BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 16/68 URTEIL Verkiindet am

11. Mirz 1971
Schwingen,
Justizhaupsekretir

als Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle

der Firma GHlINED Kollektivgesellschaft nach
schweizerischem Recht, (Schweiz), vertreten

durch den allein zeichnungsberechtigten Mitinhaber
Theodor PN,

Kligerin und Revisionskligerin,
- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (JIEENEED -

gegen

die Firma Metallwarenfabrik N.V. Penummmy RENNNED
(Holland), SUNINEGEG

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- ProzeBbevollmiichtigte: Rechtsanwilte Prof. Dr. —
und Dr. SNEEND-



Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 11. Februar 1971
unter Mitwirkung des Senatspriisidenten Dr. Spreng und

der Bundesrichter Triistedt, ClaSen, Dr. Bruchhausen und
Ochmann

fiir Recht erkannt:

Die Revision der Kliéigerin gegen das
Urteil des 6. Zivilsenats des Ober-
landesgerichts in Karlsruhe vom

29. Dezember 1967 wird auf ihre
Kosten zuriickgewiesen.

Yon Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klégerin i1st Inhaberin des unter Beanspruchung
der Prioritét in der Schweiz vom 18. September 1954 am
4. Februar 1955 angemeldeten deutschen Patents 1 023 353
betreffend eine Vorrichtung zum Befestigen von Gepick-
triigern an der Hintergabel von Fahrriidern, dessen hier

in Betracht kommenden Patentanspriiche unter Fortlassung
der Bezugszeichen lauten:

‘"1. Vorrichtung zum Befestigen von Geplick-
trigern an der Hintergabel von Fahrré-
dern, dadurch gekemnzeichnet, da8 der
an sich bekannte, zur Aufnahme von Fel-
genbremse umd Schutzblech bestimmte Ver-
strebungssteg nach oben erweitert ist,
gur Bildung eines Flansches, der als
Widerlager fiir den Geplicktriiger und zu
seiner lisbaren Befestigung am Verstre-



W

Die Beklagte stellt Gepicktriger fiir Fahrrider

Matthias Prinz
Rechtsanwalt

bungssteg mittels in einer Parallel-
ebene zur Rahmenléngsachse verlaufen-
der Schrauben dient.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB der einstiickig,
vorzugsweise durch Kaltverformung
hergestellte Verstrebungssteg aus
einem Rohrstiick und einem an seinen
Endteilen verbreiterten Léngsflansch
bestent, der zwei Bohrungen zur Auf-
nahme der genanntien Schrauben aufweist,
wobel das Rohrstiick als Auflager und
der Lingsflansch als Widerlager fiir
quer zur Rahmenléngsachse verlaufende
Teile des Geplcktrdgers dient und beide
durch Nahtverbindungen unmittelbar an
den hinteren Gabelstreben des Fahrrad-
rahmens befestigt sind.

Vorrichtung nach Anspriichen 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daB8 dlie ge-
nannten quer zur Rahmenlidngsachse ver-
laufenden Teile des Gepédcktrigers
durch einen Schenkel eines in sich ge-~
schlossenen Rahmens gebildet sind, der
den Tragrahmen des Gepicktriigers dar-
stellt."

www.prinz.law

her, bei denen durch ein quer zur Lingsachse des Ge-
packtrdgerrahmens verlaufendes Teil ein in der Mitte
abgeflachter Schenkel des nach hinten offenen Rahmens
gebildet wird, der geeignet ist, mit zwei Schrauben an
einem als Widerlager fiir den Gepicktridger bestimmten,
durch eine Platte gebildeten, quer zur Lédngsachse der
~hinteren Gabelstreben angebrachten und mit zwei Bohrun-
gen versehenen Verstrebungssteg angeflanscht zu werden.
Sie liefert solche GepHcktriger in der Bundesrepublik
Deutschland an Fahrradhersteller, die Fahrrdder mit den
nach dem Klagepatent hergestellten und von der Lizenz-
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nehmerin der Klégerin bezogenen Verstrebungsstegen (g08-
PN -Steoge) ausrilsten und vertreiben.

Die Kldgerin erblickt in diesem Verhalten der Be-
klagten eine Verletzung ihres Patentrechts. Sie hat
beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, es bei Ver-
meidung einer Geldstrafe in unbeschriénk-
ter Héhe und einer Haftstrafe bis gzu

6 Monaten filr jeden Fall der Zuwiderhand-
lungen zu unterlassen, im Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland Gepidcktriger feil-
zuhalten und zu vertreiben, bei denen durch
ein quer zur Gepicktrédgerrahmenléngsachse
verlaufendes Teil des Gepicktirdgers ein
Sehenkel des geschlossenen Rahmens gebil-
det wird, der geeignet ist, durch zwel
Schrauben an einem als Widerlager fiir den
Geplcktridger bestimmten, dureh eine Platte
gebildeten, quer zur Lingsachse der hin-
teren Gabelstreben angebrachten und mit
zweli Bohrungen versehenen Verstrebungs-
steg angeflanscht zu werden.

Ferner hat die Kligerin die Verurteilung der Beklagten

zur Rechnungslegung und die Feststellung der Schadens-
ersatzpflicht verlangt.

Die Beklagte hat demgegeniiber verneint, daB der
Patentachutz der Kldgerin die Gestaltung des GepHck-
tragers umfasse. Auf jeden Fall aber, so hat sie aus-
gefilhrt, sel der Patentschutz mit dem Inverkehrbringen
der geschiitzten Verstrebungsstege verbraucht.



Die Vorinstanzen haben dem Klagebegehren nicht
gtattgegeben.

Mit der Revision erstrebt die Kligerin die Ab-
inderung des Berufungsurteils und die Verurteilung
der Beklagten nach den Klageantrigen.

Die Beklagte bittet um Zuriickweisung der Revision.

Entscheidungsgriinde:

Die Revision konnte keinen Erfolg haben.

I. Das Berufungsgericht hat zur Begriindung dafilr,
da8 weder eine unmittelbare noch eine mittelbare Patent-~
verletzung durch die Beklagte begangen worden ist, aus-
gefiihrt, die Beklagte mache von den Lehren des Klagepa-
tents keinen Gebrauch, da sie nur Gepicktrédger und nicht
FYahrradrahuen mit einer Gegenplatte in Verkehr bringe;
dem Gegenstand des Patentanspruchs 6 oder einer Unter-
kombination komme mit Riicksicht auf dem Stand der Tech-
nik kein selbstindiger Schutz zu.

II. 1. Diese Ausfiihrungen des Berufungsgerichts
begegnen im Ergebnis keinen rechtlichen Bedenken.

Das Klagepatent betrifft eine "Vorrichtung zum Be-
' ‘festigen von Gepicktrigern an der Hintergabel von Fahr-
rddern". Diesen Oberbhegriff hat die Klidgerin als Anmel-
derin im Erteilungsverfahren gewihlt, nachdem der Priifer
des Patentamts die urspriinglich angemeldete Fassung
"Fahrradrahmen mit Gepécktriger” beanstandet und die



Ausscheidung des die Ausblldung des Gepdcktrigers he-
treffenden Teils der Anmeldung verlangt hatte.

Der Stand der Technik wird in der Patentschrift
dahin angegeben, daf an Fahrréddern und Motorréidern Gepdck-
trédger vorzugsweise an nach hinten gerichteten Lappen
angeschraubt werden. Diese Lappen sind entweder Teile
von lLaschen, die an den beiden hinteren Gabelstreben an-
gebracht sind,ocder sie werden unmittelbar an- oder in
diese Gabelstreben gelttet. Nach einer anderen Art wifd
dex Gepiicktriger an einer zwischen die hinteren Gabel-
streben oberhaldb des Verstrebungssteges eingespannten
Klemmplatte befestigt, mit der er durch eine parallel
zur Fahrradliingsachse verlaufende Schraube verbunden
ist. SchlieSlich s0ll es bekannt sein, den Quersteg der
Gabelstreben mit Innengewindebohrungen (quer zur Rahmen-
ldngsachse) zu versehen, damit der Geplcktridger dort an-
geschraubt werden kann. Nach den Angaben des Erfinders
haben die bekannten Vorrichtungen die folgenden Nachteile:
Ble ermiglichen keine feste und stabile Befegtigung des
Geplicktréigers an der Hintergabel und verhindern nicht,
daB er seine Lage bel Benutzung Endert, und daB8 seine
AnschluBteile sowie die am Fahrradrahmen und die Verbin-
dungsschrauben Beschidigungen ausgesetzt sind.

ErfindungegemiB sollen diese Nachteile dadurch be-
seitigt und auBerdem eine einfache, billige und #dsthetisch
gefdlligere Vorrichtung dadurch geschaffen werden, daB der
an sich bekannte, zur Aufnahme (Befestigung) von Felgen-
bremge und Schutzblech bestimmie Verstrebungssteg (Sp. 2
%Z. 38 - 40) an der Hintergabel von Fahrriddern zur Bildung
eines Flansches nach oben erweitert ist, der als Widerla-
ger fiir den Geplicktridger und zu seiner lSsbaren Befeati-



gung am Verstrebungssteg mittels in einer Parallelebene
zur Rahmenléngsachse verlaufender Schrauben dient (Pa-
tentanspruch 1). Nach einer anderen Ausfithrung kann der
einatickig, vorzugsweise durch Kaltverformung herge-
stellte Verstrebungssteg aus einem Rohrgtiick und einem
an seinen Endteilen verbreiterten Liéngsflansch bestehen,
der gwel Bohrungen zur Aufnahme der genannten Schrauben
aufweist, wobei das Rohrstlick als Auflager und der Lings-
flansch als Widerlager fir quer zur Rahmenlingsachse
verlaufende Teile des Gepédcktrigers dient und beide durch
' Nahtverbindungen unmittelbar an den hinteren Gabelstre-
ben des Fahrradrahmens befestigt sind (Patentanspruch 2).

Das Klagepatent vermittelt mithin insoweit die Lehre,
den Verstrebungssteg an der Hintergabel eines Fahrrads so
auszubilden, daB8 er als Widerlager fiir den an ihn unmit-
telbar gu befestigenden Geplcktridger dient. Damit ist
der Gegenstand des Patents dahin abgegrenzt, daB er die
Gepicktrigerbefestigung an der Hintergabel eines Fahrrads
betrifft (vgl. Sp. 2 Z. 35 - 37). Daraus ergibt sich,
daB der GepHcktridger selbst insoweit nicht Gegenstand
des Patents ist. Seine Erwidhnung in der Beschreibung,
in den Patentanspriichen 1 und 2 sowie in der Zeichnung
ist allein ein Hinweis auf den Zweck der vorgeschlagenen
Vorrichtung. Es ist nicht gerechtfertigt, allein deswe-
gen bereits in den genannten Patentanspriichen eine Kombi-
nationserfindung aus Veratrebungssteg und GepHcktiriger
zu erblicken. Der Erfindungsgegenstand erschdpft sich in
der vorgeschlagenen Gestaltung des Verstrebungsstieges
als Gepicktrdgerbefestigung. Das ergibt sich sowohl aus
der Wortfassung der Patentanspriiche 1 und 2 als auch
aus den Angaben zum Stand der Technik und der Aufzidhlung
der danach bestehenden Nachteile. Diese sind bedingt



durch die technisch unbefriedigend gestalteten oder
fehlenden Verbindungsteile am Fahrradrahmen.

2. Die Klégerin nimmt Schutz in Anspruch fir einen
Erfindungsgegenstand, den sie aus den Patentanspriichen
1 und 6 herleitet. Sie sieht eine Patentverletzung in
der Benutzung der Verbindung des nach dem Anspruch 1
patentierten Steges mit einem Gepicktriger, dessen
Schenkel als Gegenwiderlager dient. Da die Beklagte
selbst eine solche Kombination nicht benutzt, kann ihr
Verhalten nur unter dem Gesichtspunkt der mittelbaren
Patentverletzung beurteilt werden.

3. Das Berufungsgericht hat geglaubt, eine mittel-
bare Patentverletzung kinne darin liegen, daB der An-
schluBtell des Gepdcktrédgers der Beklagten eine Ausge-
staltung erhalten habe, die ihn durch eine erfindungs-
funktionelle Anpassung an die geschﬁtzte Kombination
aus der Zahl der ilibrigen Gepicktridgerausfilhrungen mit
AngchluBteil heraushebe und durch eine solche Indivi-
dualisierung in unmittelbare Beziehung zu dem Erfin-
dungsgegenstand setze. Dies sei hier der Fall. Der
Schenkel des beanstandeten Gepdcktrigers stelle ndmlich
in seiner Ausgestaltung als AnschluBteil 2zur Verbindung
mit dem Flansch des Rahmens ein Element der nach den
Anspriichen 1 und 6 geschiitzten Vorrichtung dar. Dennoch
hat es eine mittelbare Patentverletzung der Beklagten
verneint, weil deren Abnehmer, die den Pletscher~Steg
ausschlieBlich von der Lizenznehmerin der Kldgerin bezd-
gen, das Klagepatent nicht unmittelbar verletzten. Der-
jenige nimlich, der den patentierten Verstrebungssteg
mit Erlaubnis der Kl&gerin oder ihrer Lizenznehmerin
verwende, diirfe ohne Verletzung des Klagepatents an dem



Steg jeden irgendwie gestalteten Gepicktridger mit quer
zu dessen Rahmenlingsachse verlaufenden und seiner Be-
festigung an dem Flansch dienenden Teile anbringen.

4, Gegen diese Ausfilhrungen richten sich die An-
griffe der Revision, die darin die nach ihrer Auffassung
unrichtige Erwdgung des Berufungsgerichts erblickt, daB
der Patentberechtigte sein Patentrecht schon durch den
Verkauf des patentgemiéien Steges verbraucht habe. Sie
meint, der nach MaSgabe der Patentanspriiche t und 6 ge-
schiitzte Erfindungsgedanke verwirkliche sich in vollem
Unfang erst durch das Zusammenwirken zwischen dem ge-
schiitzten Verstrebungssteg und dem ihm besonders ange-
paBten Gepdcktriger. Mithin trete eine freie Benutzbar-
keit durch volle Erschopfung des Patentrechts nur in
der Hand desjenigen ein, der beide Teile (Steg und an-
gepalBten Gepidckirdger) vom Patentberechtigten erwerbe.
Wer jedoch von ihm nur den Steg erwerbe, beschaffe sich
lediglich einen notwendigen Bestandteil zur Verbindung
und Versteifung der Hintergabel.

5. Die Angriffe der Revigion erweisen gich im Er-
gebnis als ungerechtfertigt.

a) Eine mittelbare Patentverletzung setzt begriff-
lich eine unmittelbare Patentverletzung voraus. Die Be-
klagte verletzt daher nur dann das Klagepatent, wenn ihre
Abnehmer von dessen Gegenstand unmittelbar Gebrauch
machen. Die Besonderheit des Falles liegt aber gegenilber
Entecheidungen, die sich mit der mittelbaren Patentver~
letzung befaBten (z. B. BGH GRUR 1951, 452 - Milltonne II
darin, dafl die Abnehmer des Gepidcktriigers der Beklagten
den patentierten Verstrebungssteg von der Lizenznehmerin



- 10 -

der Kligerin k#uflich erworben haben. Die Entscheidung
héingt somit davon ab, ob die Verbindung des rechtméBig
in Verkehr gebrachten Steges mit einem ihm angepaBten
Gepdcktriger eine Benutzung des Patents im Sinne von

§ 6 PatG ist, die allein der Kligerin als Inhaberin des
Kjagepatents vorbehalten ist. Das ist zu verneinen.

b) Es ist allgemein anerkannt, dal patentierte Ge-
genstinde, die mit dem Willen des Patentinhabers in den
Verkehr gelangen, gemeinfrei werden (sogenannte "Er-
schépfung des Patentrechts"; vgl. u. a. RGZ 51, 139,

140; BGH GRUR 1959, 232, 233 - Forderrinne - und 1968,
195, 196 - Voran -; Benkaré, Patentgesetz, 5. Aufl.,

§ 6 PatG, Rdn. 16 m. w. N.; Lindenmaier GRUR 1952, 294).
Dies tritt auch dann ein, wenn die Ware erlaubterweise
vom Inhaber einer Lizenz in den Verkehr gebracht wird
(BGHZ 2, 262, 268 - Tauchpumpensatz -). Der Erwerber
einer solchen durch berechtigtes Inverkehrbringen gemein-
frei gewordenen Sache kann {iber sie in jeder Hinsicht
frei verfiigen und sie demgeméB8 auch ungehindert nutzen
und gebrauchen, sofern sich dieses Tun im Rahmen des
bestimmungsgemifen Gebrauchs hélt. Dazu zihlt hier auch
die Verwendung der patentierten Stege als Wider- oder
Auflager fir Gepicktridger, auch wenn deren Anpassung an
die Wider- oder Auflager diese Funmktion der Verstrebungs-
stege besonders zur Geltung bringt, denn darin liegt der
Sinn und Zweck der in den Anspriichen 1 und 2 unter Schutz
gestellten Stege. Der rechtméBige Erwerber des patentier-
ten Steges begeht beim bestimmungsméBigen Gebrauch keine
Patentverletzung.

¢) In der Verbindung des geschiitzten Gegenstands
mit einem Gepidcktrdger ist ersichtlich liber die Erfin-
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dung hinaus, die sich in dem Steg gemd53 den Patentan-
spriichen 1 und 2 verk®rpert, eine selbstindige erfin-
derische Leistung nicht zu sehen. Handelt es sich um einen
zur Zeit der Anmeldung des Klagepatents bereits bekannten
GepHcktriger, so bleibt die Verwendung des in den Verkehr
gelangten Steges nach den Grundsitzen der Erschipfung
des Patentschutzes frei. Diese Gemeinfreiheit erstreckt
sich ndmlich auch auf die Benutzung der Erfindung zusam-
men mit bekannten Zutaten. Der von der Beklagten gelie—
ferte und vom Erwerber an dem patentfrei gewordenen Steg
angebrachte Gepédcktrédger ist eine solche bekannte Zutat,
denn auch dessen als Gegenwiderlager fiir einen Steg nach
den Patentanspriichen 1 und 2 dienender und aus einem
Stlick bestehender Schenkel nach dem Unteranspruch 6 ist
nach den Feststellungen des Berufungsgerichts im Hinblick
auf den Stand der Technik nicht selbstdndig schutzfdhig.
Die Kldgerin beansprucht fiir ihn ausdriicklich auch keinen
selbstéindigen Patentschutz. Mit dem Inverkehrbringen

der Haupterfindung (Steg) durch Verkauf hat der Erfinder
seinen Lohn fiir seine der Allgemeinheit zugute kommende
Leistung bereits erhalten. Er kann fiir die Ausstatiung
dieser Erfindung mit einer bekannten Zutat nicht nochmals
entlohnt werden.

Da somit die Erwerber des patentierten Steges und
des Gepdoktrigers der Beklagten eine unmittelbare Pa-
tentverletzung nicht begehen, begeht auch die Beklagte
keine mittelbare.
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Damit erweist sich die Revision der Kligerin als

unbegriindet und war mit der EKostenfolge aus § 97 Abs. 1
ZP0O zurilckzuweisen.

Spreng Tristedt Bundesrichter ClaBen
ist infolge Urlaubs
verhindert zu unter-
zeichnen.

Spreng
Bruchhausen Ochmann
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