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Verkündet am 21. Mai 1963
Occholer, J u o t iz a n g e s to ll te  
a ls  Urkundobcarator 
der G eschäfto a to lio

I m N a m o n d o s V o  I k e s  

In dem R e c h ts s tre i t

I*  ?R 75/62. 2b43 0C0

dos Kaufmanns Hermann 
S^H ftstraßo

Beklagten und R ev isionsk lägers,

-  P rozoßbevollm ächtigtor: Rechtsanw alt Br« -

gegen

Frau Hannolon geh. Si<

K lägerin und R evisionsbeklag to ,

-  Prozeßbovollm ächtigtor; Rochtsamvalt Br.

hat der Ia -Z iv ils e n a t dos B undesgerichtshofs auf d ie  münd­
lic h e  Verhandlung vom 21. Mai 1963 u n te r  Mitwirkung der 
B undeorichter Br. Bock, Br. Spreng, Br. Löscher, Claßon 
und Schnoidor

fü r  Rocht erkannt?

Auf dio R evision des Beklagten wird das U r te i l  
d03 5o Z iv ilse n a ts  dos O herlandosgerichto Büs3Ol­
do rf von 28. A p ril 1961 aufgehoben. Bio Sacho 
wird zur anderwoiten Verhandlung und Entscheidung 
an don 2, Z iv ilse n a t des B erufungsgerichts zurück- 
vorvfiesen, den auch dio Entscheidung Über d ie  
Kosten des R evisionsverfahrens übertragen  w ird .

Von Rechts wegen
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Tatbestands

Dor Boklagto schu ldet der K lägerin fü r  d ie  Lieferung von 
schweißtochnischon Geräten don eingeklag ten  K aufpreis in  
Höho von 8.921,58 DH. Das i s t  im B erufungsrechtszugo un- 
c t r o i t ig  geworden. Dort hat s ich  der B eklagte zur V erteidigung 
gegen d ie  Klageforderung nur noch auf Schadensors a t zansprücho 
gegon dio K lägerin aus P a ten t-  bzw. V ertragsverle tzung  hc- 
ru f  on9 mit denen es folgende Bewandtnis hats

Bor Boklagte i s t  Inhaber der deutschen Bundespatonto 
Nr0 818 482, 840 683 und 890 332, d ie  Schneidbronner-Düoqn- 
sä tzo  betro ffene  Er hat s ich  d ie  p a te n tie r te n  Düoon zunächst 
von Vater der K lägerin , s e i t  A p ril 1956 b is  zum Endo der 
Geschäftobezichungön zwischen den P a rte ie n  im F rüh jahr 1958 
von der K lägerin l io fo rn  la sse n . Die P a rte ien  sind darüber 
e in ig , daß dio K lägerin und ih r  V ater d ie  p a te n tie r te n  Düsen 
nur an den Beklagten l ie f e r n  d u rfte n .

Der Beklagto s ie h t  eine P aten te  und V ertragsverle tzung  
der K lägerin d a r in , daß d ie  K lägerin 0f e r t ig e  Düsen” von der 
Firma D ^ |B  & Br habe her s t  e ile n  lassen  und d ie se r  Firma 
genehmigt habe, d ie  Düsen an D r i t te  w e ite rz u lie fe rn . Dio 
Firma D fllB  & B r f l ^  habe nach, ih ren  oigenon Angaben 315 Stück 
Düoon an d ie  Firma Kurt K o d ^  g e l i e f e r t .  Es bestehe fe rn e r  
der dringende V erdacht, daß der frü h ere  V e rtre te r  des Be­
k lag ten , H einrich B f l) ,  dessen V ertrag sv erh ä ltn is  cum Be­
k lag ten  zum Endo 1957 gekündigt worden s e i ,  nach diesem Z eit­
punkt d io  geschützten  Düsen b e i der K lägerin  habe h o rs to llo n  
la sse n , B ^ ^  habe noch b i3  September 1958 d ie  geschützten  
Düsen an d ie  Firma D oflB B t, und an d ie  Firma

& Co«> g e l io f o r t .  Auch b es t oho der Ver­
dach t, daß d ie  von der H änd lerfirna  n a  & v e r tr ie b e ­
nen Düsen von der K lägerin  a n g e fe r tig t se ion .

Der Beklagte i ü t  der Annahme, daß der ihm durch dio 
P aten tverlo tzungen  erwachsene Schaden d ie  Klagefordorung übor-
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stoigQp v/eil s ie  seinen. Absatz an fe r t ig e n  Schweißgeräten 
em pfindlich b ee in flu ß t hätten»

Der Beklagte hat wegen d ie se r  Ansprüche dio Aufrechnung 
gegen d ie  Klagoforderung e r k l ä r t , ein  Zurückbehaltungsrecht 
geltend gemacht und widerklagend Rechnungslegung verlangt 
mit dem Antrag, d ie  K lägerin zu v e ru r te i le n ,  Rechnung zu 
legen über d ie  dem Beklagten nach den Rateriten Nr« 818 482, 
840 683 und 890 332 geschützten Düsen, d ie  d ie  Klägerin an 
d r i t to  Abnehmer g e l ie f e r t  hat«

Die K lägerin ha t e r k lä r t ,  s ie  habe 3 ich  s tren g  an dio 
V erpflichtung g eh a lten , d ie  SP-Düsen nur an den Beklagten 
zu l ie f e r n  und habe n ich t eine e in z ig e  der p a te n tie r te n  
SP-Düsen an D r i t te  g e l i e f e r t ,  an H einrich  Born schon se it  
1955 n ich t mehr« S ie habe nur dio Rohlinge be i der Pirma 
D f l ^  & an fe rtig en  la sse n , wovon d er B eklagte unter­
r ic h te t  gewesen sei« Der Firma & B r f l ^  se i bekannt
gewesen, daß dom Beklagton dio SP-Düsei durch P aten t ge­
schü tzt gewesen sei« Diese Firma habe zu k e in er Zeit in 
irgen d e in e r Form den A uftrag oder d ie  B rlaubnis e rh a lten , 
SP-Düson an D rit to  zu lie fe rn »

Das Landgericht hat der K lägerin nach Beweisaufnahme 
über j e t z t  im w esentlichen n ich t mehr in te re s s ie re n d o  Strol 
punkto d io  Klagoforderung zugesprochen, das Berufungsgericht 
hat d ie  hiergegen e in g e leg te  Berufung des Boklagten zurück- 
gowioson und d ie  im Berufungsrechtszugo erhobene Y/iderklago 
auf Rechnungslegung abgowieaen«

Mit der R evision begehrt der B eklagte d ie  Aufhebung 
doo B erufungsurto i l s  und d i§  Zurückverwoisung des Rechts­
s t r e i ts «  Die K lägerin b ea n trag t, d ie  R evision zurückcuwciaon*
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Ent d qj.

Dio R evision i s t  begründet.

Io Da3 B erufungsgericht ha t dem Beklagten mangels be­
gründeten Gegenanspruchs ein Zurückbehaltungsrecht h in s ic h t­
l ic h  der Klageforderung und damit e r s ic h t l ic h  auch den 
Aufrechnungoeinwand versag te

Ao Das B erufungsgericht hat h in s ic h t l ic h  der Haftung 
der K lägerin fü r  Gegenansprüche de3 Beklagten Ansprüche 
gegen dio K lägerin und gegen der on Vat o r, den Zeugen S i ^ |p ,  
g leichbehandclto  Es hat f e s tg e 3 to l l t ? daß der G eschäftsbe­
t r ie b  der K lägerin nach wie vor in  den Händen ih re s  Vaters 
ruhe. Diese F e s ts te llu n g  geht e r s ic h t l ic h  auf d ie  Aussago 
des Zeugen S i ^ | ^  zurück, der zu entnehmen i s t ,  daß S ieder 
d ie  K lägerin am 1. A p ril 1956 nur nach außen h in ”zui’ Inhaberin  
der Firma gemacht” hat« Der Zeuge S ieder h a t nämlich be­
kundet, ta ts ä c h l ic h  s e i  a l le s  beim a lte n  geb lieben . Der Be­
t r ie b  lie g e  v o l l  und ganz in  seinen Händen. Seine Tochter 
habe nur ih ren  Hanen hergegeben. Der B eklagte hat s ich  in  
der Berufungobegründung dio D arste llung  des Zeugen S iodor,
”cr s e i d ie  e ig e n tlic h e  Seele dos G eschäfts geb lieben” zu 
eigen gemachte Boi d ie se r  Sachlage begegnet e3 keinen re c h t­
lich en  Bedenken, wenn das B erufungsgericht auch solcho E in- 
wände gegen d ie  K lägerin durchgroifen  lä ß t ,  d ie  auf Ansprüche 
dos Beklagten gegen den Vater der K lägerin gegründet s in d .
Das f in d e t soino innere  R ech tfertigung  a l le in  schon in  der
S te llung  der K lägerin gegenüber ihrem V ater, d ie  der 
S te llung  eines Tj^uhand- oder Inkassozcssionara g le ich zu - 
so tzen  i s t ,  der/gegen den Zedenten begründeten Einwändo 
gogen 3ich g e lten  la ssen  muß (v g l. BGB -  RGRK ü .A u fl. § 387 
Ann. 13; § 398 Arm. 40, 41, 45 m it w eiteren  Nachweisen)o
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Bo Das B erufungsgericht hat erwogen, ob d ie  K lägerin 
flach § 278 BGB dafü r einzustehen habe, daß d ie  Birma

Düsen an D r i t te  veräußert habe«, Es hat d iese  Präge 
v e rn e in t, w eil d ie  P inaa mit der Herstellung
der Düsen koine V ertrag sp flich t der K lägerin odex’ ih re s  
Vaters gegenüber dem B eklagten, sondern le d ig lic h  eine 
eigene V o rtra g sp flich t gegenüber ihrem unm ittelbaren  Auftrag* 
geber e r f ü l l t  habe und somit n ich t E rfü llu n g sg eh ilf in  der 
K lägerin oder ih re s  V aters gewesen s e i .

Die B evision v e r t r i t t  demgegenüber d ie  Auffassung, 
in  Bezug auf d ie  V erpflichtung der K lägerin , d ie  Lieferung 
der p a te n tie r te n  Gegenstände an D r i t te  zu u n te rla sse n , sei j 
d ie  Firma D f lB  & B rflM  a ls  Unter l i e f  e^aht in  der Klägerin 
deren E rfü llu n g sg e h ilf in  gewesen, fü r  deren Patentverletzung 
d ie  K lägerin nach § 278 BGB einstehen  müsse» Durch d ie  Weiter­
gabe dos H ers te llu n g sau ft rags und d ie  Hingabe der Zeichnungen 
an einen D ritte n  habo diesen auch d ie  der K lägerin obliegen­
de U n terla ssu n g sp flich t getroffen;.

Dem i s t  n ich t b e iz u tre te n . Hach § 278 BGB lo t  koino 
Haftung der K lägerin fü r  eine P aten tverlo tzung  dor Firma 
D uell & Breuer zu begründen, w eil d ie  K lägerin und ih r  
Vatox* s ich  der Firma D f l 0  & B r f l ^  n ich t zur E rfü llung  der 
ihnon dem Beklagten gegenüber obliegendon Unterlassungsvor- 
p flich tu n g  bed ien t haben. Es i s t  zwar an s ich  denkbar, daß 
s ich  der Schuldner b e i der E rfü llung  e in e r U nterlassungs- 
P f l ic h t  eines E rfü llu n g sg eh ilfen  bedionen kann (BGZ 65,11-6, 
117 f ;  79, 36, 42; BGHZ 25, 319, 323; BGH Xtf Hr. 15 zu 
§ 549 ZPO). Eine Anwendung von § 278 BGB kommt aber im vor­
liegenden F a lle  aus zwei Gründen n ich t in  B e trac h t. Er­
fü llu n g sg e h ilfe  im Sinno von § 278 3GB i s t  nur d e rjen ig e , 
dor m it dom W illen des Schuldners b e i dor E rfü llung  der 
diesem obliegenden V erb ind lichkeit a ls  dessen Hilfoperoon 
t ä t i g  w ird , BGHZ 13, 111, 113 m.w.N.; BGH VBS 10, 321 f .
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Der E rfü llungcgoh iIfe  muß b e i dor E rfü llung  dor V erpflichtung 
des Schuldnern p itw irk e n » Das i s t  n ich t der F a l l ,  wenn z 0B« 
der L ieforan t doo Verkäufers durch soine Leistung an den 
Verkäufer n ich t d ie  V erpflichtung des Verkäufers gegenüber 
dem Käufer, sondern a u ssc h lie ß lic h  se in e  eigeno V erpflich tung  
gegenüber dom V erkäufer e r f ü l l t  (RGZ 101, 157, 158 f)«  Boi 
der Lieferung der Düsen an d ie  K lägerin hande lte  d ie  Firma 
D f [ 9  & Br ̂ 9  a u ssc h lie ß lic h  in  E rfü llung  ih re r  eigenen 
V erpflichtung gegenüber der Klägerin« Sofern ih r  aus Gesetz 
oder V ertrag eine U n te rla ssu n g sp flich t in  der Richtung oblag , 
keine Düsen an D r i t te  zu veräußern, handelto  es s ieh  a l le in  
um eine eigeno V erpflich tung  der Firma Du(^4 & B r ^ ^ o  Wenn 
dio Firma D 4 I9  & B r f l 9  d iese  V erpflichtung e r f ü l l t e  -  a lso  
d ie  Veräußerung der Düsen an D r i t te  u n te r lie ß  dann e r­
f ü l l t e  s ie  damit a l le in  ih re  eigene V erb ind lichke it und n ich t 
oine solche der Klägerin«

Zum anderen bedienten  s ich  d ie  K lägerin und ih r  V ater 
der Firma D4II9 & B r ^ |4  n ich t a ls  K ilfsperspn  boi der ih r  
obliegenden U n terlassungsyerp flich tung  gegenüber dem Beklag­
ten« Zwar können auch se lb stän d ig e  Unternehmen H ilfspersonon 
im Sinno von § 278 BttB se in  (RGZ 101, 152, 154)« Bie Birma 
Dfl^P & B r k a n n  aber a ls  se lb s tän d ig es , von der K lägerin 
n ich t zu beherrschendes Unternehmen n ich t a ls  im G eschäfts­
b ere ich  der K lägerin bei der E rfü llung  der U nterlasoungs- 
p f l ic h t  tä t ig o  Person angesehen werden, d e re r  s ie m d iö  
K lägerin zur E rfü llung  ih r e r  U n te rla ssu n g sp flich t bed ien t 
(vglo liGZ 79, 37, 42) und fü r  deren Verschulden s ie  ohne 
oigenco Verschulden einzustehen hä tte«  Andors könnten a l le n ­
f a l l s  dio beim Verkauf tä t ig e n  A ngeste llten  der K lägerin 
behandelt worden«

Eine Haftung der K lägerin gemäß § 831 BGB fü r  e ine 
Patentvcrlefzung der Firma Dfli9 & B r9 4  s c h e i te r t  schon



a l le in  daran , daß d ie  Firma D ® |^  & d ie  patentiorton
Düsen n ich t in  Ausführung der ih r  übertragenen Vorrichtung 
zur H orsteilung der Düsen fü r  die K lägerin an einen Dritten 
veräußert hat»

C» Scheidet somit eine Haftung der K lägerin aus § 278 
BGB und § 831 BGB aus, so lassen  s ich  d ie  Ansprüche des Be­
klag ten  gegen d ie  K lägerin a l le n f a l l s  aus eigenem VQ^schul^ 
der K lägerin oder ih re s  Vaters begründen»

Hierzu fü h r t das B erufungsgericht folgendes auss 
Der Beklagte habe u n te r Beweis g e s t e l l t ,  daß von verschiedö-r 
non S eiten  dem Beklagten geschü tz te  Düsen ohne seine Zu- 
Stimmung auf den Markt gekommen seien» Wie der Beklagte 
s e lb s t  zugebe? s e i  d ie  behauptete Mitwirkung der Klägerin 
oder ih re s  Vaters an d iesen  Vorgängen -  m it Ausnahmo dos 
F a lle s  D f l ^  & B r^ ^ P  -  eine re in e  Vermutung. Dieses Vor­
bringen könne daher a l le n f a l l s  dann zum Gegenstand einer 
Beweisaufnahme gemacht werden, wenn der w eite re  Parteivor­
tra g  bestimmt genug s e i ,  den begründeten Verdacht fü r ein 
vertrag sw id rig es  V erhalten der K lägerin odoi' ihroo Vaters 
zu orwockon» A ndernfalls müsse s ic h  der Beklagte an die 
Verkäufer h a lte n , um von ihnen d ie  H e rs te l le r  und Xiiofcran- 
ten  der ohne se in e  Zustimmung veräußerten  Düsen zu orfahren. 
Das Vorbringen des Beklagten re ich e  u n te r Berücksichtigung 
do3 b isherigen  Beweioergebnisaes zur R ech tfertigung  dos 
Zurückbehaltungsrechts n ich t aus«

Das B erufungsgericht u n t e r s t e l l t ,  daß d ie  Klägerin 
und ih r  Vater n ich t befugt gewesen s in d , d ie  H erstellung clor 
• 'fe rtig en  Düsen" einem D ritten  2u überlassen« Es la sse  oich 
jedoch n ich t f e s t s to l l e n ,  daß d ie  K lägerin oder ih r  Vater 
gegen eine solche V ertrag o p flich t verstoßen  hätten« Der 
V ater der K lägerin habe nur d ie  Anfertigung von Rohlingen 
vergeben« S e lb s t wenn aber d ie  K lägerin oder ih r  Vater tat-
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säc h lich  ih ren  V ertragop flich ten  zuwider d ie  Firma D B P  & 
B r B B  mit derG esam thorS tellung  der Düson b eau ftrag t haben 
s o l l te n ,  so h ä tten  s ie  n ich t schu ldhaft au o iner Verletzung 
der P a ten trec h te  des Beklagten beigetragon» Durch d io  Be­
weisaufnahme s e i  w id e r le g t5 daß d io  K lägerin oder ih r  Vater 
der Firma D B B  & B r B B  d ie  Veräußerung von Düsen an D ritto  
g e o ta tto t  h ä tte n . Der W ortlaut e ines Schreibens der genannten 
Firma vom 5» Doscmbor 1958 sch ließ e  d ie  Vermutung eines 
Zusammenwirkens von S ± B B  und der Firma D B B  & B r^ ^ ^  zum 
N achteil des Beklagten aus. Hiergegen spreche auch dio im 
eigenen Schreiben des Zeugen S i B B  vom 3, März 1958 dem 
Beklagten gegenüber geäußerto B i t te ,  d ie  -  nach Beendigung 
des V ertrag sv erh ä ltn isso s  zum Beklagten -  noch lagerndon 
Düsen veräußern zu dürfen» S c h lie ß lic h  habe der Zeugo S i^ ^ ^  
g laubhaft bekundet? e r habe niem als an andere Firmen a ls  
den Beklagten d ie  s t r e i t ig e n  Düsen g e l ie fe r t»  K3 e n tfa llo  
daher je g lic h e r  Anhaltspunkt d afü r, daß d ie  K lägerin oder 
ih r  Vater der Firma D #B ^ & B r B B  die  Veräußerung g e s ta t t e t  
hätten» Das B erufungsgericht hat f e s tg o s to l l t ,  daß der Vater 
der Beklagten nach Beendigung der Greschäftsbe Ziehung zu Kühl., 
der frü h e r d ie  Rohlinge h p rg o s te l l t  h a t t e , le d ig lic h  noch 
m it der Firma D B B  & B r B B  susammengearboitot habe»

Die Revision erhebt h ie rzu  d ie  Verfahrensrügo der 
mangelnden Erschöpfung dos P rozeßstoffos im H inblick darauf 
daß den B ew eioantritton  des Beklagten d a fü r, daß d ie  K lägerin 
oder d io  Firma D B B  & B r ^ B  f e r t ig e  Düsen an andere Firmen 
g e l i e f e r t  h ä tte n , n ich t nachgcgongen worden sei» D ieser Rügo 
kann der E rfo lg  n ich t v e rsag t bleiben»

Der Boklagto h a tto  auf Soito  3 der Berufungsbegründung 
vom 22. Oktober I960 den Inhaber der Firma D B B  & B r B B  
a ls  Zougen dafü r benannt, daß dio Lieferung der dem Beklag­
ten  geschützten  Düsen an d io  Firma Kurt KoBBB mit G-o- 
nohnigung der K lägerin oder des Zeugen S i B B  geschehen s e i
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Diosor fü r  d ie Frage der V ertragsverle tzung  der Klägerin 
und deren d o lik tis c h e  Haftung w esen tliche B ew oisan tritt 
du rfto  gemäß § 286 ZPO n ich t mit Hückoicht darauf unaus- 
geschöpft b le ib en , daß aus anderen Gründen das G egenteil 
a ls  erwiesen angesehen wurde. Bas l i e f  im Ergebnis auf oino 
unzu lässige vorweggenommeno Beweiswürdigung h inaus. Dieser 
Verfahrensmangel muß zu der Aufhebung des angefochtenen 
U rte ils  und zur Zurückvorweisung 2ur anderweiten Verhandlung 
und Entscheidung führen .

E rg ib t d ie  durchsuführende Beweisaufnahme, daß d ie  
K lägerin oder ih r  Vater der Firma D ^ ^  & B r ^ p  g e s ta tte t  
haben, d ie  dem Beklagten geschützten  Düsen an eino d r i t te  
Firma zu verkaufen, dann i s t  d ie  K lägerin dom Beklagten 
schon aus p o s i t iv e r  V ertragsverle tzung  v e r p f l ic h te t ,  den 
daraus entstandenen Schaden zu e rse tz e n . In oijpor Gestattung 
der lie fe ru n g  durch einen D ritte n  an einen Hichtberechtigton 
i s t  ein  Verstoß der K lägerin gegen d ie  übernommene Unter- 
lassungoverpflich tung  zu schon. In diesem F a lle  könnte sich 
aber auch der vom Beklagten ausgesprochene Verdacht, daß dio 
K lägerin in  u n zu läss ig e r Weise an den Zeugen H einrich Bfl^ 
dem B ek lag to » g esch ü tz te  Düsen g e l i e f e r t  h a t , in  e in e r sol­
chen Wei30 v e rd ic h te n , daß zu erwägen i s t ,  ob dio vom Be­
k lag ten  erbotenon Beweise zu erheben s in d .

Do B le ib t jedoch b e i der durchzuführenden Beweisaufnahme 
unbewiesen, daß d io  K lägerin oder ih r  Vater der Firma 

ge s t a t t  o t haben, d ie  Düsen an D r i t te  zu l ie f e r n ,  
dann s t e l l t  s iph  d io  Frage, ob d ie  K lägerin (oder ih r  Vater) 
d ie  Veräußerung der Düsen durch d ie  Firma D ® ^  & B r^ H ) 
durch A ußerachtlassung der ira Verkehr e rfo rd e rlich e n  Sorgfalt 
erm öglicht ha t und deshalb aus p o s it iv o r  V ertragsverletzung 
oder § 47 PatG dem Beklagten zum Schadenersatz v e rp flic h te t

• ■/! ■ .syafei iIta •
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H ierzu kann folgendes von Bedeutung seins 
Durch den Auftrag an d ie  Firma & B rf lM  zur A n fe rti­
gung der Rohlingo zu den p a te n tie r te n  Düsen und durch d io  
Bückgaho der m angelhaften Düsen könnte d ie  K lägerin d ie  
Gefahr erhöht haben, daß d iese  Firma d ie  p a te n tie r te n  Düsen 
unbefugt an n ic h tb c re c h tig to  Firmen in  den Verkehr bringen 
konnte» Das könnte umso eher eine S o rg fa ltsv e rp flic h tu n g  
dor K lägerin oder ih re s  V aters ausge löst haben, e in e r der­
a r tig e n  Gefahr entgegenzuwirkon, je  mehr der Fertigungsgrad 
der boi D f lB  & ^ r ^ ^  b e s te l l te n  Düsen fo r tg e s c h r i t te n  war, 
insbesondere wenn d ie  K lägerin  oder ih r  V ater der genannten 
Firma un te r Überlassung d e t a i l l i e r t e r  Zeichnungen unerlaub t 
den H ersto llungsau ftrag  e r t e i l t  haben» Ob s ic h  d ie  K lägorin 
oder ih r  V ater wegen dos Hinweises, d ie  Fertigung der Düson 
e rfo lg e  a u ssc h lie ß lic h  fü r  einen einzelnen Abnehmer, nämlich 
fü r  den nam entlich benannten B eklagten, darauf v e rla ssen  
konnten, daß d ie  Firma & B r f l ^  n ich t über den e r t e i l t u
ton  A uftrag hinausgehend Düsen zu eigenon Verwendungszwecken 
h ö rs te i le n  oder d ie  ih r  wegen M angelhaftigkeit zurückgogebc- 
non Düsen n ich t anderw eitig  verw erten werde, wird von den 
näheren Umständen ab hängen» Ohne w e ite res  wird ein so lch er 
Hinweis n ich t genügen»

Das B erufungsgericht wird zu prüfen haben, ob es nach 
den besonderen Umständen des F a lle s  n ich t geboten war, dio 
Firma D ^ 9  & B r ^ ^  auf den bestehenden P a ten tschu tz  h in - 
zuweisen o<|^r s ich  über deren Kenntnis von den bestehendon 
P a to n tro ch t/d cs  B eklagten genauer zu u n terrich ten»  Ohno 
w oiteros konnton s ic h  d ie  K lägerin oder ih r  Vater n ich t da­
rau f v e r la sse n , daß der Firma D ^H I & der P a ten tschu tz
an den Düsen bekannt war oder s ie  s ich  darüber u n te rr ic h te n  
würde» In d ie se r  Richtung wird der Sachverhalt gegebenenfalls 
e in e r näheren Aufklärung bedürfen»
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IIo A. Aus don oben dargeleg ten  Gründen hat das Berufung* 
g e r ic h t auch den R e s _ a n t r a c  des Beklagten abge- 
wiesen«

Der Rechnungslegungsantrag 1 s t nur auf Lieferungon 
der K lägerin an d r i t t e  Abnehmer bezogen * Er i s t  also nur dann 
begründet, wenn der Beklagte den Nachweis fü h r t ,  daß die 
K lägerin überhaupt d e ra r tig e  Lieferungen an D r it te  vorgenom- 
mon hat* (Benkard, PatG 4» Aufl« § 47 Rdn. 57').®. Bor Antrag 
bez ieh t s ich  n ich t auf den T atbestand, daß d ie  Klägerin 
d r i t t e n  Firmen d ie  eigene Lieferung von dem Beklagten ge­
schü tzten  Düsen g e s ta t te t  h a t, wie der Beklagte das im Falle 
D ^ P  & B r ^ p  behauptet* D erartige  Lieferungen d r i t t e r  Birnon 
können n ich t a ls  Lieferungen der K lägerin und ih re s  Vaters 
angesehen worden* Der Nachweis e in e r solchen G estattung is t  
daher fü r  den Rechnungslegungsantrag n ich t unm itte lbar von 
Bedeutung * Er kann aber möglicherweise wie oben zu I C boroita 
d arge le g t worden i s t ,  den Verdacht der E igenlioferung  der 
K lägerin an D r i t te  in  so lcher Waise v e rs tä rk en , daß das Be­
ru fungsgerich t zu erwägen h a t, ob den B ew eisan tritten  dos Be­
klagton bezüglich  der Lieferungen an Born nachzugehon is t*
Da das B erufungsgericht den B ew e isan tr itt des Beklagten zu 
der insow eit a ls  H ilfs ta tsa c h o  zu betrachtenden G estattung 
der Lieferung n ic h t ausgeschöpft h a t , muß auch d ie  möglicher­
weise auf diesem Mangel beruhende P o s ts te llu n g , es seien  von 
der K lägerin keine Düsen an andere Firmen a ls  den Beklagten 
g e l ie f e r t  worden, a ls  verfahrensw idrig  angesehen werden. Da3 
n ö tig t auch insow eit zur Aufhebung des B eru fungsu rte ils  und 
zur Zurückverweisung, a ls  darin  d ie  W iderklage abgewiesen 
worden is t*

Bo Dio Abweisung der Widerklage auf Rechnungslegung 
r e c h t f e r t ig t  s ic h  n ich t schon aus anderen Gründen, nämlich 
n ich t schon a l le in  deshalb , w eil der Gegenstand, über den 
Rechnung g e leg t werden s o l l ,  nur durch d ie  Patentnummern um­
schrieben i s t  und w eil dio K lägerin im Prozeß w iederholt er-



k lä r t  h a t ,  keine D üsenlieferungen an d r i t t e  Abnehmer vori­
gen ommon zu haben*

a) Die Rechtsprechung v e rla n g t fü r  den Unterlassungen 
antrag  oine genaue Umschreibung dos a ls  pa ton tverle tzend  
angegriffenen Gegenstandes un te r Anpassung an d ie  sog* kon­
k re te  Verlötzungsform (vgl* Benkard, PatG 4* Aufl« § 47 
Rdn« 24 mit Nachweist/n^auo der Rechtsprechung) * An s ich  
i s t  auch fü r  den Rechnungslegungsantrag eine solche Um­
schreibung notwendig* In ^usnahm efallen, in  denen durch d ie  
Heranziehung der entsprechenden P a te n tsc h r if te n  fü r  dio 
P a rte ie n  und dag G erich t le ic h t  zu k lä ren  i s t ,  auf welcho 
Gegenstände s ic h  d ie  b ean trag te  Rechnungslegung b e z ie h t, 
kann jedoch d ie  Umschreibung durch d ie  Patentnummern gonügen« 
Dem könnto a lle rd in g s  im vorliegenden’P a lle  entgegenotehon, 
daß d ie  Auffassungen d e r  P a rte ien  zu der Präge, worüber 
Rochnung zu legen i s t ,  voneinander abv/eiehen« Die K lägerin 
und ih r  Vater b e l ie fe r te n  den Beklagten m it Schneid-Propan- 
Düsen (SP-Düsen) und Heiz-Propan-Düsen (HP-Düoon) (vgl* d io  
B estellung  des Beklagten vom 9* A p ril 1956)* Der Beklagte 
s ie h t boido Düsenarten durch s e ino P a ten te  Kr« 818 482, .
840 685 und 890 352 a ls  geschü tz t an (vgl* S* 2 und 5 dos 
S c h r if ts a tz e s  vom 30« ü .p ril 1959)« Dio K lägerin hat ausgeführt, 
daß a l le in  d ie  SP-Düsen p a te n tre c h tl ic h  geschü tz t se ien  
(So 1 dos S c h r if ts a tz e s  vom 16* Oktober 1959)« Unter diosen 
Umstandoh wird es s ic h  fü r  das B erufungsgericht empfehlen, 
auf e i no k lärend0 Umschreibung des Antrags mit technischen 
Merkmalen hinzuw irken, damit d iese  S tre i t f r a g e  b e r e i ts  im 
vorliegenden Prozeß und n ich t o rs t  im Zwangsvollstrockungs- 
v erfah ren  g o k lä rt worden kann*

b) Dio Erklärung dor K lägerin im S c h r if ts a tz  vom 
11o Mai 1959? s ie  habe d ie  p a te n tre c h tl ic h  geschützton 
Düsen an niemand anders a ls  den Beklagten g e l i e f e r t ,  d io
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entsprechendo Ausoago des Zeugen und d ie  Angabe
dor K lägerin in  dor Berufungsbeantwortung, 3io und der 
Zeuge S i ^ J ^  h ä tte n  n ich t eine e inzige  der p a te n tie r te n  
SP-Büsen an B r i t to  g e l i e f e r t ,  können n ich t a ls  Erfüllung 
dos Rechnungslegungsanspruchs angesehen werdon* Zwar 
kann auch eine E rklärung, d ie  d ie  Vornahme e in e r Handlung 
v ern e in t und d io  in  S c h rif ta r tz o n  im Prozeß abgegeben 
w ird , eine Auskunft oder Rechnungslegung b ilden  (BGH IM 
§ 260 BGB Hr* 7 m*w«N* und BGH Urt* v* 17* März 1961 -  
I ZR 140/59 S„ 12; RG MuW 1933, 205; Benkard, PatG 4* Aufl*
§ 47 Rdn* 59)o In e in e r  solchen verneinenden Erklärung 
i s t  jedoch n ic h t sch lech th in  eine Rechnungslegung zu er­
blicken* In ih r  kann je  nach den Umständen auch das bloße 
B es tre iten  von Umständen, d ie  e r s t  eine V erpflichtung 
zur Rechnungslegung erwachsen la33en würden, gesehen worden. 
S t e l l t  der auf Rechnungslegung in  Anspruch Genommene den 
Tatbestand^ der d ie  Rechnungslegung auslösen würdo», ,gcradO', 
in  Abrede und b o s t r e i t e t  er das Bestehen dos Anspruchs, 
so sp ric h t das gegen seinen W illen, d ie  P f l ic h t  zur 
Rechnungslegung e r fü lle n  zu wollen (BGH IM § 260 BGB Hr* 7), 
und damit gogen eino Erfüllungshandlung* So l i e g t  der Pall 
hier* Bio K lägerin  hat ih ren  Prozeßerklärungon an keiner 
S to lle  zum Ausdruck gebrach t, d ie  V erpflichtung zur Rechnung 
logung o rfü llo n  zu wollen* S ie hat v ielm ehr s t e t s  in  Abrede 
g e s t e l l t ,  daß dem Beklagten ein Anspruch gegen s ie  zustoho* 
V/enn s ie  in  diesem Zusammenhang e r k lä r t  h a t, keine Lieferun­
gen an B r it to  vorgenommen zu haben, wird das nur a ls  eino 
den Anspruch des Beklagten leugnende Prozoßerklärung und 
n ich t aber a ls  e ine  E rfü llung  des Rechnungslegungsanspruchs 
aufgefaß t worden können«

III*  Bas U r te i l  des B erufungsgerichts war demnach in 
vollem Umfange aufzuhebon und d ie  Sache zur anderwoiten 
Verhandlung und Entscheidung an das B erufungsgericht zurück- 
zuv erweis on o Ba d io  Klageforderung u n s tro i t ig  i s t ,  dor Gegen**



anspruch des Beklagten aber auf V erletzung se in e r  P a ten t­
re ch te  und auf d ie  damit eng zusammenhängende Verletzung 
der A usoch ließ lich k o itsv erp flich tu n g  g e s tü tz t  i s t ,  ersch ien  
es angozeigt, d ie  Sache gemäß § 565 Ab30 1 Satz 2 ZPO an den 
fü r  P a te n ts tre itsa c h e n  zuständigen 2 e Senat des Berufungs­
g e r ic h ts  zurückzuverweisen, dem auch d ie  Entscheidung über 
d ie  Koston dos R ev isionsverfah rens zu übertragen  war«

Bock ^Spreng^ ^Löscher.,..
/Gl aßen ^chneijier
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