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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X_ZR_T72/65 URTEIL Verkiindet am

25. April 1968

Oechsler,

Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschiftsstelle

in dem Rechtsstreit

7. der Firma Leo Kommanditgesellschaft in R
ab. strafc @, gesetzlich vertreten durch
den personlich haftenden Gesellschafter Leo G4l jun.,

2. des Kaufmanns Albvert GEED in SED (Schveiz), TqEp-

stratc @,

3. des Kaufmanns Walter RGP in H@® (Schweiz), L

Gasse €@,

Kldger und Revisionskléger,

~ ProzeBbevollméchtigter: Rechtsanwalt - -

gegen

die Firma KP Inhaber Kaufmann Xurt
S? ruher: Firma S Kommand it~
gesellschaft, in I , M Strale @ vis ,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

-- ProzeBbevollmichtigte: Rechtsanwilte Prof. Dr. -
und DI‘. - - -
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichis-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 25. April 1068
unter llitwirkung des Senatspridsidenten Dr. Spreng und
der Bundesrichter Schneider, Triistedt, Ballhaus und
Dr. Bruchhausen

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Kléger wird das Urteil
des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
Miinchen vom 8. April 1965 aufgehoben und die
Sache zur anderweiten Verhandlung und Ent-
scheidung, auch iber dic Kosten der Revision,
an das Berufungsgericht zuriickverwiesen.

Von Rechts wegen

Zatbestand:

Die Kldger verlangen von der Beklagten Schadens—
ersatz wegen unberechtigter Verwarnung. Die einzelnen Vor-
ginge, aus welchen die Kléger inren Anspruch herleiten,
spielten sich wie folgt ab:

Durch Vertrag vom 17. Juni 1957 erwarben die Kliiger
von dem Kaufmann H. P- das alleinige Verwertungsrecht
an zwei deutschen Gebrauchsmustern und einer deutschen
Patentanmeldung, sdmtliche ein Reifenabziehgerédt bzw.
Radhebhegerdt betreffend. Unter 2iff. 3 a dieser Verein-
barung, in welcher die Kl&dger als Interessengemeinschaft
bezeichnet sind, ist u.a. bestimmt, daB die Generalver-
tretung fiir das gesamte deutsche Bundesgebiet einschliefilich
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des Saarlendes der Klédgerin zu 1 "als der Vertreterin
der Interessengemeinschaft in Deutschland" iibertragen
wird.

Bereits vorher, nidmlich im Herbst 1956, war der
Beklagten das Reifenobziehgerédt in der Gestalt bekannt
geworden, wie es damals bei P. vorlag, nédmlich als
mechanisch betriebenes Ger#dt. Um diese Zeit entwickcl-
ten Mitarbeiter der Beklagten ein Reifenabziehgeriit, das
in seiner lechanik weitgchend mit dem Geriit PP uber-
einstimmte, jedoch hydraulisch betatigt wurde. Die Be-
klagte wurde deswegen von P- u.a. wegen widerrecht-
licher Entnahme, im wesentlichen mit einem fiir P-
negativen krgebnis, verklagt.

Die Interessengemeinschaft der Klidger liefertce inm
Dezember 1357 funfzig Reifenabziehgerdte, welche dic
Firma laschinenfabrik AGJD Aktiengesellschaft in Augs-
burg~Goggingen fiir sie probewcise hergestellt hatte, an
cine in der Schwelz ansiassige Abnehmerin aus. Daraufhin
liefl diec Beklagtc durch ihren Rechtsanwalt am 16. Januar
1958 ein Schreiben an die Klédgerin zu 1 richten, in dem
¢s heifl3t: |

u

e s e s o0

Sie vertrieben guch im Bereich des Landgerlchtu
Hiinchen IT ein Re1fenabz1ehgeratte11 und haben,
viie aus einer Referenzliste ersichtlich ist, in-
sowelt nicht unerhebliche Umsétze getdtigt.

Diescs Reifenabziehgerdt ist einem von meiner
Auftraggeberin konstruierten und hergestellten
Gerdt in unerlaubter Weigce sklavisch nachgeanmt,
wobei das Unerlaubte der sklavischen Nachahmung
darin zu erblicken ist, dafl Herr Heinz P ein
solches Gerédt meiner Partei, widhrend cr fur diecce
als Vertreter titig war, unerlaubt an sich ge-
bracht hat und es nachbauen liefl. ....."
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Der ancchlicBende Schriftwechsel der Kldgerin zu i
mit der Beklegten betraf dic Frage, ob P. oder der
Beklagten das besser¢ Recht an dem Reifenabziehgerit zu—~
stehc. In diesem Zusammenhang schrieb die Kldgerin zu i
dem Rechicanwalt der Beklagten am 24. Januar 1958 unter

anderecn:

"....,. Wir unsererseits konnen nur erkliren,
dafl wir Ihrer Auffordgrung zur Einstellung

des Vertriebes der P ~Geridte sofoxrt im
gleichen Augenblick nachkomnen werdern, sobald
klar crwiescn igt, dafl sich das Recht auf Sei-
ten Ihrer Auftraggeberin und nicht auf Seiten
des Herrn P befindet. ....."

Mit Schreiben vom 15. Juli 1958 ilbersandte der Rechis-
anwalt der Beklagten unter Bezugnahme auf den zu Beginn
des Jahres 1998 gefithrten Schriftwechsel der Kldgerin zu 1
eine Fotokopic der Urkunde iiber die Exrteilung des Patents
Hr. 1 022 485 betreffend ein Reifenabziehgerdt an seinc
Auftraggeberin. Aus der ebenfalls beigefiigten Patentschrift
konnte dic Kldgerin zu 1 entnehmen, dafll die am 2. Hovem-
ber 1956 eingercichte Patentanmeldung am 9. Januar 1958
bekanntgemacht worden war und dafl die der Beklagten gewiihr-
ten Patentangpriiche wie folgt lautetens:

"1. Reifenabziechgeréit, bei dem ein mit einer
Kralle verschener Kolben durch eine hydrau-~
lische Pumpe gegeniiber einem gleichfalls
rnit einer Kralle versehenen Zylinder hohen-
bevieglich ist, dadurch gekennzelchnet, daf
kel an sich bekannter Anordnung der Krallcn
(A, B) in gleicher senkrechter Ebene der Zy-
linder (0) an einem innerhalb der Felgen zu
befestigenden Bolzen (S) durch ein verstell-~
bares SpannochloB8 (Q) anschliefbar ist.

2. Reifenabziehgerdt nach Angpruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB der Pumpenhebal (C)



unmittelbar an der Wandung des Hydraulikhe-
hilters (Y) gelagert ist und in cinem Zohn-
segment (J) in eine in der Kolbenebene liegen-
de Zahnstange (H) eingreift.

3. Reifenabziehgerit nach den Anspriichen 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet, dafl ein Handgriff am
Kopfende des Hydraulikbehélters angcbracht ist.

4. Reifenabziehgerdt nach Anspruch 1, dadurch ge-
kenngeichnet, daB der Bolzen (S) in einem ver-
stellbaren Zentrierkreuz (R) vorgesehen ist.M

In dem Schreiben belehrte der Rechtsanwalt der Belklagton
die Kldgerin zu 1 iber die auf den §§ 6, 47 PatG beruhende
Rechtslage und fuhr dann fort:

"Unter den gegebenen Umstdnden kommt es auf dic
Bingelheiten Ihres Schreibens vom 24. Januar 1958
nicht mehr an. Allein aus der Tatsache, dall Herr
P wihrend der Auslegefrist keinerlel Einwvendung
gegen dic Erteilung des Patentes erhoben hat, ist
zu schlieflen, dafl ihm gegen die Erteilung des
Patentes keinerlei Einwendungen zustanden. Die ikn
erteilten Gebrauchsmuster sind nicht gecignet, dcn
Anspruch meiner Partei zu beeintrichiigen. Sic be-
treffen cin mechanisches Reifenabziehgerdi und cin
fahrbares Radhebegerat.

Ich bitte mir innerhaldb einer Frist von 8 Tagen
mitzuteilen, ob Sie dic Unterlassungsanspriiche
meiner Partci ab sofort respektiercen wollen. Ich
wirde es bedauern, Sie andernfalls mit Unterlassungs-
klage iiberziehen zu miissen."

Im Ubrigen vervarnte der Rechtsanwalt der Beklegten
durch Schreiben vom 16. Juli 1958 auch die Firma Maschincrn-
fabrik AQ Aktiengesellschaft als die Lieferantin der
von der Interessengemeinschaft der Kldger vertriebenen Reci-
fenabzichgerdte,
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Die Kldgerin zu 1 beugte sich der Verwarnung der Be-—
klagten, indenm sie durch Schreiben ihres Rechtsanwalts vem
18. September 1958 nachstehende Erklirung abgab:

"In Sachen Firma GP KG gegen KP er—
laube ich mir auf fhr Schreiben vom . dJuli 1958

unter Bezugnchme auf die librigen Schreiben nmitzu-
teilen, dafl meine Mandantin die Unterlassungsan-—
spriche Threr HMandantin respektieren wird.

Sollte jedoch das Urteil ergeben, dafll das Pa-
tent Threr Mandantin nicht zusteht oder zu Unrecht
erteilt worden sei, sc¢ ist es selbstversténdlich,
dall sich meine Mandantin an die heutige Zusage
nicht mehr gebunden fihlt.

Auf alle Fiélle wird meine Mandantin bis zur
Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung die
Unterlassungsanspriiche Ihrer Partei respektieren."

- Die Beklagte #dufllerte alsdann in dem Schreiben ihres
Rechtsanwalts vom 17. Dezember 1958 an den Rechtsanwalt dexr
Klagerin'zu 1 den Verdacht, dafl dieue das beanstandete Rei-
fenabziehgerdt nach wie vor vertreibe, und forderte zur Xin-
haltung der Zusage vom 18. September 1958 auf. In dem Schrei-
ben wurde ferner erwvihnt, nach dem im Rechtsstreit nit
PP vesen einstweiliger Verfiigung ergangenen Urteil des
Landgerichts Minchen I seien dessen Gebrauchsmuster inm Hin-
blick auf den Stand der Technik gegenstandslos, so dafl in
Verhiltnis zur Firma P@J) der "inzwischen beschrénkte Pa-
tentanspruch" der Beklagten durchgreife.

In einem weiteren Schreiben vom 3. MiArz 1959 teilte der
Rechtsanwalt der Beklagten dem Rechtsanwalt der KlHgerin
zu 1 in Beantwortung einer Anfrage mit, daB P- im Rechts-
streit wegen eingtweiliger Verfiigung seine Berufung gegen
das landgerichtliche Urteil zuriickgenommen habe.



-7 -

Abschlicfiend wird in dem Schreiben dargelegt:

"Der Inhalt der Entscheidung der gcgenwdrtigen Sache
igt Thnen bekannt, ingbhesondere dic Ausfihrungen
dariiber, dafl der Gegenstand des Gebrauchomusters vor-
weggenonnen ist, sich P also nicht darauf beru-
fen kann. licine Portei hat an dem Gerdt cin Patent

Weitere Angaben iliber den Hestand des Patents machte die
Beklagte gegeoniiber der Klégerin zu 1 nicht. Sie unterrichtcte
die Kldgerin zu 1 auch nicht davon, dafl sie mit Zingabe ven
13. Oktober 1958 unter Hinweis auf das dem Anspruch 1 neu-
heitshindernd entgcegenstchende deutsche Gebrauchsmuster
Nr. 1 749 357 die Beschrinkung ihres Patents beantragt und
daB das Deutschc Patentamt dicsem Antrag durch Beschlufl ven
14. TPebruar 1959 stattgegeben hat, indem das Schutyrecht auf
cinen einzigen Anspruch mit nachstehendem, im wesentlichen
dem urspringliicnen Anspruch 2 entsprechendem Inhalt zuriick-
gefiihrt worden ist:

"Reifenabziehgeriit, bei dem ein mit einer Kralle
verschener Kolben durch eine hydraulische Pumnpe
gegeniiber cinem gleichfails mit einer Kralle ver-
sehenen Zylinder vertikal bewegbar und ein Punmpern-
hebel am Hydraulikbehdltcr gelagert ist, dadurch
gekennzeichnet, daB der Pumpenhebel (C) mit einen
Zahnsegment (J) fest verbunden ist, das in cine in
der Kolbenléngsachse liegende Z%ahnstangc (H) ein-
greift.”

Das Restpatent der Beklagten wurde schlieflich auf dice
von Pfeil erhobene Nichtigkeitsklage durch rechiskrdftiges
Urteil des Bundespatentgerichts vom 9. August 1962 nit der
Begriindung fiir nichtig erklért, daB die Lehre des verbliedbc-
nen Anspruchs zwar neu, aber nicht erfinderisch sei.
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Dic Kliger gind der Auffassung, dafl die Beklaugtc
angesichts des geschilderten Sachverhalts durch die
aufgrund des Patents Nr. 1 022 48% ausgesprochene Ver-
warnung ihnen gegenitber nicht nur objektiv widerrecht-
lich, 'sondern auch schuldhaft, némlich vors&tzlich, zu-
mindest aber fahrlédssig gehandelt habe und dafBl sie infolge-
dessen verpflichtet sei, ihnen den durch die Einstellung
des Vertriebs des Reifenabziehgerdts entstandenen Schaden
zu ersetzen. Diesen Schaden errechnen dic Kléger unter
Zugrundelegung des mit dem Vertragspartner P- verein-
barten Mindestumsatzes von 3 000 Gerdten in den ersten
drei Jahren (vgl. Ziff. 7 Abs. 1 des Vertrages vom
17. Juni 1957) und eines Reingewinns von 40,-- DIl je ver-
kauftes Gerdt auf 120.000,-- Di.

Die Kl&ger haben beantragt, die Beklagte zu verur-
teilen, an sie zu Hénden der Klégerin zu 1 den genannten
Gesamtbetrag nebst 5 % Zinsen hieraus seit dem 16. Januar
1961 zu bezahlen.

Die Beklagte hat um Abweisung der Klage gebeten. Sic
hat den Klageanspruch dem Grunde und der Hohe nach be-
stritten. Hilfsweise hat die Beklagte eingewendet, dic
RechtméfBigkeit der Verwarnung folge jedenfalls aus den
fiir sie am 2. November 1956 angemeldeten, am 1. August 1957
bekanntgemachten und inzwischen lediglich infolge Zeitab-
-laufs erloschenen deutschen Gebrauchsmuster Nr. 1 749 901
betreffend ein Reifenabziehgerét. Die Verwarnung sci in
iibrigen auch deshalb als rechtméiflig onzusehen, veil das
von der Kldgerin zu 1 vertriebene Ger#t ihrem, der Baklag~
ten, Gerédt in unerlaubter Weisc sklavisch nachgebaut wor-

den sei.



Dags Landgericht hat den Klageanspruch dem Grunde
nach fiir gerechtfertigt erklart. Es ist davon ausgegan-
gen, daB sich die Klédgerin zu 1 allein der Verwarnung
aus dem Patent Nr. 1 022 485 gebeugt habe und dafi daher
auf sich beruhen konne, ob das Unterlassungsbegehren der
Beklagten unter den beiden von ihr hilfsweisc angefiihrten
Gesichtspunkten gerechtfertigt gewesen sei. Anschlieflend
wird in dem landgerichtlichen Urteil sinngemifl ausgefiinhrt:
Mit der Aufrechterhaltung ihrer nach Vernichtung des Pa-
tents jedenfalls rechtswidrigen Schutzrechtsverwarnung
habe die Beklagte zumindect fahrléssig'gehahdelt. Zwar
konne der Vorwuri der Fahrléssigkeit nicht schon damit be-
griindet werden, dafl die Beklagte mit der bei gewerblichen
Schutzrechten allgemein gegebenen Moglichkeit habe rechnen
niissen, dafl ihr Patent nicht recntsbestédndig sei. Die
Zweifel an der Rechtsbestidndigkeit miiBten vielmehr einen
konkrcten Beziehungspunkt haben oder es miisse wenigstens
so liegen, dafl sic an einem begstimmten Punkte hédtten ein-
setzen milssen, welchen die Beklagte hdtte beachten kUnnen.
Diese Voraussetzung sci hier erfiillt. AnlalB zu Bedenken
gegen die Schutzfiéhigkeit der in Rede stehenden Erfindung
hitte der Beklagten die Zeugenaussage geben miissen, welche
ihr Mitarbeiter L@, d.i. der Erfinder des dem Patent
Nr. 1 022 485 zugrunde liegenden Reifenabziehgeriites, in
dem von Pfeil gegen sie gefilhrten Rechisstreit (Akten-
gzeichen 7 0 115/58 LG Miinchen I) gemacht habe. Durch diesec
Aussage habe die Beklagte erfahren, daf3 L- die seiner-
zeit allein nach dem Patent noch geschiitzte MaSnahme ciner
festen Verbindung des Pumpenhebels mit einem in einc in
der Kolbenléngsaéhsc liegende Zahnstange eingreifenden
Zahnsegment schon lange vorher aufgrund rein handwerklichen
Konnens angewandt habe. Den hiernach begriindeten erheblichen
Zweifeln an der Schutzfiihigkeit einer fir den Erfinder I{JJ
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ohne wéiteres gelaufigen Mafinahme sci die Beklagte
nicht nachgegangen. Die Aufrechterhaltung der Verwaor-
nung stelle gich daher als ein zum Schadensgersatz ver—
pflichtender Eingriff in den eingerichteten und ausge-
iilbten Gewerbebetrieb der Klédger dar.

it der gegen dieses Urteil eingelegten Berufung
hat die Beklagte ihren Antrag auf Abveisung der Klage
weiterverfolgt. Unter Erganzung ihres erstinstanzlichen
Vorbringens hat sie u.a. noch geltend gemacht: Sic hdttc
dic Verwarnung auch auf ihrc Patente Nr. 1 026 183 und
1 084 597 - hierbei handelt es sich um Zusatzpatente zun
Patent Ilir. 1 022 485 - stiitzen konnen. Nach Sachlage h#tte
sich die Klégerin zu 1 auch einer Verwarnung aug dem cin-
geschrinkten Anspruchsinhalt des Patents Nr. 1 022 485 ge-
beugt, von welchenm sie unstreitig Gebrauch gemacht habe.
Ihr, der Beklagten, konne jedenfalls insoweit kein Ver-
schulden zur Last gelegt werden, als sie der vom Patent-
ant anerkannten Erfindangshdhe des Restpatents vertraut
have. Die Klidgerin zu 1 treffe auf alle Fdlle ein Hitver-
schulden an dem ihr selbst und den beiden Kligern er-
wachsenen Schaden, da sic trotz angeblich begriindeter
Zweifel an der Erfindungshthe das Patent nicht sofort an-—
gegriffen und da sie ferner Herstellung und Vertricb ihres
Geréites nicht wieder aufgenommen habe, als ihr die Aussage
Lincks und denit der nach Ansicht des Landgerichts nafi-
gebende Bezugspunkt fiir Zweifel an der Rechtsbestidndigkeit
des Restpatents bekannt geworden sei. Dem Klageanspruch
stehe auch das vergleichsweise getroffene Stillhalteab-
kommen entgegen, welches in der Zusage der Kldgerin zu 1
vom 18. Scptember 1958 zu erblicken sei, bis zur endglilti-
gen Entscheidung iiber ihren, der Beklagten, Unterlassungs-
anspruch, Reifenabzichgerdte nicht mehr zu vertreiben.
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In iibrigen habe dic Kligerin 2u 1 trotz der Verwarnung
und entgegen der genannten Zusage patentgemdiic Gerdte
weiter bauen lassen. SchlieBlich sei der Schadensersats-
anspruch der Kliiger verjidhrt, da eine unerlaubte Handlung,
welche ihr allenfalls angelastet werden konne, bereits in
der ersten Verwarnung vom 16. Januar 1958 zu sehen, die
vorliegende Klage aber unstreitig erst am 26. Juli 1961
erhoben worden sei.

Die Kliger haben hierzu im wesentlichen erwidert:
Die Klégerin zu 1 habe nur der ersten Vervarnung der Be-
klagten aus dem Patent mit seiner urspriinglichen Anspruchs-
fassung Folge geleistet. Einer Verwarnung aus dem Anspruch
des Restpatents, wie er nach der ihr nicht mitgeteilten
Beschriinkung verblieber sei, hdtte sich die Kldgerin zu 1
keinesfalls gebeugt, da sie schon aufgrund der im Jahre
1958 gefiihrten Verhandlungen die Vernichtbarkeit des Regt-
patents habe erkennen konien. Fiir eine Verwarnung aus dem
Restpatent treffe die Beklagte der Schuldvorwurf aus den
im Urteil des Landgerichis dargelegten Griinden ebenfalls
zu Recht. Gerade wegen ihrer Kenntnis der Gerite PEJD
und L. sei die Beklagte gehalten gewesen, das
angeblich von ihrem Mitarbeiter L- entwickelte Gerdt
auf seine Patentwiirdigkeit eingehend zu priifen. Dabei hdtte
ihr bewuflt werden niissen, dafl auch dem Zahnstangenantrieb
im Hinblick auf den Stand der Technik die notige Erfin-
dungshthe nicht zugebilligt werden konne. Der Annahme
eines IMitverschuldens der Kldgerin zu 1 stehe entgegen,
~dal sie nach der ersten Verwarnung tatsdchlich zu ciner
Uverpriifung der wirklichen Schutzrechtslage nicht in dex
Lage gewesen sei und der ihr bekannte Stand des Hechts-—
streites der Beklagten mit P. gegen einen Vieitervertrieb
ihrer Gerdte gesprochen habe. Die Berufung auf ein llitver-
schulden der Kliégerin zu 1 sei arglistig, weil die Beklegte
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diese zum Abschlull der Vercinbarung, den Unterlassungs-—
anspruch bis zur endgiiltigen Klidrung der Rlechtslage zu
respektieren, veranlaflt und den Umfang der spiliteren Be-
schréinkung des Patents verschwiegen habe. Bei dem von
der Kl&gerin zu 1 nach der Unterlassungszusage gebauten
Geriit handle es sich nicht um. einen Machbau des Geriites
der Beklagten, sondern um eine Weiterentwicklung des
dlteren P.'schen Gerlites. Auf Verjidhrung konne die
Beklagtc sich nicht mit Erfolg berufen, weil die ver-
liegende Schadensersatzklage unter den gegebenen Unstén-
den rechtzeitig erhoben worden sei.

Das Oberlandesgericht hat nach Vernehmung der Zeugen
G- und H@) unter Abinderung des vom Landgericht er-
lassenen Grundurteils dic Klage abgewiesen und den Kli-
gern die Kosten beider Rechisziige auferlegt. Hiergegen
richtet sich die Revision der Klédger, mit welcher sie die
Wiederherstellung der erstinctanzlichen Entscheidung an~ '
streben. Die Beklagte bittet um Zuriickweisung des Rechto-
nittels.

—— — —— —

IEntscheidungsgrindes

I. Das‘Berufungsgcricht bejaht die Klagebefugnis auch
der Klidger zu 2 und 3, obwohl die Beklagte lediglich von
der Kligerin zu 1 verlangt hat, den Vertrieb der mit den
Patent Nr. 1 022 485 iibercinstimmenden Reifenabzichgerite
einzustellen. Nach seiner Ansicht folgi aus der gesell-—
schaftlichen Verbundenheit der drei Kliéger, die - wie inm
Tatbestand dieses Urteils zu Beginn geschildert - eine
Interessengemeinschaft zur Auswertung der ihnen von P.

tiberlassenen Schutzrechte gebildet haben, inm Zweifel, dail



die von der Beklagten begehrte Eincstellung des Vertrice-
bes der Reifcnabziehgerdte sich auf die gesamthinderi-
schen Vermdgensinteressen der Gesellschaft ausgewirkt

und damit eine unmittelbare Schédigung sémtlicher XK1d-
ger herbeigefiihrt hat. Gegen diese fiur sie nachteilige
Annahme des Berufungsgerichts hat die Beklagte in der
Revigsionsinstanz keine Bedenken vergebracht, es ist inso-
welt auch ein Rechtosfenhler nicht ersichtlich. Jedenfalls
ist es unerheblich, dafl die Beklagtc vom Bestehen der
Interessengemeinschaft zwischen den drei Kldgerin bis

zur Klageerhebung kcine Kenninis gehabt hat. Entscheidend
ist vieclmehr allein, dall auch die Kldger zu 2 und 3 in
ihren wirtschaftlichicn Belangen durch die von der Klié-
gerin zu 1 vorgenonnmene rinstellung des Vertriebs der
Reifenabziehgeridte betroffen worden sind.

ITI. Im Gegensatz zum Landgericht hilt das Berufungs-
gericht den Klageanspruch schon dem Grunde nach fiir nichnt
gerechtfertigt. Es geht hierbei in Ubereinstimmung mit
dem Landgericht von der zutreffenden Rechisauffassoung aus,
daB reéhtswidrige Jatentverwarnungen, aufgrund dercn ecin
Gewerbetrcibender Herstellung und/oder Vertrieb der bean-
standeten Erzeugnisse unterléft, einen Eingriff in den
eingerichteten uad durch § 823 Abs. 1 BGB geschiitzten Ge-
werbebetrieb darstellen konnen und bei hingutretendem Ver-
schulden des Verwarnenden die Grundlage fir cinen Schadens-
ersatzanspruch bilden. Das Berufungosgericht nimmt eben-
falls zu Recht an, daf die von der Beklagten unter Hinwels
auf ihr Patent Hr. 1 022 485 gegeniiber der Klégerin zu ]
durch Schreiben vonm 15. Juli 1958 ausgesprochenc und nach
Beschrinkung des Schutzrechts im Schreiben vom 17. Dezem-
ber 1958 aufrechterhaltene Verwarnung rechitswidrig gewe-
sen istv. Das Patent hat ndmlich, so fiihrt das Berufungs-
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gericht auch insowelit richtig aus, rickwirkend seine
Gliiltigkeit in vollem Umfange verloren und zwar zunidchst
beziiglich der Anspriiche 1, 3 und 4 aufgrund der vom
Deutachen Patentamt durch Beschlull vom 14. Februar 1959
auf Antrag der Beklagten angeordneten Beschrinkung und
schliefllich beziiglich des zuniéchst noch verbliebenen
Anspruchs 2 aufgrund des Nichtigkeitsurteils degs Bundes-
patentgerichts vom 9. August 1962.

Das Berufungsgericht stellt alsdann, wiederum recht-
lich unangrcifbar, fest, daB durch die Aussagen der beiden
von ihm vernommenen Zeugen die Behauptung der Beklagten
nicht bewiesen worden isct, die Klidgexrin zu 1 habe diec in
ihrem Schreiben vom 18. September 1958 gegebene Zucage ge-
brochen, den Vertrieb der Reifenabziehgeriite einstweilen
zu unterlassen.

Nach der anschlieflend vom Berufungsgericht geduBerien
Heinung macht es keinen Unterschied, ob dic maBlgebliche,
zur Einstellung des Vertriebs der Reifenabziehgeriite fiithren-
de Verwarnung in dem auf das Patent in seinem urspriing-
lichen Umfange Bezug nehmenden Schreiben der Beklagten vom
15. Juli 1958 oder in der Aufrechterhaltung der Verwarnung
im Schreiben vom 17. Dezember 1958 nach Beschrénkung des
Patents zu sehen ist.

~ Im Rahmen seiner weiteren Erorterungen vertritt das
Berufungsgericht zu Gunsten der Kladger die von der Beklag-
ten in der Revisionsinstanz nicht bekdmpfte Ansicht, dal
die urspriingliche Verwarnung, soweit sie auf die Anspriche
1, 3 und 4 des Patents Nr. 1 022 485 gestiitzt worden sei,
angesichts der Selbstbeschrédnkung, welche die Bekloagic im
Hinblick auf den entgegenstehenden Stand der Technik durch
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Verzicht auf diesc Anspriiche vorgenommen habe, als schuld-
haft gewertet werden misse. Das Berufungsgericht nimnt
jedoch im Gegensatz zum Landgericht den von ihm n#8her be-
griindcten Standpunkt ein, dafl die Beklagte ein Verschul-

.

den wegen Aufrechterhaltung der Verwarnung aus dem Rest-
patent nicht treffe.

Schlieflich gelangt das Berufungsgerichi zu den Ergeb-
nis, daB die aus den §§ 823 Abs. 1, 249 Satz 1, 252 BGB
hergeleitcte Haftung der Beklagten fiir den Schaden der Xlii-
ger unter dem Gegichtspunkt mangeinder Verursachung ent-
falle, da - so will das Berufungsgericht nach dem dusammen-
neng seiner Entscheidungsgriinde ersichtlich sagen - auch
der nicht schuldhafte Teil der Verwarnung fiir sich allein
die gleiche Wirkung bei der Kligerin zu 1 gehabt, sie nln-
lich zur Einctellung des Vertriebs der Reifenabziehgeritce
bestimmt und damit den gleichen Schadenserfolg fir sie und
die beiden anderen Klidger herbeigefithrt hitte. Hierzu legt
das Urteil im einzelnen dar: Die Klédger machten geltend,
gie nédtten sich, wofir an sich der Zeitpunkt der Unter-
lassungserklirung (18. September 1958) spreche, nur dexr
- Verwarnung aus dem Patent Nr. 1 022 485 mit seinem urspring-
JYichen Anspruchsviortlaut gebeugt, wihreud die einem nur auf
das Restpatent gestiitzten Unterlassungsbegehren der Beklag-
ten nicht nachgekommen wédren. Demgegeniiber sei jedoch darsufl
hinzuweisen, daBl das Patent bereits in seiner urspriing-
lichen Fassung den Anspruch 2 enthalte, der gemidB dem Be-
schlull des Deutschen Patentamts vom 14. Februar 1959 zu-
niichost aufrechterhalten worden sei. Daraus folge, dal} die
Kléger, die unstreitig die Merkmale des Patentansprucho 2
bei ihrer von der Beklagten beanstandeten Produktion be-
nutzt hitten, zu der vorgenommenen Betriebseinstellung aui-
grund der zu Gunsten der Beklagten nach Beschriéinkung ihres
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Patents gegebenen Schutzrechtslage auch dann gezwungen
gevesen wédren, wenn sich die Verwarnung nur wegen des
aufrechterhaltenen Restanspruchs als gerechtfertigt cr-
wiegen hitte.

III. Obwohl das Berufungsgericht ausweislich seiner
vorstehend mitgetcilten Entscheidungsgrinde die ent-
sprechende Frage zunichst aucdriicklich offengelassen hot,
hat co ergsichtlich zuletzt doch angenommen, dal die
Kligerin zu 1 den Vertrieb der Reifenabziehgerdte bereitg
aufgrund deg Verwarnungsschreibens des Rechtsanwalts der
Beklagten vom 15. Juli 1958, welches auf das Patent
Nr. 1 022 485 in seinem urspriinglichen Umfange hinwveist,
und nicht erst aufgrund des Schreibens des Rechtsanwalts
der Beklogten vom 17. Dezember 1858, in welchem von dem
"inzwischen beschriinkten Patentanspruch" die Rede ist,
unterlagssen hat. Diese Annahme des Berufungsgerichts deckt
cich im Ubrigen mit seiner im Urteilstatbestand als un-~
streitig getruoffenen Feststellung.

Von seinem Standpunkt aus, dafl der auf den Anspruch 2

des Patents Nr. 1 022 485 bezogene Tell der Verwarnung
nicht schuldhaft sei, hat das Berufungsgericht im Anscnlufl
an die einhellige Rechtsprechung des Reichsgerichts (in 1RGZ
156, 321, %25) und des Bundesgerichtshofs (in GRUR 19063,
255, 259 -~ Kindernihmaschinen - ) an sich richtig erkannt,
daf eine Schadensersatzpflicht der Beklagten nicht in Be-
tracht kiime, sofern die Kldgerin zu 1 den Vertrieb der
Reifenabziehgerdte auch dann eingestellt hitte und demge-
mifl der Schaden, welchen die Kléger erlitten haben, auch
dann nicht vermicden worden wédre, wenn die Beklagte sich
bereits in dem Schreiben ihres Rechtsanwalts vem 15. Juli
1958 mit. einer ausschliefBlich auf den genannten Anspruch
gestitzten Verwarnung begniigt, mithin unter Verzicht auf
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die umfassenderen Rechte augs Anspruch 1 Schutz nux» fiir
die durch Anspruch 2 unmcchricbene Kombination bean-
sprucht hiétte (vgl. Reimer, Patentgesetz und Gebrauchs-~
mustergecetz, 2. Aufl., § 6 Anm. 51, S. 240). Das
Berufungsgericht hat jedoch, wie die Revigion mit Recht
rigt, durch scine oben (im Abschn. II a.E.)wdrtlich wie-
dergegebenen Darlegungen nicht hinrcichend fesotgestellt,
daB die Kldgerin zu 1 auch in dem angenommenen ralle der
alleinigen Verwarnung aus Patentanspruch 2 den Unter-—
lassungsvegehren der Beklagten nachgekommen und dafl in-
folgedessen - wofilir die Beklagte darlegungs— und bewveis-
pflichtig ist (vgl. BGHZ 8, 288, 295 f) - den Kldgern
~derse.be Schaden erwachsen wdre. Wenn das Berufungsgerichi
mit seinem Hinweis auf die nach der Beschriénkung des Pa-
tents bestehende Schutzrechtslage etwa hat sagen wollen,
diese seli so eindeuvig gewesen, dall der Kliédgerin zu 1

zur Vermeidung einer Patentiverletzung und des danit ver-
bundenen Risikos keine andere Yahl geblieben wire, als
dem Unterlassungsgebot der Beklagten Folge zu leisten,

so kann ihm nicht zugestimmt werden. Das Patentant prift
im Zrteilungsverfahren in der Regel nicht, ob der Gegen-
stand eines Untercncpruchs - um einen solchen handelt es
sich bei dem Anspruch 2 dec Patents Nr. 1 022 485 in der
erteilten Fassung - unabhidngig von dem Hauptanspruch
patentwiirdig ist, es beschridnkt sich vielmehr darauf,
platte Selbstverstindlichkeiten zuriickzuweisen (vgl. RG
MuW 1925, 102 und GRUR 1937, 545, 548; BGH Urteil von

26. September 1963 - Ia ZR 194/63 -~ SpritzguBmaschine 01 -).
Entgegen der Ansicht, welche das Berufungsgericht inm Zu-
samnenhang mit der Beurteilung der von ihm verneinten
Froge getuflert hat, ob der Beklagfen wegen der Verviarnung
aus dem auf den urspriinglichen Anspruch 2 beschrankten
Patent ein Verschulden zur Lust zu legen sei, entscheidet
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das Patentamt auch im Beschrinkungsverfahren nach

§ 36 a PatG nicht iiber die Erfindungsqualitit der
Resterfindung (vgl. BGHZ 41, 13, 15 f - Dosier- und
llischanlage fiir Baustoffe -). DaB das Patentamt in
Erteilungsverfahren oder im Beschrinkungsverfahren hin-~
sichtlich des hier in Rede stchenden Patents von der
aufgezeigten Ubung abgewichen sei, hat das Berufungs-—
gericht nicht dargetaen.

Im iUbrigen mufl aber auch nicht, wie die Revigions-
erwviderung meint, aus dem Umstand, daB die Kldgerin zu 1
nicht unmittelbar nach Empfang des Schreibens des Rechts-
anwalts der Beklagten vom 17. Dezember 1958, in welchen,
wie bereits erwdhni, von dem "inzwischen beschriankten
Patentanspruch" gesprochen wird, den Vertrieb der Reifen-
abziehgerite wiederaufgenommen hat, zwangsliéiufig gefolgert
werden, die Kl&dgerin zu 1 hdtte sich einer lediglich auf
den Patentanspruch 2 gestiitzten Verwarnung in dem oben ge-
nannten Sinne cebenfalls gebeugt. Ein derartiger Rickschlull
auf das mutmaBliche Verhalten der KlHgerin zu 1 wire allen-
falls dann geboten, wenn feststiinde, daB sie von dem Inrhalt
des Restpatents alsbald Kenntnis erlangt hat. Einc solche
Feststellung hat das Berufungsgericht jedoch nicht ge-
troffen.

Das angefochtene Urteil 1&Bt sich im Ergebnis auch
nicht mit der Begriindung halten, dall gegeniiber dem Klage-
anspruch entsprechend der Ansicht der Beklagten die von
ihr in der Berufungsinstanz erhobene Einrede der Verjithrung
aus § 852 BGB durchdringe. Die dreijdhrige Verjdhrungsfrist
hat erst in dem Zeitpunkt begonnen, in welchem die Kliéger
séamtliche Voraussetzungen des Schadensersatzanspruchs nit
Ausnahme des Schadensersatzbetrages verniinftigerweisc fiur

1Y
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gegeben halten konnten (vgl. BGB -~ RGRK 11. Aufl. § 852
Ann. 6). Zu diescn Voraucgetzungen zéhlt diec Widerrecht-~
lichkeit der von der Beklagten ausgesprochenen Verwarnung.
it geniigender Sicherheit ergab sich die Widerrechtlich-
keit der Verwarnung hingichtlich ihres aus den Patentan-
sprichen 1, 3 und 4 hergecleiteten Teils erst aus dem
Beschrinkungsbeschlul vom T4. Februar 1959 und hinsicht-
lich des auf Patentanspruch 2 gestiitzten Teils sogar erst
augs den liichtigkeitsurteil vom 9. August 1962. Die am

26. Juli 1961 zugestellte Klage ist mithin in jedem Falle
rechtzeitig erhoben worden.

IV. Die Entscheidung des Berufungsgerichts wird so-
nach durch die gegebene Begrindung nicht getragen. Es ist
dem erkennenden Senat aver auch nicht moglich, die Ent-
scheidung nachtriglich nit einer anderen Begriindung cu
rechtfcrtigen oder aber entsprechend dem Antrag der Revi-
"sion das landgerichtliche Erkenntnis wiederherzustellen.
‘Der eine wie der anderc Fall erfordert noch tatséichliche
Feststellungen, welche dem Revisionsgericht verwehrt sind.
Das ongefochtene Urteil war daher aufzuheben und die Sache
zur anderwveiten Verhandlung und Entscheidung an das Beru-
fungsgericht zuriickzuverweisen (§§ 564 Abs. 1, 565 Abs. 1
Satz 1 ZP0). Hierbei wird das Berufungsgericht, desscn
Auffassung vom Umfang der dem Patentamt im Erteilungsver-
fahren und Beschrinkungsverfahren obliegenden Sachpriifung
sich als unzutreffend erwiesen hat, vornehmlich auch Ge-
legenheit zur Untersuchung der Frage haben, ob einec von
der Beklagten von Anfang an allein aufgrund des Patent-
anspruchs 2 ausgesprochene Verwarnung schuldhaft gewesen
wdre oder nicht. Die Beurteilung dieser Frage héngt in
- erster Liniec davon ab, ob die Beklagte die im Nichtigieitis-
urteil vom 9. August 1962 bezeichneten Gesichispunkte,
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vieclche der selbstindigen Schutzfihigkeit des Ancpruchs
entgegenstanden, gekannt hat oder bei Anwendung der

im Verkchr erforderlichen Sorgfalt hitte kennen miiscen.
Solltc das Berufungosgericht nunmehr die Haftung der
Beklagten grunds#étzlich bejahen, wird es erwdgen missell,
ob dic Kliégerin zu 1 nicht etwa ein auch den beiden
andercn Klédgern anzurechnendes Mitverschulden an der
Entstchung des Schadens fiir dic Zeit nach Zugang des
Schreibens des Rechtsanwalts der Beklagten vom 17. De-
zember 1958 trifft (§ 254 Abs. 1 BGB), wvieil sic ec ge-
gebenenfalls versiumt hat, sich dic notwendige Aufklidrung
iiber den Inhalt des Restpatents unversziiglich zu ver-
schaffen und dic gebotenen Folgerungen zu ziehen.



dem Berufungsgericht war die Entscheidung lber
die Kosten der Revision vorzubehalten, da der hicrfir
mafligebende Ausgang des Rechtsstreits noch ungewill ist.

Spreng Schneider Triistedt
Ballhaus " Bruchhsauscen



	BUNDESGERICHTSHOF

	IM NAMEN DES VOLKES

	/If

	10

	11

	12


	/H-

	13

	15



	/H

	19



