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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X_ZR_62/66 URTEIL Verkiindet am
14. Juli 1869
chwingen,
Justizhauptoekreta

als Urkunds egl;\tet’ue &
der Geschiftsstelle

in dem Rechtsstreit

der rirma W] Stahlbau KG, gesetzlich vertreten durch
den persdnlich haftenden Gesellschafter Spenglermeister
anton VIR, cONEEEEEN G

Beklagten, Berufungskldgerin
und Revisionskligerin,

- Prozefibevollmiichtigte: Rechtsanwilte Prof. Dr. (D
und Dr. (-

gegen

die Pirma Karl Yol oHG, zesctzlich vertreten durch die
beiden perstnlich haftenden Gesellschafter Xarl Wallner
und Anna va L, Vo

=<t , PR:tratc @B

Kldgerin, Berufungsbeklagte
uné¢ Revisionsbeklagte,

- Prozefibevollmiichtigter: Rechtsanwalt Dr. Rudolf 1"—"



Der X. Zivilsenat (Patentscnat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verkandlung vom 24. Juni 1969
unter Mitwirkung des Senatspriisidenten Dr. Spreng und
der Bundesrichter Claflen, Triistedt, Ballhaus und
Dr. Bruchhausen

fur Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivil-
senats des Oberlandesgerichts Miinchen vom
23, Juli 1666 wird, soweit der Rechisstreit
nicht in der Hauptsache erledigt ist, auf
Kosten der Beklagten mit der MaBgabe zuriick-
gewiesen, daB die Ziffern II und III des Be-
rufungsurteils folgende Passung erhalten:

II. Die Beklagte ist schuldig, der Kligerin
Reehnung zu legen, in welchem Umfang sie
Hopfenpfliickvorrichtungen

a) mit einem oder mehreren Paar liberein-
ander angeordneter Pfliicktrommeln und
mit einer Mehrzahl unterer, parallel
zueinander in einer liegenden Ebene an-
geordneter Pfliicktrommeln, wobei die
Hopfenreben iliber die unteren Pfliick-
trommeln durch das/die Pfliicktrommel-
paar{e) hindurch mittels einer schrig
zu den Trommelachsen verlaufenden und
dic Klemmorgane tragenden endlosen
Kette gefiihrt sind, wobei die Achse der
unteren Pfliicktrommelreihe in einer ge-
geniiber der Horizontalen bis zu 152 an-
steigenden Ebene angeordnet sind,

b) bei denen die Achsen der unteren Pfliick-
trommelreihe in einer horizontalem Ebene
liegen, wdhrend die fibrigen Merkmale
denen gemd8 Ziffer a) entsprechen,
vom 1. Januar 1962 bis zum 11, November 1966
in Verkehr gebracht hat, unter Angabe der
hierbei erzielten Preisec und Gewinne, sowie
unter Angabe der Namen und Adressen ihrer
Abnehmer.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt WWW.

III. Es wird festgestellt, daB dic Beklagte
verpflichtet ist, der Kldgerin den
Schaden zu ersetzen, der ihr aus dcn
in Ziffer II gekennzeichneten Hand-
lungen entgtanden ist und noch cnt-
steht.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klédgerin nimmt als ausscih:liefiliche Lizenznch-

.

merin an dem am 11. November 1960 angemeldeten, am 16. Io-
vember 1961 eingetragenen und am 11. November 1966 ab-
gelaufenen Gebrauchsmuster 1 841 655 betreffend eine
"Hopfenpfliickvorrichtung" dic Beklagte wegen Verletzung
in Anspruch.

Ein Lischungsantrag der Beklagten wurde durch - rechis-
krdftigen - BeschluBl der Gebrauchsmusterabteilung des
Deutschen Patentamts vom 10. Januar 1964 (Gm 1 841 655
L6 I -~ 40/63) abgewiesen, wobei die Schutzanspriiche des
Gebrauchsmusters "zur Klarstellung" folgende Fassung
erhielten:

"1. Hopfenpfliickvorrichtung mit einer Gruppe
parallal nebeneinander in einer horizontalen
Ebene uangeordneter, sich drehender und nmit
Pfliickorganen bestiickter Walezen, iUber wel-
che die Hopfenpflanzen (Reben) von ihren
einen Enden her mittels Greiforganen in
einer tangential zu den vWalzen verlaufen-
den Ebene mitgenommen werden, dadurch ge-
kennzeichnet, daB eine in an sich bekannter
Weise schrig zu den Achsen der ‘alzen (2)
verlaufende und die Greiforgane (7) fir dic
Reben tragende endlosc Xette (4) mit ibrem cinen
Kettentrum in der tangential iiber die ¥Walzen (2)
verlaufenden Ebene gefiihrt ist.
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2. Hopfenpfliickvorrichtung nach Anspruch 1,
gekennzeichnet durch an sich bekannte
Steuermittel zur Verschiebung der Pflanzen
lings der Vialzen (2).

3. Hopfenpfliickvorrichtung nach den Anspriichen 1
und 2, dadurch gekennzeichnet, daB in an sich
bekannter ¥Weisc ein Steuermittel bildende
Schnecken (8) zwischen aufeinanderfolgenden
Walzen (2, 3) angeordnet sing."

Diese Fassung entspricht einer Eingabe des Gebrauchs~
musterinhabers vom 29. Noveriber 1962 zu den Gebrauchs-
nusterakten, jedoch mit der Anderung, daB die Gebrauchs-
nusterabteilung irn dem genannten Beschlufl im Anspruch 1
die Worte "in c¢inecr horizontalen Ebene" eingefiigt hat.

Jin weiterer Lischungsantrag des Generalvertreters
der Beklagten, Otte B-, wvurde ebenfalls abgewiesen
(L6 IT - 50/64) und diec dagegen erhobenc Beschwerde vom
Bundespatentgericht mit BeschluB vom 24. Februar 1966
zuriickgewiesen (5 W (pat) 433/65). Ein weitercr -An-
trag des friheren Beraters der Beklagten, Patentanwaltis
Begrich, die Unwirksamkeit des abgelaufenen Gebrauchs-
musters festzustellen, wurde von der Gebrauchsmusterab-
teilung des Deutschen Patentamts gleichfalls abgewiesen
(BeschluBl vom 12. Juni 1969; L& III - 224/67); der An-
tragsteller hat beim Bundespatentgericht gegen diesen
Beschluf3 Beschwerde eingelegt.

Die Beklagte hat sich in crster Instanz diesces Rechis~
streits verpflichtet, eine von ihr gecbaute Hopfenpfliick-
vorrichtung mnit den identischen Merkmalen des Klagege-
brauchsmusters (erste Verletzungsform) nmicht mehr her-
zustellen und in den Verkehr zu bringen. Insoweit strei-
ten die Parteien secitdem nur noch iitber die Verpflichtung
der Beklagten zur Rechnungslegung und zum Schadensersatz.



Die Beklagte hat dann eine Hopfenpfliickvorrichtung
hergestellt, die im allgemeinen der ersten Verletzungs-
form entsprach, bei der jedoch die unteren Pfliicktronmeln
ganz oder teilweise nicht in horizontaler Ebene lagen,
sondern in einer zur Horizontalen etwa um 15° geneigten
Ebene angeordnet waren (zweite Verletzungsforn).

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgeméd hin-
sichtlich der zweiten Verletzungsiorm zur Unterlassung
sowie wegen beider Verletzungsformen zur Rechnungslegung
verurteilt und hat wegen beider Formen die Verpflichtung
der Beklagten zum Schadensersatz festgestellt,

Dezs Oberlandesgericht hat nach ¥inholung eines Gui-
achtens von Professor Dr.-Ing. Dr. Hupfauer, ¥Yeihensterhar,
die gep;en das landgerichtliche Urteil eingelegte Bexufung
der Bexlagten mit Urteil vom 28. Juli 19€6 guriickgewrivcen,
wobeil das Urteil des Landgerichts in den Ziffern I, II
und I1Y folgende lFassung erhielt:

Il LK 2N BN A

Der Beklagten wird bei Meidung einer Geldstrafe
in unbeschrénkter Hohe oder Haftstrafe bis zu

6 Monaten, diese zu vollzichen an ihren perstn-
lich haftenden Gesellschaftern, fiur jeden ¥all
der Zuwiderhandlung

verboten

HSBTeinfﬁckvorrichtungen mit einem oder mehreren
Poar iibereinander angeordneter Pfliicktrommeln
und mit einer Mehrzahl unterer, parallel zuein-
ander in einer liegenden Ebenc angcordneter
Pfliucktrommeln, wobei die Hoffenrcben iiber die
unteren Pfliicktrommeln durch das/diec PfLliick-
trommelpaar(ec) hindurch mittels einer schriig

zu den Trommelachsen verlaufenden und die XKlemnm-
organe tragenden endlosen Kette gefiihrt sind,
vobei dic Achsen der unteren Pflilcktrommelreihe
in einer gegeniiber der Horizontalen bis zu 15°
ansteigenden Ebenc angeordnet sind,
herzustellen, feilzuhalten, anzubieten, in den
Verkehr zu bringen oder zu gcbrauchen.



II. Die Beklagte ist schuldig, der Klédgerin Rechnung
zu legen, in welchem UmfTang sie Hopfenpiliickvor-
richtungen

a) der in Ziffer I ndher beschriebenen Art,

b) bei denen die Achsen der unteren Pfliick-
trommelreihe in einer horizontalen Ebene
liegen, wahrend dic iibrigen Merkmale dencn
genidfl Ziffer I entsprechen,

seit dem 1. Januar 1962 in Verkehr gebracht hat,
unter Angabe der hierbei crzielten Preise und
Gewinne, sowie unter Angabe der Namen und Adres-
sen ihrer Abnehnmer.

TII. Es wird festgestellt, daB die Beklagte ver-
pflichtet ist, der Kligerin den Schaden zu
ersetzen, der ihr aus dern in Ziffer II gekenn-
seichneten Handlungen entstanden ist und noch
entsteht.

Mit ihrer Revision verfolgt die Beklagte ihren An-
trag auf Abweisung der Klage weiter. Sie beantragt auBer-
dem, den Rechtsstreit gemdB § 11 GebrMG bis zur Erledi-
gung des gegen das Klagegebrauchsmuster anhéingigen Fest-
stcllungsverfahrens auszusetzen.

Die Klidgerin hat dem Ausccisungsantrag der Beklagten
widersprochen und beantragt, die Revision zuriickzuweisen,
mit der MaBgabe - wegen des Zeitablaufs des Klagegebrauchs-
musters -, da8 sich der mit der Klage verfolgte Unter-
lassungsanspruch gemdf Ziffer I des Berufungsurteils in
der lHauptisache erledigt hat und daB der Rechnungslegungs-
anspruch sich auf die Zcit bis zum 11. November 1966 er-
streckt.

Die Beklagte hat der Erledigungserklirung der Kligerin
zugectinmt.



Intscheidungsgrinde:

T S - e T g v -
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I. Das Berufungsgericht hdlt einen Eingriff beider
Verletzungsformen in den Schutgbereich des Klagegebrauclic-
musters fiur gegeben und geht dabei von [folgenden Uberle-
gungen aus:

a) Zutreffend und unbeanstandet durch die Beklagte
sei das Landgericht, so legi das Berufungsgericht zun#chst
dar, von der Passung degs Klagegebrauchsmusters in der Ein-
gabe des Gebrauchsmusterinhabers vom 29. November 1962
zu den Gebrauchsmusterakten ausgegangen. Danach betreffo
das Klagegebrauchsmuster einc Hopfenpfliickvorrichtung
mit einer Gruppe parallel nebeneinander angeordneter,
sich drchender und mit Pfllickorganen bestiickter VWalzen,
den Pfliicktrommeln, iiber welche die Hopfenpflanzen tengen-
tial mitgenommen wiirden. Hierbei habe der Anmelder die
Verbesserung einer bekannten Vorrichtung im Auge gehabt,
bei welcher die Reben jeweils an einem parallel zu den
Achsen der Pfliicktrommeln verlaufenden Balken befestigt
seien, wobei der Balken rechts und links an je einer cnd-
losen Kette befestigt sei, die seitlich neben den Tronmeln,
parallel zueinander und senkrecht zu den Trommelachsen
gefithrt wiirden., Diesc dltere Vorrichtung habe nach der
Beschreibung bereits den Vorteil gehabt, dal die iiber
die Trommeln gezogenen Reben schon durch ihr Eigenge-
wicht zu den Pfliickfingern hin bewegt wiirden und die ge-
pfliickten Dolden sofort unbehindert unmitteclbar in einc
Sammelvorrichtung fallen kdnnten.




Aug dieser Stelle der Gebrauchsmusterbeachreibung
folgert das Berufungsgericht, dal der Anmelder die Ver-
besserung ciner Vorrichtung beabsichtigt habe, bei wel-
cher dic Achsen der Pfliicktrommeln in einer horizontalen
Ebene verliefen. Denn nur bei einer solchen Anordnung
wiirden die Reben schon durch ihr Eigengewicht zu den
Pflickfingern hin bewegt und konnten die gepfliickten
Dolden sofort unbehindert unmiticlbar in eine Sammelvor-
richtung fallen, wie sie beispielsweise mit der Bezugs-
zahl 19 der Gebrauchsmusterzeichnung Figur 1 als Flief-
band (bewegliches Gitter) gezeichnet sei.

Den Nachteil der genannten dlteren Vorrichtung eines
Pfliickens der Reben gleichsam im Génsemarsch wolle der
Anmelder, so heiflt es in den Griinden des angefochtenen
Urteils im wesentlichen weiter, dadurch begegnen, daf
die Reben nicht senkrecht zu den Achsen der Pfliick-
trommeln sondern schridg zu ihnen iiber sie gezogen wiir-
den. In der Anwendung dieses an sich bekannten sog.
Schrigzuges bei horizontaler Lage der Pfliicktrommelach-
sen sieht das Berufungsgericht den Kern des dem Klagege-
brauchsmuster zugrunde liegenden Raumformgedankens. Die-
ser Gedanke sci unstreitig zur Zeit der Anmeldung des
Klagegebrauchsmusters nur bei solchen Vorrichtungen be-
kannt gewesen, bei denen dic Achsen der Pfliicktrommeln
in einer senkrechten Ebene angeordnet seien. Der Schutz-
gegenstand des Klagegebrauchsmusters liege deshalb darin,

bei einer Hopfenpfliickvorrichtung mit in einer
horizontalen Ebene nebeneinander angeordneten
Pfliicktrommeln die Reben von ihren einen Enden
her mittels Greiforganen in einer tangential
zu den Trommeln verlaufenden Ebene mitzunehmen



derart, dafl die Reben mittels einer endloscen
Kette schrig zu den Achsen der Pflickwalzen
tiber diesc gefiihrt wilrden.

b) Ebenso wie das Landgericht geht auch das Beru-
fungsurteil davon aus, da8 die genannte Massung des Kia-
gegebrauchsmusters durch den BeschluBl der Gebrauchsmuster-
abteilung des Deutschen Patentamts vom 10. Januar 1964
bestitigt worden sei und daB der Verletzungsrichter im
vorliegenden Rechtsstreit an die Feststellung der Schutz-
fdhigkeit des Gebrauchsmusters in dieser Fassung gcbunden
sei.

¢) Ein Eingriff der ersten Verletzungsfcrm in den
Schutzbercich des Klagegebrauchsnmusiers ergebe sich, sc
fiithrt das Berufungsgericht weiter aus, aus der unstreitig
identischen Bonutzung seiner Merkmale.

Die zweite Verletzungsform, die sich unstreitig rur
dadurch von der ersten unterscheidc, dal die Ebene der
unteren Pfliickwalzenreihe um 15° von der Waagerechten
abweichend ansteige, mache inscweit von einem dquivalenwen
Mittel Gebrauch. Unter Berufung auf die Ansicht des ge-
richtlichen Sachverstiindigen stellt es das Berufungsur-
teil im wesentlichen darauf ab, dafl auch bei der Maschine
der Beklagten das Eigengewicht der Reben beim Pfliickvor-
gang eine Rolle spiele. Bis zu einer miBigen Neigung der
Ebene von etwa 30° kénne in Ubereinstimmung mit der An-
sicht des Sachverstandigen bei gleicher Anzahl, Anordnung,
GréBe und konstruktiver Gestaltung der Pfliicktrommeln
ein merklicher Unterschied in der Pfliickarbeit nicht auf-
treten. Die nach der Erfindung vorgesehenen Mittel kircen
deshalb bei einer Neigung der Pfliicktrommelebene von 15"
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in glecichem oder doch jedenfalls in so gut wic gleichem
Mafie zur Wirkung. Diec genanntc Neigung cei deshalb mit
ciner horizontalen Pfliickebene gleichwirkend und somit ein
Eingriff der zweiten Verletzungsform in den Schutzbereich
des Klagegebrauchsmusters vorhanden.

d) Die Binbezsiehung dieses dquivalenten Mittels in
den Schutogegenstand des Klagegebrauchsmusters sei auch
nmoglich, weil das Kombinationsmerkmal "in einer horizon-
talen ibene angeordnete" Achsen der Pfliicktrommeln nicht
auf seinen vortlaut beschrédnkt sei. Der Beschlufl der Ge-
brauchcmugsterabteilung des Deutschen Patentamts vom
10. Januar 1964 bedeutc keine Beschrénkung des Schutz-
gegenstandes des Klagegebrauchsausters auf die Yort-
fassung, da diesc Fassung "zur Klarstellung" vorgenommen
sei.

IT. 7%u Unrecht macht dem:gegenilber die Revision im
wesentlichen geltend, der Beschluf vom 13. Januar 1964
habe das Klagegebrauchsmuster auf eine ~ urspriinglich
nicht offenbartec - Horizontallage der Pflilckwalzenebene
beschridnkt, die als Anspruchsmerkmal eng auszulegen sei
und einen Eingriff der zweiten Verletzungsform mit Hqui-
valenten Mitteln in den ohnehin engen Schutzbereich des
Xlagegebrauchsmusters ausschliefle.

a) Deide Vorinstanzen gehen {ibereinstimmend und zu-
treffend davon aus, dafl die Wirksamkeit des Klagegebrauchs-
musters durch die rechtskraftige Entscheidung des Patent-~
ants vom 10. Januar 1964 fiir die in diesem Verletzungs-
streit beteciligten Parteien bindend feststehe. Der § 11
GebrMG ist bei der PFassung vom 5. Mai 1936 in das Gesetz
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eingefligt worden zuéleich mit der Madnahme, daB dic
Loschung eines Gebrauchsmusters nicht mehr durch dic
ordentlichen Gerichte, sondern nunmehr durch das Patent-
amt durchgefiihrt wird. Der Satz 3 diescr Bestimmung, der
eine Bindung des Verletzungsgerichts an eine dic Ldschung
des Gebrauchsmusters zuriickweiscnde Entscheidung des Po-
tentamts (bzw. Patentgerichts) vorschreibt fiir den Fall,
daBl die Parteien hier wie dort diesclben sind, soll dic
Moglichkeit einander widersprechender Entscheidungen ver-
hindern. (vgl. Klauer/Mshring PatG, § 11 GebxlilG Anm. 4 und
die Gesetzesbegriindung aa0 S. 527; Tetzncr PatG, § 13
GebrMG Anm. 1; Wichards GRUR 1937, 428, 431; Reimer PaiC,
§ 11 GebrMG Anm. 2). VWesentlich iat danach die Identitiit
des Antragstellers im Ldschungsverfahren mit dem Ver-
letzungsbeklagten (RGZ 155, 321, 3265 Reimer aal;
Klauecr/Méhring aa0). Deshalb soll eine Bindung z.B. auch
dann cintreten, wenn der Rechtsnachfolger des im Ldschunge-
verfahren beteiligt gewesenen Gebrauchsmusterinhabers dic
Verletzungsklage gegen den abgewiesenen L3schungsantrag-
steller orhebt (Zeller GebrMiG S. 528/29; Bussc PatG, T 1i
GebrMG Anm. 2; Reimer aal).

Eine entsprechende Bindung zugunsten des ausgschliel-
lichen Lizenznehmers des Gebrauchsrmusterinhabers wird von
RG, GRUR 1944, 138 und Tetzner aa0 offen golassen. Bei der
Auslegung von § 11 Satz 3 GebrMG im Sinne dieser ¥rage
ist zu beriicksichtigen, dafl diese Bestimmung einander
widersprechende Entscheidungen von Patentamt und Gericht
verhindern soll, soweit nicht die Rechte eines andercn
Loschungsantragstellers dadurch beeintrichtigi werden.

Die Bindungswirkung des § 11 Satz 3 GebrMG ist insoweit
auch als eine Schutzvorschrift zugunsten des Gebrauchs-



musterinhabers zu werten; derselbe Verletzer soll nach
einem negativ ausgelaufenen Lischungsverfahren nicht im
Verletzungsstreit erneut die Rechtsgiiltigkeit des Ge-
brauchsnusters in Zweifel ziehen kénnen. Daraus ergidbt
sich, dal es nach dem Sinn des § 11 Satz 3 GebrMG in

der Tat cntscheidend auf die Identitat des Lischungsan-
tragstellers und Verletzungsbeklagien ankommt. Es viirde,
wic das Berufungsgericht mit Recht betont, nur eine un-
vollkommene Ausgestaltung des genannten Schutzgedankens
dieser Vorschrift bedeuten, wenn dem ausschliefilichen
Lizenznehmer des Gebrauchsmusierinhabers die Bindungs-
wirkung nicht zugute kéme. Schon der Grundsatz, dal er
im Zweifel die vollen Rechtc des Gebrauchsmusterinhabers
gegeniiber eincm Verletzer geltend machen kann, stcht dem
entgegen. £r kann auch nicht schlechter gestellt sein,
als der Nechmer einer einfachen Lizenz, der auf Grund
einer Erméchtigung dic Klagerechte des Gebrauchsmuster-
inhabers im eigenen Namen geltend macht. Der mit § 11
Satz 3 GebrMG vom Gesetzgeber beabsichtigte Zweck recht-
fertigt es deshalb, daB die Bindungswirkung auch zugun-
sten dcs ausschliefllichen Lizenznehmers eintritt.

b) Beide Vorinstanzen gehen unter Beriicksichtigung
der Bindungsowirkung zutreffend davon aus, daf fiir den vor-
liegenden Rechtsstreit die dem ersten Ldschungsverfabren
zugrunde gelegie Fassung des Klagegebrauchsmusters gemésn
der Zingabc vom 29. November 1962 mit der Klarstellung des
Beschlusses vom 10. Januar 1964 zugrunde zu legen ist.

Aus dem genannten BeschluB3 ergibt sich aber eindeutig,
daf die Gebrauchsmusterabteilung die Einfiigung der Worte
"in ciner horizontalen Ebene" ausdriicklich deshalb zur
Klarstellung vorgenommen hat, weil Maschinen mit horizon-
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talen Pflickwalzenebenen nach dem Stande der Technik
nicht bekannt gewesen seien und diese Mafinahme sich fir
den Durchschnittsfachmann aus den urspriinglichen Untcr-
lagen cindeutig ergebe. Damit steht fiir die Parteien
bindend fest, da8 es sich um eine Klarstellung des
Schutzgegenstandes des Klagegebrauchsmusters und nicht
um eine Einschrédnkung wegen mangelnder Offenbarung odeor
etwva entgoegenstehenden Standes der Technik handelt. Das
hat auch das Berufungsurteil (S. 21) zutreffend ausge-
fithrt. Ihm ist auch darin entgegen der Revision zu fol-
gen, dall die klarstellende Einfiigung des genannten I‘erk-
mals keinc Beschridnkung auf dessen Wortlaut und damit lei-
nen Ausschlufl dquivalenter Mittel aus dem Schutzbereich
rechtfertigt. Bei der von der Lischungsabteilung vorge-
nommenen Anderung des Schutzanspruchs handelt es sich un
die XKlarstellung eines Losungsprinzips. Bel einer solchen
findet kein AusschluB von Aquivalenten aus dem Schutszbe-
reich statt, wie der Senat fiir den Fall einer entspre-~
chenden Beschridnkung ausgesprochen hat (BGH GRUR 1964,
669, 672 - Abtastnadel II).

¢) Wenn das Berufungsgericht dem gerichtlichen

Sachverstidndigen folgend eine um 15° gegeniber der Hori-
zontalen geneigte Ebene der Pfliickwalzen mi{ der horiucn-
talen Anordnung als dquivalent angescehen hat, so liegt
das im Rahmen tatrichterlicher Wirdigung. Das Berufungs-
gericht hat dabei den Rechtsbegriff der Aquivalenz nicht
verkannt. Seine {lberlegungen (S. 19 BU) konnten zwar den
Eindruck erwecken, als hiétte e¢s auch die nicht glatten
patentrechtlichen Agquivalentc in den Schutzgegenstand
einbeziehen wollen, was nicht ohne Priifung des Klagege-
brauchsmusters auf einen allgemeinen Raumformgedanken
hédtte geschehen kdnnen. Bereits das Landgericht hat jc-
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doch in seinen Urteil (S. 11) die hier in Betracht kommen-
den Aquivalente als die Arbeitsmittel bezeichnet, die

denm Fachmann jederzeit zur Verfiigung stehen und auch

nach dem gesambten technischen Wisson als im allgemeinen
regelmédflig gleichwirkend jederzeit miteinander vertauscht
verden kinrnen. Da das Berufungsgericht sich bei der Fest-~
stellung der Aquivalenz auch auf das BErstgericht bezieht
(s. 20), so ist davon auszugehen, daB es dessen Aquivalenz-
begriff{ auch seiner richterlichen Peststellung:zugrunde
legen wollte. Das ergibt sich im iibrigen auch aus seinen
Feststellungern zur Schuldfrage , wo einmal davon die Re-

de ist, daf das Klagegebrauchsmuster einen normalcn
Schutzunfang besitze, d.h. sich auf gleiche oder gleich-
wirkende Arbeitsmittel erstrecke (S.25) und daB es sich
nicht um cine komplizierte technische Frage handle, obv

die Reben auf den Pflilcktrommeln bei horizontaler Lage
anders guflégen als bei einer Neigung von etwa 15° (S. 26).
Die Bedeutung dieser Frage mache einem Durchschnittstech-
niker keine Schwierigkeiten. Damit bezog es sich ersicht-~
lich auf solche dquivalenten Hittel, die dem Durchschnitts-
fachmann auf Grund seines Fachkdnnens ohne weiteres zur
Verfiigung stehen.

Soveit die Revision geltend macht, beim Gebrauchs-
muster sei die Aquivalenz enger zu beurteilen als beim
Patent, so iibersieht sie, da auch das Gebrauchsmuster-
recht den Schutz von Erfindungen zum Gegenstand hat. Ihr
weiterer Angriff, das fiir dic Aquivalenz maBgebende Bigen-~
gevicht der Reben sei in den urspriinglichen Unterlagen
nicht offenbart, ist ohne Bedeutung, da, wie oben ausge-
fihrt, dquivalente Mittel nicht vom Schutzumfang ausge-
schlossen sind. Das Argument der Revision, daB nach den
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Feststellungen des gerichtlichen Sachverstédndigen kein
Abwédlzen der Reben auf den Pfliicktrommeln stattlinde,
betrifft den Fortfall eines von mehreren fiir das Klage-
gebrauchsmuster geltend gemachten Vorteilen, der bei
einer Verletzung des Klagegebrauchsmusters durch glatvic
Kquivalente nicht zu deren Schutzausschluf fithren kann.

B.

I. Das Berufungsgericht bejaht filr beide Verletzuncs-
formen das Verschulden der Bcklagten.

a) Zur ersten Verletzungsform stcllt das Berufungs-
gericht hinsichtlich der Kemnntnisse und liberlegungen
der Beklagten auf den Zeitraum ab, der swischen den
Zeitpunkt, von dem ab die Klégerin Schadensersatz ver-—
langt (1. Januar 1962), und dem Erlaf des Beschlusges
liegt, mit dem die Gebrauchsmusterabteilung im ersten
Ldschungsverfahren die Giiltigkeit des Gebrauchsmusters
bestdtigt hat (10. Januar 1964).

Fiir diesen Zeitraum gelte folgendes: Erstens habe
die Beklagte unstreitig das Klagegebrauchsmuster in der
fraglichen Zeit gekannt. Zweitens sei sie sich iiber cine
Benutzung der Mittel des Klagegcebrauchsmusters im klarcn
gewesen, da sie eine Maschine der Klédgerin genau nachge-
baut habe. Drittens habe die Beklagic allein schon zuf
Grund ihrer Stellung als FPachfirma auf diesem Spezialge-
biet gewuBt, da die Kombination eines Schrigzuges bci
horizontalen Pfliickwalzen auf dem Markt nicht bekannt ge-
vesen sei; sie habe also von der leuheit der dem ¥lagege-
brauchsmuster zugrunde liegendéen Erfindung ausgehen miioacs:
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Viertens sci diec Beklagtc als FPachfirma auch iiber die
Vorteile dieser Konstruktion im klaren gewesen; das er-
gebe sich darausn, dafi sic sich diese Xonstruktion fir
ihren eigenen Betrieb zunutze gemacht habe; sie habe
deshalb auch die fortschrittliche Bauweise der Erfin-
dung des Xlagegebrauchsmusters gekannt.

Dergegeniiber konnten die von der Beklagten angefihr-
ten Unstinde sic nicht entlasten. 1. Nach der Auskunft
der Treuhandstclle Reichspatentamt vom 21, Dezember 1961
hitten sich die Bedenken der Beklagten jedenfalls nicht
gegen die Neuheit des Klagegebrauchsrusters richten kdnnen.
2. 0b und in welchem Umfang die Auskunft ihres Patentan-
walts dic Beklagte entlaste, kdonnc deshalb nicht beur-
teilt werden, weill die Beklagte deren Inhalt, inbbeson-
derc etwaige vom Patentanwalt ge#iuBerte Bedenken, dem
Gericht uné dem Gegner nicht bekannt segeben habe.
3. Der Vorbescheid der Gebrauchsmusterabteilung des
Teutschen Patentamts vom 26. September 1963 habe eben-
falls nicht dic Neuheit des Klagegebrauchsmusters in
¥rage gestellt. Da die Beklagte, wic bereits ausgefiihrt,
die Fortschrittlichkeit des Klagegebrauchsmusters aus
eigencr Anschauung habe beurteilen kdnnen, sei zu priifen
gewvesen, ob die Beklagte etwa die Schutzfdhigkeit des
Klagegebrauchsmusters hinsichtlich der Erfindungshdhe
verkannt habe und ob sie dabei fahrlissig vorgegangen sei.
Denm Sachvortrag der Beklagten sei nicht zu entnehmen, daB
und in welchem Umnfang sie hieriiber naheliegende {berle-
gungen angestellt habe. Da dic als Gebrauchsmuster einge-~
tragene Vorrichtung der Hopfenpfliickmaschine sich als vor-
teilhaft erwiesen und durchgesetzt habe, habe mindestens
dic gleiche Wahrschcinlichkeit fir wie gegen eine Erfin-
dungshohe gesprochen. Sie habe deshalb das Vorlicgen einer
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Erfindungshthe in ihre Uberlegungen eingezmogen und in
Kauf genommen. Deshalb habe sie fahrléssig gchandelt, als
sic dic erste Verletzungsform herstelltc und vertricbh.

b) Fir die szweite Verletzungsform mit einer Neigung
zur Ebenc der Pflicktrommeln von etwa 15° zur Wangerccli-
ten hat das Berufungsgericht die Zeit seit dem 10. Januar
1964 also nach dem Beschlufl des Deutschen Patentamts iiber
die Schutzfihigkeit des Xlagegebrauchsmusters im ersten
Idachungsverfahren in Betracht gezogen. Hier sei als go-
gen die Beklagte sprechende Tatsachec zu werten, dad sic
infolge des genannten Beschlusses iiber dic Schutzféhigkeit
des Klagegebrauchsmusters keine Zweifcel mehr gehabt rave,
wic sieh daraus ergebe, dafl sie die Beschwerde gegen dic-
sen Beschlufl zuriickgezogen habe. Der zu ihrer Entlastung
allein in Betracht kommende Umstand, daf sic sich iber
den Schutzumfang im Iyrtum befunden haben will, konne
nach den Tatumstinden ein frhrlidssiges Verhalten der Zc-
klagten nichi ausschlieflen. Gegen dic Annahme eines Irr-
tums dariiber, daf die zweite Verletzungsform nicht rohr
vom Schutzumfang des Gebrauchsmusters ergriffen werde,
spréichen folgende Umstédnde: Erstens habe zur Annaghme
einer Beschrénkung des Schutzumfanges kein Anlafl be-
standen, da der genannte Beschluf die Worte "in einer
horizontalen Ebene" ausdriicklich nur gur Klarstellung
in den Heuptanspruch eingefiigt habe und im Ldschungsver-
fahren auch kein Material gegen die Necuheit des Gebrauchsa-
musters vorgetragen worden sei. Zweitens seci dic Beklagte
durch ihren Patentanwalt iiber die Bedeutung dieser Un-
stédnde fachmdnnisch beraten gewesen. Drittens habe ecs
sich nicht um cine komplizierte technische Frage gehan-
delt, da auch ein Durchschnittsfachmann habe bheurtcilen
ktnnen, ob die Reben bei einer Neigung der Trommelebone
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von 15° anders aufligen als bei horizontal liegendcen
Trommeln. Wenn die Beklagte sich aber doch geirrt haben
sollte, so habe sie anerkanntec Auslegungsgrundsédtze auc
dem Gebrauchsmusterrecht aufler acht gclassen, die eincn
Geschdftsmann, der patentrcchtlichen Rat gesucht und ge-
funden habe, beil geniigender Sorgfalt nicht hitten entge-
hen diirfen.

Ii. Diege tatsichliche Wiirdigung der Verschuldensfrago
durch das Berufungsgericht 148t einen Denkfehler und dic
AuBerachtlassung von Brfahrungssitzen nicht erkennen,

Dic Angriffc der Revision, das Berufungsgericht habe ver-
" fahrenswidrig entscheidungswesentliches Vorbringen éder
Beklagten zur Schuldfrage nicht hinreichend gewiirdigt,
gind nicht bercchtigt.

1. Hinsichtlich der ersten Verletzungsform rigt die
Revision insoweit:

a) Das Berufungsgericht habe nicht beachtet, daB
nach dem Vorbescheid der Gebrauchsmusterabteilung vom
26. September 1963 die Ungiiltigkeit des Klagegebrauchs-
musters "sicher z2u erwarten" gewesen sei. Dabei ilbersicht
jedoch die Revision, daB das‘Beruﬁpngsgericht in seincm
Urteil ausdriicklich auf "den Inhalt der L&schungsakten"
(S. 24) Bezug genommen und aus ihm, mithin auch aus
dem genamnten Vorbescheid, den SchluBl gezogen hat, daf
bei der fachkundigen Beklagten Bedenken jedenfalls nicht
gegen die Neuheit des Klagegobrauchsmusters bestanden ha-
ben konnten, zumal sie gewuB3t habe, daBl Pflickvorrich-
tungen mit horizontaler Pfliickebenc und Schrigzug am -
Prioritédtstage nicht bekannt gewesen seien. Ihr sei
auch der fiir den technischen Fortschritt relevante Vor-



teil solcher Maschinen bekannt gewesen, den sie sich
selbst zunutze gemacht habe. Damit sind die von der Be-
klagten genannten Umsténde im Berufungsurtceil entgegen
der auf § 286 ZPO gestiltzten Rilge ausreichend gewiirdigt
worden. Eines niheren Eingehens auf den Vorbescheid be~
darf es nicht.

b) Die Revision riigt weiter, das Berufungsgericht
habe entgegen allgemeinen Auslegungsregeln aus der Aus-~
kunft der Treuhandstelle Reichspatentamt vom 21. Dezenmbeor
1961 nicht die Folgerung ziehen diirfen, daB dic Beklagtec
gegen die Neuheit des Klagegebrauchsnusters keinc Bedcnion
gehabt haben kdnne. Diese Rige ist ebenfalls unbercchtigt.
Die erwdhntc Auskunft war kein Gutachten sondern die Mid-
teilung iiber einc Recherche. Die fachkundige Beklagte
konnte aus ihr bei sorgfdltiger Betrachtung hinsichilich
der USA~Patentschrift 2 570 844 keinesfalls entnchnen,
dafl Pflickvorrichtungen mit Schriigzug und waagerccnter
Pfliicktrommelebene am Priorititstage des Klagegebrauchs-
musters bekaennt gewesen scien, da die letzterc Patent-
schrift eindeutig in den Figuren 1, 3 und 4 senkrechic
Pfliickebencen zeigt, wie auch aus ihrer Wilrdigung in den
Loschungsverfahren hervorgeht. Bei dieser Sachlage sind
gegen die SchluBfolgerungen des Berufungsgerichts aus
Rechtsgriinden keine Bedenken zu erheben.

c) Auch die Riige der Revision, das Berufungsgericht
sei auf die Behauptung der patentanwaltlichen Beratung
der Beklagten nicht zutreffend eingegangen, kann nicht
durchgreifen. Dic Beklagte hatte sich im Schriftsatz vor
12. Dezember 1964 darauf berufen, Patentanwalt Begrich sci
der festen {berzeugung gewesen, dal das Klagegebrauchs-
muster auf Grund des ermittelten Standes der Technik bei




einer Loschungslilage nicht zu halten sein wiirde (5. 11

d. Schrifts.). Der Bewecisantritt (S. 16 d. Schrifts.)
bezieht sich jedoch nur darauf, Patentanwalt Begrich ha-
be die Auskunft der Treuhandstelle cindeutig bestiitigt.
Letztere war aber, wie bereits dargelegt, nur ecin Recher-
chenbericht, der der fachkundigen Beklagten keineswegs
die tiberzeugung von der Unwirksamkcit des XKlagegehrauchs-
musters geben konnte. Im iibrigen hat die Beklagte auf den
Beweisantritt in der Berufungsinstanz nicht ausdriicklich
Bezug genommen, da sie in der Berufungsbegrindung (5. 5)
unter IT 1 nur auf den Vortrag zum objektiven Eingriff

in das Schutzrecht und auch das nur in allgemeiner Fornm
hinwies. Die Berufungsinstanz war deshalb nicht genotigt,
auf den Beweisantritt einzugehen (BGHZ 35, 103, 106). Es
bedurfte keiner Aufklérung nach § 139 Z2P0. Dic anwalt-
lich beratenc Beklagte muBte sich bei der Berufung auf
von inr eingcholtc gutachtliche AuBerungen hinsichtlich
der Verschuldensfrage bei der gegebenen Sachlage ocelbst
iiber den erforderlichen Umfang einer Substantiicrung
ihres Vorbringens im klaren sein.

2. Auch bei der Schuldfeststellung fiir dic zweite Ver-
letzungsform sind entgegen den Ausfithrungen der Revision
VerfahrensverstiBe nicht zu erkennen.

a) Das Berufungsurteil geht wiederholt auf die Fra-
ge patentanwaltlicher Beratung ein (S. 25 Abs. 2 und
S. 26 Abs. 1 am Ende). Eine Verkennung oder Verwechs-
lung des Sachvortrages der Beklagten ist daraus nicht
zu erkennen. Hinsichtlich des Gutachtens von Patentan-~
walt Bermiiller handelt es sich um ein in der Revisionsin-
stanz nicht mehr zulédssiges neues tatsichliches Vorbringen.

e



Soweit die Beklagtc dem Berufungsgericht eine Verwechs-
lung vorwirft, hidtte siec insoweit eine Patbestandsbe-
richtigung beantragen niissen. Im iibrigen hat das Beru-
fungsgericht fiur die Verschuldensfrage als besonders
wesentlich engesehen, daBl die Beklagte infolge ihrer
eigenen genauen Fachkunde auf dem vorliegenden Spezial-
gebiet auch gegeniiber den Feststellungen der Treuhand-
stelle und den AuBlerungen ihrer Anwdltc sowohl die Schutz-
wirdigkeit als auch den hier mafBlgebenden Schutzumfang des
Klagegebrauchsmusters ausreichend beurteilen konnte, un
zumindest Zvweifel an der rechtlichen Zuliédssigkeit ihrerx
Handlungen hegen zu miissen. Auch dagegen sind aus Rochin-
grinden Bedenken nicht zu erheben.

b) Der Angriff der Revision, die Griinde dcs Beru-—
fungsgerichts seien inkonsecquent, wenn es einerscito iiver
dic mit dem Schutzumfang zusammenhingenden Umstiénde Sach-
verstidndigenbeweis erhoben habe, andererseits aber der
Beklagten gegeniiber von einer einfachen tcehnischen Ge-
gebenheit spreche, ist unbegriindet. Die Revision wverkennt
dabei, daB das von Juristen besetzte Gericht sich tech-
nisch beraten lassen konnte, dafl es sich deshalb aber fiir
die technisch und fachlich versiertc Beklagte nicht um
besonders schwierige Feststellungen handeln muBte. Die
Frage der Abwidlgung der Reben auf den Pflicktrommeln konntc
entgegen der Revisionsriige keine maBSgebende Rolle spiclen,
wie das Berufungsgericht nicht verkannt hat. Denn aus den
genzen bereits erwdhnten Zusammenhang der Urteilsgriinde
ergibt sich, da8 das Berufungsgericht davon ausging, dic
fachlich beratene und auch sclbst technisch auf ihrem
Spezialgebiet informierte Beklagtc habe die verschiede-
nen Yorteile des Klagegebrauchsmusters - abgeschen von
der streitigen Rebcnabwidlzung - genau gekannt und sich
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auch selbst zunutze gemacht, so dal der Ausfall eines
Vorteils fir sie Bei der Beurteilung der Schutzféhigkeit
und crst recht des Schutzumfanges des Klagegebraucho-
musters nicht entscheidend ins Gewicht fallen konntc.

Xs bestehen deshalb keine Bedenken dagegen, dab dau
Berufungsgericht fir heide Verletzungsformen einen fahr-
léssigen Eingriff in das Klagegebrauchsmuster festgesiellt
hat.

C»

Dic Revision riigt schlieflilich hilfsweise, daB das Re-
rufungsgericht keine PFeststellung iiber den Grad der Fahr-
lassigkeit getroffen habe. Zine derartige Peststellung
im Grundurteil widre nach dexr Rechtsprechung an sich cr-
forderlich gevesen (BGH GRUR 1968, 3%, 38 -~ Elektrolakic-
ren II). Dic Beklagte wird jedoech durch die Unterlassung
des Landgerichts nicht beschwert, weil ihr durch das er-
gangene Grundurteil nicht dic Moglichkeit genommen ist,
sich im Streit iUber die Hohe der Schadensersatzforderung
auf die Beschriénkungsmiglichkeit des § 15 Abs. 2 Satz 2
GebrMG zu berufen.

Nach alledem war die Revision nit der in der Urteils-
formel genannten MaBigabe zuriickzuweisen. Die Kostenent-~
scheidung folgt aus den §§ 97 Abs. 1 und 91a ZP0.

D.

Einc Entscheidung iiber dic von der Beklagten bean-
tragte Aussetzung des Rechtssitreits bis zur Erledigung des

1
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anhédngigen Peststellungsverfahrens iiber dic Gliltigkeit

des Klagegebrauchsmusters war gemif § 148 ZP0 nach pflicht-
gemdfem Ermessen zu treffen. Unter Beriicksichtigung der
Tragweite der Entscheidung fiir die Parteien und aller Un-
stédnde des Palles hat der Scnat keine Veranlassung geschen,
den Rechtsstreit auszusetzen.

Spreng ClaBen Triistedt

Bundesrichter Ballhaus Bruchhausen
ist infclge Urlaubs an der

Leistung der Unterschrift
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