Nachschlogewerk: ja (nur zu B und D 2 der Entscheidungsgrinde)
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————
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Allzweck-Landmaschine

1. PatG §§ 6, 47, 26 Abs. 5, 30

2,

Ist ein Patentanspruch auf cinc "Kombination" aus
z.B. zwci Merkmalen crteilt worden, die je fiir
sich allein nicht schutzfdhig sind, war aber in
dem beksnntgemachten Patentsnspruch nur cines der
beiden Merkmalc unter Schutz gestellt, wihrend
das andere Merkmal bzw, dic "Kombination" nicht
als heansprucht anzuschen war, so ist die Benut-
zung der "Kombination'" in der Zeit zwischen Be-
kanntmachung und Erteilung keine Patentverletzung.

PatG § 47; BGB § 252; ZPO § 256

Zur Geltendmachung eines durch die Vorenthaltung
von Patenten entstandenen "Marktverlustschadens!
im Wege der Feststellungsklage,

BGH, Urt. v. 27. November 1969 - X zr 89/65 — OLG Diisseldorf

1.G Dusseldorft
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Der X, Zivilsenat (Patentscnat) des Bundes—
gerichtshofs hat auf die miindliche Verhandlung vom
6. November 1969 unter Mitwirkung der Bundesrichter
Dr. Loscher, Claflen, Schneider, Triistedt und Ballhaus

fiir Recht erksnnt:

I. Auf die Revision des Klidgers wird - teil-
veise - das Teilurteil des 2., Zivilsenats
des Oherlandesgerichts Diisseldorf vom
20, Januar 1961 und auf die Revisionen
beider Parteien wird - ebenfalls teilweise -
das SchluBurteil des 20. Zivilsenats des
Oberlandesgerichts Diisseldorf vom 4. August 1965
aufgehoben., Die Aufhebung erstreckt sich
auf folgende Punkte:

a) die Abweisung des Feststellungsantrags II
und des zugehdrigen Auskunftserteilungs-
antrags III, soweit diese Antrdge das
Patent 844 859 betreffen

-~ 2iff, I 2 des Teilurteils -;

.b) die Zuerkennung des Feststellungsentrags 4
und des zugehdrigen Rechnungserteilungsen-
trags B, soweit diese Antridge das Patent

" 971 162 und das Patent 844 711 betreffen

- Z2iff., I 1 aund b und Z2iff. I 2
des SchluBurteils -;

c) die Abweisung des Feststellungsantrags VII
Abs. 1

~ Z2iff. I 5 des Teilurteils -;
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d) dic Abweisung des Feststellungsern-
trags D Abs., I

- Ziff. IZ des SchluBurteils -;

e) die Abweisung des Feststellungsan—
trags D Abs. II Nr., 1 in Bezug auf fol-
gende Schutzrechte:

aa) das Patent 850 390 (fiir die Zeit vor
dem 21. November 1955)
und (cbenfalls fiir dic Zeit vor dem
21. November 1955) die dem deutschen
Patent 850 390 entsprechenden aus-
l&@ndischen Schutzrechte:

Argentinien Nr. 86 929
Chilec Nr. 13 276
England Nr, 713 097
Studafrika  Nr. 15 049

~ Z2iff, ITI in Verbindung mit Ziff. I 3 a, aa
des Schluflurteils -,

bb) das Patent 835 840 (fir die Zeit vor
dem 21. November 1955)

~ Ziff, II in Verbindung mit Ziff. I 3 a, bb
des SchluBurteils -,

cc) das Patent 844 859

-~ Ziff. IT des Schiuflurteils in Verbin-
dung mit Ziff, IV _und Ziff., VII des
Teilurteils -

und {(fir die Zeit vor dem 21. Novem-
“ber 1955) die dem deutschen Patent



-

844 859 entsprechenden auslindischen
Schutzrechte:

Argentinion Nr. 87 506
Australien Nr, 156 608
Brasilien Nr. 43 853
Chile Nr. 12 830
England Nr. 720 101
Frankreich Nr. 1 Q44 037
Sudafrika  Nr, 1% 150

- Ziff, II in Verbindung mit Ziff. I 3 a,
des Schluflurteils -,

dd) das Patent 844 711

cC

- Z2iff. II des Schlufurteils in Verbindung

mit Ziff, II des Teilurteils -

und (fiir die Zeit vor dem 21. November 1955)

das dem deutschen Patent 844 711 ent-
sprechende auslindische Schutzrecht:

Australien Nr. 155 733

~ Ziff., IT in Verbindung mit Ziff. I 3 a,
' des SchluBurteils —;

f) die Zuerkennung des Feststellungsantrags D
Abs. II Nr. 1 (fur die Zeit ab 21. Novem—
ber 1955) in Bezug auf foligende Schutzrechte:

aa) das Patent 850 390
und die dem deutschen Patent 850 3390 ent-
sprechenden ausléndischen Schutzrechtoe:

Argentinien Nr, 86 929
Chile Nr. 13 276

dd



g)

bb)

cc)

dd)
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Ingland Nr, 713 097
Studafrilza Nr. 15 049

- Ziff, T 3 a, aa des SchluBurteils -,

das Patent 835 840

- Z2iff, I 3 a, bb des SchluBurteils -,

die dem deutschen Patent 844 859 ent—
sprechenden ausléndischen Schutzrechtes

Argentinien Nr, 87 506
Australien Nr, 156 608
Brasilien Nr, 43 853
Chile Nr, 12 830
England Nr., 720 101
Frenkreich Nr. 1 044 037
Stidefrika  Nr. 15 150

-~ Ziff, I 3 a, cc des SchluBurteils -,

das dem deutschen Patent 844 711 ent-
sprechende ausldndische Schutzrecht:

Australien Nr, 155 733
- Z2iff. I 3 a, dd des SchiuBurteils ~;

die Zuerkernnmung des Feststellungsantrags D
Abs. II Nr. 3 in Bezug auf folgende Schutz-
rechtes

aa) dic dem deutschen Patent 844 859

entsprechenden ausli@ndischen Schutz-
rechtes

Belgien Nr, 506 485
Ddanemark Nr, 77 709
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Italien Nr. 481 765
Osterreich Nr. 175 801

Spanien Nr. 200 286
Osterreich Nr., 177 003
Spanien Nr. 199 678

~ 2iff. I 3 b, aa des SchluBurteils -,

bb) dic dem deutschen Patent 850 390
entsprechenden ausléndischen Schutz-

rechtes

Belgien Nr, 506 537
Brasilicen Nr. 45 011
Frankreicn Nr, 1 043 950
Italien Nr. 482 747
{sterreich Nr. 176 447
Spanien Nr, 200 259

~ Ziff, I 3 b, bb des SchiuBurteils -,

cc) die dem deutschen Patent 844 711 ent-
sprechenden ausléndischen Schutzrechtes

Italien Nr. 482 172
Spanien Nr, 200 258

- Ziff. I 3 b, cc des SchluBurteils —;

h) die Kostenentscheidung

- Ziff, 1III des Schlufiurteils -~.

IT. Die weitergehende Revision des Klidgers ge-
gen das unter I bezeichnete Schlufiurteil
wird zurlickgewiesen.
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III. Im Umfang der Aufhebung (Ziff., I a
bis h) wird.dic Sache zur anderweiten
Verhandlung und Entscheidung, auch
iiber dic Kosten des Revisionsverfah-
rens, an das Berufungsgericht zu-
rickverwiesen.

Von Rechts wegen

v - — . _—

Der Kliger H{jj I hoatte im Jahre 1938 einen
"Gerdtetridger flir die Landwirtschaft", bei dem zwischen
den Lenkrddern und oberhalb der Vorderachse ein freiex
Raum zum Einbau von Bodenhbearbeitungsgeridten vorgeschen
var, zum Patent angemeldet; er hielt die Anmeldung
nach dem Kriege aufrecht, das Patent wurde ihm jedoch
im Jahre 1955 versagt. Er hatte: forner im Jahire. 1946
das Ingenieurbiiro Ha{j I vnd g nit der Anferti-
guﬁg von Konstruktionszeichnungen fiir die zum Patent
angemeldete Landmaschine beauftragt; nach dem Vertrag
vom 21. Scptember 1946 sollten alle bei dem Ingenieur-
biiro entstehenden Konstruktionen in das "Eigentum" .
des Kligers fallen,

Im Frithjahr 1949 trat der Kl#ger in Verhandlungen
mit der REJJP-AG., der Rechisvorgingerin der jetzigen
Beklagten, in die die RIEN-:¢ (im folgenden gleich-
falls als V"Beklagte" bezeichnet) wihrend des Rechts-
streits durch Verschmelzung aufgegengen ist. Dic Be-
klagte interessierte sich flir die¢ Herstellung der
Landmaschine und erhielt vom Kl&ger Konstruktions—
zeichnungen, Baubeschreibungen, Muster und weitere
Unterlagen zur Herstellung von zwei Versuchsmodellen
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der "H{JJ’ schen Landmaschine", Durch einen sog.
WZwischenvertrag®h vom 13, Februar 1950 regelten die
Parteien ihre Zusammenarbeit bei der weiteren Entwick-
lung dieser "Allzweclklandmaschine". Am 1. August 1950
iibernehm die Beklagte mit Einverstédndnis des KléEgers
den Oberingenieur HA B in ihre Dienste; Holjj D
arbeitete bei der Beklagten am Bau und an der Weiter-
entwicklung der Landmaschinec mit.

Die Parteien sind dariiber cinig, daB der Zwischen-
vertrag vom 13. Februar 1950 spdtestens am 31. August 1951
sein Ende gefunden hat; die Auffassungen der Parteien
gehen indes dariiber auseinander, ob dies durch ein
Schreiben des Kligers vom 25, August 1951, durch das
Antwortschreiben der Beklagten vom 31. August 1951 oder
durch "Zweckerrcichung" geschehen ist, ndmlich dadurch,
dafl die Landmaschine inzwischen verkaufsreif geworden
und im Juni 1951 auf der DLV-Ausstellung in Hamburg
gezeigt vorden war. Nach weiteren, erfolglos geblie-
benen Verhandlungen iiber den Abschluf eines endgilti-
gen Lizenzvertrags schrieb die Beklagte schlieBlich am
6. November 1951 an den Anwalt des Kldgers, sie habe
die H—*sche Konstruktion fallen lassen und un-
abhingig davon eine ganz neue, nach eigenen Ideen ent-
wickelte Maschine konstruiert, die mit der “H{i NG
Allzwecklandmaschine" nichts zu tun habe, dic weder
Patente noch Anregungen des Kldgers benutze und die
deshalb "RNEN-!=ndnaschine" heiflen sollc. Fir
zshlreiche Einzelvorrichtungen dieser in der Folgezeit
gebauten R{EP-L2ndmaschine und der Zusatzgerdte
erhielt die Beklagte im Laufe der Jshre eine Vielzahl
deutscher und auslindischer Patente,
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Der vorliegende Rechtsstreit hat mit einer
Klage vom 1. Mirz 1952 vor dem Landgericht Dlissel-
dorf (&4 0 42/52) begonncn. Nach Erlaf cines Teil-
urteils vom 27. Januar 1955 (&4 0 42/52) wuarde cr
vor dem Lendgericht in mehreren getrennten Pro-—-
zessen (4 © 275/55, & 0 163/56, 4 O 165/56) wei-
terverhandelt, in denen weltere Urteile ergingen
(4 0 275/5%: Teilurteil vom 7. Februar 1957, Schlu8-
urteil vom 12, September 1957; - 4 0 163/56: Urteil
vom 24, Januar 1957; — 4 0 165/56: Teilurteil vom
7. Februar 1957, Schlufurteil vom 12. September 1957),
Beim Oberlandesgericht wurden alle Teile des Pro-
zesses durch Beschlufl. vom 8., Juli 1958 wieder ver-
bunden; dort kam es dann-zu ecinem Teilurteil vom
20, Januar 1961 (2 U 57/55) und zum SchiuBurteil
vom 4. August 1965 (20 U 1/65 und 155-159/65),
die beide Gegenstand der Priifung im jetzigen Revi-
siongverfahren sing.

Schon in der Klage von 1952 hatte der KlEger be-
hauptet, dic beim Bau der "RiJJJJJJ -1 andnaschine!
benutzten Schutzrechte beruhten auf seinen geistigen
Ideen oder auf den - ihm ebenfells zustehenden -
Konstruktionen Hofjll)' s- Fr hatte demals in crster
"Linie beantragt, der Beklagten dic Herstellung, den
Vertrieb und die Anpreisung ihrer “REJE-Land-
maschine" zu verbieten. Nachdem die Beklagte am
1. Januar 1958 die Produktion der Maschine einge-
stellt und dies dem Gericht mitgeteilt hatte, hat
der Klager im Verfahren vor dem Oberlandesgericht
den Verbotsantrag curch den Feststéllungsantrag (I)
ersetzt. daf die Beklagte dic Maschine in der Zeit
vom 31, August 1951 bis zum 31, Dezember 1957 nicht
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habe herstellen, anpreisen oder vertreiben dﬁrfen; Die-~
ser Feststellungssntrag (I) ist durch das - vom Kliger
insoweit nicht angefochtene -~ Teilurteil des Oberlan-~
desgerichts vom 20. Januar 1961 abgewiesen worden. Die
fernerhin vom Kl&ger zunichst gestellten Antrdge, ihm
bestimmte Patente und Patentanmeldungen abzutreten so-
wie bestimmte Konstruktionsunterlagen herauszugeben,
sind durch eine Verpflichtungserklarung der Beklagten
in der Verhandlung vom 4, Dezember 1956 vor dem Land-
gericht (4.0. 275/55 Bl. 128 = 4.0, 163/56 Bl. 31 =
4,0, 165/56 Bl. 32) hinsichtlich einiger Schutzrechte
und durch einen am 18. Mirz 1960 vor dem Oberlendes-
gericht abgeschlossenen Teilvergleich {in 4.0. 42/52
Bd, V Bl, 140S0) hinsichtlich einer groBen Anzahl wei-
terer Schutzrechte und Konstruktionsunterlagen erle-~
digt worden, Von den sonstigen Antrdgen des Kligers
sind fir die Revisionsinstanz von Bedeutung im wesent-
lichen nur noch die folgenden Antrige, wic sie der Kli-
ger in der Berufungsingtanz am 8. November 1960 vor
Erlaf3 des Teilurteils vom 20. Januar 1961 und sm

23, Juni 1965 vor ErlaB des SchluBurteils vom

4, August 1965 jeweils zuletzt gestellt hat:

Antrag IF vom 8. November 1960 bzw. Antrag A vom 23. Juni

festzustellen, dall die Beklagte verpflichtet
ist, dem Kldger Schadensersatz in Form von
Lizenzgebiihren dafiir zu leisten, daB sie
beim Bau und Vertrieb von "RJEEE-12nd-
maschinen" folgende Schutzrechte benutzt hat:

Patent 844 859
Patent 850 320
Patent 844 711
Patent 835 840

19653
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Patent 971 162

Antrag III vom 8. November 1960 bzw, Antrag B vom
23. Juni 1965:

Gie Beklagte zu verurteilen, dem Klager
Auskunft (bzw. Rechnung) zu erteilen iiber
den Umfang der Herstellung und des Ver-
triebs der "RJJJJIR-:.cn¢maschine" un-
ter Benutzung der Merkmalc der unter IT
bzw. A genannten Schutzrecht

Antrag VII Abs. 1 vom 8. Novembzr 1960;

festzustellen, daf dic Beklagte ver-
pflichtet ist, - Uber die zuv zahlenden
Lizenzen und Uber den fichaden betref-
ferd Nichtbcteiligung am Vertrieb hinaus -
dem Kldger Jjeglichen Schadern: zu crsetzen,
der dadurch entstanden ist und noch ent-
stehen wird, daB der dem hohz2n techni-
schen Stand der nach den Schutzrechten
des Kldgers gebauten Lendmasciine ent-
sprechende Marktanteil bezliglich der
Landmaschine und der Zusatzgardte im

In- und Ausland verloren gogengen ist,

Antrag VII Abs. 2 vom 8, Noveaber 19603

insbesondere dadurch,

1(‘ S 0 0 9 30

oo R -

De ocsoas
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daB die Beklagte dem Kléger nicht

seit dem 31, August 1951 bis zu dem
Teilvergleich vom 18, Mdrz 1960 das
"gesamte Erfahrungsgut" im Sinne von

§ 7 Ziff. 2 des Vertrages vom 13. Fe-
bruar 1950 ibertragen hat, insbesondere
Konstruktionszeichnungen, Ubersichts-
zeichnungen, Stilicklisten, Gruppenlisten,
Volumenlisten, srfahrungsberichte, Ver-
suchsberichte, Gutachten. Aufstellungen
iiber Vorrichtungen, Modelle, Matrizen,
Lehren, Spezialwerkzeuge usw,, Listen
der Zulieferfirmen, Unterlagen iber
den Kundendienst sowie Versuchsmaschi-
nen;

Antrag D Abs. I vom 23, Juni 19653

festzustellen,

a)

b)

daf} die Beklagte wegen Veiterbenutzung
der dem Kléger zustehenden Schutzrech-
te gemdfl A, insbesondere wegen Veiter-
benutzung der Konstruktion gemifB Pa-
tent 971 162 verpflichtet war, den Be-
stimmungen des Vertrags vom 13. Fe-
bruar 1950, insbesondere den §§ 3, 6
und 7 nachzukommen,

und

dafl die Beklagte daher verpflichtet
ist ~ Uber die zu zahlenden Lizenzen
und iiber den Schaden betreffend Nicht-
beteiligung am Vertrieb hinaus ~ dem
Klager jeglichen Schaden zu ersetzen,
der dadurch entstanden ist und noch
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entstehen wird, dafl der dem hohen
technischen Stand der nach den Schutz-
rechten des Klégers gebauten Landma-
schinc entsprechende Marktanteil be-
zliglich der Landmaschine und der Zu-
satzgerdte im In-~ und Ausland verloren
gegangen ist,

Antrag D Abs. II vom 23. Juni 1965:
insbesondere dadurch,

1. daBl die Beklagte dem Klager folgende
Schutzrechte nicht am 31. August 1951
bzw. unmittelbar nach deren Anmeldung
Ubertragen hat .....3

Patent 971 162

Patent 844 859 (nebst zugehdrigen
Auslendsanmeldungen

Gebrauchsmuster 1 667 884

Patent 850 %S0 (nebst zugehdrigen
Auslendsanmeldungen,
Patent 844 711 (nebst zugehoriger
Auslandsanmeldung)
Patent 835 840
Patent 860 150,
20 o & o nm 00

3. daB die Beklagte bis zum 18. Mirz 1960
im In~ und Ausland angemeldete und erteil-
te auf die Landmaschine beziigliche
Schutzrechte ohne Benaghrichtigung des
Klidgers hat verfallen lasseng ndmlich
die (im einzelnen aufgefiihrten) Aus-
landsgchutzrechte
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zu Patent 844 859
zu Gebrauchsmuster 1 657 884
zu Patent 850 390
zu Patent 844 711
zu Patent 860 150,

4, (wie Antreg VII Abs. 2 Nr. 4 vom 8. November 1960).

—— e — -~ — - f—

- om e om e . ——— —

und den zugechdrigen Avskunftserteilungsantrag IITI beziig-
lich des Patents 844 839 abgewiesen (Ziff. I 2 der Ur-
teilsformel), bezliglich der Patente 850 390 und 835 840
zuerksnnt (Ziff. I 2 und 4) sowie den Feststellungsan-
trag VII Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 4 abgewiesen (Ziff. I 5),
landesgericht unter anderem den Feststellungssntrag A
und den zug:xhdrigen PEechnungserteilungsantrag B bezlig—
lich der Patente 971 162 und 844 741 zuerkannt (Ziff. I
1 aund b, Ziff. I 2 der Urteilsformel), den Feststel-
lungsantrag D Abs. I (a und b) abgeviesen (Ziff., II) sowie
die Feststellungsantrige D Abs. II Nr. 1 und 3 teils
zugesprochen (Ziff. I 3 a, ac bis dd und Ziff. I 3 b,

aa bis cc), im lbrigen abgewiesen (Ziff. II).

Gegen das Teilurteil hat nur der Kldger, gegen das
SchluBurteil haben heide Parteien Revision eingelegt.
Die Verfahren sind durch Beschlufi des Senats vom
1., Oktober 1969 zum Zwecke der gieichzeitigen- Verhand-
lung und Entsche2idung miteinsnder verbunden vorden.

Der Kldger verfolgt den durch das Teilurteil
abgeviesenen Faststellungsantrag IT und Auskunfis-
erteilungsantrag IIT 1insichtlich des Patents 844 859
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sowle den durch das Teilurteil abgewiesenen Fest-
stellungsantrag VII Abs. 1 weiter, ferner auch
die Feststellungsantrige D Abs., I (a und b) sowie
D Abs, II Nr. 7 und Nr. 3, soweit sie durch das
SchluBurteil abgewicsen worden sind.

—— s — o " —

Abweisung der Klagentrdge auch insoweit, als sie
durch das SchlufBurteil zuerkannt worden sind (An—
trdge A und B beziiglich der Patente 971 162 und
844 711, Antrag D Abs. IT Nr. 1 und 3).

Beide Partcien beantragen wechselseitig die
Zuriickweisung der gegnerischen Revision.

Entscheidunegggrindes

—————— o W W _— A s Ghmy ot M e S W T—

Zum_Fegtstellunessnirag 1 und zuegehdrigen Aus-—

e e o e i e e s e T o o e Bt S S o e o - - o o — Mk o~ o W ——— —— — o o G T dn Ao

gk ._.—......-...—..-—-—.--—-——.—_;.—.——-—--.—.——- ottt P il it ol

§5§_§§2 (Tenor Ziff, I « dieses Revisionsurteils in
Verbinduag mit dem Teilurteil des Oberlsndesgerichts
vom 20. Januar 1961 Tenor Ziff, I 2 und Entschei-
dungsgriinde 5. 32):

1. Der Kldger begehrt mit seinem ersichtlich
auf § 47 Abs. 2 PatG gestitzten, insoweit im Teil-
urteil des Berufungsgerichts abgewiesenen Antrag II
unter anderem die Feststellung, daB dic Beklagtce
verpflichtet sei, ihm Schadensersatz in Form von Li-
zenzgebiihren daflir zu leisten, daB sie beim Bau und
Vertrieb von ”P_»«Landmaschinen" von den Merk-
malen des Patents 844 859 Gebrauch gemacht habe,
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Der Patentanspruch 4 dieses Patents, das sm
6. November 1950 von der Beklagten angemeldet,
am 22. November 1951 bekanntgemacht, im Jahre 1952
erteilt, mit der Verpflichtungserklérung vom 4., De-
zember 1956 an den Kléger abgetreten und ihm im Teil-
vergleich vom 18, Midrz 1960 nochmals ilbertragen wor-
den ist, lautet:

", Trecker, insbesondere landwirtschaft-
licher Trecker mit vorderem hoch-
liegendem Rahmenende, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das vordere Achsgestell
durch Abstiitzung der Achse (5) tber
mehrerce Vertikalstiitzen (3, 4) gegen
ein mit dem Rahmen (1) verbundenes

GQuerjoch (2) als Gittertrdger ausge-
bildet ist."®

2. Das Berufungsgericht sieht es zutreffend als
die Lehre des Patents 844 859 an, bei einem Trecker
mit vorderem hochliegendem Rahmenende die Abstiitzung
der Achse gegen ein mit dem Rahmen verbundenes Quer-
Joch durch mehrere Vertikalstilitzen als Gittertriger
auszubilden. Es ist Jedoch der Meinung, der Klédger
habe nicht nachgeviesen, daf3l die Beklagte von dem
Gegenstand dieses Patents Gebrauch gemacht habej; die
Beklagte habe Achse und Guerjoch nicht mit den Mitteln
dieses Patents verbunden, vielmehr sei die Verbindung
"durch verwindungsweiche Bleche' erfolgt.

3, Die Revision des Kliagers rligt, das Berufungs-
gericht habe verkannt, dafl in der Ausfithrungsform
der Beklagten, die ihrem Patent 860 150 entspreche,
trotz der - zusgHdtzlichen - Anordnung von vervindungs-
weichen Blechen jedenfalls bei der Abstiitzung der
Achse gegen das mit dem Rahmen verbundene Querjoch
von der nach seinem Patent 844 859 geschiitzten Anord-
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nung Gebrauch gemacht sei: auch bei der Ausfithrungs-
form der Beklagten und nach ihrem Patent 860 150

sei das vordere Achsgestell (1, 2, 3) durch Ab-
stiitzung der Achse (1) liber starre Vertikalstiitzen (2)
gegen das mit dem Rahmen (5) verbundene GQuerhaupt (3)
als Gittertrdger flir die Anbringung von Zusatzgerd-
ten ausgebildet; cs sei lediglich das Querhaupt (3)
der besseren Sicht halber gegeniiber dem Rahmenende (5)
tiefer gelegt, und das erfordere die Anordnung der
(elastischen) plattenfdrmigen Bavelemente (6) zwi-
schen dem Cuerhaupt (3) und dem Rahmenende (5); im
ibrigen aber sgeien Gestaltung, Zweck und Wirkung des
"Gittertrdgers'! als eines Mittels fiir die Anbringung
von Arbeitsgeriten auf der Vorderseite des Treciters
unverdndert geblieben,

4, Die Revision des Klégers mufl zu dem Erfolg
fuhren, daB das Teilurteil des Berufungsgerichts zu
diesem Punkte aufgehoben und die Sache insoweit an
das Berufungsgericht zurlickverwiesen wird:

Das Berufungsgericht hat in dem hier in Rede
stehenden Verletzungsfall den technischen Sachverhalt
verkannt, augenscheinlich irregeleitet durch die zu-~
sdtzliche Verwendung von "verwindungsweichen Blechen!
bei der angegriffenen Ausfithrungsform der Beklagten,
die den "elastischen Zwischengliedern' nach ihrem Pa-
tent 860 150 entsprechen und dort sogar als kennzeichnen-
des Merkmal genannt sind. Diese verwindungsweichen Bleche
erftiilen indes die gegeniiber dem Gittertréger ganz an-
dersartige und zusdtzliche Funktiog; den Trecker ge-
léndegingig zu machen. und sie beeintridchtigen nicht
die Starrheit des "vorderen Achsgestells". das im Pa-
tent 844 859 des Kligers ebenso wie im Patent 860 150
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der Beklagten zur Befestigung von Arbeitsgerdten vorge-
sehen und dazu auch geeignet ist, In der Patentschrift
850 150 wird daher denn auch mehrfach ausdriicklich von
dem "die Arbeitsgerdte tragenden, in sich starren
Achsgestell®" gesprochen (Beschreibung Seite 2 Zeilen
14/15, Zeilen 35 - 40; Patentanspruch 1 Zeilen 82/83).

Die Starrheit des vorderen Achsgestells und seine
vignung flir die Anbringung von Zusatzgerdten wird grund-
sdtzlich auch dann nicht in Frage gestellt, wenn bei
Ausfilhrungsbeispicl nach Patent 844 859 éezeigten vier -
Vertikalstlitzen verwvendet worden sind: die "Starrheit"
des Achsgestellé ist nicht notwendig nur von der Anzahl
der Stiitzen abhdngig, sondern auch von der Art des ver-
wendeten Materigls und von den Abmessungen. Davon geht
auch das Patent 860 150 der Beklagten aus, das gleich-
falls nur zwel Vertikalstiitzen vorschlégt, gleichwohl
aber, wie schon cerwihnt, von einem “in sich starren Achs-
gestell" spricht.

Der Senat vermag Jedoch nicht im Sinne der Revision
des Kldgers durchzuerkennen, sondern muf3 die Sache an
das Berufungsgericht zuriickverweisen, weil er nicht
von sich aus feststellen kann, ob dic Verletzungsform
von den Mitteln des Klagepatents 844 859 identisch oder
nur dguivelent Gebrauch macht und ob das Klagepatent
Schutz auch gegen #quivalente Benutzung gewshrt. Die
Beklagte hat ndmlich vorgebracht, mit Riicksicht auf
den Stand der Technik seien unter den "mehreren Verti-
kalstiitzen" nach Patent 844 859 nur "mehr als zwei'
Stitzen zu verstehen. Dieses Vorbringen der Beklagten
ist vom Tatrichter noch nicht gepriift worden. Der
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Tatrichter wird diese Prilifung nunmehr vorzunehmen
und danach zu entscheiden haben, ob das "Gatter"
der Beklagten, wie auf Seite 38 der "Beschreibung
und Bedienungsvorschrift" zur “R{ENEEEE-I.2ndma-
schine" der in Rede stehende Bauteil bezeichnet
wird, trotz Verwendung von nur zwei Vertikal-
stlitzen ein "Gitter" im Sinne des Klagepatents
844 859 ist und unter dessen Schutzumfang fH1It.

5., Der erkennende Senat legt das Teilurteil
des Berufungsgerichts dahin aus, dafl mit der Ab-
weisung des Feststellungsantrags II hinsichtlich des
Patents 844 859 zugleich der Auskunftserteilungsan-~
trog IIT hinsichtlich desselben Patents abgewiesen
vorden ist, Dic Aufhebung und Zuriickverwvelsung we-
gen des auf das Patent 8Ll 859 beziiglichen Fest-
stellungsentrags II muB deshalb die gleiche Ent-
scheidung wegen des auf dasselbe Patent bezliglichen
Auskunftserteilungsahtrags ITI zur Folge haben.,

B,

———— -._......_-—..—-—.——..—-——_..-..__——_————_——-——-u..__...._ e e L e —

—.——.——.-—..--—-———-——-_.,.-”.—.’-.--—._-.....-.—--..——-———_—-..--_«—_--..-—— ———— —

(Tenor Ziff. I b dieses Revisionsurteils in Verb1n«
dung mit dem SchluBurteil des Oberlandesgerichts vom
4. August 1965 Tenor Ziff., I 1 a und Ziffi. I 2 und
Entscheidungsgriinde Seiten 74 bis 76 bei B 1 und
Seiten 98/99 bei C):

1. Der Kldger begehrt mit seingm ebenfalls auf
§ 47 Abs. 2 Pat( gestiitzten, insoweit im SchluBur- -
teil des Berufungsgerichts zuerkannten Antrag A unter
anderem die Feststellung,dafl die Beklagte verpflich-
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tet sei, ihm Schadensersatz in Form von Lizenzgeblihren
dafir zu leisten, dafl sie beim Bau und Vertrieb von
“R_—-Landmaschinen" von den Merknalen des Pa—
tents 971 162 Gebrauch gemacht habe,

Der einzige Patentenspruch dieses am 24. Fe-
bruar 1950 vom Klager sngemeldcten, om 9, August 1951
geméB dem Ersten Uberleitungsgesetz ohne Neuheitsprii-
fung bekanntgemachten und dem Kliiger im Jahre 1958
erteilten Patents 971 162 lautet in der erteilten Fas-
sung:

"iveiachsiger Trecker mit an das Treib-
achsgehiiuse nach hinten iberhangend sn-
gebrachtem, mit dem Kupplungsgehiuse ver-
bundenem Motor, dadurch gekennzeichnet,
dafl das Kupplungsgehiusce auf dem Treib-
achsgehiuse angeordnet und an die Kupp-
lung enschlieBend das Geschwindigkeits—
vechselgetriebe derart engeordnet ist,
dafl dic in der Treckerlingsrichtung sich
erstreckende Kupplungswelle iiber ein
Kegelradgetriebe und zur Treibachse
parallele Getriebewecllen mit Stirnrid-

dern auf das Ausgleichsgetriebe ar-
beitet,"

Mit den urspriinglich eingereichten, bei der Be-
kenntmachuag sm 9. August 1951 ausgélegten Patentan-
spriichen hztte der Kldger noch nicht -~ jedenfalls nicht
ausdriicklich - Schutz begehrt Fir die im zweiten Teil
des Kennzeichens des erteilten Anspruchs genennte Art,
wie aa die Kupplung anschlieflend das Geschwindigkeits-
wechselgetriebe. angeordnet sein soll, sondern nur fiir
die jm ergten Teil des Kennzeichens des erteilten An-
spruchs beanspruchte Anordnung cdes Kupplungsgeh#uses
auf dem T:reibachsgehduse. Wdren die urspriinglich ein-~
gereichten Anspriiche 1 bis 6 in einen Anspruch zussm—
mengefalt worden, so hidtte dieser etwa wic folgt gelautet:



"TFrecker, insbesondere fiir landwirt-
schaftliche Zwecke, dadurch gekennzeich-
net, daB der Motor "fliegend am Trecker”
(Anspruch 1) bzw. Yan geinem Kupplungs-
gehduge fliegend" (Anspruch 2) befestigt
ist, dafl das Kupplungsgehduse unmittel-
bar am Kurbelgehdusc sngeflenscht ist
oder mit ihm einen Maschinenteil bildet
(Anspruch 4), daB das Kupplungsgehduse
am Achsgehduse oder -rohr der Treibrad-
achse befestigt ist (Anspruch 3) oder
dafl Kupplungsgehduse und Achsgehduse
bzv. —rohr als einstiickiges Maschincen-
teil ausgebildet sind (Anspruch 5), und
daf3 die Kupplung liber der Achse der an-
getricbenen Réder angeordnet ist (An-
spruch 6),"

Das die Art der an die Kupplung anschlieflenden Anord-
nung des Viechselgetriebes betreffende Merkmal hat

der Kldger ausweislich der Erteilungsskten, nach-

dem ihm auf Einspriiche hin das nachgesuchte Patent
zundichst durch BeschluB der Priifungsstelle vom

10. Juni 1954 versagt worden war, erstmals in der
Beschwerdeinstanz in einem Anspruch genannt, indem

er es mit seiner Eingabe vom 14./19. September 1956
zum Gegenstend eines {(neu vorgelegten) Unteranspruchs 2
gemacht und sodann mit seiner Eingabe vom 21./24, Ju-
ni 1957 in den nunmehr einzigen Patentenspruch (wie
erteilt) einbezogen hat.

2. Das Berufungsgericht stellt als unstreitig fest,
enthaltenen Lehre Gebrauch gemacht. Den Einwand der
Beklagten, der Gegenstand des Patentes in der erteil-
ten Fassung sei ein ganz anderer ads der Gegenstand
der Anmeldung in der urspringlichen und in der bekannt-
gemachten assung, hat das Berufungsgericht als nicht
durchschlagend crachtet: flir die zum Gegenstand des
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erteilten Patentes gehdrende besondere Ausbildung der
Angchliissce des Geschwindigkeitswechselgetriebes an die
Kupplung sei in den bekanntgemachten ursprilinglichen
Patentanspriichen zwar "ausdricklich kein Schutz be-
gehrt worden"; aus ihrer ausfilhrlichen Erdrterung

in der urspringlichen und bekanntgemachten Beschrei-
bung habe sich Jedoch fir den Fachmann ergeben, dafi
diese Anordnung gleichfalls zur Erfindung gehdren solle;
der Erfindungsgedanke des erteilten Patents sei somit
schon in den ausgelegten Unterlagen zum Ausdruck ge-
kommen und sei durch die bei der Erteilung erfolgte
Prizisierung und Beschrénkung des urspringlich umfas~
senderen Patentbegehrens in seinem Sinngehalt nicht ge-
dndert worden,

3. Die Revision der Beklagten riigt unter enderem,
zu Unrecht habe das Berufungspgericht das erst in den
fend die Anordnung des Geschwindigkeitswechselgetricebes
so behandelt, wie wenn es zu ciner schon in der bekannt-
gemachten Anmeldung unter Schutz gestellten Kombination
gehtrt hédtte. Entgegen der Auffassung des Berufungsge-
richtes sei es uncerheblich, daB8 schon die urspringliche
Beschreibung Méglichkeiten zur Anordnung des Geschwin-
digkeitswechselgetriebes erdrtert habe; denn weder in
den beksnntgemachten Anspriichen noch in der bekannt-
gemachten Beschreibung sei die Art der Anordnung des
Wechselgetriebes als zur Erfindung gehdrig beansprucht
oder offenbart worden; auch habe die bekanntgemachte
Beschreibung auBler auf die (im Kennzeichen des erteil-
ten Anspruchs allein erwdhnte) Moglichkeit einer "zur
Treibachse parallelen Getriebewelle" auch noch auf die
Moglichkeit eines "achsparallel mit dem Motor liegen-
den" Wechselgetriebes hingewiesen, und dieser Hinweis
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sei erst auf den letzten Zwischenbescheid des Be-
schwerdesenats vom 2. Dezember 1957 aus der BRe-—
schreibung gestrichen worden. Zu der Zeit aber,

zu der das Patent mit den demnach aus den beksnnt-
gemachten Anspriichen nicht herzuleitenden Merkma-
len erteilt worden sei (Endc des Jshres 1958), ha-—
be die Beklagte die Produktion der die patentierte
Lehre benutzenden Augfiihrungsform ihrer Landmaschi-
ne léngst aufgenommen und inzwischen schon wieder
eingestellt gehabt,

&4, Die Revision der Beklagten mufl zu dem Erfolg
fihren, daB das Schluflurteil des Berufungsgerichts
zu diesem Punkt aufgehoben und die Sache insoweit
an das Berufungsgericht zurilckverwiesen wirds

a) Ebenso wie in dem Patentnichtigkeits~Beru-
fungsverfahren X ZR 15/66, das mit dem gleichzeitig
verkiindeten und ebenfalls zur Verdffentlichung be-
stimmten Urteil des erkennenden Senats "Dia-Réhm-
chen IV" abgeschlossen wird, handelt es sich auch
in dem hier zur Erdrterung stehenden, das Patent
971 162 betreffenden Patentverletzungsprozef weni-
ger um dic in Rechtsprechung und Schrifttum zum Nich-
tigkeits—~ und VerletzungsprozeB zumeist erdrterte Fra-
ge der nachtrdglichen Erweiterung bzw. Veridnderung
("aliud") des "Gegenstandes® dor in der urspriing-
lichen Anmeldung "offenbarten® Erfindung (vgl. dazu
Reimer, PatG 3. Aufl. § 13 Rdn, 3, § 6 Rdn. 4; Benkard,
PatG 5. Aufl. § 13 Rdn, 26, § 47 Rdn. 17, § 7 Rdn. 16,
- je mit weit. Nachw.), als vielmehr um die in Recht-
sprechung und Schrifttum vorwicegend im Zussmmenhang
mit dem Erteilungsverfshren erdrterte Frage der nach-
triglichen Erweiterung bzw. Verdnderung ("aliud%) des
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in den urspriinglichen Patentsnspriichen niedergeleg-

ten "Schutzbegehrens" (vgl. dazu Reimer aa0 § 26

Rdn. 37, 41u.06.; Berkard aad § 26 Rdn. 58, 59,

68 - 70, — je mit weit. Nachw.). Auf eine solche
nachtrédgliche Erwveiterung bzw. Verdnderung, sei es

des "Gegenstandes" der Anmeldung, sei es des "Schutz-
begehrens", — mag sic¢ nach § 26 Abs. 5 PatG i.d.F.

vom 9, Mai 1961 bzw. § 26 Abs. 5 Satz 1 PatG i.d.F.

vom 2. Januar 1968 im Erteilungsverfshren "zuléssig"
gevesen sein oder nicht -, kommt eés an sich im Nichtig-
keitsverfehren, wo das angegriffene Patent grundsétz-
lich in der erteilten Fassung der Priifung zugrunde zu
legen ist (Benkard aa0 § 13 Rdn. 22), und im Verlet-
zungsprozefl, wo das Klagepatent grundsédtzlich cbenfalls
in der erteilten Fassung hinzunehmen ist (Benkard aa0

§ 6 Rdn. 113, & 47 Rdn. 17 u.6.), nicht an, - es sei
denn, es handele sich um eine nach dem Inkrafttreten
des § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG nF geschehene "Erweiterung"
(vgl., dazu Reimer aa0 § 26 Rdn. 40 bei b, S. 988/89;
Benkard aa0 § 26 Rdn. 73, 74). Eine unzulissige Erwei-
terung bzw. Verénderung des "Schutzbegehrens! kann Je-
doch ebhenso wie cine unzﬁléssige EBrveiterung bzw. Ver-

dnderung des "Gegenstandes" der Anmeldung, - und zwar
auch ohne daB ein Fall des § 26 Abs., 5 Satz 2 PatG nF
vorliegt ~, im Nichtigkeitsverfshren oder im Verlet-

zungsprozel denn von Bedeutung werden, wenn (im Nich-
tigkeitsverfahren) ein vor der Erweiterung eingetre-
tenes, der Patentfihigkeit der Erweiterung entgegen-
stehendes Ereignis (§ 2 PatG) festgestellt wird, oder
wenn (im Verletzungsprozeﬁ) eine die Erweiterung ver-
letzende, aber vorher geschehene - bzw. vorher begonnene
(§ 7 Abs., 1 PatG) - Benutzung verfolgt wird. So kénnten
die Dinge in dem hier zur ErSrterung stehenden Ver—
letzungsfall liegens:
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b) Geht men nimlich mit der Revision der Be-
klagten davon aus, daB in den urspringlich einge-
reichten und bei der Bekanntmachung am 9., August 1951
ausgelegten 6 Patentanspriichen Schutz nur fiir die An~
ordnung des Kupplungsgch#duses auf dem Treibachsge-
hduse, nicht auch filir die Art der Anordnung des
Wechselgetricbes im Anschlufl an die Kupplung als
begehrt anzuschen war, dann war damit das Patent-
begehren fiur die weiteren Abschnitte des Erteilungs-
verfahrens auf das crstgenannte Merkmal festgelegt
(vgl. BGH GRUR 1966, 146, 147/48 - V"Beschriénkter
Bekanntmachungsantrag" -), und die Vereinigung der
beiden Merkmale zu einer "Kombination" im erteilten
Patentanspruch war nicht, wie das Berufungsgericht
meint, eine blofie "Prézisierung und Beschrénkung"
eines urspriinglich umfassenderen Patentbegchrens,
sondern eine das urspriingliche Patentbegehren auf
ein "aliud" ablenkende, also "erwveiternde'" Verin-
derung. Vie sich namentlich aus den beiden letzten
"Zwischenbescheiden" des 8. Beschwerdesenats vom
11, April und 2. Dezember 1957 ergibt, hat der Be-
schwerdesenat weder das eince noch das anderc Merkmal
Je fiir sich, sondern nur ihre "Kombination" als pa-
tentfihig engesehen und dazu noch ausdriicklich be-
merkt, daf3 den zwei Merkmalen je fiir sich ein Elemen-
tenschutz nicht zuerkennt werden kénne. Die Beklagte
durfte daher vor der Erteilung des Patents durch den
‘Beschwerdesenat von der darin geschiitzten "Kombination"
‘Gebrauch machen, weil das erste, mit den bekanntgemach-
ten Patentanspriichen unter den e¢ingtweiligen Schutz
des § 30 Abs. 1 Satz 2 PatG gestellﬁe Merkmal nicht
patentfihig wer, - wie im weiteren Verlauf des Ertei-
lungsverfahrens mit Riickwirkung (§ 35 Abs, 2 Satz 3 PatG aF
= § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG nF) festgestellt wurde -,
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‘und weil das zweite Merkmal (und damit auch die "Kom—
bination") in den bekanntgemachten Patentanspriichen
noch nicht unter Schutz gestellt war. 0b die Beklagte
auch nach der Erteilung des Patents die darin ge-
schiitzte "Kombination" hidtte weiterbenutzen diirfen

(§ 7 Abs. 1 PatG), ist hier nicht zu erdrtern, weil
die Beklagte das unstreitig nicht getan hat,

c) Anders wiirde es allerdings sein, wenn die be-
kanntgemachten Unterlagen dahin auszulegen wiren, dafB
die besondere Art der Anordnung des Geschwindigkeits—
wechselgetriebes im Anschlufl an die Kupplung nicht nur
mehr oder weniger beildufig in der Beschreibung erdrtert
wvorden ist, sondern -~ fir den Durchschnittsfachmann
erkennbar -~ derart wesentlich zu der in den bekanntge-
gehdrt hat, daB auch dieses Merkmal bzw. ~ richtiger -
die Kombination der beiden in Rede stehenden Merkmale
weise dann der Fall gein, wenn sich aus der in den be-
kanntgemachten fnspriichen ausdriicklich genannten An-
ordnung der Kupplung (des Kupplungsgchiuses) "iber" der
Achse der angetriebenen Rider ("auf" dem Treibachsge-
hiuse) in einer Art von technischer Zwangsliufigkeit zu-
gleich die in der Beschreibung erdrterte besondere Aus-—
bildung des Anschlusses des Wechselgetriebes an die Kupp-
lung ergab. Der erkennende Senat vermag diese im we-
sentlichen auf tatsdchlichem Gebiet liegende Frage nicht
von sich aus zu beurteilen, und das Berufungsgericht hat
das in Rede stchende zweite Kombinationsmerkmal bzw. die
"Kombination" bisher nur unter dem - hier weniger in-
teressierenden - Gesichtspunkt der urspriinglichen Offen-
barung in der Gesamtheit der bekanntgemachten Unterlagen,
nicht unter dem - hier im Vordergrund stehenden -~ Ge-
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sichtspunkt der urspriinglichen Beanspruchung in den
bekanntgemachten Anspriichen eridrtert. Der Senat
kenn daher nicht im Sinne der Revision der Be-
klagten durcherkennen, sondern muf3 die Sache an

das Berufungsgericht zurlickverweisen.

5, Falls das Berufungsgericht auf Grund der
erneuten Verhandlung zu dem Ergebnis kommt, daf
die im erteilten Patent 971 162 unter Schutz ge-
stellte Kombination in den mit der Bekanntmachung
ausgelegten Anspriichen noch nicht unter Schutz ge-
stellt war, wird die Klage insoweit abzuwveisen sein.
Falls das Berufungsgericht dagegen zu dem Ergebnis
gelangt, daB die Kombination als bereits bei der
Bekanntmachung besnsprucht anzusehen ist, wird es
auch erncut zu priifen haben, ob die Beklagte bei
der Benutzung der Kombination schuldhaft im Sinne
des § 47 Abs. 2 PatG gehandelt hat. Wenn nicht mehr
darauf abgestellt wird, was die Beklagte als mit

e Gy S Wt e o o -

hatte, konnte schon das moglicherweise Anlafl fur

-eine andere Beurteilung der Verschuldensfrage geben.
Im iibrigen bleibt e¢s der Beklagten unbenommen, auch
ihren sonstigen, auf die Verschuldensfrage bezliglichen
Revisionsvortrag in der erneuten Berufungsverhend-
lung zu wiederholen.

6. Dic Aufhebung und Zurlickvorwveisung wegen des
auf das Patent 971 162 beziiglichen Feststellungsan-
trages A mufl dic gleiche Entscheidung wegen des auf
dasselbe Patent bezliglichen Rechnungserteilungssn-
trages B zur Folge haben.
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erteilunpsentras B beziiglich des Patents 844 711 (Tenor
Ziff. I b dieses Revisionsurteils ir Verbindung mit

dem Schluflurteil des Oberlendesgerichts vom 4. August 1965
Tenor Ziff, I 1 b und Ziff, I 2 sowic Entscheidungsgriin-

de Seiten 90 bis 93 bei B 3 und Seiten 98/99 bei C):

1. Der Klidger begehrt mit seinem insoweit auf § 47
Abs. 2 PatG und auf Vertrag gestiitzten, im SchluBurteil
des Berufungsgerichts nur aus Vertrag zuerkannten An-
trag A ferner die Feststellung, daB die Beklagte ver-
pflichtet sei, ihm Schadensersatz in Form von Lizenzge-
blihren dafiir zu leisten, dafl sice beim Bau und Vertriéb
von "REEEEEE-I.:ndnaschinen! von den Merkmalen des
Patents 844 711 Gebrauch gemacht habe.

Der einzige Patentanspruch dieses am 6. Novem-

ber 1950 unter Bencnnung Hofjl s 21s Erfinders von
der Beklagten angemeldeten, am 22. November 1951 be-
kanntgemachten, im Jahre 1952 erteilten und im Teilver-
gleich vom 18. Mirz 1960 auf den Kldger ubertragenen Pa-
tents 844 711 lautet:

"Trecker mit Zapfwelle und voneinander

getrenntem Wende- und Schaltgetriebe,

dadurch gekennzeichnet, dafl der Zapf-

wellenantrieb von einem der beiden Ab-

triebszaebnrider (7 oder 8) des Wendege-
triebes (1) abgenommen ist."

2. Dasg Berufungsgerioht'ist nach Einholung cines
schriftlichen, in der miindlichen Verhendiung crliuter-
ten und ergidnzien Gutachtens des Sachverstidndigen Pa-
tentenwalt Dipl.-Ing. Geiersbach zu dem Ergebnis ge-
langt, daB das Patent 844 711 zu denjenigen Schutzrech-
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ten gehdre, welche dic Beklagte nach Beendigung

des Zwischenvertrags vom 13, Februar 1920, mithin
alsbald nach dem 31, August 1951, an den Kliger

als auf dessen Erfindungsbesitz beruhend h#tte
Ubertragen miissen. Obwohl der Sachversténdige

in seinem schriftlichen Gutachten verneint habe,

da3 der Erfindungsbesitz des Patents 844 711 aus

den insgessmt neun, im SchluBurteil (S. 94) auf-
gefiihrten Zeichnungen des Kldgers hervorgehe, sei
nach den miindlichen Erklarungen des Sachverstindi-
gen doch davon auszugehen, dafl die Lehre des Patents
844 711 fiur den Durchschnittsfachmann des Jahres 1950
aufgrund der Zeichnung 0503-0013, daticrt vom

16. August 1950, jedenfalls ''nahegelegen' habe;

falls andere Fachleutc sich durch die sonstigen Zeich-
nungen von der Lehre hdtten ablenken lagssen konnen,

so habe doch zumindest fiir Hojj . den "Fachmann
der Beklagten", der die fragliche Zeichnung fiir den
Kldger gefertigt hatte, dic Patentlehre "nahe gele-
gen", Ob Hofjj N von dieser Zeichnung auf die Lehre
des Patents 844 711 bereits zu der Zeit gekommen sei,
als er noch flir den Kliger tidtig wser, oder erst wihrend
seiner Tdtigkeit fir dic Beklagte, konne auf sich
beruhen, weil der Erfindungsbesitz des Patents 844 711
in beiden Fdllen dem Kldger zustehe. "Wenn'" (gemeint
ist wohl: "weil") dic Beklagte dieses Patent trotz
ihrer auf dem Zwischenvertrag beruhenden Verpflich-
tung, ¢s an den Kléger zu ibertragen, benutzt habe,
sei sic dem Kl&ager schadensersatzpflichtig geworden.

3, Die Revision der Bekliagten riigt unter anderem,
auf Grund einer falschen Auslegung des Zwischenver-
rages vom 13, Februar 1950 habe das Berufungsgericht
das Patent 844 711 zu Unrecht dem Kidger zuerkennt.
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Nach ¢ 3 des Zwischenvertrags hitten im Laufe des
Vertrages von der Beklagten selbst entwickelte neue
Ideen und Verbesserungen auf dem Gebiet der Landma-
schinen der Beklagten verbleiben sollen. Entscheidend
fir die Zuweisung habe also der Zeitpunkt sein sollen,
in dem die Entwicklung abgeschlossen, d.h, die Erfin-
dung vollendet worden seci. Die Vollendung einer Erfin-
dung setze aber wenigstens voraus, dafl der Erfinder
selbst auf den betreffenden Gedanken gekommen sei, Dazu
genlige nicht, daB der Gedsnke nach seinen Vorarbeiten
"nahegelegen" habe., Venn HeljjJJll. dessen Leistungen
nach seincr Einstellung bei der Beklagten dieser zuzu~
rechnen seien, cerst nach seiner Einstellung bei der Be-
klagten ~ wice in der Revisionsinstanz zu unterstellen -
auf die fragliche Lehre gelangt sci, so sei erst damn
die Erfindung gecmacht gevesen, und sie stehe vertrags-
gemdf3 der Beklagten zu. Die vom Berufungsgericht behan-~
delte Frage der Offenbarung habe sich erst stellien kon~
nen, wenn eine Erfindung als solche vorlag. Fntgegen
der Annahme des-Berufungsgerichtes seien dabei die
Konstruktionsunterlagen richt einzeln, sondern in ihrer
Gesamtheit zu vlirdigen gewesen, und zwar vom Standpunkt
des Durchschnittsfachmanns aus, nicht von dem des Holllll
@ 215 des "Fachmanns der Beklagten". Es sei dsher von
der Beklagten auch nicht zu verlangen gewesen, dafl sie
bei ihrer Durchsicht der Zeichnungen daraus mehr hatte
entnehmen miissen als der gerichtliche Sachverstidndige
in seinem schriftlichen Gutachten.

L4, Die Revision der Beklagten mufl jedenfalls im
Ergebnis zu dem Erfolg fiihren, dafli das Schlufurteil
des Berufungsgerichts zu diesem Punkt aufgchoben und
die Sache insoweit an das Berufungsgericht zuriickver-
wiesen wird:
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Der Revision ist zuzugeben, dafl nicht, wie
es das Berufungsgericht getsn hat, dorauf abgestellt
werden darf, ob die den Cegenstand des Patents 844 711
bildende Erfindung durch die Zeichnungen des Kligers
fir Hofl R derort und in dem Sinne “"nahegelegt"
gewesen ist, daf ihre etwaige Vervollstidndigung durch
Homswmm fiir diesen keine "Erfindung'! mehr war, Es
ist andererseits aber auch nicht, wie die Revision
meint, darauf abzustellen, ob umgekehrt der Kléger,
wenn er den Erfindungsgedanken noch nicht oder noch
nicht vollstiéndig erfaBt gehabt hatte, ehenfalls
nicht als "Erfinder" angesehen werden kann (vgl. dazu
Benkard aa0 § 3 Rdn. 11, 20), Nach dem, was das Beru-
fungsgericht in tatsidchlicher Hinsicht erdrtert hat,
wvdre in rechtlicher Hinsicht die Frage nicht oder
jedenfalls nicht in erster Linie dahin zu stellen ge-
vesen, ob allein der Klidger oder ob allein Honmuuumumy
als Erfinder des Patents 844 711 anzuschen ist, sondern
vielmehr dehin, ob hier eine in mehrercn Stufen er-
folgende, aber doch einheitliche Gesamtentwicklung
vorlag, zu deren Ergebnis sowohl der Kl&ger als auch
HofR - beide als "Miterfinder" (§ 3 Satz 2 PatG) -~
ihren "Beitragh geleistet haben (vgl. BGH GRUR 1969,
341, 342 ~ "R umzange" —-; 1966, 558, 5%9/60 - "“Span-
platten® -),

Vieil das Befufungsgericht diese Frage, von deren
Beantvortung alles Weiterce abhéngt, nicht gestellt und
nicht erdrtert hat, muB schon aus diesem Grunde das an-~
gefochtene Urteil aufgehoben und die Sache an das Be-
rufungsgericht zurlickverwiesen weraenc Es erscheint
dem erkennenden Senat jedoch angebracht, fir die er-
neute Verhandlung vor dem Berufungsgericht folgende
Hinweise zu geben:
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Es konnte sein, daB entweder der "Beitrag" des
Kldgers oder der "Beitrag" HAjjjlilff s je fir sich so
grof gewesen ist, dafl der Beitrag des anderen dem-
gegenliber nicht ins Gewicht fH1lt und die Erfindung
insgesamt nur dem einen zuzurechmen ist. Sollte sie
Holl P 21lcin zuzurechnen sein, dann kdme es weiter
auf die vom Berufungsgericht bisher offengelassen Frage
an, ob HalJJlR secinen "Beitrag" vor oder nach seiner
Einstellung bei der Beklagten geleistet hat, weil im
ersteren Falle die Erfindung dann doch dem Klédger und
nur im letzteren Falle der Beklagten zustiinde. Haben
dagegen sowohl der Kldger als auch Hofjj ) jeder
einen ins Gewicht fallenden Beitrag geleistet und hat
HA/ scinén Beitrag erst nach seiner Einstellung
bei der Beklagten erbracht, dann kdme es weiter auf
das Verhdltnis der beiderseitigen Beitrdge zueinander
an; denn die Beklagtc hdtte das Patent bzw. die Patent-
enmeldung nach Beendigung des Zwischenvertrages vom
13. Februar 1950 dann nur zu cinem dem Beitrag des
Kldgers entsprechenden Bruchteil auf diesen zu uUber-~
tragen gehabt, und sie miidte ihm, wenn sie das schuld-~-
haft nicht tat, sondern die durch das Patent geschiitzte
Erfindung weiter als Alleininhaberin des Patents be-
nutzte, wegen der darin liegenden positiven Verletzung
ihrer aus dem Zwischenvertrag herzuleitenden Pflicht,
nach Beendigung des Vertrags das Patent auf ihn zu iber-
tragen und die eigene Benutzung zu unterlassen, "Scha-
densersatz in Form von Lizenzgebiihren" (fir die Verlet-
zung der Unterlassungspflicht) nach § 743 Abs. 2 EGB nur.
in Hthe des auf ihn zu libertragenden Bruchteils leisten.
Es konnte allerdings auch sein, dafl die zwischen den
Parteien ausdriicklich oder stillschweigend getroffenen
Abmachungen dahin zu verstehen sind, daff nach Beendigung
der Zusammenarbeit eine reinliche Scheidung der ange-
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fallenen Schutzrechte erfolgen und keine Mitbetei~
ligung daran bestehen bleiben sollte. Es wiirde sich
dann aber weiter noch z,B, die Frage stellen, ob

es flr die Zutcilung an die eine oder die andere
Partei auf das Ausmafl des geleistecten "Beitrags™
oder etwa, wice die Revision der Beklagten meint,
auf den Zeitpunkt der Fertigstellung der Erfindung
enkommen sollte.

5. Falls das Berufungsgericht aufgrund der er-
neuten Verhandlung zu dem Ergebnis gelangen sollte,
daf3 dem Kl#ger das Patent 844 711 nach Beendigung
des Zwischenvertrags genz oder zu einem Teil zu lber-
tragen gewesen wire, vwird es auch erneut zu priifen
haben, ob die Beklagte demit, daB sic das Patent nicht
tibertrug, sondern unter Nichtachtung des dem Kléger
geblihrenden alleinigen bzw. Mitgebrauchsrechts (§ 743
Abs. 2 BGB) weiter benutzte, dem Zwischenvertrag
schuldhaft zuwidergehandelt het. Es bleibt der Beklag-
ten unbenommen, insoveit in der Berufungsirstsnz
ihren darauf beziiglichen Revisionsvortrag zu wicder-
holen. Es sei dazu Jedoch schon an dieger Stelle be-
merkt, daBl es jedenfalls flir die Frage, ob die Be-
klagte bei der Durchsicht der vom Kldger stammenden
Unterlagen nach Beendigung des Zwischenvertrags die
Bedeutung der fraglichen Zeichnungen fiir das Patent
844 711 erkennen mufite, nicht auf das Erkenntnisver-
mégen eines auBlenstehenden Durchschnittsfachmanns,
gondern auf das Erkenntnisvermdgen ihres Angestellten
Hof R >riam, wenn dieser selber z.B. die Zeich-
nung 0503-0013 flr den Kl&ger gefe;tigt und spiiter die
den Gegenstand des Patents 844 711 bildende Erfindung
vollendet hatte.
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6, Die Aufhebung und Zuriickverweisung wegen
des auf das Patent 844 711 bezliglichen Feststellungs-
antrags A muB die gleichc Entscheidung wegen des auf
dasselbe Patent beziiglichen Rechnungserteilungsan-—
trags B zur Folge haben.

D,

Zum Festsatellunesantrar VII Abs. 1., zum Feststel-
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und Ziff. II dieses ROJlSlOHSUTtGilS in Verbindung mit

dem Teilurteil des Oberla ndesgerichts vom 20. Januar 1964
Tenor Ziff, I 5 und Entscheidungsgriinde Seite 52 bis

Seite 62 oben gowie in Verbindung mit dem Schluflurteil

des Oberlendesgerichts vom 4, August 1965 Tenor Ziff. I

3 aundéd b, Ziff, II ~ teilweisc in Verbindvng mit Ziff. 1v
und VII sowie Ziff, II des Teilurteils - und Entschei-
dungsgriinde Seite 101 bis 114 bei E)3

1. Das Berufungsgericht hat bei dem Feststellungs-
antrag VII vom 8. November 1960 einen Absatz 1 und
einen mit dem Wort "insbesondere beginnenden, in vier
Ziffern aufgeteilten Absatz 2 und ebenso bei dem Fest-
stellungsantrag D vom 23. Juni 1965 einen (gegeniiber
dem Absatz 1 des Antrags VII nur der TForm nach erwei-
terten) Absatz I (a und b) und einen (mit dem Absatz 2
des Antrags VII identischen) Absatz II unterschieden.
Dafl das Berufungsgericht bei den Antrédgen VII und D
nicht nur jeweils zwei Absitze unterschieden, sondern
diese zwei Absdtze Jjeweils auch eincer gesonderten Ent-
scheidung flir fahig gehalten hat, hat zu erheblichen
prozessualen Schwierigkeiten gefiihrt, Die vom Berufungs-
gericht selbst erkannte Zweifelsfrage, ob es, nachdem
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es im Teilurteil den "Klagentrag VII Absatz 1Y
abgeviesen hatte, im SchlufBurteil nochmals liber

den "Antrag D Abs. I a und b" entscheiden konne
(SchluBurteil S. 101/102 bei E I), hat sich zwar
"in der Revisionsinstanz dadurch erledigt, dall so-
wohl der vom Berufungsgericht im Teilurteil als
sachlich unbegrindet abgewiesene Antrag VII Abs. 1
als auch der vom Berufungsgericht im Schlufurteil
als unzulidssig abgewiesene Antrag D Abs, I mit den
Revisionen des Kldgers gegen beide Urteile einer
einheitlichen Sachentscheidung durch das Revisions—
gericht unterbreitet worden ist. Andere Schwierig-
keiten dagegen wie z.B. die, dafl das Berufungsgericht
im Teilurteil, ndmlich in Ziff. IV und VII sowvie

in Ziff. I1I des Tenors, bereits zum Teil auch lber
den im Tenor des Teilurteils nicht ausdriicklich ge-
nannten Antrag VII Abs. 2 Nr. 1 wegen der Vorent-
haltung der Patente 844 859 und 844 711 entschie-
den hatte (vgl., hinsichtlich des Patents 844 859:
Teilurteil S. 58 und SchluBurteil S. 104/105 bei b;
-~ hinsichtlich des Patents 844 711: Teilurteil S. 59
/wo allerdings statt des Patents 844 711 fidlschlich
das in ITI 1 des Landgerichts-Teilurteils &4 0 275/55
vom 7. Februar 1957 gar nicht erwihnte Patent 835 840
genannt ist/ und SchiuBurteil S. 107 bei e}, lassen
sich in der Revisionsinstsenz nur zugunsten des Kla-
gers bereinigen, da dieser mit seiner Revision ge-
gen die Abweisﬁng des Antrags D Abs. II Nr, 7 durch
Ziff, II des SchluBurteils — wenigstens zum Teil
zuldssigerweise -~ zugleich die Teilabweisung des
Antrags VII Abs. 2 Nr. 1 durch Zif¥.IV und Ziff. II
des Teilurteils angefochten hat, -~ nicht aber zu-
gunsten der Beklagten, da diese weder Ziff. VII

des Teilurteils des Berufungsgerichts mit der Re-
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vision noch Ziff. II 1 des Lendgerichts-Teilurteils

4 0 275/55 vom 7. Februar 1957 mit der Berufung
engefochten hat. In ciner kiinftigen Entscheidung.

die iiber den vom Klédger mit den Antrdgen VII bz,

D begehrten Schadensersatz auch der lighe nach be-
findet, wird das allerdings kaum praktische Auswirkun-
gen haben,

(a und b) will der Kliger, wic durch den - vom Beru-
fungsgericht (Schlufurteil S, 101/102) zutreffend als
"Grundlage" fiir den Antrag (b) bezeichneten - Antrag (a)
bestdtligt wird, crsichtlich den Schaden geltend machen,
der ibm dadurch entstanden ist, daB er ihm gechorende
oder gebtihrende Schutzrechte, weil sic ihm nach Been-—
digung des Zwischenvertrags vom 13, Februar 1950 von
der Beklagten vorenthalten wurden, nicht selber "mit
einem dem hohen technischen Stand einer mit seinen
Schutzrechten gebauten Landmaschine entsprechenden Markt-
anteil" gewinnbringend habc verwerten kdnnen, sei es
durch FEigenproduktion, durch Lizenzvergabe oder durch
Vorgehen gegen Verletzer. Zu diesen Schutzrechten im
weitesten Sinne, beziiglich derer ihm ein Marktanteill
"verloren gegangen" sei, rechnet der Klidger nicht nur
das ihm selber erteiltc, bei Antrag D schon in Absatz I
(a) aufgefiihrte eigenc Patent Nr, 971 162, sondern

4bs, 2 bzw. D Abs. II aufgefiihrten, nach seiner Mei-
nung ihm gleichfalls gebilihrenden Patentce der Beklagten,
Abs. IT genasnnten, nach seiner Meinung gleichfalls ihm
zustehenden Auslandsschutzrechte und schliefilich auch

-——
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Das Berufungsgericht (Teilurteil S, 52 ff)
ist der Auffassung, der Klidger konne einen sol-
chen Anspruch nicht auf Verletzung einces Vertra-
ges stiitzen. Mit seinen ngheren Ausfiihrungen dazu
hat es indes den eigentlichen Sinn des Anliegens
des Klidgers nicht getroffen, Es ist zwar richtig,
daf3 die Beklagte nach Beendigung des Zwischenver-
trages dem Kldger gegeniber vertraglich nicht oder
nicht mehr verpilichtet war, dic den Gegenstand
des Zwischenvertrags bildende "Allzwecklsndmaschine"
herzustellen und/oder zu vertreiben. Auf dic Ver-
indes das Vorbringen des Kligers, wie er durch die
Fassung des Antrages D Abs. I (a und b) vor ErlaB
des Schlufurteiles klargestellt hat, gar nicht hiraus.
Zur Begrliindung sciner Anspriiche wegen "verlorenge-
gengencen Marktanteiles hat der Kliger vielmehr
-~ schon im Berufungsverfahren - vorgebracht, die
Beklagte habe die sich aus dem Zwischenvertrag fir
sie ergebende Verpilichtung schuldhaft verletzt
(§ 276 BGB - Schadensersatz wegen sog. positiver
Vertragsverletzung -) bzv. nicht rechtzeitig erfiillt
(§ 286 BGB - Ersatz des Verzugsschadens -), dic dahin
ging. sein Erfindungsgut und die dafiir erteilten oder
angemeldeten Schutzrechie nach Beendigung des Zwi-
schenvertrags nicht mehr zu benutzen, sondern als-—~
bald an ihn herauszugeben. Unter diesem Gesichtspunkt
aber hat das Berufungsgericht den Antrag VII Abs. 1
im Teilurteil (S. 52/53) nicht gepriift und den An—
trag D Abs. I (a und b) im SchluBurteil (S. 101/102)
nach sciner Meinung nicht mehr priifen diirfen. Die
Sache wvar dsher insoweit unter entsprechender Aufhe-~
bung der beiden Berufungsurteile (Ziff. I ¢ und d
dieses Revisionsurteils), die auch das vom Berufungs-
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gericht gesehence Hindernis. an einer Sachentscheidung
{iber den Antrag D Abs. I (a und b) beseitigt, an das
Berufungsgericht zuriickzuverweisen,

b) Sollte das Berufungsgericht aufgrund der erneu-
ten Verhandlung zu dem Ergebnis gelangen, daB die Be-
klagte durch die vom Klédger besnstsndeten Handlungen
oder Unterlassungen vertragliche Verpflichtungen ihm
gegeniber schuldhaft verletzt bzw, nicht rechtzeitig
erfiillt hat, so wird veiter - und zwvar schon im Rahmen
der Feststellungsklage (§ 256 ZP0) - zu priifen sein,
ob dem Kliger dadurch ein Schaden entstanden, insbeson-
dere ein Gewinn entgangen sein kann (§ 252 BGB). Dazu
ist folgendes zu bemerken:

aa) Der Kliger macht mit seinen Klagantrigen VII
bzw. D nicht einen Anspruch auf Ersatz des aus einer
Patentverletzung entstandenen Schadens im Sinne des
& 47 Abs. 2 PatG geltend und er darf daher den hier
zur Erorterung stehenden Schadensersatzanspruch gem#f
den Klagantradgen VII bzw, D neben den oben bei A, B
und C erdrterten, aus rechtswidriger bhzw, vertrags-—
widriger Benutzung der Patente 844 859, 971 162,

844 711 hergeleiteten Schadensersatzanspriichen gemis
den Klagantridgen II bzw. A geltend machen, ohne da-
mit - wie die Revision der Beklagten meint - gegen
das fiir die Schadensberechnung bei Patentverletzungen
geltende Verbot der kumulativen Schadensliquidation
(Reimer aa0 § 47 Rdn. 32, Benkard aa0 § 47 Rdn. 46)
zu verstoBen (vgl. fiir den insoweit vergleichbaren
Fall der Geltendmachung cines sog. Marktverwirrungs—
oder Diskreditierungsschadens: Reimer aa0Q § 47 Rdn. 42,
Benkard aa0 § 47 Rdn. 54). Der Kldger muB sich ledig-
lich, wie er das durch die einleitenden Vorte in den



~ 39 -

Klagantrigen VII Abs. 1 bzw., D Abs. I (b) selbst

- zum Ausdruck gebracht hat, nach den Grundsdtzen
der sog. Vorteilcanrechnung (Palandt, BGB 28. Aufl.
Vorbem. 7 vor © 249) die auf dic Klagentrige II/III
bzw. A/B bezliglich der Patente 844 859, 971 162,
844 711 in einem sp#teren Betragsverfehren etwa
zugesprochenen Schadensersatzbetridge auf die nech
den Klagantréigen VII bzw. D in einem sp&dteren Be-
tragsverfashren etwa zuzusprechenden Schadensersatz—
betrdge anrechnen lassen.

bb) Es kann deshalb andererseits hier aber auch
nicht der flir Schadensersatzanspriiche wegen Patent-

——— it —p—
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(Reimer aa0 § 47 Rdn. 50 S. 1681, Benkard aa0 § 47
Rdn. 56). in derseclben Weise wie dort angewandt
werden, und zyar aus folgendem Grund:

—— e - — . — -~ —— ———— — -

wegen rechtswidriger Benutzung ceines Patents durch
einen anderen begehrt, dann kann es, wenn wenigstens
ein Fall schuldhafter rechtswidriger Benutzung des
Patents festgestellt ist, in aller Regel als "“wshr-
scheinlich% angesehen werden. dafl dem Verletzten
dadurch auch ein Schaden entstanden ist, - und zwar
schon deshalb, weil der Verletzte seinen "Schaden
auch in Gestalt einer vom Verletzer zu zehlenden
angemessenen Lizenzgebiihr berechnen darf (Reimer az0
§ 47 Rdn., 36, Benkard aa0 § 47 Rdﬁ:'bs) und diese
sog. Entschiidigungs~Lizenzgebiihr - mit den Worten
des § 252 Satz 2 BGB - als cin (entgsngener) "Gewinn®

- e Sm o A e A A - e e - - -
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Lauf der Dinse_..... mit Wahrscheinlichkeit erwartet
werden konnte", dann némlich, wvenn statt des Verletzers
ein Dritter nicht ohne, sondern mit Lrlaubnis des

"Werletzitn'" gehandelt hiatte.

Anders liegen dic Dinge, wenn - wie hier - Scha-
wird. Zu Unrecht meint das Berufungsgericht (Tcilurteil
S, 58, Schlufurteil S. 106, 108, 110). "mach allgemei-
ner Lebenserfshrung! sci damit zu rechnen, "daf3 aus der
Vorenthaltung cines Patents c¢in Schaden entsteht". Die
Erfahrung hat ganz im Gegenteil gezeigt, daB nur ein
verh8ltnismdBig geringer Prozentsatz der angemeldeten
Erfindungen (hur etwa 10 %) eine wirtschaftliche Bedeu-
tung erlangt und daB selbst die erteilten Patente in
der grofien Mehrzshl nicht verwvertet, sondern lange vor
Ablauf der gesetzlichen Patentdauer wieder geloscht
werden (vgl. z.B. den Schriftlichen Bericht des Rechts-
ausschussces des Deutschen Bundestags zum Regierungsent-
vurf des Patentdnderungsgesctzes 1967, B1PMZ 1967, 279 ff,
280 l1links bei III 2, sowic die Jjahrlich erscheinenden
Statistiken des Deutschen Patentemts Uber die "Lebens-
dauer der Bundespatente", zuletzt BIPMZ 1969, 80 bei
den Kldger in dem Sinne, daB er "nach dem gevdhnlichen
Lauf der Dinge" die ihm gehdrenden oder gebiihrenden
Patente, wenn die Beklagte sice ibm nicht vorenthalten,
sondern rechtzeitig zur Verfiigung gestellt hdtte, durch
Eigenproduktion, durch Lizenzvergabe oder durch Ver-
folgung von Verletzungshandlungen gewirmbringend hatte
verwverten und dafi er demit, wie es in den Klagantrégen
VII Abs. 4 bzw. D Abs. I (b) zusammenfassend heift,
"einen dem hohen technischen Stand der nach seinen
Schutzrechten gebauten Landmaschine entsprechenden
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Marktanteil ... im In- und Ausland" hdtte halten

bzw. erringen konnen. lMag letzteres auch mehr in

das Betragsverfahren gehdren und dort letztlich

nur im Wege freier Schadensschitzung nach § 287 ZP0O
zu entscheiden scin, so mufl doch jedenfalls fiir

das erstere mangels cines fiir den Klidger streiten-
den Erfahrungssatzes schon im Rahmen der Fest-
stellungsklage (§ 256 ZPC) ndher dargelegt sein,

daf "nach den besonderen Umstdnden" des Falles

(vgl. § 252 Satz 2 BGB zweite Alternative) fir den
Kl&dger aus der Verwertung der ihm vorenthaltenen
Schutzrechte "ein Gewinn mit Wahrscheinlichkeit
erwvartet werden konnte'. Zu den "besonderen Um-
stéinden des Falles" in diesem Sinne, die hier also
bereits im Rahmen der Feststellungsklage darzule-

gen wiren, wirde es, wie die Revision der Bekxlagten
mit Recht geltend macht, insbesondere gehéren, ob
der Kldger nach seinen finanziellen Méglichkeiten,
wirtschaftlichen Beziehungen und organisatorischen
Fahigkeiten iiberhaupt in der Lage gewvesen wéregAeine
Eigenproduktion oder Produktion durch einen Lizenz~
nehmer aufzubauen, die ihm ~ im Gegensatz zur Beklag-
ten, die das nach seiner Meinung offenbar nicht er-
reichen konnte, - einen "dem hohen technischen Stand
der nach seinen Schutzrechten gebauten Landmaschine
entsprechenden Marktanteil" verschafft oder doch we-
nigstens cinen Gewinn gebracht h#dtte, der hoher ge-
wesen widre als das, was er als Entschiddigungs-Lizenz-
gebihr wegen der rechts- oder vertragswidrigen Weiter-
benutzung der ihm gehtrenden oder gebiihrenden Schutz-
rechte durch die Beklagte verlangeﬁ kann. Es wiirde
ferner schon im Rahmen der Feststellungsklage unter
anderem beispielsweise darzulegen sein, ob auf der
Grundlege des dem Kldger zur Verfiigung stehenden Er-
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findungsgutes einschiliefllich der ihm von der Beklagten
zu Unrecht nicht oder nicht rechtzeitig herausgegebenen
Schutzrechte, falls diesc nur bestimmtc Einzelteilce
cincer Allzweck-Landmaschine betrafen, eine Eigenpro-
duktion in Konkurrenz mit anderen Landmaschinen mit
einiger Aussicht auf Erfolg iberhaupt hitte in Angriff
genommen werden kinnen, ob sich filr blofle Einzelteile
Lizenznehmer gefunden hdtten, und ob Verletzungshand-
Jungen in Bezug auf blofiec Einzelteile im Hinblick auf
ausreichende Ausweichmdglichkeiten nicht schon auf eine
Vérwarnung hin alsbald unterlassen worden wiren.

Der erkemnende Senat igt sich dessen bewuRBt, daB
dem Kldger damit schon fiir scine Antrédge auf Feststel-
lung der Schadensersatzpflicht der Beklagten eine genz
erhebliche Darlecgungslast aufgeblirdet wird. Es kommt fir
die Entscheidung liber die mit den Klagantr&gen VII bzw.
D verfolgten Schadensersatzanspriiche aber eben nicht
darauf an, was flir einen Gewinn sich der Kliger “nach
dem gewbthnlichen Lauf der Dinge" aus Herstellung und
Vertrieb einer nach seinen Schutzrechten gebauten Land-
maschine einmal erhofft hat - und vielleicht, wenn die
Dinge anders verlaufen wdren, auch hdtte erhoffen dlir-
fen ~, sondern allein darauf, um welchen Gewinn ihn gera-
de die Beklagte durch ihr in den Klagentrégen VII bzw. D
bezeichnetes Verhalten gebracht haben kdnnte. Auch wenn
er insoweit zundchst nur die Feststellung der Schadens-
ersatzpflicht der Beklagten begehrt, so mufl er doch
schon in diesem Verfshren 'die besonderen UmstHnde des
Falles" darlegen, die es wahrscheinlich machen, daf er
durch das Verhalten der Beklagten um einen Gewinn ge-
bracht worden ist, den er ohne dieses Verhalten hdtte
machen kdnnen. Er wird librigens auch in cinem spidteren
Betragsverfahren, selbst wenn dort eine EFntscheidung iiber
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seinen Schadensersatzenspruch nur im Wege der freien
Schitzung nach § 287 ZPO erfolgen soll und kann, doch
zumindest so viel en tatsiichlichen Grundlagen bei-~
bringen miissen, dafl eine wenigstens im Groben zu~
treffende Schatzung crméglicht wird, ob und in wel-
cher Hohe ihm durch das in den Klagentrdgen VII bzw.
D bezeichnete Verhalten der Beklagten ein Schaden
entstanden ist (vgl. BGH GRUR 1962, 509, 513 - "Dia-
Rihmchen II" - bei II).

3., a) Soweit das Berufungsgericht - unter Ziff, I
3 a des SchluBurtcils - die Schadensersatzpflicht
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und der ihm entsprechenden ausléndischen Schutzrechte
(Ziff., I 3 a, aa und S, 105 - 107 bei d sowic 5. 110

— e o e g
——— — ——
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schen Schutzrechts 155 733 (Ziff. I 3 a, dd und S. 110
bei h, cc) fir die Zeit_ ab 2i. November 1925 festge-
stellt hat, hat es sich im wesentlichen mit der Be-~
merkuhg begnligt, dafl "nach der allgemeinen Lebeng-
erfshrung? damit gerechnet werden kdnne, daB dem Kl&-
ger aus der Vorenthaltung dieser Rechte ein Schaden
entstanden sei (S. 106, S. 108, S, 110)., Das war Je-
doch schon nach den oben bei D 2 h, bb gemachten
Ausfiihrungen unzureichend. Uber die rechtlichen Be-
denken hinaus, die dort schon gegen die Feststellung
eines "nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge" zu er-
wvartenden Gewinns allgemein ertrtert worden sind, be-
stehen hier noch zusidtzliche Bedenken insofern, als
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die dem deutschen Patent 844 859 entsprechenden aus-
l8ndischen Schutzrechte, fiir deren Vorenthaltung die
Beklagte nach Ziff. I 3 a, cc des SchluBfurteils dem
Kldger fur diec Zeit ab 21. November 1955 schadens-
ersatzpflichtig sein soll, bereits in der Verhandlung
vor dem Landgericht om 4, Dezember 1956 teils an den
Kldger voll abgetreten (australisches Patent 156 608),
im Ubrigen ihm zu Miteigentum Ubertragen worden sind,
und schlieBlich noch insofern, als der Schutzumfang

des Patents 850 390 und der des Patents 835 840, fiir
deren Vorenthaltung dic Beklagte nach Ziff. I 3 a, ©b
und dd des Schluflurteils schadensersatzpflichtig sein
soll, nach den eigenen Darlcegungen des Berufungsgerichts
(S. 105/106 und S. 108) recht zweifelhaft war. Unter
Aufhebung des Schluflurteils zu Ziff, I 3 a, aa big dd
(Ziff. I £, aa bis dd diesecs Revisionsurteils) war daher
die Sache auch insoweit an das Berufungsgericht zurilick-
zuverweisen.,

b) Soweit das Berufungsgericht ~ durch die General~
klausel Z2iff, II des Schlufurteils - den Feststellungs-

" — o — o T — — — . o —

auslindischen Schutzrechte (S. 105 ff bei 4, insbe-
sondere S. 106/107 sowic S. 110 bei bb und vor 2),

- S~ S

den auslindischen Schutzrechte (8. 104/105 bei b und
S. 109 bei h, aa sowie S. 110 vor 2), sowie hinsicht-

lischen Schutzrechts 15% 733 (S. 107 bei e sowie S, 10
bei cc und vor 2) abgewiesen hat, war das SchluBurteil
ebenfalls aufzuvheben (Ziff, I e, aa bis dd dieses Re-
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visionsurteils). Dies ist schon deshalb geboten,
weil die -~ vom Berufungsgericht verneinte - Frage
des "Werschuldens' der Beklagten an der Vorenthal-
tung dieser Schutzrechte bis zum 21. November 1955
moglicherweise anders zu beurteilen sein konnte,
wenn der Antrag VII Abs, 2 Nr. 1 bzw., D Abs. II
Nr, 1 hinsichtlich der darin genannten Schutz-
rechte nicht nur als ein isoliert gestellter und
isoliert zu bescheidender Feststellungsantrag we—
gen der Vorenthaltung gerade der dort genannten
Schutzrechte aufgefaBt, sondern (wie es nach den
Ausfithrungen oben bei D 1 und 2 geschehen miilte)

~ zumindest auch ~ als ein unselbstiéndiger “ins-~
besondere’-Zusatz zum Antrag VII Abs, 1 bzw. D
Abs. I, d.h. als Beispielfall behandelt wird. Als
Folge dieser Aufhcbung war dann auch insoweit die
Sache an das Berufungsgericht zurickzuverweisen,

c) Soweit das Berufungsgericht - durch die
Generalklausel Ziff, II des Schluflurteils - den
Feststellungoentrag des Klégers zu D £bs. IT Nr. 1

— . o — o —— o —
- ——
L
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muBl es dabei verbleiben: Das Patent 971 162 war von
vornherein auf den Nemen des KlEgers angemeldet und
ist ihm erteilt worden; es konnte also gar nicht

im Sinnc des -~ ingoweit hier isoliert zu betrachten-—
die beiden snderen, hier in Rede stehenden Schutz-
rechte standen nach den insoweit nicht engegriffenen
Ausfihrungen des Berufungsgerichts dem Kliger nicht
zu, so dalB - nach dem hier wiederum isoliert zu be-

—— i —
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Kldgers auf Ubertragung nicht gegeben war. Hinsichtlich
der Vorenthaltung der insgesamt drei Schutzrechte ist

daher die Revision des Kligers gegen das SchlufBlurteil,
soweit sic die Abweisung des Antrages VII Abs, 2

klagte auf der Grundlage und im Rahmen des in die Be-
rufungsinstenz zurilickverwiesenen Antrages VII Abs.1
bzw. I Abs. I (a und b) auch weitergehende Rechte her-
zuleiten., Von Bedcutung ist dies in ersgter Linie fir
das dem Klédger erteiltc eigene Patent 971 162, wihrend
hinsichtlich der beiden andercn, der Beklagten zuer-
kemmten Schutzrechte Anspriiche des Kliédgers nur gegeben
sind, wenn er nachweist, daf3 diesc beiden Schutzrechte
von ihm gehtrenden oder ihm zustehenden Schutzrechten
abhdngig sind.

4, a) Sowveit das Berufungsgericht - unter Ziff. I
3 b des Schluflurteils - die Schadensersatzpflicht der
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bis 173 und Seite 113/114), muB das SchluBurteil auf
die Revision der Beklagten aufgehoben werden (Ziff. I g,
aa bis cc dieses Revisionsurteils). Entgegen den Aus-—
fihrungen des Berufungsgerichts kann weder ohne wei-
teres "angenommen" wverden, dafB der Kliger dem "Ver-
fallenlassen" mit dem Erfolg widersprochen hitte, daB
die Rechte dann aufrecht erhalten worden wiren {auf
wessen Kosten?), noch kann es '‘mach der allgemecinen
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Lebenserfahrung® unter Anwendung des § 287 ZPO

als "wahrscheinlich” engeschen werden, daB dem
Kldger durch den Verlust dieser Rechte "zumindest
aufgrund ihrer Sperrwirkung' ein Schaden entstanden
ist. Auch hier hitte, &hnlich wie oben bei D 2 b,
bb und D 3 a in anderem Zusammenhang betont, dar-
gelegt werden miisscen, dafB3 dem KlHger "nach den be-
sonderen Umsténden' gerade dieses Falles durch das
Verfallenlassen der Schutzrechte, und zwar auf

den Jjeweils in Betracht kommenden auslindischen
Mérkten, mit Wahrscheinlichkeit ein Schaden ent-
stenden ist.

Als Folge dieser Aufhebung war die Sache auch
insoweit an das Berufungsgericht zurickzuverweisen.
Es bleibt der Beklagten unbenommen, in der Berufungs-
instanz auch ihren Revisiongvortrag gegen die Fest-
ctellung ihrer Verpflichtung zur Aufrechterhaltung
und zur Ubertragung der Schutzrechte und gegen die
Feststellung ihres Verschuldens zu wiederholen. Es
wird freilich auch hier, #dhnlich wie oben bei D 3 b
in anderem Zusammenhang betont, zu beachten sein,
dafl der Antrag D Abs, II Nr. 3 nicht nur als ein
isoliert gestellter und iscoliert zu bescheidender
Feststellungsantrag wvegen des Verfallenlassens
gerade dieser ausléndischen Schutzrechte aufzufas-
sen, sondern - zumindest auch - als ein unselbstin-
diger “insbesondere"-Zusatz zum Antrag VII Abs., 1
bzw, D Abs. I (Beispielfall) zu behandeln sein kénnte,

b) Soweit das Berufungsgerichf'; durch die General-
klausel Ziff, II des Schiuflurteils -~ den Feststel-
______________ 3 hinsicht-
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der Begriindung abgewiesen hat, daB schon diese beiden
deutschen Schutzrechte nicht dem Kidger zustlinden

{S. 113 Mittc und S. 114 Mitte), muB es bei dieser
Entscheidung verbleiben und die Revision des Klédgers
gegen das SchluBurteil insoweit zurlickgewiesen wer-
den (Ziff. II dieses Revisionsurteils). Wenn der Kld-
ger meint, daB auch das Verfallenlassen der diesen
beiden Schutzrechten entsprechenden Auslandsschutz-
rechte nur ein Beispiel fir den im Antrag VII Abs. 1
bzw., D Abs. I genennten allgemeincn Schadenstatbe-
stend sci, bleibt es ihm unbenocmmen, dies im Rahmen
des in die Berpfungsinstanz zurickverwiesenen Antrags
VII Abs. 1 bzw. D Abs. I geltend zu machen.

E.

Da der Ausgang des Rechtsstreits hinsichtlich der
in die Berufungsinstanz zuriickverwiesenen FPunkte noch
ungewif3 ist, war schliefllich auch die Kostenentschei-
dung des Berufungsgerichts (Ziff. III des SchluBur-
teils) aufzuheben (2iff. I h dieses Revisionsurteils)
und die Entscheidung iiber dice Kosten des Revisionsver-
fahrens dem Berufungsgericht zu ilibertregen (Ziff, III
dieses Revisionsurteils).

Da die im Verfzhrecn vor dem Berufungsgericht ent-
standenen zwei Teile des Rechtsstreits in der Revisions-—
instanz wieder verbunden vorden sind, wird im erneu-
ten Berufungsverfahren auch nur egin Senat des Beru-
fungsgerichts zur Verhandlung und Entscheidung zu-
sténdig sein kdmmen, obwohl di¢ hier angefochtenen
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Urteile durch verschiedene Senate des Berufungsge-
richts gefdllt worden sind.

Ldscher ClaBBen Schnejder

Triistedt Ballhaus
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