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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 3. November 1977
durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter
Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Hesse und Brodefler

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten, soweit ﬁber
sie nicht bereits durch BeschluB des Senats-
vom 28. April 1977 entschieden worden ist,
wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Ober-
landesgerichts in Frankfurt (Main) vom

30. Januar 1975 aufgehoben, ndmlich soweit
die Beklagte zur Zahlung von 3,75 % des sich
aus der Auskunft zu ermittelnden Gesamtbetra-
ges nebst Zinsen und Mehrwertsteuer verurteilt
und iliber die Kosten des Rechtsstreits ent-
schieden worden ist.

Der Rechtsstreit wird im Umfange der Aufhebung
zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,
auch iiber die Kosten der Revision, an das

Berufungsgericht zuriickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Kldger war Inhaber der widhrend des Revisionsver-
fahrens abgelaufenen Patente 977 881, 977 886 und 977 905,
die Verfahren zur Kompensation der magnetischen Storfelder
bei ferromagnetischen Kérpern betreffen.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Der Kldger hat die Beklagte auf Unterlassung, Rech-
nungslegung und Zahlung einer Entschaddigungs-Lizenzgebiihr
in Hohe von 3,75 % in Anspruch genommen, weil sie Her-
steller von Ausriistungsgegenstdnden fiir Schiffe der Bun-
desmarine veranlaBte, die Patente zu benutzen, obwohl er
die von ihm nur vorldufig erteilte Zustimmung inzwischen
zurickgenommen habe, nachdem die Beklagte entgegen ihrer
urspriinglichen Zusage nicht bereit gewesen sei, fiir die
Benutzung der Patente eine angemessene Lizenzgebiihr zu
zahlen; ausgenommen seien lediglich bestimmte Lieferungen
einiger Firmen, von denen er auf Grund entsprechender Ver-
einbarungen Lizenzgebilihren erhalte.

Die Beklagte hat demgegeniiber geltend gemacht: Sie
habe die Patente nicht verletzt, auBerdem habe ihr ein Vor-
benutzungsrecht zugestanden, Jjedenfalls sei sie nicht zum
Schadenersatz verpflichtet, da sie nicht schuldhaft gehan-
delt habe und die geltend gemachten Anspriiche verjdhrt
seien.

Das Landgericht hat die Beklagte zur Unterlassung,
Rechnungslegung sowie Zahlung einer Entschddigungs-Lizenz-
gebiihr in Hohe von 2 % verurteilt und die weitergehende
Klage abgewiesen.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten
zuriickgewiesen und auf die Berufung des Kldgers das Urteil
des Landgerichts teilweise abgedndert und wie folgt neu
gefat:

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung
eines Ordnungsgeldes bis zum Hochstbetrag von
500 000,-~ DM fir jeden Fall der Zuwiderhand-
lung zu unterlassen,
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wdhrend der Schutzdauer des DBP 977 886 Genera-
toren filir Bordnetzaggregate, Riumgeneratoren,
Sturmgetriebe, Kabel- und Leinenwinden, Propel-
lerverstellungen, Rdumsteueranlagen, Gleich-
strommotoren, Umformer, Pumpen, Kdlteaggregate,
Schrankgestelle, Regel- und Verteilertafeln,
Schaltkidsten, Luftschiitze, Kiicheneinrichtungen,
Scheinwerfer, Elektromotoren fiir die verschie-
densten Zwecke an Bord, Kanonen, Hydraulik-Ein-
richtungen, Elektronikschréanke, Maschinen-Fern-
bedienungsanlagen, Funkeinrichtungen, Werkzeug-
schranke und alle anderen magnetisierbaren
Schiffsausriistungsgegenstinde aufBer Brennkraft-
maschinen und Getrieben fiir Schiffe herstellen

zu lassen oder zu gebrauchen, mit Ausnahme der
bereits vor Klageerhebung schutzrechtsgemdf
hergestellten oder bearbeiteten Gegenstidnde und
ferner mit Ausnahme derjenigen Gegenstidnde, die
auf Grund des mit der Firma M ot @l
Motorenbau GmbH, F , unter dem
7.6.1968 abgeschlossenen Lizenzvertrages herge-
stellt oder bearbeitet worden sind, bei denen

zur Erzielung quasi-amagnetischen Verhaltens
ferromagnetischer Korper in einem magnetischen
Feld von im wesentlichen konstanter GroSe und
Richtung diese ferromagnetischen Koérper mit
mindestens einem Permamentmagneten versehen werden,
dessen magnetisches Moment dem durch das magnetische
Feld von im wesentlichen konstanter GréBSe und Rich-
tung induzierten Moment des ferromagnetischen Kor-
pers entgegengesetzt ist, wobei der Abstand des
Antidipols vom Storkorper oder seinem magnetischen
Schwerpunkt bis zu einigen Dezimetern betragen kann.

2. Die Beklagte wird verurteilt, dariiber Auskunft
zu erteilen, wieviele Gegenstidnde nach dem Ver-
bot zu 1 und zu welchem Gesamtbetrag sie hat
‘herstellen lassen und einen Betrag von 3,75 %
aus diesem zu ermittelnden Gesamtbetrag nebst
8,5 % Zinsen hieraus seit dem 1.1.1968 sowie
5,5 % Mehrwertsteuer aus dem Gesamtbetrag ein-
schlieBllich 8,5 % Zinsen an den Klidger zu zahlen.

Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag
auf Abweisung der Klage weiter; auBerdem hat sie beantragt,
das Verfahren bis zur rechtskriaftigen Entscheidung iiber
die gegen die Anspriiche 1 und 2 des Patents 977 886 anhidngige
Nichtigkeitsklage auszusetzen.



Der Senat hat durch BeschluB vom 15. Marz 1977 den
Aussetzungsantrag und durch weiteren BeschluB3 vom
28. April 1977 die Revision, soweit sie die Verurteilung
zur Unterlassung und zur Auskunft betrifft, zurilickgewie-
sen.

Die Beklagte beantragt nunmehr,

unter Aufhebung des angefochtenen Urteils

die Klage abzuweisen, soweit nicht der Senat
die Revision durch BeschluB vom 28. April 1977
zuruckgewiesen hat.

Der Kldger beantragt,

die Revision zuriickzuweisen.

Entscheidungsgriinde

Die Revision der Beklagten ist begriindet, soweit sie
sich gegen die -~ nur noch zur Entscheidung stehende -
Verurteilung zur Zahlung von 3,75 % des sich aus der Aus-
kunft zu ermittelnden Gesamtbetrages nebst Zinsen und
Mehrwertsteuer richtet.

I. Das Berufungsgericht hat zur Hthe der dem Kl&ger
. 2ustehenden Entschddigungs-Lizenzgeblihr folgendes ausge-
fiihrt: ' |

Im Bereich der Elektro- und Maschinenbauindustrie
seien Lizenzs#tze von 0,5 % bis 5 % Ublich. Fir die Be-
nutzung der Erfindung des Kl&dgers sel eine Lizenzgeblihr
vorr 3,75 ;i angemessen, und zwar hauptsichliclh deshalb,



weil vier private Hersteller von Schiffsausriistungsgegen-
stidnden dem Kl&dger vertraglich Lizenzen in dieser Hthe
zugestanden hdtten., Es liege somit ein unmittelbarer Ver-
gleichsmaBstab fiir die Hhe der Entschiddigungs-Lizenzge-
bithr vor.

Auflerdem rechtfertigten folgende Umstdnde einen iiber
dem Durchschnitt liegenden Lizenzsatz: Bei dem vom Kléger
entwickelten Antidipol-Kompensationsverfahren handele es
sich um eine bahnbrechende Erfindung. Es sei versucht
worden, die von der NATO verlangten geringen Storwerte
durch die Verwendung amagnetischer Metalle zu erreichen.
Diese Bemiihungen seien jedoch jedenfalls zundchst geschei-
tert. So seien die von der niederldndischen Firma WD
aus amagnetischem Material hergestellten Kuibelwellen ge~
hrochen; die Leistung der Maschinen sei wait hinter denen
konvertioneller Rauaprt zurlickgebliebern; nufleridem habe sich
gezeigt, daB fiir bestimmte Aggregate amagnetische Metalle
iiberhaupt nicht verwendbar seien., All diese Schwierigkeiten,
die dazu gefiihrt hdtten, daB die Verteidigungsbereitschaft
der Beklagten in erheblichem MaBe herabgesetzt gewesen sei,
seien durch die Erfindungen des Kl&dgers ausgerdumt gewor-
den. Dariliber hinaus habe die Beklagte durch das Verfahren
des Kldgers Aufwendungen in Hthe von Jjedenfalls 20 Millio-
nen DM erspart.

Der einzige Umstand, der demgegeniiter in geringfiigi-
gem MaBe zu einer Verminderung der Lizenz herangezogen
werden konnte, bestehe darin, dall die Beklagte dem KlEger
gelegentlich ihren Priifstand zur Verfiigung gestellt und
ihn iiber die Forschungsergebnisse des Auslandes informiert
habe. Dieser Umstan? werde aber ausgerslichern durch die all-
seitige Zusammenarhbeit, die der ¥lZger ebhenfalls geleistet



habe, so daB allenfalls von einem gegenseitigen Informa-
tionsfluB die Rede sein k&nne und nicht von einem einsei-
tigen Informationsstrom zu Gunsten des Klégers.

IT. Die Revision macht demgegeniiber geltend:

Das Berufungsgericht habe bei der Bemessung der
Entschiddigungslizenz unberiicksichtigt gelassen, daB die
Verurteilung der Beklagten nur auf Anspruch 1 des Patents
977 886 gestiitzt sei. Da jedoch der Kldger nur bei einer
Verletzung aller drei Klageschutzrechte eine Entschddi-
gungslizenz von 3,75 % verlange, gehe die vom Berufungs-
gericht ausgesprochene Verurteilung liber den Antrag des
Kldgers hinaus. Bei seiner Erwdgung, daB es sich bei dem
Antidipol-Kompensationsverfahren des Klédgers um eine bahn-
brechende Erfindung handele, habe das Berufungsgericht
unberiicksichtigt gelassen, daB die Lehre des Anspruchs 1
des Patents 977 886 nur einen Teil dieses Verfahrens dar-
stelle und fiir eine vollstdndige Entstorung eines Schiffs
noch weitere MafBnahmen erforderlich seien. Das Berufungs-
gericht habe bei der Bemessung der Entschddigungslizenz
ausschlieBlich auf die Bedeutung des Anspruchs 1 des Pa-
tents 977886 abstellen diirfen. Die dort gegebene Lehre
kénne aber nicht als bahnbrechend angesehen werden. Jeden-
falls fehle in dem angefochtenen Urteil fir eine solche
Annahme jede Begriindung.

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts sei
lizenzmindernd zu berlicksichtigen, daB die Beklagte dem
Kldger ihren Priifstand zur Verfiigung gestellt und ihn
auBerdem iiber die Forschungsergebnisse des Auslandes un-
terrichtet habe. Die Ansicht des Berufungsgerichts; dieser
Umstand sei durch die allseitige Zusammenarbeit, die der




Kldger ebenfalls geleistet habe, ausgeglichen, wider-
spreche den Gesetzen der Logik. Hierbei bleibe ndmlich
unberiicksichtigt, dafl die dem Kldger durch die Beklagte
vermittelten und auf Grund der Benutzung des Priifstandes
erlangten Kenntnisse in seine Patente eingeflossen seien.
Das Klagebegehren des Kldgers laufe letztlich darauf
hinaus, die Informationen bezahlt zu erhalten, die er
von der Beklagten bezogen und  durch die Benutzung des
Priifstandes erlangt habe.

Es sei auch fehlerhaft, daB das Berufungsgericht fir
die Bemessung der Entsch@digungslizenz auf die vier mit
privaten Herstellern von Schiffsausriistungsgegenstdnden
abgeschlossenen Vertridge abgestellt habe. Gegenstand die-
ser Vertrdge sei ndmlich nicht nur die Benutzung des Pa-
tents 977 886. Die Vertridge betrafen vielmehr auch noch -
andere Patente; auBerdem sei vereinbart, daB der Klager
die Lizenznehmer bei der praktischen Ausfiihrung der Kompen-
sation und bei der Ausibung der Vertragsrechie zu unter-
stiitzen habe. Es erscheine deshalb denkgesetzlich ausge-
schlossen, die in diesen Vertrdgen vereinbarte Lizenzgebiihr
bei der Verletzung nur eines Schutzrechts zu Grunde zu
legen.

Dariiber hinaus beanstandet die Revision, dafl das Beru-
fungsgericht die Entsch&@digungslizenz ohne Unterschied bei
allen Schiffsausriistungsgegenstinden nach dem vollen An-
schaffungswert bemessen habe, obwohl diese Gerdte mitunter
nur zu einem sehr geringen Teil aus ferromagnetischem Ma-
terial bestiinden. Dies kénne zu dem Ergebnis filhren, daf
ein Ausriistungsgegenstand, der mehrere zehntausend Mark
koste, aber bei dem nur eine einzige ferromagnetische Welle
mit einem Materialwert von 10.- DM Verwendung finde, mit



einer Lizenzgebiihr von tausend und mehr Mark belastet

sei. Es sei nur dann gerechtfertigt, den vollen Wert eines
Gegenstandes bei der Berechnung der Lizenz zu Grunde zu
legen, wenn die Vorrichtung durch den geschiitzten Teil

ihr kennzeichnendes Gepriédge erhalte oder wenn die Anwen-
dung der Erfindung zumindest eine konstruktive Anpassung
der anderen Teile des Gesamtaggregats erforderlich mache.
Diese Voraussetzungen seien aber bei einer Kompensation
nach Anspruch 1 des Patents 977 886 nicht gegeben. Eine
geeignete Bemessungsgrundlage fir die Entschadigungslizenz
ktnne nur der fir die Jjeweilige Kompensation erforderliche
Aufwand darstellen.

Im iibrigen miisse der Beklagten, was das Berufungsge-
richt nicht gepriift habe, die Vergilinstigung des § 47
Abs. 2 Satz 2 PatG zugebilligt werden, da ihr Verschulden
keinesfalls den Grad leichter Fahrldssigkeit libersteige.

Schliefllich habe das Berufungsgericht verkannt, daf
der von dem Kldger geltend gemachte Schadenersatzanspruch
nicht der Mehrwertsteuer unterliege.

III. 1. Fir die Auffassung der Revision, das Berufungs-
gericht habe bei der Bemessung der Entschidigungslizenz
unberiicksichtigt gelassen, daB8 die Verurteilung ausschlief3-
lich auf Anspruch 1 des Patents 977 886 gestiitzt ist, bie-
tet das angefochtene Urteil keine Anhaltspunkte. Zwar hat
der Kliger seinen Anspruch auf Zahlung einer Entschddigungs-
Lizenzgebiihr in Hohe von 3,75 % auf die Verletzung aller
drei Klageschutzrechte gestiitzt. Er hat jedoch nicht zum
Ausdruck gebracht, daB die Lizenz von 3,75 % anteilsmiBig
aus den einzelnen Verletzungshandlungen begriindet sei. Das
Befufungsgericht war deshalb nicht gehindert, dem Kliger
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den geltend gemachten Anspruch in voller HBhe schon wegen
der Verletzung eines dieser drei Klageschutzrechte zuzu-
sprechen. Ein VerstoB gegen § 308 ZPO - der von Amts wegen
zu beachten widre (BGH LM ZPO § 308 Nr. 7) - liegt demnach
nicht vor.

2. Die Revision beanstandet auch zu Unrecht die
Feststellung des angefochtenen Urteils, bei dem Antidipol-
Kompensationsverfahren handele es sich um eine bahnbre-
chende Erfindung. Wie die weitere Begriindung ergibt, hat
das Berufungsgericht durch diese Wendung lediglich zum
Ausdruck gebracht, daffi die Beklagte durch die Antidipol-
Kompensation erhebliche Vorteile erlangt hat, weil sie
hierdurch in die Lage versetzt wurde, die bisher bei der
Verwendung amagnetischer Werkstoffe aufgetretenen Schwie-
rigkeiten zu vermeiden und ihre in erheblichem Mafle herab-
gesetzte Verteidigungsbereitschaft wiederherzustellen. Auf
diese Vorteile aber durfte das Berufungsgericht abstellen,
weil bei allen streitigen KompensationsmaBnahmen der Be-
klagten, durch die die beschriebenen Vorteile erreicht
werden, nach den Feststellungen des angefochtenen Urteils
zur Frage der Verletzung auch von der Lehre des Anspruchs 1
des Patents 977 886 Gebrauch gemacht wird. Das Berufungs-
gericht konnte sich deshalb zur Begriindung der bezeichne-
ten Vorteile auch auf die dahingehenden AuBerungen der
Bediensteten der Beklagten beziehen, obwohl in diesen Er-
kldrungen das Patent 977 886 nicht ausdriicklich genannt
worden ist; denn auch diese AuBerungen beziehen sich auf
die von der Beklagten veranlaBten und unter das Patent
977 886 fallenden KompensationsmaSnahmen. Der von der Revi-
sion geriigte Begriindungsmangel liegt deshalb nicht vor,

Den Erwdgungen des Berufungsgerichts wird auch
nicht dadurch der Boden entzogen, daB die Lehre des An-
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spruchs 1 des Patents 977 886 ~ wie die Revision geltend
macht - nur einen Teil der notwendigen KompensationsmafB-
nahmen darstellt und daB zu einer vollstdndigen Entsto-
rung eines Schiffs noch weitere MaBnahmen erforderlich
sind. Die Darlegungen des angefochtenen Urteils sind nam-~
lich nicht dahin zu verstehen, daf die beschriebenen Vor-
teile ausschliefllich durch die Benutzung der Lehre des
Anspruchs 1 des Patents 977 886 erzielt werden. Entschei-
dend ist vielmehr - hierauf durfte das Berufungsgericht
zu Recht abstellen -, daB jedenfalls ohne das Verfahren
des Kldgers nach Anspruch 1 des Patents 977 886 eine brauch-
bare Entstdérung nicht zu erreichen ist.

3. Es ist auch nicht als Rechtsfehler zu beanstanden,
daB das Berufungsgericht dem Umstand, daB die Beklagte
dem Kldger ihren Priifstand zur Verfiigung gestellt und ihn
iiber die Forschungsergebnisse des Auslandes unterrichtet
hat, im Ergebnis fiir die Hohe der Entschadigungs-Lizenzge~
blihr keine Bedeutung beigemessen hat.

Selbst wenn der Kldger - wie die Revision geltend
macht - die so erlangten Kenntnisse bei seinen Forschungs-
arbeiten berilicksichtigt hdtte, wiirde dies eine Minderung
der Entschd@digungslizenz nicht rechtfertigen. Fir die
Héhe der Lizenz ist ohne Bedeutung, mit wessen Mitteln
und unter Berilicksichtigung welcher Informationen der Kl&ger
seine Forschungsarbeiten betrieben hat. Zwar gelten im
Arbeitnehmererfinderrecht fiir die Bemessung des Anteils~
faktors, der die Hohe der Erfindervergiitung beeinflufit,
teilweise andere Grundsédtze. Diese sind aber auf die Be-
rechnung einer Entschddigungslizenz nicht tibertragbar.

Eine abweichende Beurteilung unter dem Gesichtspunkt
von Treu und Glauben (§ 242 BGB) wire allenfalls dann
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denkbar, wenn der Verletzer am Zustandekommen der Erfin-
dung, aus der er in Anspruch genommen wird, beteiligt
war. Diese Frage bedarf jedoch keiner Entscheidung. Die
Beklagte hat zwar vorgetragen, die von ihr vermittelten
Kenntnisse seien in die Patente des Kldgers eingeflossen.
Sie hat das hinsichtlich des Anspruchs 1 des Klagepatents
977 886 jedoch nicht ndher substantiiert. Die Revision

" hat nicht geriigt, daB dem Berufungsgericht insoweit ein
VerfahrensverstoB unterlaufen wére. '

4, Die Uberlegungen der Revision zu der Frage, ob
der Beklagten die Vergiinstigung des § 47 Absatz 2 Satz 2
PatG zuzubilligen ist, sind fiir die Entscheidung unerheb-
lich, da der Kliger als Schadenersatz nur die Zahlung der
angemessenen Lizenz verlangt. Eine angemessene Lizenz
wird auch dann geschuldet, wenn der Beklagten bei der
Patentverletzung lediglich leichte Fahrldssigkeit zur
Last fiele.

5. Rechtsfehlerhaft ist jedoch, daB das Berufungs-
gericht bei der Bemessung der Entsch&ddigungs-Lizenzgebiihr
fir alle unter die Ersatzpflicht fallenden magneti~-
sierbaren Schiffausriistungsgegenstédnde die vier vom Kl&ger

mit den Firmen M{ED V@D 5@ GubH, DEER-SEER AG.,
v G AG und V@ISR SEEEEE CobH

abgeschlossenen Lizenzvertrédge herangezogen hat, ohne zu
begriinden, ob und inwieweit diese Vertrdge einen brauch-
baren Vergleichsmaﬂstab fir die Hohe der angemessenen
Lizenz fiir alle magnetisierbaren Schiffsausriistungsgegen-~
stédnde hergeben. Dies fiihrt zur Aufhebung und Zuriickver-
weisung.

a) Nicht gefolgt werden kann allerdings der Auffas-
sung der Revision, ein Vergleich sei schon deshalbd nicht

P
g -



méglich, weil die genannten Vertridge Jjeweils mehrere
Schutzrechte des Kldgers betrdfen und auBerdem vorsdhen,
daB der Klédger die Lizenznehmer bei der praktischen Aus-
fiihrung der Kompensation anleiten und unterstiitzen solle.
Die Erteilung einer Lizenz an mehreren Schutzrechten hat
ndmlich nicht zur Folge, daB die vereinbarte Lizenzgebihr
in voller Hohe nur dann geschuldet wird, wenn der Lizenz-
nehmer alle Schutzrechte gleichzeitig benutzt. Die Lizenz-
gebiihr wird vielmehr, falls nichts anderes vereinbart ist,
auch dann in voller Hohe f&dllig, wenn der Lizenznehmer

nur von einem der Schutzrechte Gebrauch macht. Die Beklagte
hat nicht vorgetragen, daB der Klédger Lizenznehmern gegen-
iiber seiner Anleitungs- und Unterstiitzungspflicht nicht
nachgekommen wire. Da die durch die Anleitung und Unter-
stitzung der Lizenznehmer vom Kldger erbrachten Leistungen
letztlich der Beklagten zugute gekommen sind, ist es
rechtlich ohne Bedeutung fiir die Entscheidung iiber die
Hohe der angemessenen Lizenz, dafBl die in den zum Vergleich
herangezogenen Vertrédgen vereinbarten Lizenzgebiihren von
3,75 % auch fir diese Leistungen des Kldgers geschuldet
werden,

b) Bei der Bemessung der Hohe der als Schadenersatz
geschuldeten angemessenen Lizenz ist Bedacht darauf zu
nehmen, daB der Patentinhaber einen gerechten und billigen
Ausgleich dafir erhdlt, daB der Patentverletzer schuldhaft
sein AusschlieBlichkeitsrecht beeintrachtigt hat. Soweit
die Rechtsprechung zur Beurteilung der Hohe der vom Ver-
letzer zu zahlenden angemessenen Lizenz die HBhe der mit
anderen Lizenznehmern fiir die Benutzung des betreffenden
Patents vereinbarten Lizenzsidtze zum Vergleich herangezo-
ren hat, ist dies geschehen, weil wan in den frei verein-
barten Lizenzsitzen Anhaltspunkte fiir einen solchen ge-
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rechten und billiger. Ausgleich gesehen hat. Solche An-
haltspunkte bieten jedbch nur diejenigen Fdlle, in denen
sich die Benutzungshandlungen, an die die Lizenzzahlungs-
pflicht gekniipft ist, vergleichen lassen. Fiir die Hohe
frei vereinbarter Lizenzs8tze sind wirtschaftliche Ge-
sichtspunkte von entscheidender Bedeutung. Wenn die Be-
nutzung eines Patents erhebliche wirtschaftliche Vorteile,
beispielsweise erhshte Marktanteile oder Ersparnisse, ver-
spricht, kann das AnlafB fiir einen hohen Lizenzsatz sein.
Sind hingegen vertretbare Ausweichméglichkeiten vorhanden,
wie der mit einem Patent erstrebte Erfolg auf eine nicht
geschiitzte Art und Weise - wenn auch mdglicherweise unter
Inkaufnahme von Nachteilen - erreicht werden kann, kann
sich das in niedrigeren Lizenzsdtzen ausdriicken. Wenn der
Patentinhaber in dem zuletzt genannten Falle einen zu
hohen Lizenzsatz fordert, werden die interessierten Lizenz-
nehmer auf ungeschiitzte Ausweichméglichkeiten ausweichen
oder ginzlich auf die durch das Patent gebotenen Vorteile
verzichten.

Das Berufungsgericht hat filir den von ihm als angemes~
sen erachteten Lizenzsatz von 3,75 % des Gesamtwertes der
im Urteilsspruch genannten magnetisierbaren Schiffsaus-
ristungsgegenstdnde hauptsdchlich den in den obengenannten
vier Lizenzvertrigen des Kldgers vereinbarten Lizenzsatz
in derselben Hohe herangezogen. In diesen Lizenzvertridgen
war der Lizenzsatz von 3,75 % flir die Kompensation von
Brennkraftmaschinen und Getrieben nebst Zusatzaggregaten
vereinbart. Im vorliegenden Rechtsstreit sind diese Gegen-
stédnde im Klageantrag ausdriicklich ausgenommen worden.

Die Lizenz von 3,75 % wird nur fiir alle anderen magneti-
sierbaren Schiffsausrilistungsgegenstidnde auBler Brennkraft-
maschinen und Getrieben fiir Schiffe verlangt. Die im
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Klageantrag aufgefihrten Gegenstdnde sind sehr unter-
schiedlicher Art. Sie umfassen beispielsweise Generato-
ren, Elektromotore, Umformer, Pumpen, Funkeinrichtungen,
Elektronikschrénke, Kanonen usw., aber auch Schrankge-
stelle, Kilicheneinrichtungen und Werkzeugschridnke. Es kann
nicht ohne weiteres angenommen werden, daf das Patent

977 886 mit seinem Anspruch 1 fiir alle diese verschieden-
artigen Schiffsausriistungsgegenstinde dieselbe technische
und wirtschaftliche Bedeutung besitzt wie filir Schiffs-
brennkraftmaschinen und Getriebe. So erscheint es denkbar,
daB die Hersteller von Motoren und Getrieben zur Erzie-
lung einer brauchbaren Entstérung auf den Gegenstand des
Anspruchs 1 des Patents 977 886 des Kligers angewiesen
waren, wdhrend bei anderen Schiffsausriistungsgegenstinden
(z. B. Schrankgestellen, Kiicheneinrichtungen usw.) wirt-
schaftlich vertretbare Ausweichmdglichkeiten bestanden.
Ebenso kann flir die Bemessung der Hohe der Lizenzgeblihr
von Bedeutung gewesen sein, daB bei Motoren und Getrieben
die filir die Funktion wesentlichen Teile (z.B. die Kurbel-
welle) aus ferromagnetischem Material bestehen oder daB
der Wert der ferromagnetischen Teile im Verhdltnis zum
Gesamtwert der Gegensténde relativ hoch ist. Es kann hier-
bei auch von Einflufl auf die Hthe der Lizenzgeblihr gewesen
sein, dafl durch die Benutzung der Erfindung bei Motoren
und Getrieben hesonders hohe Ersparnisse zu erreichen
waren, die eine hdhere Lizenzgebilihr rechtfertigen. AuBer-
dem kann die Hohe der vereinbarten Lizenzgebilhr von dem
Umfange der fiir die Ausiibung der Erfindung notwendigen
Mafinahmen, von der '16he des 2zu erwartenden Umsatzes oder
von der Bedeutung der zu entstorenden Gegenrnstidnde fiir

die Funktionstiichtigkeit des Schiffs abhdngig gewesen sein.

Das Berufungsgericht hat nicht gepriift, ob diese
fiir die H6he des vereinbarten Lizenzsatzes fiir die An-
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wendung der Patente des Klagers auf Brennkraftmaschinen
und Getriebe in Betracht kommenden Anhaltspunkte auch fiir
die anderen magnetisierbaren Schiffsausriistungsgegen-
stidnde gemdf dem Klageantrag herangezogen werden konnten.
Nur soweit bei den einzelnen im Klageantrag aufgefihrten
Gegenstdnden iibereinstimmende oder vergleichbare Anhalts-
punkte festzustellen sind, konnte der in den vier genann-
ten Lizenzvertrigen vereinbarte Lizenzsatz von 3,75 %

als unmittelbarer VergleichsmaBstab dienen. Da der erken-
nende Senat als Revisionsgericht nicht in der Lage ist,
von sich aus die erforderlichen tatsdchlichen Feststellun-
gen zu treffen, kann das angefochtene Urteil mit der gege-
benen Begriindung keinen Bestand haben.

6. Die Entscheidung kann auch nicht unter dem recht-
lichen Gesichtspunkt der '"culpa in contrahendo" aufrecht-
erhalten werden. Es mag dahinstehen, ob dem Grunde nach
die Voraussetzungen fiir einen solchen Anspruch vorliegen.
Es fehlt an der Feststellung, dafl alle Hersteller der in
Betracht kommenden Schiffsausriistungsgegenstédnde nach dem
Klageantrag ohne Zustimmung der Beklagten, auf die im Er-
gebnis die zusidtzlichen Kosten abzuwdlzen gewesen wéren,
dem Klager die Zahlung einer Lizenzgebiihr in H6he von

3,75 % des Jjeweiligen Anschaffungswertes zugebilligt h#t-
ten.

Das angefochtene Urteil war deshalb aufzuheben und
die Sache an das Berufungsgericht zuriickzuverweisen.

IV. 1. Bei der weiteren Verhandlung der Sache wird
das Berufungsgericht auch die bisher nicht beriicksichtig-
ten vom Kldger vorgetragenen Lizenzvereinbarungen heran-
zuziehen haben, insbesondere den Vertrag vom 7. August 1968
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mit der Firma MElll)-"GEESENS-S@ED "GN CmbH. Dabei

wird es jedoch zu beachten haben, daB diese Vereinbarung
nach der vorgelegten Korrespondenz nur zu dem Zweck ab-
geschlossen wurde, der genannten Firma die Kompensation
von Hydraulikeinheitep zu erméglichen, so daf die in
diesem Vertrag vereinbarte Lizenzgeblihr zwar fiir derartige
Gerdte, nicht aber ohne weiteres als Anhaltspunkt fiir die
Hohe der angemessenen Entschddigungslizenz bei allen ande-
ren magnetisierbaren Schiffsausriistungsgegenstidnden dienen
kanrni. Dementsprechend wird auch bei den weiteren Vertridgen
auf die beim Abschlufl der Vereinbarung vorgesehene und die
tatstichlich ausgefiihrte Benutzung und nicht auf den unter
Umstdnden weiter gefafiten Wortlaut des Vertrages abzustel-
len sein.

2. Sollte das Berufungsgericht ausreichende Anhalts-
punkte filir tragfdhige VergleichsmaBstdbe aus Lizenzver-
einbarungen liber vergleichbare Gegenstédnde nicht feststel-
len k&nnen, dann wird das Berufungsgericht die Hohe der
angemessenen Entschidigungslizenz fiir einzelne oder samt-
liche im Klageantrag bezeichneten magnetisierbaren Schiffs-
ausriistungsgegenstédnde anderweit zu ermitteln haben. Dabei
wird das Berufungsgericht zu beachten haben, daB die in
der Literatur gemachten Angaben iiber die Hohe der {iiblichen
Lizenzgebiihren in den einzelnen Industriezweigen sich auf
Lizenzvertridge beziehen, die die Herstellung bestimmter
Erzeugnisse zum Gegenstand haben. Diese Angaben k&nnen
im vorliegenden Fall nicht ohne weiteres als Anhaltspunkte
verwertet werden, denn der Anspruch 1 des Patents 977 886
bezieht sich nicht auf ein herzustellendes Erzeugnis, son-
dern hat ein Verfahren, nach dem bereits hergestellte
Gegenstidnde kompensiert werden, zum Gegenstand. Der Wert
der Benutzungsberechtigung an Patentanspruch 1 des Patents
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977 886 ist vielmehr eigensté@ndig zu bestimmen. Dabei ist
zu berilicksichtigen, daB die Anwendung des Verfahrens nach
Patentanspruch 1 des Patents 977 886 fiir die einzelnen
Schiffsausriistungsgegenstédnde durchaus unterschiedliche
technische und wirtschaftliche Bedeutung haben kann, so
daB eine sachgerechte Beurteilung der Hohe der angemesse-
nen Lizenz im Ergebnis nur mdglich sein wird, wenn zunédchst
fiir die einzelnen Gegenstdnde oder zumindest fiir vergleich-
bare Gruppen solcher Gegenstdnde untersucht wird, welchen
Nutzen die Erfindung der Beklagten jeweils gebracht hat.

Ob nach einer solchen Prifung dann die Hdhe der Entschadi-
gungslizenz fiir jeden magnetisierbaren Schiffsausriistungs-
gegenstand gesondert festgesetzt oder ob ein Mittelwert
fiir alle Gegenstédnde errechnet wird, wird wesentlich davon
abhidngen, von welcher Bewertungsgrundlage ausgegangen wird.
Wird der Wert der einzelnen Schiffsausriistungsgegenstinde
als Ausgangspunkt gewdhlt, so kdnnen fiir die einzelnen
Schiffsausriistungsgegenstidnde oder fiir Gruppen von Schiffs-
ausrilistungsgegensténden unterschiedliche Lizenzsdtze in
Betracht zu ziehen sein., Dabei widre das Berufungsgericht
durch die Fassung des Klageantrages nicht gehindert, fiir
den einen oder anderen Ausriistungsgegenstand einen hdheren
Lizenzsatz als 3,75 % festzusetzen, sofern nicht der vom
Kldger insgesamt geltend gemachte Lizenzbetrag iiberschrit-
ten wird. Wird der sich aus der Auskunftserteilung der
Beklagten ergebende Gesamtwert aller magnetisierbaren
Schiffsausriistungsgegenstidnde als Ausgangspunkt gewdhlt,
weil dem Umstand Rechnung getragen werden soll, daB jede
Kompensation an einzelnen Gegenstédnden im Ergebnis nutzlos
wdre, wenn sie nicht liickenlos an allen ferromagnetischen
Teilen durchgefiihrt wird, dann bietet sich ein einheit-
licher Lizenzsatz fiir alle Schiffsausriisturngsgegenstdnde
an. Ein solcher kann auch in Betracht kommen, wenn auf
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die Bedeutung der zu entstorenden ferromagnetischen Teile
fiir die Funktion des Jjeweiligen Gegenstandes und auf des-
sen Funktion filir die einzelne Schiffseinheit abgestellt
wird. Endlich kann bei der Ermittlung des angemessenen
Lizenzsatzes auf die Ersparnisse abgestellt werden, die
die Beklagte durch die Benutzung des Verfahrens nach An-
spruch 1 des Patents 977 886 bei den im Klageantrag genann-
ten Gegenstédnden erzielt hat. Diese Ersparnisse hat das
Berufungsgericht mit 20 Millionen DM festgestellt. Bei
allen Bemessungsmethoden wird das Berufungsgericht darauf
zu achten haben, dem Kldger einen gerechten Anteil an dem
Nutzen zuzubilligen, der der Beklagten durch die Anwendung
des Verfahrens nach Anspruch 1 des Patents 977 886 zuge-
flossen ist.

3., Welche weiteren, bisher im Urteil nicht ausdriick-
lich bezeichneten magnetisierbaren Schiffsausriistungsge-
genstidnde noch in die Beurteilung einzubeziehen sind und
welchen Gesamtwert alle unter die Verurteilung fallenden
Vorrichtungen haben, wird sich aus der von der Beklagten
zu erteilenden Auskunft ergeben. Wenn die Beklagte voll-
stdndig Auskunft erteilt hat, wird der Kldger seine An-
spriiche zu beziffern haben. Bei der erneuten Entscheidung
kann dann ein Gesamtschadensbetrag fiir alle Verletzungs-
handlungen ermittelt werden.

4, AuBerdem wird der Kldger Gelegenheit haben, eine
Bescheinigung der fiir ihn zustdndigen Finanzbehdrden bei-
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zubringen, aus der sich ergibt, ob und inwieweit die
geltend gemachten Anspriiche der Mehrwertsteuer unter-

liegen.
Ballhaus Bruchhausen Ochmann

Hesse BrodefBler
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