember 1957 der Klage
stattgegeben. Es ist zu dem Ergebnis gelangt, dafl der
Beklagtc bei seinen Lacktrinkeinrichtungen den Erfin-
dungsgedanken des Klagepatents verwende und dal3 er
eigene Benutzungshandlungen, aus welchen ein Vorbe-
nutzungsrecht herleitbar sei, nicht genligend nachge-
wiesen habe. So habe insbesondere der Zeuge Epfp nicht
eindcutig bekunden kdnnen, GaB es sich bei den Anlagen,
die er vor Anmeldung des Klagepatents im Auftrage des
Beklagten gebaut habe, um Lacktrinkeinrichtungen oder
um ‘iaschanlagen gehandelt habe.

Gegen diesges Urteil hat der Beklagte Berufung eingelegt.
Das Oberlandesgericht hat den Verletzungsprozef im Hin-
blick aufl das Nichtigkeitsverfuahren zunichst ausgesetzt.
In jenem Verfahren hat der 1. Nichtigkeitssenat des
Deutschen Patentamts durch ¥ntscheidung vom 2. Dezember
1958 das Patent fiir nichtig erkl8rt; er hat aufgrund

der uneidlichen Aussagen der Zeugen FelllD und LGP
fiir ecrviesen gehalten, daB der Nichtigkeitskliger (und
Verletzungsbeklagte) den Gegenstand des Patents im

Jahre 1952 offenkundig vorbenutzt habe. Diesen Hachveis
hat jcdoch der frihere EZrste Zivilscnat des Bundesge-
richtshofs in seinem Berufungsurteil vom 6. Oktober 1961
nach Vernehmung zahlreicher‘Zeugen und aufgrund einer
cingchenden Beweisviirdigung nicht als gefilhrt angeschen.
Der Bundcesgerichtshof hat im librigen die Voraussetzungen



fiir die Patentidhigkeit der in Rede stehenden Brfindung
bcjaht und infolgedessen unter Abdnderung der Entschcei-
dung des Deutschen Patentamts dic Nichtigkeitsklage ab-
geviesen. In dem Urteil des Bundesgerichtshofs wird u.a.
auggefihry, daB an der Vahrheitsliebe der nunmehxr unter
kid vernommenen Zeugen Ffii) und Ep@® nicht zu zvei-
feln sei, daB aber gegen ihre objektive Zuverlidssigkeit
dic inzwischen verflossene lange Zeit spreche und dafl
daher ihren Bekundungen, der Beklagtc habe Lacktrinkein-
richtungen mit den Merkmalcn des Patents Nr. () @ vor
desscn Anmeldung und vor Beginn der Werbemaflnahmen der
Kldgerin offenkundig selbst hergestellt bzv. herstellen
lassen, kcin Bewelswert beigemessen verden kdnne.

In dem anschlieBlend fortgefiihrten Verlctzungsprozefl hat
das Obcrlandesgericht das Urteil des Bundesgerichtshofs
vonn 6. Oktober 1961 zum Gegenstand der miindlichen Verhand-
lung gemacht. Bcide Parteien haben in der letzten miind-
lichen Verhandlung ihr Einverstindnis dazu gegeben, dall
dic in dem Nichtigkeitsverfahren errichteten Nieder-
schriften liber die Vernehmung der Zeugen bei der Ent-
scheidung des Oberlandesgerichts verwertet wverden. Der
Beklagte hat in diesem Zusammenhang jedoch ausdriicklich
crklédrt, daBl cr auf dic vorher beantragte Vernehmung der
seugen Pl vnd Ep@p nicht verzichte. Die Kldgerin

hat einige Tage nach der Verhandlung absprachegemff dem
Oberlandesgericht und dem Beklagten Abschriften der Ver-
nchmungsprotokolle zugeleitet. Das Oberlandesgericht hatb
alsdann ohne weitere Verhandlung und Beweiserhebung duxrch
Urteil vom 6. April 1962 dic Berufung des Beklagten zurilick-

goulesen.




II.

Hiergegen richtet sich die Revision des Beklagten, mit

welcher er seinen urspriinglichen Antrag auf Klageabwei-
sung weiterverfolgt. Die Kligerin bittet um Zurickwvei-

sung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgriinde:

Das Berufungsgericht stimmt mit dem Landgericht darin
iiberein, daB die aus den §§ 47 Abs. 1 und 2, 6 PatG,

259 Abs. 1 BGB, 256 ZPO hergeleiteten Anspriiche der Kli-
gerin auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung
der BSchadensersatzpflicht des Beklagten gerechtfertigt
sind. Es geht davon aus, dall der BeklagteAbei den von

ihm hergecstellten und vertriebenen "REP"-Trinkanlagen
von dem. Gegenstand des Klagepatents, dessen Schutzfdhig-
keit durch das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 6. Okto-
ber 1961 verbindlich festgestellt worden sei, in vollem
Unfange Gebrauch mache. Entgegen der Annahme des Beklag-
ten, so fihrt das angefochtene Urteil fort, sei es uner-
heblich, daf er hei seiner Konstruktion eine elektromotorisch
angetriebene Zahnradpumpe benutze, die wihrend der Forde-
rung das Trankmittel im Beh#lter gleichzeitig durchriihre;
denn fiir die Lehre des Klagepatents komme es nicht daraus
an, welche Art von Pumpen vervendet werde. Gegen diese
Auffassung des Berufungsgerichts erhebt die Revision
cecine Bedenken. Die Entscheidung 148t insoweit einen
Rechtsfchler, der von Amts wegen zu beachten wire, auch
nicht erkennen.

Dic Revision wendet sich jedoch mit begrindeten Sach- und
Verfahrensriigen dagegen, dafl das Berufungsgericht den vom
Beklagten beanspruchten UnrechtsausschlieBungsgrund aus



1. a)
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§ 7 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG nicht anerkannt hat, weil
er Benutzungshandlungen, die ein Vorbenutzungsrecht ge--
wihrten, nicht nachgewiesen habe und weil er sich jeden-
falls auch auf ein etwa erworbenes Vorbenutzungsrecht
infolge Aaufgabe der Benutzung nicht berufen konne.

Zu dem letztgenannten Gesichitspunkt, der sich zuniichst
zur Nachpriifung anbietet, fithrt das Berufungsgericht im
einzelnen aus: Die Zubilligung eines Vorbenutzungsrechts
beruhe auf dem Gedanken, dafl derjenige, der unter Auf-
wendung Von Miilhe und Kosten bereits im Besitz der ferti-
gen Erfindung gewesen sei und der ferner durch Benutzungs-
handlungen oder Veranstaltungen dazu den ernstlichen
Willen zur Ververtung gezeigt habe, durch die spitere
Schutzrechtsanmeldung eines Dritten nicht unbillig be-
nachteiligt werden solle. Dieser Billigkeitsgecdanke nilisse
aber dann ausscheiden, wenn der Vorbenutzer seine Hand-
luagen von sich aus eingestellt habe und wenn daher keine
schon vorher geschaffenen VWerte durch die Geltendmachung
cines Verbietungsrechts unbillig zerstdrt wviirden. Dies
sei hier nach dem eigenen Vororingen des Beklagten der
Pall. Der Beklagte habe durch den Abschlufl des Handels-
vertretervertrages mit der Klédgerin im Marz 1953, also
schon nach Anmeldung des Klagepatents, sein etwa vorher
erviorbenes Vorbenutzungsrecht freiwillig aufgegeben. Dies
seil hach der cigonen Darstellung des Beklagten (vgl. hier-
zu die Schriftsitze vom 27. Mai 1957, 5. 5 £ und vom

22, Novenber 1957, S. 5 f; ferner die perstnliche Ein-
gabe vom 9. Mirz 1957) deshalb geschehen, weil es sich
Tir ihn bvei dem Vertrieb seiner Anlagen nur um "eine
nebensichliche Angelegenheit" gehandelt habe, weil er
rerner nicht in der Lage gewesen sei, in seiner kleinen



b)
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¥ecrkstatt ohne besonderes technisches oder kaufminnisches
Personal die Trinkeinrichtungen in groBlerem Umfange und

A

damit preiswert herzustellen, und weil er sich daher durch
cinen Vertrieb der Anlagen der Kligerin cinen besscren Ge-

winn versprochen habe. Unter diesen Umstinden sei es kgin
Gebot der Billigkeit, dem Beklagten die weitere Ausilibung

seines etwaigen friiheren Vorbenutzungsrechts zu gestatten
und dadurch den ¥Wert des Klagepatents zu durchlschern.

Das Berufungsgericht verstoB8t, wie die Revision zu-
treffend bemerkt, durch seine Annahme, der 3Beklagte
konnc sich auf sein etwa erworbenes Vorbenutzungsrecht
nicht berufen, gegen den § 7 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG.

Es ist‘bereits zweifelhaft, ob dem Abschluf des Handels-
vertretervertrages allein der Wille des Beklagten ent-
nommen verden kann, sein Vorbenutzungsrecht endgliltig
aufzugeben. Die Frage, ob der entsprechenden Feststellung
des Berufungsgerichts aus Rechisgriinden entgegengetréten
werden kann, braucht aber nicht abschlieficnd beantwortet
zu werden, weil dic Revisionsrige jedenfalls untcer dem
nachstchend erorterten Gesichtspunkt durchgreift.

Rechtsprechung und Schrifttum sind zwar einhellig der
Ansicht, daB die Anwartschaft auf das Vorbenutzungs-
rccht untergeht und demnach ein solches nicht cntsteht,
vienn die Benutzungshandlungen vor der Anmeldung des Pa-
tcnts eines Dritten (bzw. vor dem Pripritﬁtsdatum) aus
Ireien Stiicken endgliltig aufgegeben worden sind. In der
Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichts-—
hofs ist jedoch; sovieit ersichtlich, bisher noch nicht
dic #ragce eindeutig entschieden worden, wie sich die Auf-
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gabe der Benutzungshandlungen nach der Patentanmeldung
(bzvi. nach dem Prioritdtsdatum) auf das Vorbenutzungs-
recht auswirkt. Nach Auffassung des erkenncnden Scnats
erlischt die aus § 7 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG flieflende
Befugnis nicht ohne weiteres, wenn der Vorbenutzer nach
dem genannten Zeitpunkt seinen Erfindungsbesitz nicht
mehy ausiibt oder die Benutzung des Erfindungsgedenkcns
einstellt. Diese Auffassung, die auch von Busse, Kommen-—-
tar zum Patenigesetz und Gebrauchsmustergesetz, 3. Aufl;,
§ 7 PatG Anm. 1, und ferner von Blum/Pedrazzini, Das
schweizerische Patentrecht, Bd. II, S. 544 f zu der dem
g 7 Abs. 1 Satz 1 bis 3 PatG entsprechenden Regelung des
Art. 35 Abs. 1 und 2 des schweizerischen Bundesgesetzes
betrefifend die Erfindungspatente vom 25. Juli 1954, ver-
treten wird, ergibt sich aus der Gestaltung, welche das
Vorbenutzungsrecht im Gesetz gefunden hat. Das Entstehen
des Vorbenutzungsrechts wird nach dem Wortlaut des § 7
Abs. 1 datz 1 PatG ausdriicklich nur davon abhéngig ge-
macht, dal der Vorbenutzer die Erfindung zur Zeit der
Anmeldung in Benutzung genommen oder die dazu erforder-
lichen Veranstaltungen getroffen hat. Seinem \/esen nach
stellt das Vorbenutbtzungsrecht, das keine unmittelbaren
Rechtsbeziehungen zwischen Vorbenutzer und Patentinhaber
gschafft (vgl. hierzu Tetzner, Kommentar zum Patcentgoscetz
und Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl., § 7 PatG Anm. 4),
nicht eine Belastung des Rechts am Patent dar, sondern
es bedeutet, daB ein Patentschutz von vornherein inso-
weit nicht entstehen kann, als der rechtlich geschiitzte
Besitzstand eines Vorbenutzers reicht (RGZ 153, 321, %24 L)
Die hiernach von Anfang an eintretendc gesevzliche Din-
schriinkung des Patentschutzes (RGZ 78, 363, 366) ent-
TH11t, wie aus § 7 Abs. 1 Satz 2 und 3 PatG hervorgeht,
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dann, wenn der Vorbhénutzer den Betrieb, an welchen das
Vorbenutzungsrecht gebunden ist, endgliltig einstellt
(vgl. hierzu Reimer, Kommentar zum Patentgesetz und
Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl., § 7 PatG Anm. 17), oder
venn der Betrieb unter Ausschlufl des mit ihm verbundenen
Vorbenutzungsrechts vererbt oder verauﬂeff wird. Ebenso -
wie reine Billigkeitserwigungen das Vorbenutzungsrecht
im Einzelfall nicht entstehen lassen, konnen derartige
Ervigungen das entstandene Vorbenutzungsrecht auch nicht
zerstoren. Die gegenteilige Annahme von Reimer, aaO

§ 7 PatG Anm. 17, welcher BuBmann/Pietzcker/Kleine, Ge-
werblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 3. Asufl.,

II. Teil, 3§ 10 VI 5. 234 uneingeschrinkt beitreten und
zu vielcher offenbar auch Tetzner, aa0 § 7 PatG Anm. 31
fiir den Fall neigt, daB die Benutzung nach der Patent-
anmcldung fur unbestimmte Dauer aufgegeben worden ist;
findet im Gesetz, keine Stiitze. Sie rechtfertigt sich
jedénﬁalls nicht aus dem von Reimer und auch vom Beru-
fungsgcricht hervofgehobenen Umstand, daB3 sich der Ge-
sctzgeber bei der Regelung des § 7 Abs. 1 PatG von dem
Gedanken hat leiten lassen, einen billigen Ausgleich
zwischen den Interessen des Patentinhabers und denen

des Vorbenutzers zu schaffen (vgl. hierzu auch die bei
Reimer, aa0 § 7 PatG Anm. 1 angefilhrte Rechtsprechung).
Billigkeitservigungen sind, wie das Reichsgericht (in
GRUR 1942, 34, 37) und der erkennende Senat {in GRUR
1964, 673, 675 - Kasten fiir FuBabtrittsroste) bereits
ausgecsprochen haben, kein selbstidndiges Tatbestands-
“merknel des § 7 Abs. 1 Satz 1 Pat@, sondern nur ein
IleBstab fir dic Bewertung der Benutzung oder der Veran-
staltungen.
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Es gind allerdings Fidlle denkbar, in welchen die nach-
trigliche Geltendmachung des Vorbenutzungsrechts unbillig
scin konnte. Ein Beispiel fur ecinen derartigen Fall fin-
det sich bei Reimer, 2a0 § 7 PatG Anm. 17 Abs. 2. Hiernach
hatte der Vorhenutzer seine Benutzungshandlungen nach der
fremden Patentanmeldung endgiltig eingestellt, weil er
gich hiervon aus kaufmidnnischen oder technischen Grinden
keinen Nutzen versprach. Er hat sich zu einer viederauf-
nahme der Benutzungshandlungen erst nach mehreren Jahren
‘cntschlossen, nachdem ingwischen das Patent erteilt worden
war und der Patentinhaber mit der Herstellung und dem
Vertrieb des geschiitzten Gegenstandes groBen XErfolg hatte.
Solchen ¥ailen kann, wie auch Busse, aa0 § 7 PatG Anm. 1
anéunehmen scheint, unter dem Gesichtspunkt dexr Verwir-
kung (§ 242 BGB) Rechnung getragen werden. Den Anforderun—
gen, welche die Rechisprechung an den Verwirkungseinwand
stellt (vgl. hierzu Palandt, Kommentar zum Biirgerlichen

‘Gegetzbuch, 24. Aufl. § 242 Anm. 9 mit weiteren Hinweisen), .

igt im vorliegenden Fall aber bereits desviegen nicht ge-
niigt, weil der Beklagfte unstreitig seinen angeblichen
Erfindungsbesitz nur verhdltnismidfiig kurze Zeit, nidmlich
kaum mehr als einen Monat, nicht ausgelibt hat.

Die miindliche Revisiqnéerwiderung hat schlieBlich in
diesem'Zusammenhang noch die Ansicht ge#uBert, daf das
Vorhenutzungsrocht nach allgemeinen Rechisgrundsitzen
jedenfalls dann erldsche, wenn der Vorbenutzer hierauf
verzichte. Dicser Ansicht ist beizupflichten. Nach den
bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts ist
jedoch der Wille des Beklagten, auf sein etwaiges Vor-
benutzungsrecht zu verzichten, nicht erkennbar hervor-
getreten. Ein rechtswirksamer Verzicht kann jedenfalls
ohne weiterc Anhaltspunkte nicht allein darin geschen

‘.-w-«m -



- 15 -

werden, daB der Beklagte den erwihnten Handelsvertreter-
vertrag nmit der Kligerin abgeschlossen hat.

Da sonach das Vorbenutzungsrecht des Beklagten aunfgrund
der im wesentlichen rechtlichen Uberlegungen, wie sie
unter 1 a wiecdergegeben worden sind, nicht ausgeschlossen
verden kann, kommt es auch auf die tats#ichlichen Erwi-
gungen an, mit welchen das Berufungsgericht ebenfalls,

und zwar in erster Linie, die Versagung des Vorbenutzungs-
rechts begrindet hat. Hierzu wird in dem angcfochtcnen
Urteil ausgefiihrt:

Dic Vdfﬁussctzungen eincs Vorbenutzungsrechis kdnnten
nicht als. erwiesen angesehen werden. An den vom Beklag-
ten zu fihrenden Hachweis der Benutzungshandlungen seien
streﬁge Anforderungen zu stellen, weil er zuverlégssige
urkundliche Unterlagen nicht beigebracht habe, weil er .
wihrend des Rechtsstreits in der Schilderung der cinzelnen
Vofgﬁnge geschwankt habe und weil schliefBlich seine Be-
hauptungen angesichts des vorausgegangenen Verhaltens
nicht gerade als glaubhaft erschienen. 5o habe der Be-
klagte zundchst nur behauptet, er habe Trinkanlagen mit
den erfindungswesentlichen Merkmalen bereits Mitte 1952
durch die Firma Ep@) herstellen lassen. Hierzu gehe
aus ciner gleichzeitig iUlberrcichten persodnlichen Dar-
stcllung des Beklagten hervor, daB es sich um zwei An-
lagen gchandelt habe, wovon eine noch vor Anmeldung des
Klagepatents an dic FPirma Sch@ll I verkauft worden
sei (vgl. Klageerwiderung vom 22. Mdrz 1957 ncbst An-
lagen). Spatcr habe der Beklagte dariiber hinaus bchauptet,
er habée schon vorher, nimlich Ende 1951/Anfang 1952 in
geiner iierkstatt eine groBere Anzahl derartiger Trinkein-
richtungen hergestellt, seiner Xundschaft vorgefiihrt,
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angeboten und verkauft; u.a. habe auch der Zeuge Pl
die Anlagen im Februar 1952 in seinen Geschiftsriumen
geschen (so erstmals im Schriftsatz vom 22. November 1957
und insbosondere im Armenrechtsgesuch vom 4. Mirz 19538).
-rerncer habe der Beklagte mehrere Erklirungen vorgelegt,
in welchen dic Unterzeichner bestiétigt hitten, daB er

ihnen eine Trinkanlage gegen Ende des Jahres 1952 angeboten
habe. Gegen die Behauptungén des Beklagten spreche vor
allem aber der mit der Klidgerin im Mirz 1957 abgeschlosscne
Vertretervertrag. Wenn der Beklagte im Jahre 1952 wirklich
die von ihm behaupteten Vorbenutzungshandlungen vorgenommen
hitte, dann wire es nur schwer verstidndlich, dall er sich
kurze Zeit danach anstandslos und ohne jeden Hinweis auf
dicsc Vorginge Tir ein eng umgrenztes Vertriebsgcbiet ge-
bunden habe. Schliefilich sci noch zu beriicksichtigen, daB
der Beklagte im fraglichen Zeitraum auch einc Schnell-

- Waschanlage angeboten habe, die nach seinen eigenen Anga-
ben in den Grundzigen mit der strittigen Trinkeinrichtung
iilbereingestimmt habe, so dafl die Mbglichkeit besonders
nahcliege, daB sich die Zeugen nach so langer Zeit irren
konnten.

Bei Anlegung des sonach geboténen strengen HMafBlstahes

~ vermbge sich der Senat von der Richtigkeit der Behauptun-
~gen des Beklagten nicht zu lberzeugen. Zu diesen Be-
hauptungen habe bereits durch das Landgericht und im
Nichtigkeitsverfahren sowohl durch das Patentamt als

auch durch den Bundesgerichtshof eine umfangreiche Be-
vieisaufnahue stattgefunden. Der Bundesgerichtshof komme
in sciner wWirdigung der Bewelsaufnahme zu dem ¥rgebnis,
dic sloglichkeit sei nicht widerlegt, daBl der Beklagte die
ersten isnlagen der streitigen Art als Wasch~ oder Reini-
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gungsanlagen hergestellt habe oder durch die Firma
Ep@P habc herstellen lasgen und daB er sie als Lack-
trinkeinrichtungen crst angeboten und vertrieben habe,
-nachden: er auf die Erfindung der KlHgerin aufmerksam ge-
vorden scl. Sei das aber richtig, dann entfalle ebenso
vic einc offenkundige Vorbenutzung im Sinne des § 2 PaiG
auch einec Vorbenutzungshandlung im Sinne des § 7 PatG.
Es bleibe daher nur noch zu priifen, ob cbweichende tat-
stichliche Feststellungen méglich und geboten seien. Dies
sei zu verneinen. o

Nach Uberprifung der Niederschriften iliber die bisherigen
Zeugcnaussagen, mit deren Verwvertung die Parteien sich
‘einverstanden erklirt hﬁtten,_habe der Senat keinen Anlaf,
von der grﬁndlichen Bewelsviurdigung des Bundesgerichts-
hofs,'guf die verwiesen werde, abzuweichen. Der Beklagte
verndge demgegeniiber auch keinerlei neue Gesichtspunkte
vorzutragen, sondern beschrinke sich auf Erwigungen fir
eiﬁc:qpﬁéichende Beweiswlirdigung, die zur Ausridumung der
verbleibenden Zweifel nicht ausreichten. Neue Behauptungen
mit Beweigantritten zur iusriumung dieser Zweifel habe der
Beklagtc nicht aufgestellt, sondern lediglich die erneute
Vernchmung der Zeugen Feofil; und Ep@ veantragt. Der
zeuge EpgiP sci schon im ersten Rechtszug vernommen wor-
den. In der Berufungsinstanz sel zunédchst im Rahmen einer
viciteren Bewveisaufnahme u.a. auch die Vernehmung des
Zeugen ¥ beschlossen worden. AnschlicBend sei dann
aber der Rechtsstreit auf libereinstimmenden Antrag der
Partcien gerade mit Riicksicht auf die im Hichtigkelitsver-
fahren zu den gleichen Vorgingen durchzufﬁhrende'Beweis-
aufnahne ausgesetzt worden. In jenem Verfahren seicn dann
auch beide Zeugen, und zwar unter Eid, vernommenvwo?den.
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Beil dieser wachlage hétte der Beklagte, wie die Kligerin
in der letzten mindlichen Verhandlung zutreffend ausge-
fiihrt habe, niher substantiieren miissen, was mit einer
erneuten Vernehmung bezweckt werden solle; denn ange- -
sichts der rechtlichen und wirtschaftlichen Kurzlebig-
keit von Erfindungen sei es nicht vertretbar, cine Ent-.
scheidung in einem Rechtsstreit ohne Not zu verzogern.
Eine solche Substantiiérung sei nicht erfolgt. DaB die
Zeugen von ihren bisherigen eidlichen Aussagen abweicﬁcn
viirden, behaupte der Beklagte selbst nicht. Line erneute
Vernehmung kdnne auch nicht dazu dienen, die subjektive
Glaubwiirdigkeit der Zeugen durch einen persdnlichen Ein-
druck zu erhidrten; denn diece Glaubwirdigkeit werde in
der Beweiswlirdigung des Bundesgerichtshofs nicht in
Zvueifel gezogen und kdnne unterstellt werden. Mangels
niherer Bubstantiierung xSnne also nur angenommen wer-—
den, daB die Zeugen ihre bisherigen sAngaben noch einnal
wiederholen wiirden. Wenn man dies unterstelle, dann be-
stche zu einer abweichenden Wurdigung des Bewelisergeb-
nisscs nicht mehr Anlafl als bisher.

Dic Revision erblickt mit Recht einen Versto gegen

§ 286 Abs. 1 ZP0Q darin, daB das Berufungsgericht dem
Antrag des Beklagten, die Zeugen Felill uvnd Ep@P zu
vernchmen, nicht statigegeben hat.

Hinsichtlich dieser beiden Zeugen, deren Aussagen das
Berufungsgericht zwar fir subjektiv glaubhaft hdlt,
aber als objektiv falsch ansieht, ergibt sich folgendes
Bild:

Der Zeuge FogiP hat bei seiner Vernehmung durch den
1. Hichtigkeitsscenat des Deutschen Patentamts bekundet,
der Beklagtc habe ihm anlédBlich eines Besuches in den
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ersten llonaten des Jahres 1952 - und damit vor Beginn
der Werbemafinahman der Kligerin - in seinér Verkstatt
cine der von ihm selbst gebauten Lacktrinkeinrichtungen,
dic mit einem Siphon ausgestattet gewesen sei, gezeigt
(vgl. hierzu die Anlage zum Protokoll des Patentamtis

von 2. Dezember 1958, Fotokopic Bl. 279 ff GA). In der
Berufungsverhandlung vor dem Bundesgerichtshof hat der
Zeuge seine Aussage, auf die er nunmchr.beeidigt‘wdrden :
‘ist, noch dahin erginzt, da scin Besuch bei dem Beklagten
aus den von ihm im einzelnen genannten Griinden vor denm
27. Mai 1952 stattgefunden haben miisse (Vgl. Sitzungs-
nicderschrift des I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs
vom 29. September 1961, Abschrift Bl. 294, 295 f£f GA).

Der Zcuge Ep@P hat bei seiner Vernehmung im ersten
Rechtézug des vorliegenden Rechisstreits vor dem ersuchten
Amtsgericht in Sige (HoGNEP) zunichst ausgesagt, der
Beklagte habe ihm im Jahre 1952 den Auftrag erteilt, Trink-
einfichtungen mit einem Siphon zu bauen, und er habe das
erstc Gerdt dieser Art etwa im August, September oder
Oktober jenes Jahres ausgeliefert. Auf Vorhalt hat der
Zcuge jedoch anschliefend erkliart, er konne nicht mehr
sagen, ob die Anlage seinerzeit als Wasch- oder als Trénk-
anlage bezeichnet wvorden sei (vgl. hierzu die amtsgericht-
liche Vernehmungsniederschrift vom 2. August 1957, B1l. 88
GA). Demgegentiber hat sich der Zeuge in der Beruvfungsver-

. handlung des Nichtigkeitsveriahrens vor dem Bundesgerichts-
hof unter Eid dahingehend ausgelassen, der Beklagte habe
ihnm von vornherein gesagt, es handele sich um eine Lack-
A'trénkanlage; soweit in dem Protokoll des Amtsgerichts -
etvuas anderes niedergelegt sei, stimme dies nicht; er

habe sich beli der friiheren Vernehmung auf den Vorhalt
vielleicht miBversténdlich ausgedriickt; er wisse genau,

dall der BLeklagte bei der Erteilung des auftrags gesazf
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habe, daB es sich um eine Lacktrinkanlage handele; der
Beklagte habe ihm auch erklért, was unter der Anlage zu
verstehen sei, n#dmlich die Isolicrung der iiicklungen
(vgl. hierzu die Sitzungsniederschrift des I. Zivilsenats
des bundesgerichtshofs vom 20. September 1961, Abschrift

Bl. 294, 297 £f GA).

Die Ablehnung des Beweisantrages des Beklagten kann mit

der vom Berufungsgericht gegebenen Begriindung nicht ge-
rechtfertigt werden. Sie 148t sich auch unter anderen
rechtlichen Gesichtspunkten, die sich zur Priifung anbieten,
nicht halten. Im tibrigen ist es nicht auszuschlieBen, daB
dags angefochitene Urteil auf dem gerligten Verfahrensverstofl
berunt, daB also das Berufiungsgericht ohne ihn in der
Sache anders erkannt h#tte (vgl. § 549 Abs. I Satz 1 ZPO;
ferner RGZ 57, 330, 331).

Es fehlt zunéchst jeder Anhalt dafiir, daB der Beklagte
seinen Antrag, wie das Berufungsgericht anzunehmen scheint,
etwa in der Absicht gestellt hat, den ProzeB zu verschlep-
pen. Fir die Zurilickweisung des Beweismittels nach den

3§ 283, 279 Abs. 1 ZP0O (wegen der Geltung dieser Vor-
schriften fiir die Berufungsinstanz vgl. Baumbach/Lauter-
bach, Kommentar zur ZivilprozeBordnung, 28. Aufl., § 529
Anm. 3 D) war sonach keine Handhabe gegeben.

Dem Antrag auf Vernehmung der beiden Zeugen stand auch
nicht entgegen, dafl der Beklagte - wie in dem angefochtenen
Urteil hervorgehoben wird - in Ubereinstimmung mit der
Kligerin die Aussetzung des Verletzungsprozesses gerade

im Hinblick auf die im Nichtigkeitsverfahren durchzu-
filhrende Beweisaufnahme beantragt nat. Hieraus kann

nicht geschlossen werden, daB der Beklagte auf die Ver-
nchmung der beiden Zeugen in dem vorliegenden Rechtsstreit

R —
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nach § 399 ZP0 habve endgiiltig verzichten wollen.

Das Berufungsgericht geht ferner zu Unrecht davon aus,

daB der Beklagte seinen Beweisantrag nicht hinreichcend
substantiiert habe. Der Antrag war geniigend bestimmt.

Er schloB bei sachgemédfBer Auslegung der Ausfﬁhruﬁgen des
Beklagten in seinem Schriftsatz vom 22. Februar 1962 ein,
daB der Beklagte Zeugenbeweis im Sinne des § 373 ZPO fir
moglicherwveise entscheidungserhebliche Behauptungen, nimlich
iiber die Benutzungshandlungen des Beklagten vor Anmeldung
dcs Klagepatents erbieten wolle, welche den Gegenstand der
frilheren Vernehmung der beiden Zeugen'im Nichtigkeitsver-
. fahren gebildet haben (vgl. hierzu RGZ 46, 410, 414).

Dor Zeuge Epfp ist zwar bereits im ersten Rechiszug des
vorlicegenden Rechtsstreits vernommen viorden. Er hat je-
doch, wie dargelegt, scine damalige Aussage bei seiner
Vernchmung durch den Bundesgerichtshof im Nichtigkeits-
verfahren in einem wesentlichen Punkt erginzt bzw. klar-
gostellt, auf welchen es dem Beklagten ersichtlich in
erster iinie ankam. Der Beweisantrag des Beklagten fallt
-,dahor, auch soweit er sich auf den Zeugen Ep- beziehy,
nicht unter § 398 Abs. 1 %PQ, welcher die wiederholte

" Vernchmung eines Zeugen in derselben Sache und iber die-
selben Beweisfragen in das nicht nachpriifbare Ermessen -
des ProzeBgerichts stellt (vgl. hierzu OGHZ 1, 226 und
Baumbach/Lauterbach aa0 § 398 Anm. 2 A und B).

Der Antrag, die Zeugen F@ und Ep@) zu vernehmen,
zeigte, dal der Beklagte - wie das Berufungsgericht auch
nicht verkannt hat - mit der urkundlichen Verwertung der
Aussagen; welche die beiden Zeugen im NWichtigkeitsver-
fahrcn crstattet haben, nicht einverstanden gevesen ist.
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Das Berufungsgericht hidtte daher die Vernehmung der bei-
den Zeugen nur unter den Voraussetzungen ablehnen durfen,
unter welchen die Erhebung eines angebotenen Zeugenbevei-
ses iiberhaupt abgelehnt werden kann {(vgl. hierzu BGHZ
7, 116, 121/22). Derartige Voraussetzungen hat das Beru-
fungsgericht jedoch nicht dargetan; sie sind auch gonst
nicht ersichtlich.

ic aus den Ausfilhrungen des Berufungsgerichts hervorycht,
hat es die Vernehmung der Zeugen Fe{iiil und Ep@ zuniichot
abgelehnt, weil es bei Beriicksichtigung dcs gesamten In-
halts der Verhandlungen und der NHiederschriften Uber die
Vernehmung der iibrigen im Nichtigkecitsverfahren gehdrten
Zeugen, deren Ververtung die Parteien zugestimmt haben,
bereits davon iiberzeugt sei, daB der Beklagte die Richtig-
keit seiner Behauptungen nicint mit ninrecichender Sicher-
heit beweisen konne. Damit hat das Berufungsgericht unzu-~
lédssigerveise einen nicht erhobenen Beweis, mit welchem
nach Ileinung des Beklagten gerade eine etwa schon vorhan-
dene Auffassung des Berufungsgerichts erschiittert werden
sollte, im voraus gewiirdigt (vgl. hierzu BGH NJW 1951, 481,
482 und DRiZ 1959, 252 fiir den gleichliegenden Fall, daB
das Gegenteil der unter Beweis gestellten Behauptuhg als
crwiescn angesehen wird_)° Es ist zwar richtig, dafl der
Tatrichter eine Beweisaufnahme ausnahmsvwelise dann ablehnen
kann, wenn aufgrund des bisherigen Verhandlungs- und Be-
welgsergebnicses jede Moglichkeit ausgeschlossen ist, daf
dic beantragte neue Beweisaufnahme Sachdienliches ergeben
kann, wenn also von vornherein der vollige Unvert des
Reweignittels ergsichtlich ist. Das ist z.B. dann der iull,
venn eine grofliere Anzahl der vernommenen Zeugen iberecin-
stimmend das Gegenteil der unter Beweis gestellten Be-
hauptungen bestitigt hat (vgl. hierzu BGH NJW 1956, 1480
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mit weiteren Hinweisen). So liegen die Dinge hier aber
nicht. Das Berufungsgericht hat keineswegs festgestellt,
dafl der Beklagte die von ihm behaupteten Benutzungshand-:
lungen, aus denen er ein Vorbenutzungsrecht nach § 7 |
Abs. 1 Batz 1 und 2 PatG herleitet, nicht vorgenommen
hat, sondern es hat lediglich ausgesprochen, daB der
Beklagte beweisfidllig geblieben ist.

Das Berufungsgericht fithrt zur Begriindung der Ablehnung
des Bewicisantrags ferner aus, es konne angenommen werden,
da die Zeugen P und Ip{lp subjektiv glaubwiirdig
seien und dal sie -~ ebenso wie pei ihrer Vernehmung im
Nichtigkeitsverfanren - die Beweistatsachen bekunden
wirden. Wie der Hinweis auf die Beweiswiirdigung des
Bundesgerichtshofs in dem Urteil vom 6. Oktober 1961 er-
kennéﬁ 1iBt, hat es das Berufungsgericht jedoch fiir un-
wahrscheinlich gehalten, daB sich die Zeugen angesichts
der zurickliegenden Zeit an die fraglichen Vorginge noch
im einzelnen erinnern konnten. Da das Berufungsgericht
sonach nur die Zeugenaussagen, nicht aber die Beweistat-
sachen als wahr unterstellt hat, durfte es den Beweis-
antrag des Beklagten nicht ablehnen (vgl. hierzu BGH LM
§ 286 ZPO/A Wr. 20; ferner Baumbach/Lauterbach aa0, A

§ 286 ZP0O Anm. 3 A ¢). Die Bedenken, welche das Beru-
fungsgericht gegen die objektive Richtigkeit der friihe-
ren Aussagen hegt, hidtten es veranlassen miissen, die -
Zeugen zu vernehmen, um sich einen unmittelbaren Eindruck
von ihrem Erinnerungsvermogen zu verschaffen. Das ange-
fochtenc Urteil kann sonach keinen Bestand haben.

Bei der erneuten Verhandlung wird 2zu beachten sein, daf
der im Wichtigkeitsverfahren vom Bundesgerichtshof gemiB
y 2 Satz 2 PatG als maBgeblich behandelte Zeitpunkt der
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Vierbeukition der Kligerin und der Vertffentlichung in

der Zeitschrift "Elektroteckhnik" Nr. 49 vom 7. Dezember
1952 im Hinblick auf § 7 Abs. 1 Satz 4 PatG nicht ohne
veiteres auch fiir die Frage des Vorhenutzungsrechts des
Beklagten entscheidungserheblich zu sein braucht. Vihrenad
offenkundige Benutzungshandlungen, die innerhalb von
scchs Monuten vor der Patentanmeldung vorgenommen worden
sind und auf der Erfindung des Anmelders oder seines
Rechtsvorgiéngers berunen, nach § 2 Satz 2 PatG schlecht—
hin nicht neuheitsschiddlich sind, konnen solche (auch
nicht offenkundige) Benutzungshandlungen unter Umstinden
sehr wohl ein Vorbenutzungsrecht nach § 7 Abs. 1 PatG
entstehen lassen, sofern sich ein den Anforderungen des

§ 7 Abs. 1 Satz 4 PatG geniigender Vorbehalt des Anmclders
oder gecines Rechtsvorgingers nicht feststellen 1liBt. Auch
mit diesem Gesichispunkt wird sich das Berufungsgericht
“daher je nach dem Ausfall der von ihm vorzunehmenden
Beweisaufnahme befassen missen.

III. Dic Revigion vertritt, viie ihren Ausfﬁhrungen mittelbar
zu cntnehmen ist, die Ansicht, daB die Klage, soweit
gic den Anspruch der Kliégerin auf Feststellung der Scha-
densersatzpflicht und den damit zusammenhingenden Anspruch
auf Rechnungslegung betrifft, bercits jetzt entscheidungs-,
d.h. abveisungsreif sei, da jedenfalls ein Verschulden des
Beklagten im Sinne der §§ 47 Abs. 2 PatG, 276 Abs. 1
Satz 1 und 2 BGB, viie es der Schadensersatzanspruch im
Gegensatz zu dem Unterlassungsanspruch zusitzlich voraus-
setze, nicht vorliege. Dieser Ansicht kann nicht gefolgt

verden.

Dic Benutzung eines fremden Patents ist von vornherein
viderrechtlich und verpflichtet bei Vorsatz oder Fahr-
lissigkeit - d.h. wenn der Benutzer das Patent und seinen
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Schutzumfang kannte oder wenn seine Unkenntnis auf Fahr-
ldssigkeit beruhte ~ als unerlaubte Handlung zum Scha-
densersatz (vgl. hierzu RG GRUR 1942, 207, 208). Diese
Rechtsfolge wiirde im vorliegenden Fall nur dann nicht
eintreten, wenn der Beklagte Benutzungshandlungen vorgce-
nommen hat, die ein Vorbenutzungsrecht im Sinne des § 7
Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG begriinden und damit die Wider-
rechtlichkeit der spiteren Handlungen ausschlieBen.

‘Sollte das Berufungsgericht nach Beriicksichtigung der
aufgezcigten Gesichispunkte wiederum zu dem Ergebnis »
gelangen, dafl zur Begrindung eines Vorbenutzungsrechts
ausroichende'Benutzungshandlungen des Beklagten nicht
nachgewviesen sind, damn ist davon auszugehen, daB der
nglagte'das Patent von der Bekanntmachung der ainmeldung
an viderrechtlich benutzt hat. Der Beklagte wird dann
aber, soweit es hierauf rechitlich ankommt, auch bei der
_Beurteilung seines Verschuldens so zu benandeln gein, als
{oqier keine Vorbenutzungshandlungen vorgenommen hat. In

- diesem Falle wird zu veachten sein, dal dem Beklagten
bercits aufgrund seines Vertreterverhidltnisses bekannt
war, daB der Lizenzgeber der Kligerin die Trénkeinrichtung
zum Patent angemeldet hatte. Dariiber hinaus hat ihn die
K1l8gerin, wie ebenfalls unstreitig ist, nochmals aus-
driicklich vervarnt. Im iibrigen wiirde es den Beklagten
schverlich entschuldigen konnen, wenn er uber den Inhalt
der Patentanmeldung im unklaren gewesen sein sollte. Er
hitte sich hieriiber, wie das angefochtene Urteil zutrecffencd
hervorhebt, unschwer unterrichten konnen. Auch der Umstand,
dal der 1. Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts in
gseiner Entscheidung vom 2. Dezember 1958 die Benutzungs-
handlungen des Beklagten im Rahmen der Neuheitsprﬁfung

als erviesen angesehen und demnach zu seinen Gunsten ent—
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schicden hat, wird ihn kaum zu entlasten vermdgen. Da
dem Beklagten zuverlissige Beweismittel, namlich Ur-
kunden wie Zeichnungen, Werbeschriften, Angebots~ und

| huftragsschreiben, Hechnungen und dgl. aus dem in Be-

tracht zu ziehenden Zeitraum nicht zur Verfligung standen,
muBte er daniit rechnen, daB das Beweisergebnis auch anders
gevertet werden kidnnte, wie es dann auch in dem Urteil des
Bundesgerichtshofs vom 6. Oktober 1961 geschehen ist.

Hach alledem war das angefochtene Urteil aufzuheben

und der Rechtsstreit in vollem Uufange zur andecrweiten
Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht
zuriickzuverveisen (vgl. §% 564 Abs. 1, 565 Abs. 1 Satz 1
2P0} . '
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Dem Berufungsgericht war auch die Entscheidung iiber die
Kosten der Revision vorzubehalten, weil sie von dem noch
ungewvissen Ausgang des Rechtsstreits abhingt.

Dr. Nastelski Lbosecher Spengler

ClaBen Schneider
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