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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundes~
gerichtshofs hat auf die miindliche Verhandlung
vom 20, Januar 1970 unter Mitwirkung des Senats-
présidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter
Dr. Loscher, ClaBien, Triistedt und Dr. Bruchhausen

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird
das Urteil des 6. Zivilsenats des
‘Oberlandesgerichts Miinchen vom

11, Mai 1967 aufgehoben. Die Sache .
wird zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung, auch iiber die Kosten_
des Revisionsverfahrens, an das Be-
rufungsgericht: zurlickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestands

Die Beklagte ist Inhéberiri‘ des deutschen Bun-

despatents S8 @ s cine Kunststoffspritz—‘

gieBmaschine betrifft. Die Anmeldung ist am 21. No~
vember 1957, deren Bekanntmachung am &, April 1963
erfolgt. Der Patentanspruch 1 lautet'“' : :

“Sprztzgleﬁmaschlne Zur verarbeltung irre~‘
versibel hértbarer, mit einem Verstér-
kungsfaserstoff versetzter Kunststoffe

- (Duroplaste), dadurch gekennzeichnet,

dafl bei Anwendung eines den faserstoff—



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

-3 -

haltigen Kunststoff in an sich bekann-
ter Weise aufnehmenden flexiblen, diinn-
vandigen, in den Druckzylinder einsetz-
baren blasen- oder sackartigen Behal-
ters dieser mittels eines in den Druck-
zylinder einfiihrbaren Druckmlttels aus~—
prefibar:ist." :

www.prinz.law

Die Kl&gerin stellt her und vertreibt Kolben-
spritzguﬁmaschinen zur Verarbeitung wirmeh&rt-
barer Kunststoffmassen, in denen die Beklagte eine
Verletzung ihres Patents sieht. Bei der Maschine
der Kligerin werden auswechselbare Hillsen in
einen HuBeren Zylinder (Massezylinder) einge-
schoben.. Dic Hiilsen sind als ein an beiden Seiten
offenes Metallrohr ausgebildet. In die Hiilsen
wird - auBerhalb der Maschine -~ die auszuspritzen-
de Kunststoffmasse eingefiillt. Unter dem Druck

eines Kolbens wird die Masse ausgepreBft. Der Kol-

ben schlieft an seiner Stirnseite gegeniiber der
Hulsenwand mit einer Dichtungsmanschette ab. Diese

besteht aus elastischem Material oder aus federn-

dem Stahl und kann sich beim Auspressen der Kunst-
stoffmasse an den Beriihrungspunkten der Manschette
mit der Hiilse - an der Hiilsenwand - zusammenziehen.
Der Kolben selbst, an dem vorne die Dichtungsman-
schette unstreitig losbar befestlgt 1st lauft mlt 3=

Spiel in der Hiilse und 1éBt damit etwa zvischen 0

Manschettenrand und Hiilsenwand durchgedrungenerv” _
hunststoffmasse Raum. Die Klégerin hat fiir 1hre

Maschine am 19. Februar 1960 ein Patent angemel~,

det. Die Anmaldung ist mit der Auslegeschrift

||ll| III am 19. November 1964 bekanntgemacht vior- ,'“”

den. Die Patentanspruche 1 und 2 1auten-
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"1. KolbenspritzguBmaschine zur Verarbei-
tung wirmehdrtbarer, gegebenenfalls
Flillstoffe enthaltender oder als Bin-
demittel dienender Kunststoffmassen,
die wenigstens einen Massezylinder nit
einer Dlise am Austrittsende, einen im
Massezylinder gefiihrten Kolben und we-
nigstens eine der Diise am Massezylin-
der zugeordnete, beheizte Form umfaBt,
dadurch gekennzeichnet, daf der Kolben
an seiner Vorderkante mit einer an sich
bekannten Dichtungsmanschette versehen
und mit wesentlichem Spiel im Massezy-
linder angeordnet ist.

2, SprltzguﬁmaschlneD insbesondere nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf
eine in den Massezylinder elnschleb—
bare und auswechselbare und die Kunst-
stoffmasse aufnehmendo Hiilse vorgeschen
ist, an deren Innenwand die Dichtungs-
manschette anliegt." .

~Die Beklagte hat die,Klégerin wegen ihrer Ma-
schine verwvarnt. Daraufhin hat die Klégerin Klage
auf FestStcllung erhoben, daf die‘Verwarnung unbe-
rechtigt sci. Nachdem die Beklagte im Wege der Wider-
klage Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung
der'Schadénsersétzpflicht der'Kiégerin verlangt hat,
'haben.die Parteien die Feststellungsklage der Kla~
gerin in der Hauptsache fur erledlgt erklart

| Die Beklagte hat zur Begrundung der wlderklage'

| geltend gemacht, die von der Klagerln bei ihrer Ma-
“schine verwendete Hulse entspreche dem blasen— oder :
_sackartigen Bahélter ihres Patents. Die Hiilse werde‘
,wae auch dleser Behalter 2u dem Zweck verwendet, :
‘den auszupressenden Kunststoff von der Zyllnderwandl
. der Maschine fernzuhaltenf Den Abschluﬁ der Hiilse
bilde eine sackbodenartige Pfamnne, deren Rand von
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einer aus Gummi, gummiartigem Kunststoff oder Fe-
derstahl gefertigten "Dichtlippe" oder Dichtungs-
manschette gebildet werde. Die Pfanne presse ver-
moge des Drucks des sie tragenden Kolbens den
Kunststoff aus. Die "Dichtlippe" solle den Uber-
tritt des wirmehiirtbaren Kunststoffes (Duroplast)
auf die Zylinderwandung und die Aushirtung des
Kunststoffes -zu einem die Kolbenbewegung blockieren—
den Film verhindern. o

Die Maschine der Klégerin mache Jedenfalls
von folgendem im Streitpatent geschiitzten allge-
meinen Erfindungsgedanken Gebrauch:

Spritzguﬂmaschlne fiir die Verarbei-
tung von Duroplasten mit Faserstof-
fen, in welche der Kunststoff mittels
eines Behdlters eingefithrt wird, aus
welchenm der®Xunststoff mit (mechani-
schen oder hyHraulischen) Druckmitteln
Ty unter Abtrennung des Duroplastes von -
~ deren unbewegten (Zylinder) und beweg-
ten (Kolben, Ventilen) Teilen und den
. Zwischenrdumen zwischen diesen ausge—
preBt wird.

Die Erfindung des Patents der Beklagten be-
friedige erstmals ein drlngendes Bedurfnls der.
Praxis., Sie sei eine Plonlererflndung, weshald -
dem Patent ein "hoher" Schutzumfang zuzubilligen
sel, e :

- Dle be1 der Maschine der Klagerln Verwen,  ,,7‘
'dete "DLChtllPPQ" (chhtungsmanschette) sei £
von Sepp BENED - dem Verwaltungsrat der Beklagten ey
im Rahmen elnes Beratungs~ und - Enthcklungsvertra-‘fﬁ

“ges vom 18, Oktober 1957 zu1schen der von der Kig-
. |
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gerin beherrschten Firma Ge@llB und der Beklag-
ten sowie cines weiteren Vertrages ohne Datum,

der unstreitig in Spdtsommer 1959 zwischen der
genannten Firma GellllD und Sepp BEER zustande
gekommen ist, entwickelt worden. Bei der im Jahre 1959
auf Anregung B gebauten '"Be@l@'-Maschine sei
der vordere Teil des Kolbens konkav ausgewslbt ge-
wesen. Er habe den Kunststoff nach Art einer Dicht-
lippe aus einer "Wursthaut" austreiben sollen. Die
Klsgerin habe in einer Vereinbarung vom 28. Okto-
ber #®60, an der neben den Parteien dieses Rechts-
streits die Firma Ge{Jlll) und Sepp BENE beteiligt
waren, auf Rechte aus Erfindungen B verzichtet.
Dic Kligerin habe daher $ie Idee DENED beziiglich
der strittigen "Dichtlippe" an die Beklagte zurlick-
zugeben, der BEED seine Rechte abgetreten habe,
und sie habe diese Riickgabe durch Unterlassung der
weiteren Herstellung zu vollziehen. Die Ziffern 1
und 4 des Vertrages vom 28. Oktober 1960 lauten:

1. Es wird festgestellt daB der Pa-
tentiibertragungs—~ baw. Lizenzvertrag
(ohne Datum) zwischen den Beteiligten
ab sofort aufgeltst ist und daB der
Fa, Gl bzv. der Fa. SHER an
den mit Ubertragungserklirung vom
7.8.59 (beglaubigt am gleichen Tag
durch Notar Dr. Walter Bagi@) an die
Fa. G/@D iibertragenen Patentanmel-
dungen bzw. Patenten keinerlei Rechte _ s
mehr zustehen. Die Firma Ge er- : : e
kldart sich bereit, noch in der erfor- = ’
derlichen Form entsprechende Rlckiiber-
~tragungserklérungen abzugeben, soweit

~dies erforderlich ist. Soweit noch nicht -
vollzogene Ubertragungserklérungen VOr—
liegen, sind diese wa.rkungslos und kon- "
nen vernichtet werdenq : -

Q0 00 00O0COOOCDOOCO .
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h Die Vertragsschlieflenden sind einig,
daB zwischen der Fa. Lg-PllB und
BEE cinerseits und GellllR und S-
andererseits keinerlei irgendwie ge-
arteten gegenseitigen Anspriiche, - ins-~
besondere auf Schadenersatz, Ruckzahlung

" von Lizenzgebiithren u.a.m. - beziiglich
der in Ziff, 1 genannten Schutzrechte
aus den zwischen ihnen bestandenen Ver-

" tragsverhiltnissen und aus deren Aufls-
sung mehr bestehen. .

0 000 00O O OO

Die Beklagte hat beantragt, el
der Kligerin unter Strafandrohung fiir jeden
Fall der Zuwiderhandlung zu verbieten,

eine Spritzgufimaschine fiir Duroplaste
mit Verstdrkungsfaserstoffen herzustel-
len, feilzuhalten und/oder in Verkehr
zu bringen, welche folgende Merkmale
aufweist: ,

a) Verwendung einer‘Hﬁlse zur Aufnahme
des Duroplastes;

b) Einsetzen dieser Hiilse in einen Zy-
llanr‘

¢) Auspressen des Duroplastes aus der
Hillse mittels eines Kolbens;

d) an‘ﬁer Vorderseite des Kolbens ist
eine ring- und pfannenfdrmige, an
der inneren Hiilsenwand gleitende ,
Dichtlippe aus elastischem Material
(Gumml, Federstehl u.a.) aufgesetzt;
sowie dle Schadensersatzpflxcht der Klagerin
- vom 1,1.1960 an festzustellen und sie zur
Rechnungslegung vom glelchen,Zeltpunkt an

zu veruruelleno,u
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Die Kl&égerin hat die Abweisung der Widerklage
teantragt. Sie hat geltend gemacht, sie mache_mit
ihrer Maschine vom Streitpatent oder einem ihm Zu
entnehmenden allgemeinen Erfindungsgedanken keinen
Gebrauch. Le?zterem stehe der Stand der Technik
in verschiedenen Druckschriften entgegen. Die
Konstruktion ihrer Maschine habe nichi B@lll son-
dern Karl Theodor S erfunden, der im Januar 1960
vorgeschlagen habe, den Kolben mit einer Manschette |
aus Gummi oder anderem elastischem Material zu ver-
 sehen. Bichl habe schon Ende 1959 seine Tatigkeit
fiir die Kligerin eingestellt. Die "BEc@l"-Maschine
sei erst Ende 1960 ausgeliefert worden. Dem Anspruch
der Beklagten stehe Ziffer h_der:Vereinbarung vom
28, Oktober 1960 entgegen, mit der sémtliche gegen-
seitigen Anspriiche der Beteiligten ausgeschlossen
worden seien.

Das Landgericht hat die.Widerklage abgewiesen.

Mit ihrer Berufung hat die Beklagte unter an-
derem geltend gemacht, daB die bei der Maschine der
Klédgerin verwendete Hiilse mit beweglichem Boden ein
rleichwirkendes Arbeitsmittel zu dem im Streitpatent
genannten blasen- oder sackartigen Beh#lter darstelle.
Bei der Beurteilung der vertraglichen Anspriiche der
Beklagten sei auch zu berﬁcksichtigen, dafl die KliE-
gerin ihre Anmeldung noch wihrend der Laufzeit des
Vertrages mit B- elngereicht habe.,

l Das Oberlandesgericht hat nach Einholuﬁg'éines
Sachverstindigengutachtens dle Berufung der Beklag--
ten zurﬁckgew1eseno a '
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Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihre
Widerklageantrdge weiter, wihrend die Klagerln
beantragt, die Revision zuriickzuweisen.

Entécheidungsgrunde:"

Die Revision fithrt zur Aufhebung und Zurlick-
verweisung. Das Berufungsurteil verneint'eine,Pae
tentverletzung (siehe unter I) und vertragliche
Anspriiche gegen die Klégerin (siehe unter II).. .
Im letzteren Punkt hiélt das angefochtene Urteil- -
den Riigen der Revision nicht stand.

I.

1. Das Berufungsgericht gelangt zu der Ver-
neinung der Patentverletzung auf folgende Weise:

A, Es fihrt unter Hinweis auf die Beschreibung
der Streitpatentschrift aus, die geschiitzte Erfin-
dung wolle dem Ubelstand abhelfen, daB bei einer
Verarbeitung irreversibel h#rtbarer, mit einem
Verstirkungsfaserstoff versetzter Kunststoife“
(Duroplaste) in SpritzgieBmaschinen das flilssige
Kunstharz unter dem Druck von bewegten Maschinen- -
teilen in die feinsten Spalten zwischen bewegten L
und sich beriihrenden Flichen der Spritzmaschine _ 
elndrlnge, dort und an den Fléchen der nicht beweg-
ten Teile einen Harzfilm bllde, der unter Elnw1rkung
‘der Relbungshltze sofort- erhﬁrte und zum gegen-
seitigen Festfressen bewegter. und nicht bewegter

Teile der Maschine. fithre. Bs sieht die dem Streit- ;f '

patent zugrunde 11egende , gabe daring die betref-
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fende Kunstharzmasse bei der Verarbeitung in einer
Spritzmaschine von ~ sich beriihrenden - Fléchen,
nédmlich der Wand des Druckzylinders und der Prefi-
kolbenwand, und dem Spalt zwischen Kolbenrand und
Druckzylinderwand fernzuhalten.

' B. Das Berufungsgericht umschreibt den Losungs-
vorschlag des Streitpatents dahin, die auszuspritzen-
de Kunstharzmasse zun#chst in einen flexiblen, dunn~
wandigen blasen— oder sackartigen Beh#lter einzu-
~ flillen, dicsen Beh#lter in den Druckzylinder der
Spritzmaschine einzusetzen und unter dem Druck |
eines PreBkolbens auszupressen, wobei die Kunstharz-
masse den Behdlter nur in der Spritzrichtung auf
der dem Druckkolben entgegengesetzten Seite des
flexiblen Behilters verlassen kénne. Die Patentschrift
lege die Annahme nahe, daf der Erfinder nur an einen
einteiligen Behdlter gedacht habe.

i o e Wain S i 0 e i B

tents faBt das Berufungsger;cht wie folgt zusammen

Die Spritzmaschine zur,Verarbeitung-éer oben
(T A) genannten KunststoffezénurOplaste)_ist 50
‘ausgestaltet, ‘

dunnwandige blasen— oder. sackartige 3e~
hiilter aufgenommen wlrd,, ' it

b) daB dlese Behalter (mlt dem &arin beflnd-
~ lichen Kunststoff) in den Druokzyllnder g
der Maschlne elnsetzbar 81nﬁ :

c) und dag dle Behalter mlttels eines in

¢
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den Druckzylinder einfiihrbaren Druck-
mittels auspreBbar sind.

D. a) Das Berufungsgericht stellt fest, daj
die Kldgerin keinen identischen Gebrauch von den
Merkmalen des Streitpatents mache. Bei der be-

- anstandeten Maschine der Kligerin dienten zwar
die Hiilse und der darin gefilhrte Kolben zum Aus-
- pressen des Kunststoffes. Die Hiilse werde auBer-
halb der Spritzmaschine mit Kunstharzmasse gefiillt
vuﬁd'in'gefﬁlltem Zustand zum Auspressen in den
Druckzylinder eingesetzt. Bei der beanstandeten
Maschine der Klégerin sei Jedoch die mit Kunst-
stoff zu fiillende Hiilse in Form eines kréftigen,
starkwandigen schr schweren Rohres ausgebildet,
 in welchem zum Auspressen des Kunststoffes der
Kolben gleite. Die Winde der Hiilse erfiihren un-
ter dem Kolbendruck wihrend des AuspreBvorgangs
keine flexible Verformung.

" b) Das Berufungsgericht*Sieht in der beanstan-
deten Maschine der Klédgerin auch keine équivalente
Verwirklichung der Lehre nach dem Streitpatent: Es
teilt nicht den Standpunkt der Beklagten, dafi der
mit den Rindern der Dichtlippe an der Innenwand des
Hiilsenrohres gieitende'Kalhenteil, der durch den
dahinter sitzenden Kolben auf die Ftillmasse - in
“der rohrfbrmlgen Hilse - gedrackt werde und diese
auspresse, den beweglichen Boden des sackartlgen ,
Behdlters darstelleo Es sei technisch nicht fundlert,
den Kolben mit der Dichtung als Hohlkolben zu be=~
zeichnen. In Fachkreisen werde einhellig die Gleich-
heit der Bauform eines blasen- und sackfSrmigen Be-
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hidlters und eines Zylinders mit einem besonders aus-—
gebildeten Kolben abgelehnt. Die schon nach ihrem
Aufbau vollig verschiedenen Vorrichtungen kdnnten
auch unter dem Gesichtspunkt der Funktionsgleich-

heit nicht als gleichwirkende Arbeitsmittel beur-
teilt werden. Zwar dienten sie beide dem Auspressen
des Kunststoffes. Die Gleichheit des Erfolges beruhe
jedoch zu einem wesentlichen Teil auf einer Wirkungs-- -
weise der Hiilse, die¢ dem tragenden -erfindungswesent-
lichen Prinzip des Behdlters nach dem Streitpatent
gerade entgegengesetzt sei. Wdhrend das Streitpatent
durch die Benutzung eines besonderen Behdlters Jjeg-
liche Beriihrung des Kunstharzes mit bewegten und un-
bewegten Teilen der Spritzmaschine ausschlieBe, nehme
die mit dem starkwandigen Rohr und dem darin glei-
tenden mit einer Dichtungslippe (Dichtungsmanschette)
versehenen Druckkolben ausgestattete Verletzungsform
die Beriihrung in Kauf. Der Druckkolben gelange mit
seiner Stirnfldche in unmittelbare Beriihrung mit dem
in das Rohr eingefiillten und auszupressenden Kunst-
‘harz. Der Kunstharz liege an der Wand der Hiilse an
und kdnne in den Spalt zwischen dem Rand der auf

dem Kolben befestigten Dichtungsmanschette und der i
Innenvand der Hiilse eindringen, Die Maschine der
Kldgerin suche die nabhtéiligen Folgen des Eindringens
von Kunstharz in den erwdbnten Spalt durch -eine be-
sondere Ausgestaltung der Dichtuﬁgsmanschetterzu—ver;'
meiden, sowie dadurch, daf der Druckkolben in dem

Rohr 'mit wesentlichem Spiel gefﬁhrﬁ#werdeg Die ange-
griffene Ausfﬁhrungsform-éﬁﬁsﬁfeche~iﬁyvollem Umfange
dem in der Streitpatentschrift geschilderten Stande
der Technik, dessen Nachteile abzustellen sich die
geschiitzte Erfindung zum'ZielngSQiztjhabea Unter




- 13 -

Nichtbeachtung funktioneller Aufgaben komme kein
Fachmann dazu, statt des im Streitpatent vorge-
schlagenen flexiblen Sackgebildes ein steifes .
Zylinder-Kolbensystem anzuwenden. Die vdllige
Verschiedenheit des Prinzips, nach dem die Vor;:
richtungen der Parteien arbeiteten, schlieBe es.
aus, daB ein Fachmann auf Grund des Vorschlages
nach dem Streitpatent -auf den Gedanken kommen .
kénnte, statt dessen.die von der Kldgerin benutzte
Hillse zu gebrauchen.

¢) Den von. der Beklagten geltend gemachten
allgemeinen Erfindungsgedanken benutze die Klagerin
nicht. Die angegriffene Verletzungsform sei nicht
darauf abgestellt, die auszupressende Kﬁnstharz-
masse von bewegten und unbewegten Teilen der
Spritzmaschine zu trennen. Daher mache sie von
den Merkmalen eines derartigen allgemeinen Erfin-
dungsgedankens keinen Gebrauch. Es sei bedeutungs-
- los, daB bei der angegrlffenen Ausfuhrungsform
der bewcgte Teil, n8mlich der Druckkolben nicht
‘unmittelbar in dem Druckzylinder laufe, sondern
in der Hiilse gefiihrt werde und daher nur mit der
Innenwand dieser Hiilse nicht aber mit der Innen-
wand des Zylinders der Maschine, in den die Hilse
eingesetzt werde, in Beruhrung komme ‘Es biete
sich zwangslos an, die Wandung der Hu1se als. Ver~‘
stirkung der Wand des. Maschlnenzylinders anzu— . .
. sehen, von dem die Hillse. aufgenommen werde° Es
bedeute keinen Unterschied, ob sxch der Kolben .
~infolge e;ndrlngenden Kunstharz s an,der Wand i
des Masch;nenzyllnders oder an der. Wénd_der 1ny;
den Zylinder elngesetzteandlse festfre,seq In.
der Patentanmeldung der Kligerin DAS 8 @D @D
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verde im Anspruch 1 Schutz begehrt fiir eine An-
ordnung, bei der der Kolben - ohne eine besondere
Hiilse - unmittelbar im Maschlnenzyllnder gefuhrt
werde.

2. Die Revision riigt, das Berufungsgericht
habe das Wesen der Erfindung zu eng verstanden,
die angegriffene Ausfilhrungsform unvellstindig
geviirdigt, die Frage der Aquivalenz fehlsam be-
urteilt und bei der Priifung des allgemeinen Er-
findungsgedankens verkannt, dafi die Kligerin die ¢
entscheidende Grundlehre - den Kern der Erfindung -
des Streitpatents benutze. | |

- 3, a) Fir die Beurteilung der Frage einer Pa-
tentverletzung hat die Rechtspréchung~gewisse Richt-
linien entwickelt. Fiir die Umgrenzung des sach-
lichen Schutzbereichs eines Patents ist in erster
Linie der Gegenstand des Patents maBgebend, d.h.
diejenige Lehre, die der Durchschnittsfachmann mit
den Kenntnissen am Prioritdtstage den Patentan-
sprichen unter Heranziehung der Patentbeschreibung
~und ~-zeichnung und des allgemeinen Fachwissens ohne
besondere Uberlegung entnimmt (BGH GRUR 1964, 196,
197 - Mischer II). Diesem Bereich werden die glat-
“ten Aquivalente zugerechnet, dié dem'Durchsbhnitts-
fachmann ohne weiteres, d.h. ohne nihere Uberlegung,
~als den im Patent genannten Mltteln glexchw;rkend
“zur Verfiigung stehen (vgl BGH:GRUR ?96# 606, 609
- Forderband) ‘Kann eine Benutzung des Gegenstandes B
“des Patents nicht - auch nicht ‘durch glatt—aqumva— _7*
lente Mittel - festgastellt werden, so kommt gine

Patentverletzung dann in. Betracht, wenn dem Patent
 ein {iber den Gegenstand der Erflndung hlnausgehender
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Schutzumfang zukommt. (vgl. BGH GRUR 1960, 478,
479 - Blockpedale). Das setzt voraus, daB der _
Durchschnittsfachmann aus der Patentschrift, ohne
an ihrem Wortlaut zu haften und den Blick nur auf
das Néchstliegende zu richten, d.h. bei ndherer
Uberlegung, ‘mit dem durchschnittlichen fachménni-
schen Konnen am Prioritétstage iiber den Gegen--
stand der Erfindung hinaus eine.allgemeinere Lehre
zum technischen‘Handeln#entnehmen~kann, die von
dem wegen Patentverletzung*in Anspruéh Genommenen
. benutzt wird (vgl. BGH GRUR' 1955, 139, 140

" — Eiserner Grubenausbau). Es:wifd‘nicht fiir zu-
ldssig gehalten, eine unter Ausschaltung einzel-
ner Anspruchsmerkmale, beisﬁielsweiSe durch Ab-
strahierung der Merkmale des Patentanspruches
gevonnene Lehre zum technischen Handeln, die im
Regelfall besondere. Uberlegungen erfordert, unter
nicht veroffentlichten Urtelle desasundesgerichts—
“hofs vom 17. Februar 1966 - Ia ZR 24/64 - und vom
21. Oktober 1960 - I ZR 117/56). Der Schutz einer
‘so gewonnenen Lehre kommt dann in Betracht, wenn
dem Patent ein' {iber den Gegenstand der Erfindung

: hinausgehender Schutzumfang zuzubiliigen'istc

b) Die Revision ist der: Ans;cht, daB das Streit-"
patent als "Plonlererfindung" vegen der erstmaligen
Ldsung des Problems der Verarbeltung von - Duroplasten9
durch die auf diesem Gebiet ein neuer Weg erschlos-

- sen worden sei, elnen.welten Sohutzumfang verdleneo
Dieser Eetrachtungsweise kann wegen der Unscharfe

des Begrlffes der- Planlererfindung, auf die bereits
-bei Bénkard, PatG 5. Aufl $1 Rdn° 123, hingewie-
sen worden ist, nicht belgetreten werden. Der Schutz-
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-bereich eines Patents richtet sich nach der Schutz-
beanspruchung in der Patentschrift und der darin |
enthaltenen Offenbarung der Erfindung fiir den Durch-
schnittsfachmann (vgl. BGH GRUR. 1969, 534, 535 - Ski~
stiefelverschluB). Auch bei erstmaliger Ldsung eines
Problems begrenzt der Offenbarungsinhalt eines Pa-
tents dessen Schutzbereich (RG GRUR 1938, 249, 250 f).
Das Anliegen der Rechtssicherheit verbietet es, bel
bestimmten 'Patenten von dieser Grenzziehung abzu~
gehen, weil ‘der dem Patentinhaber in solchen Fillen
vorbehaltene Bereich andernfalls uniiberschaubar wiirde.

¢) Die Revision rfigt, das Berufungsgericht sei
zu einer falschen Wiirdigung der Erfindung nach dem
Streitpatent gelangt. Das Streitpatent habe zur Ver- |
meidung der Verharzung und Verklebung von sich be-
rithrenden bevegten Masehinenteilen.d@n»Sgritzmaschi—
ne den grundlegend neuen Gedanken»vorgeschlageh, die
Spritzmasse nicht mehr wie bei bisherigen erfolg-
losen Versuchen, Duroplaste mit einer Spritzmaschi-
‘ne zu verarbeiten, unmittelbar durch die Maschine
zu leiten, sondern sie in einen Beh#lter zu fiillen
und diesen durch die Maschine auspressen zu lassen.
Der sogar einem Nichtfachmann ohne weiteres erkenn-
bare Kern der Erfindung'bestehe in dem Vorschlag,
fir die Spritzmasse einen in,die Maschine einsetz-
‘baren und auswechselbaren Behdlter zu verwenden. Die
Art der Gestaltung des Beh#ilters sei von sekundirer
Bedeutung. Wesentlich sei allein, dafl der Behalter

sich auspressen lasse und daB Verharzungs— und Ver-

klebungserscheinungen innerhalb des Behdlters ver~
blieben, nicht aber auf sich berilhrende bewegte Ma~
schinenteile Ubergriffen. '
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Mit dieser Betrachtungsweise verlift die Re-
vision bereits den Bereich des Gegenstandes des
Patents, denn sie scheidet -~ den L&sungsvorschlag
des Streitpatents abstrahierend - die im Patent-
~anspruch 1 enthaltenen Merkmale, daB der Beh#lter
flexibel, diinnwandig, blasen- oder sackartig sein
8011, aus und ersetzt diese durch den abstrakten
Begriff "auspreSbar', Mit einer derartigen beson-
deren Uberlegungen voraussetzenden:abStrahieren;'
den Umschreibung der in einem Patent unter Schutz
gestellten Erfindung kann nur -im-Rehmen eines tiber
den Gegenstand des Patents hinausgehenden Schutz-
umfangs Schutz beansprucht werden. Da die Revision
auch ihrer Betrachtung der Verletzungsfrage unter
" dem Cesichtspunkt der Bquivalenz diesen erst bei
nsherer Uberleging durch Abstraktion zu ermitteln—
den "grundlegenden Erfindungsgedanken! zugrunde
legt, verld#fBt sie auch insoweit den Bereich der
gegenstiéndlichen Verletzung des Streitpatents
durch glatte Xquivalente. Da nicht ersichtlich ist,
daB das Berufungsgericht den Gegenstand des Streit—
patenté verkannt h#tte, scheidet eine gegensténd~
liche Verletzung des Streitpatents aus.

- d) Das Berufungsgericht hat nicht die einzel-
nen Erfordernisse gepriift, untér*denen'einem Patent
ein Uber den Gegenstand der Erfzndung'hlnausgehender
Schutzumfang zugebilligt werden kann. Es hat viel-
mehr bereits verneint, daB der von der Beklagten
geltend gemachte allgemeine Erfindungsgedanke
‘iberhaupt benutzt wird, weil die angegriffene Aus-
fuhrungSfbrm’der Kldgerin nicht:darauf'abgestellt:
Sei, die auszupressende Kunstharzmasse von den be-
wegten und unbewegten Teilen der Spritzmasohinévzu
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trenmnen., Es hat dabei ersichtlich &ie‘Innenwand
der Hiilse als ein Maschinenteil angesehen und

die Ansicht vertreten, daf der mit einer Dich-
tungslippe (Dichtungsmanschette) versehene Druck—
kolben mit seiner Stirnfliche in eine unmittel-
bare Beriihrung mit dem in das Rohr (Hiilse) einge-
fillten und durch den Druck des Kolbens auszu- -
pressenden Kunstharz gelange° '

d1) Die Revision riigt demgegenuber zu Un— -
recht, da8 sich der Druckkolben der angegrlffenen
Spritzmaschine auBerhalb des elgentllchen Spritz-
zylinders befinde, wie die»SQhematlsche Zeichnung
im Prospekt der Kligerin (Anlage K 8) mit dem
Bezugszeichen (16) ergebe. Wie die Zeichnung der
DAS S 8D @@, Fig. 2, in der die angegriffene
Ausfihrungsform der Klégerin schematisch darge-
stellt ist, eindeutig ergibt, erfolgt die Druck-
libertragung zum Auspressen der Spritzmasse iiber
eine Kolbenstange (4) mit einem Metallkolben (3),
-den die Revision "Druckplatte" nennt. Dieser Kol-
benteil der Spritzmaschine gelangt beim Auspres-—
sen in die mit Spritzmasse gefilllte Hiilse, wie
im Tatbestand des angefochtenen Urteils festgehal-
ten worden ist. Der Prospekt der Kligerin 1&ft die
Binzelheiten der sich beim Auspressen des Kunst-a
stoffes aus der Hillse abspielenden Vergﬁnge nlcht
erkennen. Er zeigt den vorderen Teil des Kolbens.
am Eingeng der Hiilse, wihrend die Zeichnung der
Auslegeschrift 1 181 899 den "Metallkolben® (3)
-inmitten der Hiulse (12) zeigto
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d2) Der weiteren Riige der Revision ist zwar
zuzugeben, daB das Berufungsgericht nicht beach-
tet hat, daB die von der Kligerin benutzte aus-~
wechselbare Hiilse und die von der "Druckplatte!
wvegen der einzigen zentralen Befestigungsschraube
leicht ldsbare Dichtungsmenschette die Spritzmasse
von den sich beriihrenden bewegten Maschinenteilen
fernhalten. Mag die von der Klégerin benutzte
starkwandige Hiilse, Wie]QQS'BerufungSgériéht meint, -
auch der Verstirkung der Wand des Maschinenzylin-
ders dienen; so0 h#lt sie doch ersichtlich zugleich
die darin eingeflillte undadaraus éﬁszupressende
 Spritzmasse vom eigentlichen Maschinenzylinder,
in dén die Hiilse eingesetzt wird, fern. Eine |
villige Gleichsetzung der Hillse mit dem Maschinen-
zylinder kénnte erst dann’ erfolgen, wenn'die Hilse
vollstéindig und nur dessen Funktion innerhalb der.
Spritzmaschine tibérnehmen wiirde, was ersichtlich -
nicht der Fall ist. Die Hilse unterscheidet sich
vom Maschinenzyiinder*dadurch; daB letzterer ein.
fester Bestandteil der Spritzmaschiné ist; wihrend
" es sich bei der Hﬁlse‘um'einen;hefausnehmbaren Teil
der Spritzmaschine handelt. Dazu kommt, da8 die
vom eigentlichen Kolben lésbare;xan ihrem Rand -
federnde Dichtungsmanschette neben ihrer Funktion
beim Auspressen der Spritzmasse ihrerseits zugleich
den Zweck erfiillt, die Hilsenwand gegeniiber den
Druckiibertragungsgliedern zbzudichten und damit
die auszupressende Spritzmasse von ihnen fernzu-
halten. Beide Teile - die Hiilse und die Dichtungs-
manschetfe - erfiillen &emnéch durch ihr Zusammen~ :
wirken auch die Funktion, dieﬁaﬂdefnfalls mit Kunst-
stoff in Berithrung kommenden nicht auswechsolbaren
Maschinenteile von dem auszupressenden Kunststoff
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- zu trennen. Dabei kann die Trennfunktion dieser
beiden Teile nicht als von so untergeordneter
Bedeutung angeschen werden, daB sie praktisch
{iberhaupt nicht ins Gewicht fallt.

./d3) Eine Wendung im angefochtenenvvrtell
deutet darauf hln, daB das Berufungsgerlcht lm
offenbart 51eht Es stellt dabei jedoch nur auf
die Erkenntnis des Erfinders ab., Faﬁgebend fir
die Offenbarung eines allgemelnen Erflndungsge-
ddﬂkens ist jedoch, ob der Durchsqphittsfachmann

mit den Kenntnissen im Prlorluatszeitpunkt diesen
Gedanken der Patentschrift zu entnehmen vermochte°

Coad) An'einer anderen Stélle, nﬁmlich'bei der
Beurteilung der Verletzungsfrage unter dem Ge-
sichtspunkt der Aqulvalenz fithrt das Berufungs-
gericht unter Hinweis auf das Ergebnis des Sach~
versténdigengutachtens, daB unter Nlchtbeachtung
funktioneller Aufgaben kein Fachmann anstelle
des im Streitpatent vorgeschlagenen flex1blen
Sackgebildes ein steifes ZyllnderuKolbensystem
anwenden wurde9 aus, die valllge Vérschiedenhelt
des Prinzips, nach dem die Vorrlchtungen der Par-
teien arbeiteten, schliefe es aus, daBl ein Fach-
mann auf Grund des vOrschlages nach dem Strelt-
patent auf den Gedanken kommen kbnne, statt des-
sen die von der Klégerin benutzte Hﬂlse zu ver-
wenden. Mogen diese Feststellungen des. Berufungs—a
gerichts auch von seinen voranstehenden rechts-

irrigen Ausfihrungen beeinfluﬁt sein2 der Eruck—
kolben bei der Spritzmaschlne der Klagerln gelange:
" in Beriihrung mit dem auszupresaenden Kunstharz.
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und die beanstandete Maschine nehme diese Berithrung
in Keuf, so machen sie doch.ersichtlich, daB8 das
Berufungsgericht einen Beh#lter, der nach einem
steifen Zylinder-Kolbensystem arbeitet, in der
Streitpatentschrift nicht als offenbart ansieht.

Das Berufungsgericht weist darauf hin, dag bei

einem solchen steifen Zylinder-Kolbensystem den
nachteiligen Folgen, die sich daraus ergeben, da8B
die Kunstharzmasse an der Hulseninnenuand anliegt
und in den’ Spalt zwischen dieser Wand und der Dich~
tungsmanschette eindringen kann, was ein Festfres-
sen der Drucklibertragungsglieder zur Folge haben
viirde, mit anderen Mitteln begegnet werden misse,
némlich mit einer besonderen Ausgestaltung der Dich-
tungsmanschette - gemeint ist deren elastischer Rand -
und mit einer Fithrung des Druckkolbens in der Hiilse
mit wesentlichem Spiel. Im Ergebnis verneint das
Berufungsgericht damit die Offenbarung des von der
Beklagten geltend gemachten allgemeinen Erfindungs-
gedankens@;der_le&iglich auf die Ausprefibarkeit des
Behdlters abstellt, ohne die Mittel anzugeben, mit
denen bei'gleichzeitiger Trennung des Kunststoffes
von den nicht auswechselbaren Maschinenteilen die
AusprefBbarkeit herbeigefﬁhrt wird.

Die weiteren Riigen der Revision laufen im Er~
gebnxs der ohne Verfahrensverstoﬂ getroffenen Fegt~
stellung des Berufungsgerichts zuwider, da8 ein nach
einem steifen Zylinder-Kolbensystem arbeitender Be-
hélter in der Streitpatentschrift nicht offembart
ist. Soweit den Ausftihrungen der Revision die Offen-
barung eines ausprefbaren BehHlters ohne Angabe der
Mittel zum Auspressen zugrunde liegt, gehen diese
von einér,vom Berufungsgericht abweichenden tatsich~
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lichen Wirdigung der Offenbarungsfrage aus, was
in der Revisionsinstanz keine Beachtung finden
kann. Die weitere Riige der Revision; das Beru-
fungsgericht habe den Bégriff der Flokibilifﬁf
_des Behalters verkannt die nur dazu diene, die
Spritzmasse aus dem Behélter_auspressen zu kin-
nen und eine 1nfolge Wérmeean1rkung auftreten-
de Verharzung oder Verklebung innerhalb des Be-
hdlters zu halten, geht ebenso lns Leere9 wie
die Ansicht der Revision, der Behalter bel der |
Maschine der Kl&dgerin habe als ganzer gewurdlgt
werden mussong d.h. unter Einschluf} des "Deckels"
mit dem flexlblen Dichtungsrando.Auf diese Be-
urteilung kommt es nicht mehr an, qachdem die
Offenbarung eines Beh#lters nach einem steifen
Zylinder—Kolbensystem¢verneint war, mag dieser
auch auspreflbar sein. Die Riige, der vom Beru-
fungsgericht hinzugezogene Sachversténdige sel
durch den BeweisbeschluB vom 10, Juni 1965 auf
andere Fragen abgelenkt worden, greift nicht durch.
Msgen die Beweisfragen auch unzweckmiifig formu-
liert worden sein, so haben sie dem Sachverstén-
digen nicht den Blick auf das streitige Problem
verstellt, wie seine Ausfilihrungen auf den Séiten
3 - 7 seines Gutachtens ergeben. o

'mdﬁ) Mit der oben (bei I'3”d4) erwéhntéﬁ Fést~
stellung hat das Berufungsgericht zugleich die Fra--;
ge verncint, ob die Streitpatentschrift den. Ge—»i
danken offenbart, eine auswechselbare, starre o
- rohrfbrmige Hiilse mit Sprltzmasse zu fullen, dlese e
in den Spritzzyllnder einzusetzen und mlt einer
_ 1ogbaren D;chtungsmanschette durch:Druckupertpa— .
.gungsmittei auszupressen, um die,Spritzmassaiﬁonf
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sich beriihrenden bewegten nicht auswechséibaren :
Maschinenteilen fernzuhalten° Da der SchutAberelch
eines Patents auch in bezu5 auf die Gleichwerte
(Aquivalente) nicht Uber das hinaus erstreckt wer—

den kann, was der Durchschnittsfachmann mit den Kennt-_
nissen im Prioritatszeltpunkt aus der Patentschrlft
‘entnehmen konnte (vgl. BGH GRUR 1969,:534 535 r. un-
ton -~ Sklstiefelverschlus), scheidet auch eine Pa~
tentverletzung unter dem Geszchtspunkt der nxcht»
glatten Aquivalenz aus. :

Damit hat das BerufungSgeridht rédhtsirrtumse
frei und- ohne VerfahrensverstoB die Anspriiche der Be-
klagten wegen einer Patentverletzung der Klagerin
verneint. ‘ v

11,

- Das Berufungsgerlcht verneint elnen Unterlas-
sungsanspruch der Beklagten auf ‘Grund vertraglicher '
Bindung der Klidgerin. Er 148t - wie schon das Land-.
gericht - offen, ob oder in welchem Unfange die von
der Klﬁgerin=vérwendete.Dichtungsmanéchettefauffeine
gedankliche Anregung B@EE zuriickzufiihren ist. Es
glaubt den insoweit allein in Betracht kommenden Ver-
trag vom 28, Oktober 1960 nicht anders wiirdigen zu
kénnen, als dies im landgerlchtllchen Urteil geschehen
“sei’, Das Landgericht hatte angenommen, dle Verelnb&rung‘_
vom 28, Oktober 1960 enthalte keine augdriickliche Be~
stimmung Uber die von Sepp BEEB vihrend sa;ner”Beexi
ratungs- ‘und Entwicklungstatigkelt bei der Kligerin
gemachten, nicht zum Schutzrecht angemeldeten: Erfin~
dungsgedanken, Es milsse deshalb im Wége derﬁerganzen~
den Vertragsauslegung ermittelt werden, was ‘die Ver=.




_ seine Ergebnlsse nicht besonde

- 24 -

tragsparteien insoweit gewollt hHtten. Sie hdtten
offensichtlich cine endgiiltige Bercinigung aller
mit dem Vertragsverhdltnis in Zuéammenhang stehen-
den streitigen Fragen bezweckt. Mit der Klausel
in Abschnitt &4 hétten sie bewuBt eine pauschale
vergleichsweise Regelung gewéhlﬁv Sinn dieser Ab-
wicklung sei es offenbar gewesen, daB Sepp BUEED
im Besitz der Betrige blelben sollte, die ihm fir
seine Entwicklungs- und Beratungstdtigkeit gezahlt
‘worden waren, und daB die Kligerin das Ergebnis
dieser Tétigkeit behalten sollte, soweit es nicht -
zum Gegenstand von Schutzrechten geworden war. Es
widerspreche dem Sinn dieser gewollten und in der
Vereinbarung zum Ausdruck gékommenen Regelung,

der Kligerin zu untersagen, ungesqhﬁtztes‘Gedahken—
gﬁt zu vérwcnden, das Sepp' BElD wihrend seiner
gegen Entgelt erfolgten Beratungstatigkeit zur
Entv1cklung der Maschinen der Klagerin belgesteuert
 habe.

Das Berufungsgerxcht fﬁhrt welter aus, es
11ege in der Natur der Sache, daB mit dieser Ver-
einbarung das Vertragsverhéltnis der Klager¢n mit
Sepp B- endgultig und abschllersend bereinigt
‘werden sollte und daB nach Abschluf dieses Vertra-
ges kelner der Parteien der anderen gegenuber noch -
1rgende1n Anspruch zustehen sollte° Es sei daher
:,unerhebllch, da8 in der Verelnba‘;ﬂs vom 28, Okto-
ber 1960 nur von Patentanmeld n und Patenten ge~_
sprochen und die Beratungstétigk it' '

“;vOn allen an dem Vertrage Betexligten selroffen :
s;chtllch der Wille nach einer erschbpfenden Lo~
‘sung zum Ausdruck gebracht worden° Nachdem die Klﬁ-f
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gerin von dem ausscheidenden Sepp BEMEM keine Zah-
lungen zurilickvergiitet verlangt habe, die sie fir
dessen Beratertitigkeit geleistet habe, erscheine
es auch nicht unbillig, wenn sie die Ergebnisse
einer derartigen Beratung fiir sich beanspruchéo

2, Bel der Beurteilung des Streitfalles im
Rev151onsrechtszuge ist davon auszugehen, daB Sepp
DD der Firma GiED im Rahmen seiner Beratungs—
tdtigkeit auf Grund seines Vertragsverhatlmsses
den Gedanken offenbart hat, eine Hiilse mit einem
darin gleitenden Kolben mit einer D::.chtlippe zu ver-
venden, wie das die Beklagte in den Tatsacheninstan—’
zen vorgetragen hat. Dieser Gedan}ce ist am 190 Few
br‘uar 1960 vom Sohn des’ Gesellschafters der Klégerin
zum Patent angemeldet worden, als das Vertragsver-
hdltnis zwischen Sepp BEEEB und der Firma GoAN
noch nicht aui‘gelost war, Das Landger:.cht , dem die
Tatsache der Patentanmeldung noch nicht bekannt war,
hat bei der Wirdigung der Vereinbarung vom 28, Okto-

- ber 1960, mit der die Vertragspartner l- und Ge~
: lusema und die Parteien dleses Rechtsstrelts die Auf-
- losung des Vertragsverhaltnlssas verembarten, ZWi-
-schen den in der Verez.nbarung aufgefdhrten Patenten :
und Patentanmeldungen einerseits und dem ungesch&tzten
Gedankengut BEB, das nicht Gegenstand von Schutz-
rechten war, andererseits. unterschieden, ‘Wihrend ,der
;}_,Klagerm hlnsichtlich der Ersteren vereinbarungSg,:maB
‘kez.ne Rechte mehr zustunden, cluri‘e: sie nach dem Siv"n.,

_.-__'»"'Gedankengut vgruendeh,
 gegen Entgelt erfolgten Bes
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Das Berufungsgericht erwdhnt zwar im Urteilstat-
bestand, daB die Beklagte den Standpunkt vertre-
ten hat, es miisse bei der fAuslegung der Verein-
barung vom 28. Oktober 1960 berticksichtigt werden,
dafBl das Schutzrecht der Kligerin noch wihrend der
Laufzeit des Vertrages mit Bl angemeldet worden
sei; seine Ausfiihrungen zum Unterlassungsanspruch
auf Crund vertraglicher Bindung lassen jedoch nicht
 zweifelsfrei erkennen, ob es liberhaupt den Umstand
der Patentanmeldung der streitigen Er;findung wih—
rend der Laufzeit des Vertragsverhiltnisses seiner
Wiird:.gung zugrundegelegt hat oder ob.:es das in der
Patentanmeldung enthaltene Gedankengut B dem
ungeschiitzten Gedankengut glelchbehandeln wollte.
Beide Begriindungen halten einer Nachprufung nicht
stand. Die Erstere geht von e:mem unvollsténdigen

Sachverhalt aus; der Letzteren mangelt es an einer
Begriindung dafiir, weshalb bei einer Wiirdigung des
gesamten Vertragsinhalts die in der Patentanmeldung
enthaltenen Gedanken, die nach der Darstellung der
| Be,klagten von B stammen, seinem ungeschiitzten
Gedankengut gleichzusetzen sind. Dieser Fehler no-
tigt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und
zur Zumckverwelsung der Sache an das Berufungs— '
‘ 'g‘:‘I’lCh’t , e GhlcE]

3, Das Berufungsgericht: mrd bei der weltex'en' '
Behandlung des Streitfalles zu prﬁfen l'uafbenp ob
“hinsichtlich des angeblich von Sepp D der Fir-
‘ma Ge_ offenbarten Gedankens der Verwendung
“einer in den Maschinenzylinder einer Spritzmaschi- -
rie einzugetzenden Hillse mit einem dar:m gle:ztenden :
Kolben mit einer Dichtungslippe, der noch’ wéhrend
der Laufzeit des Vertragsverhdltnisses zwischen
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B@D und der Firma Ge@ll® zum Patent angemeldet
worden ist, nach der Vereirbarung vom 28. Oktober 1960
eine Gleichbehandlung mit den dort in Ziffer 1 aus-—
driicklich genannten Rechten oder mit dem ungeschiitzten
Gedankengut B, das nicht Gegenstand von-Schutz-
rechten war und dessen Verwertung der Klégerin nicht
verwehrt werden kann, in Betracht kommt.:Fiir die Be-
urtellung ‘dieser Frage kann dér. Vertrag ‘ohne Datum
zvischen BEEER und der Firma . Ge- der unstrei-
tig im Spdtsommer 1959 abgeschlossen worden und-mit
der Vereinbarung vom 28. ‘Oktober 1960 aufgelost: wurde
und der hinsichtlich der Erfznﬁungen von Sepp BUD
eine Regelung enthdlt, die dem Arbe:.tnehmererﬁnder—
gesetz in wesentlichen Punkten vergleichbar ist,
wertvolle Anhaltspunkte-liefern. In diesem Vertrage
verpflichtete sich Sepp BElD zur erfinderischen TH-
tigkeit bei der Entwicklung einer Spritzmaschine zum
Spritzen selbsthértender Kunstharze (vgl. Ziff, III 1).
Es war vorgesehen, daB aus seiner Titigkeit hervor-
gehende patent- und gebrauchsmusterschutzféhige Ge-
danken von der Firma GelllllR a2ngemeldet werden.soll-~
ten, Jedoch nach einer schriftlichen Mel.cﬁiun_g; und nach
Ablauf einer bestimmten Frist fir Bl frei wurden,
wenn die Firma nicht schriftlich erklirte, Schutz-
rechte anmelden zu wollen (vgl. Ziff, III 3. Wah-
rend der Vertragsdauer erlangte Schu‘bzrechte auf
Verbesserungen bestehender Schutzrechte sollten als
Vertragsschutzrechte gelten (vgl. Ziffer 4), die die
Klégerin verwerten durfte (vgl.: Ziffer IV), aber auf
Verlangen an BENEEB zuritckzullbertragen hatte, wenn sie
sie nicht mehr aufrech'berhalten wollte (vgl. fofer

X 3). Im Falle des Konkurses oder des Verglaiahes
konnte B die Ubertragung der Vertragsschutzrech-
te auf sich verlangen (vgl. Ziffer XIII). Bei der
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gebotenen Wirdigung der gesamten Umstédnde des
Falles wird das Berufungsgericht seinen Blick
auch auf die Regelung in Ziffer 2 der Verein-
barung vom 28, Oktober 1960 zu richten haben,
nach der die Beklagte und Sepp BEEER die berelts
aufgewendeten Patentanmeldungs-— und Erhaltungs-
gebiihren zu bezahlen hatten. AuBerdem wird es
der Regelung in Ziffer 6 Beachtung zu schenken
haben, nach der hinsichtlich der dsterrea.chs.schen
Patentanmeldung A @/59 ein Geme;nschaftsrech‘t
festgestellt wird, nach dem die Erlise halbiert
und die Patentkosten im gleichen Verhéltnis ge-
tragen und erstattet werden, wahrend dle Flrma
GefllR die Verwaltung tibernahm.

Sollte das Berufungsgericht bei der erneu-

ten Wirdigung der Vereinbarung vom 28, Oktober 1960
zu dem Ergebnis gelangen, daB sich die dort in
ziffer 1 getroffene Regelung fiur die ausdriicklich
aufgefiilhrten Fatente und Patentanmeldungen im Ve~ '
s¢ der erginzenden Vertragsauslegung auch auf die
streitige Erfindung des Sepp BEEED erstreckt, dann
wdre infolge des derin ausgesprochenen Verz:.chts
der Kligerin auf ein Benutzungsrecht hn.nsichtllch ;
der Rechte von Sepp B- ein Unterlassungsanspruch
des Sepp B gegen die Kligerin g___egeben,_ den die
Beklagte auf Grund der Erm#chtigungserklirung vom
10, Mirz 1964 (Anlage B 4) im e-igenenNamen geltend
machen konnte, sofern die streitige Erfindung von
Sepp D@ stammt, woflir die Beklagte Beweis er-
boten hat. Wenn es hmgegen zn dem Ergebnis gelan—-
gen sollte, dafl die streitlge Erfmdung dem unge-—
schiitzten Gedankengut _ glea.chzubehandeln ist,
dann konnte der Klégerin deren Bmu tzung nicht ver-
wehrt werden. '
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Das angefoéhtene Urteil war daher aufzuheben
und die Sachie zur erneuten Verhandlung und Ent-
scheidung - auch ilber die Kosten des Revisionsver-
fahrens -~ an das Berufungsgericht zurlickzuverweisen.

Spreng _ ~ Lbscher ~~ ~ Claflen

Tristedt’  Bruchhsusen
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