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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundes-
gerichtshofs hat auf die miindliche Verhandlung
vom 30. Juni 1970 unter Mitwirkung des Senatspri-
sidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Dr. L&scher,
Schneider, Tristedt und Dr. Bruchhausen

fiir Recht erkannt:

I. Auf dic Revisionen der Beklagten wird
unter Zuriickweisung der Rechtsmittel
im Ubrigen das Urteil des 6. Zivil-
senats des Oberlandesgerichts in Frank-
furt (Main) vom 31, August 1967 inso-
fern teilweise aufgehoben, als

a)

b)

in Ziff. 1 und in Z2iff. 2 der Ur-
teilsformel Jeweils die Wortfolge
"der Beklagte We@llll auch gewerbs-
méfBig hergestellt hat' gestrichen
und die Klage gegen den Beklagten
Werchan insoweit abgewiesen wird;

in Ziff. 1 und in Ziff. 2 der Ur-
teilsformel Jjeweils hinter den Wor-
ten "in der Zeit seit dem 12. Dezem~
ber 1957" der Klammerzusatz "(der Be-

~ klagte VGEEEEED in der Zeit seit dem

12, Januar 1961)" eingefigt und die
Sache, soveit sich die Klage gegen
den Beklagten V(B auf die Zeit
vom 12, Dezember 1957 bis zum
11. Januar 1961 be21eht, aufgehoben
une zur anderwelten,Verhandlung und
Entscheidung an das Berufungsgericht
zuriickverviesen wvird.
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1I. Das vorbezeichnete Urteil wird ferner
dahin berichtigt, daB

a) in Ziff. 1 der Urteilsformel am Ende
die Viorte '"filir die-Zeit bis zum
30. Juni 1963" gestrichen werden, und

b) in Ziff. 2 Absatz 2 Satz 1 der Urteils-
formel das Wort "erméchtigt" durch das
Wort "ermichtigen' ersetzt wird,

'III. Die Gerichtekosten und die auBergericht-

7 lichen Kosten der Kl#gerin in allen drei
Rechtsziigen haben zur Hilfte die Beklag-
ten Vo@D und YVeEEEER als Gesamtschuld-
‘ner, zu einem weiteren Viertel der Beklag-
te Vel allein zu tragen; die Entschei~

" dung iiber das restliche Viertel der Ge-

- richtskosten und der auBergerichtlichen

- Kosten der Kldgerin w:wd dem Oberlandes—
gerlcht {ibertragen. '

§§Y2BU YUeqUIIE( S[e PUTS SUL|UIIESS{)

Der Beklagt;e We-_ trigt seine auBerge-
richtlichen Kosten selbst. Der Beklagte
w— tragt se;me auBergera.chthchen
Kosten zur Half‘te selbst die Entschel—
dung liber die andere Halfte der aullerge—
richtlichen Kosten des ‘Beklagten W-
wird dem Oberlandesgemcht ubertragen.
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Tatbestand:
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Die Kl&dgerin war Inhaberin der Patente (i WD
und () €, die wihrend dieses Rechtsstreits zufolge
Ablaufs der Schutzdauer erloschen sind. Sie hat wegen
Verletzung der beiden Patente die Beklagten mit der
am 12. Dezember 1960 zugestellten Klage zunidchst auch
auf Unterlassung, seit dem Ablauf der Patente nur noch
auf Rechnungslegung und Schadensersatz. in Anspruch ge-
nommen. |

Das Patent JjD @@ betraf die ‘*Yerwendung von
sélbst erhirtenden Kunststoffen auf dem Dentalgebiet”.
Die ihm zugrunde liegende Anmeldung war eine Ausschei-
dungsanmeldung zu einer am 29. Juli 1941 beim Reichs-

patentamt eingereichten Stammanmeldung, die ein "Verfahren

zur Herstellung von bei niederen Temperaturen selbst
erhdrtenden Kunststoffen" betraf und auf die spidter das

Patent @) @B erteilt wurde. Die Ausscheidungsanmel-

dung war am 31. Mai 1951 bekanntgemacht worden; das Pa-

tent @) @ vurde durch Beschluf der Priifungsstelle

fiir Klasse @ b des Deutschen Patentamts vom 2. Okto-

ber 1959 mit Wirkung vom 30. Juli 1941 -~ unter Nichtan-
rechnung des Zeitraums vom 8. Mai 1945 bis 7. Mai 1950

auf die Patentdauer - erteilt und ist demzufolge mit

dem 29, Juli 1964 abgelaufen. Der einzige Patentanspruch
hat durch das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats III)
des Bundespatentgerichts vom 13. Mérz 1962 - 3 Ni 95/61 -,
das durch das die Berufung des damaligen Nichtigkeitsklu-
gers (jetzigen Beklagten zu 1) zuriickweisende Urteil

des Bundesgerichtshofs Ia ZR 152/63 vom 5. November 1964

- YPolymerisationsbeschleuniger" - (GRUR 1965, 138) be-
stédtigt worden ist, die folgende Fassung erhalten:

(:—m ey
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"Die Verwendung der durch Polymerisation

in Gegenwart von 0,1 - 6 Prozent keto-~
gruppenfreier tertidrer Amine, deren
Stickstoffatome drei getrennte organi-
sche Reste tragen, und von an sich be-
kannten sauerstoffhaltigen Polymerisa-
tionsbeschleunigern bei niederen Tempera-
turen zu Kunststoffen selbst erhirtenden
Mischungen aus fliissigen monomeren und -

' pulverformigen polymeren Vinyl- oder
Acrylverbindungen auf ‘dem Deritalgebiet,
z.B. als Abdruckmasgsen fiir zahnérztliche
Zwecke, insbesondere aber zur Herstellung
von Zahnprothesen, kiinstlichen Zdhnen und
Zahnfiillungen, vorzugsweise derart, daff
flussige monomere Verbindungen, die das
tertifire Amin enthalten, mit pulverformi-
gen, die sauerstoffhaltigen Polymerisa-

. tionsbeschleuniger enthaltenden Polymeri-
saten angeteigt und in der Form oder im

" Mund auspolymerisiert werden."

‘Das Patent S W betraf ein "Verfahren zur
- Polymerisation von Vinylverbindungen". Die ihm zugrunde
liegende Anmeldung war am 31. Dezember 1948 eingereicht
und-am 14, Juni 1951 bekanntgemacht worden. Das Patent
wurde durch Entscheidung des 5. Beschwerdesenats des

Deutschen Patentamts vom 10. Oktober 1956 mit Wirkung

- vom 1, Januar 1949 erteilt und ist dsher mit dem.

31. Dezember 1966 abgelaufen. Der hier in erster Linie
interessierende Patentanspruch 1 hat durch.das Urteil
des 3. Senats (Nichtigkeitssenats III) des Bundespa-
tentgerichts vom 13. Marz 1962 - 3 Ni 98/61 -, das zu~
folge Zuriicknahme der vom damaligen Nichtigkeitskliger
(jetzigen Beklagtén zu 1) eingelegten Berufung (BGH
" Ia ZR 157/63) rechtskrdftig geworden ist, folgeride Fas-
sung erhalten: '
4., Verfahren zur PolymerisatianQOn,Vihyl»

- verbindungen in Gegenwart von tertidren
- “'Aminen und von Peroxyden oder Licht, Luft
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und Vidrme, dadurch gekennzeichnet, daB
als weitere, die Polymerisation kataly-
tisch beschleunigende Komponente Verbin-
dungen des 4-wertigen Schwefels verwen-
det werden."

Der Beklagte zu 1 befaBt sich mit der Herstellung
und dem Vertrieb fiir das Dentalgebiet bestimmter Pri-
parate zur Bildung selbsterhirtender Kunststoffe. Der
Beklagte zu 2 hat bis Ende Juni 1963 solche vom Beklag-
ten zu 1 hergestellte Préparate erhalten und als selbstin-
diger Dental-Grofhindler vertrieben. Als die Klagepaten-
te verletzend werden von der Kldgerin in diesem Rechts-
streit folgende Préparate beanstandet: Coresin, Resilit,
Resinal-S/Resin-SH, Resipon, Dualit, Dualit-LR. Alle
diese Prédparate werden in Form einer monomeren Flissig-
~keit zusammen mit einem pulverfdrmigen Polymerisat ge-
liefert, Resinal-8/Resin-SH zusammen mit noch einer wei-
teren Fliissigkeit als Polymerisationsaktivator. Die
{monomeren) Fliissigkeiten enthalten Methacrylsiure-
methylester (bei Resilit zus#tzlich Bismethacrylssure-
glykolester) und ferner samtlich - auBer bei Resin-SH
- das tertiire Amin Dimethyl-p-toluidin (bei Coresin
0,83 %; bei Resilit 1,05 %; bei Resipon 1,1:%; bei Dualit
1,0 %; bei Dualit-LR 1,05 %). Die (polymeren) Pulver ent-
nalten Polymethacrylssuremethylester und ein Peroxyd
(vei Coresin 0,56 %; bei Resinal-S 0,5 %) bzw. Benzoyl-
peroxyd (bei Resilit 0,75 %; bei Resipon 0,4 %; bei
Dualit und Dualit-LR je 0,6 %), bei Resipon zus#tzlich
metallisches Zinn als Beschwerungsmittel. Bei Resinal-S/
Resin-SH wird aufler dem Pulver (Resiaal-§) uhd_der Fliis-
sigkeit (Resin-SH) noch eine weitere FliUlssigkeit (der
Polymerisations-"Aktivator-S") geliefert, die 35 %
Dimethyl-p-toluidin sowie Benzolsulfinsdure enthdlt.
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In den "Verarbeitungsanleitungen", die den Lieferun-
gen beigegeben werden, wird unter anderem gesagt:

Coresin:

- —

LG: Das Einbringen des plastischen Teiges er-
folgt in eine vom Ausbrithen noch héchstens
25 ~ 35° warme, wie iiblich vorbereitete
Form; | S -
OLG: Die plastische Mischung ausﬁPuiver'und‘Flﬁssig—
_Keit hértet in der hochstens 25 - 35° warmen
~ Form ohne Kochen aus. | o

- LG: R, ist fiir Reparaturen, Unterfiitterungen und
Erwveiterungen aller Kunststoff-Formstlicke auch
im Munde bestimmt und hat im Munde 5 Minuten,
auBlerhalb ca. 10 Minuten Abhdrtungszeit;
OLG: R+ ist schnellh#rtend und deshalb fiir prothe-
tische Arbeiten im Munde geeignet.

LG: Resinal-S kann wahlveise im Selbsthértever-
~ fahren oder ohne Zugabe von Aktivator § im
Kochverfahren mit der gleichen Resin-Flissig-
keit verarbeitet werden; ) : e
OLG: Resinal-$ kann im Selbsthérteverfahren ver-
arbeitet werden, |

LG: of
OLG: Verarbeitung wie Coresin.




LG: Wie Resilit; ' S

OLG: Schnellhidrtender Kunststoff auf Methyl-

methacrylat-Basis, der im Munde in etwa -
5 Minuten abhdrtet. ' i
Dualit-LR: | | | b
1G: Wie Resilit; , U ' b
QLG: wie Dualit. o _ . v o
Die Kladgerin ist der Auffassung, die beiden Be- %
klagten hétten durch ihre Hendlungen das Klagepatent I

@0 @ - nit Resinal-S/Resin-SH das Klagepatent @l &EB -
mittelbar verletzt, weil sie in den ihren Lieferungen
beigefiigten Verarbeitungsanleitungen die Bezieher (Zahn-
drzte, Zahntechniker) zu einer die Klagepatente ver-
letzenden Benutzung der gelieferten Prédparate angeleitet
hdtten.

Die Beklagten haben unter anderem entgegnet: die
Fliissigkeiten aller ihrer Prédparate enthielten zusédtz-~
liche Polymerisationsbeschleuniger, deren Zusammenset-
zung anzugeben sie nicht bereit seien; das Dimethyl-p-
toluidin in den Flﬁssigkeiten ihrer Prédparate wirke nicht
polymerisationsbeschleunigend, sondern polyﬁerisations-
verzdgernd - stabilisierend - und mache die Fliissigkei-
“ten lagerfidhig; der Polymerisationsvorgang verlaufe bei
Pemperaturen tiber 70° und nicht im Munde des Patienten.

' Das Landgericht hat durch Urteil vom 4. Oktober 1961
antragsgemd die Beklagten zur Unterlassung und zur Rech-
nungslegung verurteilt und ihre Verpflichtung zum Scha-

NG
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‘densersatz festgestellt. Die Berufung der Beklagten
ist vom Oberiandesgericht nach Einholung schrift-
licher Gutachten des (damaligen) Privatdozenten
Dr. B in Doglill (vom 15. Juli 1963) und des
Professors Dr. med. dent. Uhlfili} in Ki@ (vom 2. Juni
 durch Urteil vom 31. August 1967 mit der MaBgabe zu-
riickgewiegen worden, daB die Urteilsformel unter Be-
ricksichtigung (i) der Erledigung des Unterlassungs-
antrags zufolge Ablaufs der Klagepatente, (ii) der
Anpassung der anderen Klagantrdge an die in den Nich-
tigkeitsverfahren erfolgten Anderungen der Patentan-
spriiche, (iii) der von den Beklagten behaupteten Be-
endigung ihrer Zusammenarbeit seit dem 1. Juli 1963
" und (iv) der von den Beklagtén im zweiten Rechtszug
gestellten Hilfsantriage folgende Fassung erhilt: -

"1, Es wird festgestellt, daB die Beklagten -
?erpfliohtet sind, der Klédgerin allen Scha-
den zu ersetzen, der ihr dadurch entstan-
den ist, daB die Beklagten in der Zeit seit
12, Dezember 1957 .

a) bis zum Ablauf des 29. Juli 1964 Kunst-

~‘ stoffdentalmaterial aus polymerén:un&
monomeren Methacrylséureméthyléé%efﬁ.‘
mit Polymerisationskatalysatoren, Eéi
denen das Katalysatorengystem 0,1 bié
6 % Dimethyl-para-toluidin und ein
Peroxyd enthélt,

b) bis zum Ablauf des 31. Dezember 1966
fiir Kunststoffdentalmaterial einen Poly-
- merisationskatalysator aus einer Verbin-
dung von Dimethyl-para-toluidin und Ben-
zolsulfinsdure und einem Peroxyd |

1966)
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einzeln oder zusammen feilgehalten und ver-
trieben haben, der Beklagte Vel auch ge-
werbsmifliig hergestellt hat, sofern das mit
der Anweisung oder im Anschlufl an eine den
einzelnen Abnehmern friiher. itibersandte An-
weisung geschehen ist, die fliissigen monomeren
Verbindungen mit pulverférmigen Polymerisaten
anzuteigen und in der Form bei niederer Tem-
peratur oder im Mund auszupolymerisieren, und
zwar fiir die Zeit bis zum 30. Juni 1963 als
Gesamtschuldner, soweit der Beklagte VD
die Erzeugnisse des Beklagten Werchan ver-
trieben hat..

Die Beklagten werden verurteilt, der'Kiégerin
Rechnung zu legen, welche Mengen der unter
Ziffer 1 genannten Dentalmaterialien .sie in

‘der dort beschriebenen Weise in der Zeit seit

dem 12. Dezember 1957 bis zum Ablauf des

29. Juli 1964 hinsichtlich der unter 1 a)
genannten Materialien und bis zum Ablauf

des %1. Dezember 1966 hinsichtlich der unter
1 b) genannten Materialien vertrieben haben,
der Beklagte zu 1 auch gewerbsméfiig herge-

- stellt hat, unter Angabe der erzielten Prei-

se, der 2eit des Vertriebes und der Abnehmer.

Den Beklagten wird nach ihrer Wahl vorbehal-
ten, die Namen und Anschriften ihrer. Abnehmer
nur einem von der Klédgerin zu bezeichnenden,
zur Verschwiegenheit gegeniiber der Klédgerin
verpflichteten beecideten Wirtschaftspriifer
mitzuteilen, sofern sie diesen ermédchtigt,
der Kligerin dariiber Auskunft zu geben, ob
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eine bestimmte Lieferung oder 'ein bestimm-

ter Abnehmer in der Rechnung enthalten ist.
Bei der Inanspruchnahme eines Wirtschafts-
priifers sind die hierdurch entstehenden Kosten
von den Beklagten zu tragen."

Mit ihren Revisionehhvérfolgenh&iéiBeklagten
ihre Antrége auf Abweisung der Klage weiter. Die Kla-
gerin beantragt, die Revisionen zuriickzuweisen.

- Entédheidﬁngsgrﬁnde:

A. Das_Klagepatent @i SWP_und_die Préparate Coresin.

pPagi P gear S R L

Resilit, Resipon, Dualit. Dualit-LR

I. 1. Die dem Klagepatent (B -'gﬁgrunde liegen~
de Aufgabe sieht das Berufungsgericht - unter wortlicher
Ubernahme der Formulierung im Nichtigkeits-Berufungs-
urteil des erkenmenden Senats Ia ZR 152/63 vom 5. No-

vember 1964 (dort Seite 9) - darin, - '

auf dem Dentalgebiet verwendbare Kunststoff-
bildungen vorzuschlagen, bei denen das Aus-
gangsmaterial kurz vor der Benutzung einfach
‘und zuverlédssig in der richtigen Zusammen-—
setzung angeteigt werden kann und dann bei’
- niederen Temperaturen und magiichst kurz-
zeitig zu nicht nachfirbenden, clastischen
,oderfbe;iebig_hartenlRolymggisgten erhértet.

2. a) DieM£§§ng;ggr_gyfggpgfgemﬁﬁ'dgm‘éinzigen

Patentanspruch in der Fassung, die dieser durch das
Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats III) des Bun-
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despatentgerichts vom 13. Mdrz 1962 in Verbindung mit
dem Nichtigkeits-Berufungsurteil Ia ZR 152/63 vom

5., November 1964 erhalten hat, sieht das Berufungs-
gericht - viederum unter wértlicher Ubernahme der For-
mulierung im Nichtigkeits-Berufungsurteil (dort Sei-
ten 9/10) - in dem Vorschlag,

auf dem Dentalgebiet, z.B. als Abdruck-

massen fiir zahndrztliche Zwecke, insbe-
- sondere aber zur Herstellung von Zahn-

prothesen, kinstlichen Z&hnen und'Zahn7

fﬁllungen, '

a) Mischungen aus

G e s o q— —

DTy - g =2 - . a— w a- G-

- e e v e e e e e i e s

——— o ——— e Sa e o i —

c) in_Gegenwart

g . d— - g a—_—

- ——

- — - - — s - —

‘Reste tragen,
dd) und von an sich bekannten sauer-

[oghegiiefuaghegiflomgiugg

o U - S W -t T

d) bei_niederen Temneraturen

= R e N it kil R R P et}

zu'Kunststofzen selbst erharten,

wobei, wie das Berufungsgericht - ebenfalls in Uber—
ceinstimmung mit dem Nichtigkeits-Berufungsurteil (dort
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Seite 10) - hinzufiigt, nicht nur die sauerstoffhalti-
gen Mittel (c, dd), sondern auch'die tertiﬁren Amine

—— o —— - o~ —

werden sollen.

b) Damit ist jedoch der im Patentanspruch des
Patents @) 8 cnthaltence Losungsvorschlag noch
nicht erschopft. Der (einzige) Patentanspruch des
Patents D @ nennt vielmehr, wie im Nichtigkeits-
Berufungsurteil (Seiten 10/11) dargelegt, noch eine
- an sich in einen Unteranspruch gehdrende - "bevor-
zugte! Ausfiihrungsform, nach der

die fliussigen monomeren Verbindungen (oben
aa), die das tertidre Amin enthalten
sollen (oben cc),

mit den pulverfsrmigen Polymerisaten (oben
bb), die die sauerstoffhaltigen Poly-
merisationsbeschleuniger enthalten sol-
len (oben dd), .

angeteigt und in der Form oder im Mund aus-

. polymerisiert werden, '

Dleser Vorschlag einer bevorzugten Ausfiihrungsform
geht nicht tiber die im Hauptteil des Patentanspruchs
enthaltene allgemeinere Lehre hinaus. Er hat aber auch
keine Beschriénkung der allgemeineren Lehre auf die be-
vorzugte Ausfithrungsform zur Folge. Dieser Vorschlag
dient vielmehr, wie es an sich bei einer Formulierung
als Unteranspruch der Fall wire, vor allem der Ver-
dentlichung der allgemeineren Lehre in Richtung auf
gewisse mbgliche Verletzungsformen und kann daher in
diesem Sinne auch im vorliegenden Verletzungsstreit
bei der Feststellung einer Patentverletzung durch die
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Beklagten bzw. ihre Abnehmer herangezogen werden.

II. 1. Nach der Auffassung des Berufungsgerichts
haben die beiden Beklagten. das Klagepatent (D @D

s g o - ——— —— O - wn -

parate "Coresin", "Resilit", "Resipon", "Dualit" und
"Dualit-LR" von allen Merkmalen - des Hauptteils -

—— me - - " o - - -

- —— -

beitungsanleitungen! zur Herstellung selbsthédrtender
Kunststoffe auf dem Dentalgebiet verwendet haben. Im
einzelnen flihrt das Berufungsgericht dazu unter an-

derem aus:

_ Sowohl der in den monhomeren Teilen (Fliissigkeiten)
dieser Prdparate enthaltene Methacryls#uremethylester
als auch der in den polymeren Teilen (Pulvern) enthal-

- tene Polymethacrylséuremethylester gehbrten zu den

"Acrylverbindungen" inm Sinne des Klagepatents. Ebenso
sei das in den monomeren Teilen enthaltene Dimethyl-p-
toluidin ein "ketogruppenfreies tertiiires Amin" und das
in den polymeren Teilen enthaltene Peroxyd oder Benzoyl-
peroxyd ein "Ysauerstoffhaltiger Polymerisationsbeschleu~
niger" im Sinne des Klagepatents. Der Anteil des
Dimethyl-p-toluidin an der monomeren Fliissigkeit liege
bei den hier in Rede stehenden Prédparaten mit etwa 1 %
im Bereich des im Patentanspruch geforderten Prozent-
satzes (0,1 bis 6 %). Wenn die Benutzer der Préparate,
d.h. die Zshndrzte oder Déntaltechniker,_nach den allen
Priaparaten beigefligten Arbeitsanleitungen "zur Verwen-
dung auf dem Dentalgebiet" "die fliissigen monomeren mit
den pulverférmigen polymeren Verbindungen mischen" (sog.
Fest-Fliissig-Verfahren nach dem "Paladon"~Patent), dann
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"erh@rteten" diese Mischungen, wie im Klagepatent
@ @ vorgeschen, "in Gegenwart von an sich be-
kannten sauerstoffhaltigen Polymerisationsbeschleu-
nigern und von 0,1 bis 6 % eines ketogruppenfreien
tertidren Amins, dessen Stickstoffatome drei getrenn-
-te organische Reste tragen', durch Polymerisation zu
Kunststoffen., Dabei wirke das in den Fliissigkeiten
enthaltene Dimethyl-p-toluidin, wie das Befufungs—
gericht besonders eingehend-erdrtert, entgegen der
Ansicht der Beklagten als "Polymerisationsbeschleu

niger". SchlieBlich erhérteten die von den Beklagten
vertriebenen Mischungen, -wie das Berufungsgericht
~ebenfalls eingehend erdrtert, auch "bei niederen Tempe-

raturen" im Sinne des Klagepatents (D@ -

2. Die von den Revisionen der Beklagten hierge-
gen erhobenen Rigen, die sich hauptséchlich gegen die
'Ausfﬁhfungen des Berufungsgerichts itiber die VWirkung
des Dimethyl-p-toluidin in den Pr&paraten der Beklag-
Selbsterhdrtung dieser Prédparate "bei niederen Tempe-~
- raturen' richten, kdnnen im Ergebnis - jedenfalls zum
wesentlichen Teil - keinen Erfolg haben.

a) Entgegen der Meinung der beiden Revisionen hat
das Berufungsgericht das Klagepatent Gl S, soweit
‘dieses den Einsatz ketogruppenfreier tertifirer Amine
als Polymerisationsbeschleuniger betrifft, zumindest
im Ergebnis richtig ausgelegt und auf die aus. diesem Pa-
tent angegriffenen Préparaterder,ﬂeklagten richtig an-
gewandt, ' o C
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aa) Das Berufungsgericht hat seine Ausfilhrungen
iiber den Einsatz der ketogruppenfreien tertidiren Amine,
insbesondere des in den Priparaten der Beklagten ent-
haltenen Dimethyl-p-toluidin, als Polymerisationsbe-
schleuniger im wesentlichen auf das mit Ziff. II 2
des Beweisbeschlusses vom 20. September 1962 ange-
forderte und am 15. Juli 1963 erstattete schriftliche
Gutachten des (damaligen) Privatdozenten Dr. B@® in
VDa— gestiitzt, Es hitte seine diesbeziiglichen Aus-
filhrungen, zumindest was den patentgem#Ben Einsatz keto-
gruppenfreier tertidrer Amine als Polymerisationsbe-
schleuniger im allgemeinen angeht, ebenso gut auf das
inzwischen ergangene Nichtigkeits-Berufungsurteil
Ia ZR 152/63 vom 5. November 1964 stiitzen kidnnen, das
die hier interessierenden Fragen zwar im Ergebnis #hn-
lich wie Dr. B@B, aber doch in Einzelheiten ausfiihr-
Jicher und - auf der Grundlage eines schriftlich und
~ miindlich erstatteten Gutachtens des Professors Dr. Kcil
in Mol - fundlerter erdrtert hat. Da das Klagepatent
) ‘A- @ durch das Urteil des Bundespatentgerichts vom
13, M#rz 1962 in Verbindung mit dem die Berufung zuriick-
weisenden Urteil des erkemnenden Senats vom 5. Novem-
ber 1964 "teilvernichtet" - genauer:; teils klargestellt,
teils beschrdnkt - worden ist (vgl. Urteil vom 5. No-
~vember 1964 Seiten 11 - 17), sind die Griinde dieser bei-
den Urteile, obwohl sie als solche an der Rechtskraft
der Urteile nicht teilhaben, im VerletzungsprozeB als
Auslegungsmittel zur Bestimmung des nach dem beschrénk-
ten bzw. klargestellten Inhalt des Patentanspruchs be-
stehengebliebenen Gegenstands des Klagepatents Gl @
insoveit dessen Beschreibung erginzend in dem Sinne
~ heranzuziehen, daf eine Auslegung des Patentanspruchs,
die sich mit 8inn und Zweck der Beschréinkungbzw‘, Klar-

-4
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stellung in Widerspruch setzen wiirde, unzul#ssig ist
(vgl. Benkard PatG 5. Aufl. § 13 Rdn. 41 und 42)&

Der Senat legt das Klagepatent deshalb in erster.Li-
nie anhand seiner eigenen Ausfiihrungen in dem Nich-
tigkeits-Berufungsurteil vom 5. November 1964 und der
darin verarbeiteten Ausfiihrungen des Professors

Dr. Ke@® aus. Schon damit erledigen sich die Ver«

fahrensrugen der Revision des Beklagten zu 2 gegen

die Art der Verwendung des Gutachtens Dr. B- durch

das Berufungsgericht und gegen seinen Hinweis auf das
Gutachten Prof. Dr. Kell°

‘Wie die ReV151on des Beklagten zu 1 zutreffend
bemerkt, ist in dem Nlchtlgkelts-BerufungSurtell vom
5. November 1964, und zwar an mehreren Stellen (S. 10,
8, 19/20 bei I 5 ¢, S. 30 bis 32 bei IV), ausdriicklich

| hervorgehoben, daB allein der Eihsatz'tertiﬁrer Amine

———— v - — -~ ——

Agrundet" d. h den Kern der insoweit neuen Patentlehre
? ausgemacht habe, die Ursache fir den mit der Patent—

lehre erzielten technischen Fortschritt und erfinderisch
gevesen sei. Vorbekannt war, wie gchon in der Patent-
beschreibung (Seite 2 Zeilen 35 bis 39) mitgeteilt,

daf tertidre Amine die Polymerisation verhinderten bzw.
verzogerten oder dafiir indifferent seien. Entgegen der
Meinung der Revision des Beklagten zu 1 ist dem Urteil
des erkennenden Senats vom 5. November 1964 aber nicht
zu entnehmen, daB es dariiber hinaus sogar schon bekannt
gewesen sei, daB bei Zusatz kleinster Mengen von tertidiren
Aminen die Polymerisation nlcht mehr gehemmt, scndern
gefordert werde. Es. wird in dem Urteil zwar (auf Sei~

te 27) berichtet, daB die italienische Patentschrlft
382 509 von gewissen Substanzen spreche bei deren Zu-
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satz in kleinsten Mengen die Polymerisation nicht mehr
gehemmt, sondern gefordert werde; es wird aber gleich
anschlieBend (auf Seite 28) und dann nochmals an spi-
terer Stelle (Seite 31) gesagt, daB es fiir den Leser
der italienischen Patentschrift durchaus offenbleibe,

ob auch das einzige darin erwdhnte tertidre Amin - das
Tridthanolamin - eine polymerisationsftrdernde oder ob
es eine der anderen in der Patentschrift genannten
Wirkungen haben solle. Abschliefend vird in dem Urteil
'vom 5. November 1964 (auf Seite 31) dann nochmals ge-
sagt, es sei den entgegengehaltenen druckschriftlichen
Vorverdffentllchungen nicht zu entnehmen gewesen, daB
"'die tertidren Amine im Zusammenwirken mit sauerstoff-
haltigen Polymerisationsbeschleunigern eine iiber die
Beschleunigung durch diese allein hinausgehende Be-
schleunigung der Polymerisation bewirken wiirden, eine
solche VWirkung des Zusatzes tertiéirer Amine habe im
Gegenteil, da sie bisher eher als Verzodgerer und Ver-
hinderer denn als Beschleuniger der Polymerisation an-
‘geschen worden seien, unglaubhaft erscheinen miissen (so
~#ghnlich librigens: auch schon die Patentbeschreibung Sei-
te 2 Zeilen 32 bis 39) und habe zudem auch erst nach-
tréglich mit Hilfe der - vom gerichtlichen Sachverstan-
digen des Nichtigkeits-Berufungsverfahrens, Prof. Dr. Kegl,
aufgestellten (vgl. Urteil Seite 20) - Theorie von der
Redoxpolymerisation eine wissenschaftlich befriedigende
Erkl&rung gefunden. Bei dieser Sachlage ist kein Raum
fiir eine von der Revision des Beklagten zu 1 befﬁrwdrtete
Yenge Begrenzung® des Schutzumfangs des Klagepatents
@D W; daB die tertidren Amine als Polymerisations-
beschleuniger einzusetzen sind, ist keine "Begrenzung"
des Schutzumfangs, sondern, wie bereits mehrfach betont,
der Kern der Lehre des Patents (i @.
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‘Das alles hat, entgegen der Meinung der beiden
Revisionen, auch das Berufungsgericht richtig erkannt,
Nicht versténdlich ist die von der Revision des;Bg—
klagten zu 1 in diesem Zusammenhang erhobene Verfahrens-
riige, das Berufungsurteil ermangele im Sinne des ‘
§ 551 Nr. 7 ZPO der erforderlichen Begriindung, weil es
sich nicht mit dem Vortrag im Schriftsatz der Beklagten f
vom 27. Juni 1967 auf Seite 5 unten auseinandergesetzt !
habe, daB das Klagepatent nur ftir Emulsionspolymerisa- :
tionen gelte; das ist an der angefiihrten Stelle gerade

e o - aven.

gewertet werden, wenn das Berufungsgericht diese Stelle
anders als-die Revision verstanden und sich deshalb
auch nicht mit ihr "auseinandergesetzt! hat.

bb). Bei der Besntwortung der Frage, ob in den Pr#-

s o —— T T -

paraten_der Beklagten das terti#ire Amin Dimethyl-p-toluidin
. als Polymerisationsbeschleuniger wirkt, hat das Beru-
fungsgericht sich in erster Linie auf das Gutachten
- Dr.. Bl gestiitzt. Dagegen richten sich eine Reihe
von sachlich-rechtlichen und von Verfahrensriigen so-
wohl der Revision des Beklagten zu 1 als auch der Re-
vision des Beklagten zu 2. Ob und inwiewéit diese Ri-
gen berechtigt sind, kann indes auf sich beruhen. Denn
das Ergebnis des Berufungsgerichts, daf das Dimethyl-p-
toluidin in den Préparaten der Beklagten als Polymeri-

‘Hilfgbegriindung getragen, die Beklagten hétten "zudem"
picht dargetan, inwiefern gerade in den von ihnen ver-
triebenen Priparaten die Reaktion nach dem Anteigen
anders verlaufen sollte als dies nach der Lehre des

- Klagepatents geschehe und inzwischen gesichéfte wis-
senschaftliche Erkemntnis sei, fﬁr_einen gsolchen an-
deren Ablauf der Reaktion bei den Pr#paraten der Be-
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klagten bestehe auch kein Anhaltspunkt, und ihre Be-
hauptung, die Fliissigkeiten der von ihnen vertrie-
benen Priparate enthielten irgendwelche anderen Poly-
merisationskatalysatoren, entbehre jeder Substan-
tiierung und Konkretisierung, noch in der letzten
miindlichen Verhandlung seien sie nicht einmal zu einer
Andeutung in der Lage gewesen, um velchen Stoff es sich
dabei handeln solle.

Dieser oben wiedergegebene Teil der Hilfsbegriindung
188t einen Rechtsfehler nicht erkennen. Im voriiegenden
Falle steht fest, dafl die von den Beklagten vertriebenen
Prédparate dieselbe Aufgabe erflillen sollen, die dem
- Klagepatent ) @ zugrunde liegt; sic sollen kurz vor
der Benutzung cinfach und zuverlédssig in der richtigen
Zusammensetzung angeteigt werden konnen und dann bei
niederen Temperaturen und méglichst kurzzeitig zu Poly-
 merisaten erhirten. Es ist ferner unstreitig, da die
Prédparate der Beklagten sowohl in ihren fliissigen mono-
meren als auch in ihren pulverffrmigen polymeren Teilen
eine Acrylverbindung nach dem Xlagepatent, n#mlich
Methacrylsiuremethylester, in ihrem fliissigen monomeren
Teil weiter einen 0,1 - 6 %igen Zusatz eines ketogrup-
penfreien tertifren Amins gem#fl dem Klagepatent, n&mlich
etwa 1 % Dimethyl-p-toluidin, und in ihrem pulverformi-
gen polymeren Teil einen sauerstoffhaltigen Polymerisa~-
tionsbeschleuniger, nimlich Peroxyd bzw. Benzoylperoxyd,
enthalten. SchlieBlich wird z.B. in den "Verarbeitungs-
anleitungen" der Beklagten flir "Resilit", "Dualit" und
 "Dualit-LR" diesen Pféparaten der auch im Klagepatent -
mehrfach hervorgehobene Erfolg (vgl. aa0 Seite 2 Zeilen
26 bis 31, Zeilen 54 bis 60, Zeilen 88 bis 94, Zeilen
97 bis 100) zugeschrieben, daB die "Abhértungszeit im
Munde ca. 5 Minuten" betrdgt (wegen der Abhidrtungszeit
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und der Abhirtungstemperatur bei den anderen Pri-’
paraten vgl. nachstehend bei A II 2 b). Wie dér Se-
nat bereits in seinem Urteil im Nichtigkeitsverfahren
ausgefithrt hat, beruht dieser mit dem Klagepatent

. erreichte technische Erfolg auf der darin vorge-

schlagenen Verwendung von tertidren Aminen als zu-
s#tzlichen Polymerisationsbeschleunigern neben den
 bereits bekannten sauerstoffhaltigen Polymerisations-
beschleunigern. (vgl. aa0 Seite 19/20 bei I 5 c). Unter
diesen Umstdnden wdre es Sache der Beklagten gewesen,
durch eine substantiierte Gegendarstellung, beispiels—
weise durch die fundierte Darlegung der Geschehensab-

' 1l8ufe anhand konkreter Mittel und deren Reaktibnén,
“'die ernsthafte Mglichkeit aufzuzeigen, daB béi ihren
’?raparaten der genannte Erfolg nicht auf den Zusatz
des tertidiren Amins (Dimethyl-p-toluidin), sondern z.B.
auf dén Zusatz eines anderen Polymerisationskatalysa-
‘tors zurlickzufilhren sein kénnte. Dabei brauchten die
Beklagten nicht einmal die Zusammensetzung ihres zu-
sétzlichen Polymerisationsbeschleunigers offenzulegen,
wenn siec auf andere Weise den sonst naheliegenden Ge-
schehensablauf erschiittern konnten. Eine derartige Ge-
gendarstellung aber haben die Beklagten nach den Fest-
stellungen des Berufungsgerichts nicht gegeben,'Warum
sie das nicht getan haben, insbesondere ob sie es nicht
haben tun kénnen, oder ob und aus welchem Grunde sie

es nicht haben tun wollen, ist unerheblich. Es kamn
deshalb auch auf sich beruhen, ob die von der Revi-
sion des Beklagten zu 1 geriigte zusétzliche Bemerkung
des Berufungsgerichts gebilligt werden komntec, es sei
zumindest jetzt kein Grund mehr ersichtlich, warum die .
Beklagten die Verwendung "ihres" Katalysators weiter-
hin geheimhalten wollten, statt sie durch eine Patent-
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anmeldung zu offenbaren und sich schiitzen zu lassen.

b) Entgegen der Meinung der beiden Revisionen hat
das Berufungsgericht das Klagepatent @) S auch in-
soweit, als es die Polymerisation "bei niederen Tempe-

-raturen' betrifft, zumindest im Ergebnis richtig aus-
gelegt und auf die mit diesem Patent angegriffenen Pri-

parate der Beklagten richtig angewandt.

aa) Das Berufungsgericht fihrt insoweit zur Aus-
legung des Klagepatents (@ aus: Die '"miederen Tempe-
raturen", die der Patentanspruch meine, seien die Tempe-

- raturen, bei denen die Polymerisation in Gang gesetzt
- wird. Diese Temperaturen sollten nicht hther als Zimmer-
¥ oder Kborpertemperatur sein. Die Mischung solle nicht,

wie nach frijher bekannten Verfahren, einer besonderen
Erhitzung im Wasserbad {Kochen) oder im Wdrmeschrank be~
diirfen. Das schlieBe nicht aus, daB bei dem exotherm
verlaufenden Polymerisationsvorgang kurzfristig auch
Hohere Temperaturen entstiinden, solange diese Tempera-
turen noch mundvertriglich seien. Selbst wenn beim Er-
hdrtungsvorgang Temperaturen bis zu 70° entstiinden, so

- seien solche TemperaturhSchstwerte doch nicht hther als

die Temperatur von heiflen Speisen und deshalb noch "mund-

- vertrédglich",

Demgegentiber rligt die Revision des Beklagten’zuv1

.unter anderem, das Berufungsgericht habe bei seiner Aus-

legung des Klagepatents () @@ nicht geniigend beachtet,
daB nach Seite 1 Zeilen 18/19 und Seite 2 Zeilen 24

bis 31 der Patentbeschreibung die Polymerisation schon
"bei 'Zimmertemperatur" innerhalb weniger Minuten "durch-
geftihrt" und sogar "im Munde des Patienten" durchgefithrt

O
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werden konne. Damit sei das Merkmal der "niederen
Temperaturen” im Sinne des Klagepatents bestimmt,
das nicht lediglich eine allgemeine Erfolgsangabe
bilde, sondern den (ohnehin mit Riicksicht auf den
Stand der Technik eng zu ziehenden) Schutzbereich
fest umgrenze. Zugleich gehe aus diesen Stellen der.
Patentbeschreibung eindeutig hervor, daB es entéegen
der Meinung des Berufungsgerichts auf;die Temperatur
ankomme, bei der sich die Polymerlsat:on v01121ehe,
nicht auf die Temperatur, bei der 81e!1n Gang gesetzt
werde. l

S Mlt diesen ihren Ausfﬁhrungen,veﬁcennen sowohl
__.das Berufungsgerlcht als auch die Rev1%lon des Beklag—
- ten .zu 1 dle volle Tragwerte des Klagepatents - .

Das Klagepatent umfaﬁt mehrere Ausfuhrdngsformen der
"Werwendung von selbst erhartenden Kunststoffen auf dem
Dentalgebiet", die zwar sémtlich durch ien Einsatz
- ketogruppenfreier tertidrer Amine als Phlymerlsatlons-
beschleuniger gekennzeichnet sind, 51ch11m iibrigen
. aber ‘nicht unwesentlich voneinander unté rscheiden. Die-
se unterschiedlichen Ausfuhrungsformen varen schon in
Ziff. II 1 des Beweisbeschlusses des Bethungsgerichts
vom 20, September 1962 nicht auséinendergehalten worden,
so daB der gerichtliche Sachverstiéndige Brof. Dr. med.
dent. Uhiil} zu Beginn seines schriftliohe% Gutachﬁens
vom 2. Juni 1966 feststellen muBte, die ikm gestellten
Fragen seien ohne logischen inneren Zusamienhang inein-
ander verwoben und liefien sich nur sinngemﬂﬁ ausein-
andergenommen der Reihe nach beantwcrten, %
Das Klagepatent - lII unterscheldet =chcn im
Hauptteil sines Patentanspruchs (vgl. wegen gieses Aus-
drucks oben A I 2 b) mehrere Arten der Verwemdung der
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patentgeméfien Prdparate - als "Abdruckmasse", zur Her-
stellung von "Zahnprothesen, kiinstlichen Zéhnen und
Zahnfillungen" -, und es unterscheidet in seiner im
Patentanspruch beschriebenen bevorzugten Ausfiihrungs-
form (vgl. dazu ebenfalls oben A I 2 b) zwei Arten

der Durchfiihrung der Polymerisation - "in der Form"
oder "im Munde" -. Daraus und aus den einschl#gigen
Stellen der Patentbeschreibung hat der erkennende Se-~
nat im Nichtigkeits-Berufungsurteil vom 5. November 1964
(dort 8. 7/8 bei I 2) eine gewisse Differenzierung der
dem Klagepatent zugrunde liegenden Aufgabe entnommen:

~ bei der Anfertigung von Abdrucken und bei den Zahnfil-
lungen miisse die Polymerisation im Munde des Patienten
selbst stattfinden, also bei niederen Temperaturen (et-
wa bei Korpertemperatur) und msglichst kurzzeitig (inner-
halb einiger Minuten) sich vollziehen; bei der Herstecl-
lung von Zahnprothesen und kiinstlichen Zshnen kdnne zwar
der Ablauf des Polymerisationsvorgangs bei niederen Tem-
Aperaturen (Zimmertemperatur) ebenfalls von Vorteil sein,
fir diese Zwecke sowie auch fir Zahnfiillungen komme es
aber vor allem auf die Festigkeit und die Farbbesténdig-
keit des Polymerisationsprodukts an. Im Hinblick darauf,
daB diesen unterschiedlichen Verwendungszwecken nur ent-
sprechend unterschiedlich zusammengesetzte Priéparate ge-
niigen konnen, hat der erkenncnde Senat in dem Urteil vom
5. November 1964 denn ferner (S. 17/19 bei I 5 a) die Lehre
des Klagepatents gerade deshalb auch als "ausfiihrbar® '
erachtet, weil zwar im Rahmen des Patentanspruchs und
der Patentbeschreibung zahlreiche Variationen, nament-
lich in bezug auf die Art und die Menge des zu verwen-
denden tertisren Amins sowie in bezug auf die Menge des
sauerstoffhaltigen Polymerisationsbeschleunigers und
damit auch in bezug auf das Verhdltnis von Aminen und
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Peroxyden zueinander mtglich seien, andererseits
aber die in der Patentschrift enthaltenen Angaben-
iiber Art und Verwendung des vorgeschlagenen Ver—
fahrens sowie iiber Art, Menge und Wirkungsweise der
dabei zu vervendenden Stoffe vollig ausreichend
seien, um in einem zumutbaren Umfang durch Versuche
fegtzustellen, welche der in der Patentschrift ge-
nannten Stoffe und in welchen Mengén sie sich Jeweils

“am besten fiir die beabsichtigte Verwendung eignen.

Der Senat hat es sogar ausdriicklich als bewiesen be-

1 zeichnet (S. 19 bei I 5 b), daB das patentgemife Ver-
" fahren bei der dem Fachmann zuzumutenden Wahl geeig-
_ h‘neter Arten und Mengen von Auggangsstoffen und Be-
"°~ “schleunigern auch fiir jede der im Streitpatent ‘vor-

gesehenen Vervendungsmtglichkeiten auf dem Dentalge-

Ablﬁt zu einem brauchbaren ‘Ergebnis flihre; dabei hat

es der Senat gew1ssermaﬁen nur als eine besondere
Ausfﬁhrungsform angesehen, daf das patentgemiBe Ver-
fahren bei entsprechender Gestaltung’ Yinsbesondere

i#auch“ %u dem in der Klagepatentschrift behaupteten
'“vErfolg flihren konne, daB die Polymerisation bei so

niederen Temperaturen und innerhald so kurzer Zeit
vor sich geht, daB sie auch im Munde des Patienten
durchgeflihrt werden kann. Bei den Ausfiihrungen zum
technischen Fortschritt (S. 29 bei ITI) und zur Er-
findungshéhe (5. 20 bei IV) hat der Senat zwar be-

- sonders hervorgehoben, dafl die Lehre des Klagepaténts

eine bei vertridglichen Temperaturen besonders schnell
ablaufende und damit auch im Munde des Patienten an-

wendbare Polymerisation ermdgliche, von der Polymeri-
sation "in der Form" (zur Herstellung von Zahnprothe-
sen und kiinstlichen Zihnen) und von den dabei zu er-
zielenden Zeiten und Temperaturen aber nicht mehr aus-
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driicklich gesprochen. Gleichwohl kann, wie bereits aus-
gefihrt, auch eine solche Art der Durchfiihrung der
Polymerisation unter das Klagepatent fallen, auch wenn
es dabei - anders als bei der Polymerisation "im Mund" -
weniger auf eine besonders kurze Polymerisationszeit
und auf eine besonders niedrige Polymerisationstempera-
tur ankommt., |

bb) Wie die unter den VWortlaut des Klagepatents
D BB fallenden Ausfiihrungsformen iiberhaupt, so sind
~auch die hier als unter dieses Patent fallend beanstan-
deten Pradparate Coresin, Resilit, Resipon, Dualit und
- Dualit-LR nach den ihnen beigegebenen "Verarbeitungsan-
leitungen" fiir durchaus,unterSchiedliche Zwecke bestimmt,
‘deshalb auch unterschiedlich zusammengesetzt und unter-
schiedlich zu verarbeiten. Es h#dtte deshalb an sich
auch einer gesonderten Priifung fiir jédes dieser Pripara~
te bedurft, ob seine Verwendung, wenn sie nach der ihm
‘beigegebenen Verarbeitungsanleitung erfolgte, eine Ver-
wendung im Sinne des Klagepatents war und ob dabei ins-
besondere die im Klagepatent vorgeschriebenen "niederen
Temperaturen" eingehalten wurden. Das Berufungsgericht
hat diese Priifung nur mehr oder weniger pauschal durch-
gefihrt, — die von der Revision des Beklagten zu 1 be-
zeichneten, vom Berufungsgericht angeblich nicht be-
achteten Ausfiihrungen auf Seiten 3 ff des Schriftsatzes
der Beklagten vom 27. Juni 1967 waren allerdings noch
wesentlich allgemeiner gehalten, Auch im Urteilstenor
hat das Berufungsgericht die einschligigen "Verarbei-
tungsanleitungen" der Beklagten nicht wortlich, sondern
nur pauschal und deshalb ungenau dahin wiedergegeben, es
sollten die fliissigen monomeren Verbindungen mit pulver-
férmigen Polymerisation angeteigt und "in der Form bei
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niederer Temperatur oder im Mund" auspolymerisiert
werden. Das Berufungsgericht hat im Urteilstenor
ferner auch nicht - anders als es in der Sache YWedllllP
gegen KUl & Co der frithere Erste Zivilsenat des
Bundesgerichtshofs im Urteil I ZR 152/56 vom 22. No-
vember 1957 getan hatte --die beanstandeten Pripara-

te der Beklagten mit ihren Handelsbezeichnungen auf-
gefithrt. Die danach etwa moglichen Zweifel an der Trag-
‘weite des Urteilstenors des Berufungsgerichts lassen
sich indes ausrdumen. Der erkennende Senat kann auf
Grund des unstreitigen Inhalts der mit der Klageschrift
berreichten "Verarbeitungsanleitungen" und der ein-

' ' gchligigen Ausfiihrungen im Berufungsurteil von sich

" aus beurteilen, daf die von der Kligerin beanstande-
ten Préparate der Beklagten von dem streitigen Merkmal
des Klagepatents @) Sl Gebrauch machen. :

YResilit" und "Dualit" sowie "Dualit~LR" sollen
danach als "schnellhértender Kunststoff" "fiir Repara-

" ‘turen, Unterfiitterungen und Erweiterungen aller Kunst-

stoff-Formstiicke" verwendet werden und sollen "im Mun-
de ca. 5 Minuten, auBerhalb ca. 10 (bzw. 8) Minuten"

zur Abbidrtung benétigen. Die Verwendung dieser Préparaé'
te fdllt daher ganz unzweifelhaft unter das Klagepa-

tent @D @D

"Coresin! ist ein "Prothesen-Kunststoff"; Pulver
und Fliissigkeit sollen angeriihrt und nach einer ge-
wissen Zeit der Anguellung in eine hdchstens 25 bis
35° warme Form gestopft werden; die Polymerisation
soll sodann unter der Presse durch Einwirkung der
warmen Kiivette innerhaldb 1% Minuten effolgen$‘~AAueh
die Verwendung dieses Préparats fdllt unzweifelhaft
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unter das Klagepatent; insbesondere sind auch die in
der "Verarbeitungsanleitung" genannten Temperaturen
als "niedere Temperaturen" im Sinne. des Klagepatents
anzuschen. | S

¥Wie sich aus der Feststellung des Bérufungsge~
richts auf Seite 7 des Urteilstatbestandes und auf
Seite 19 unten/20 oben der Urteilsausfertigung er-
gibt, wird das Prédparat "Resipon" nach der Verarbei-
tungsanleitung genau so verarbeitet wie das Praparat
"Coresin'. Insoweit kann demnach auf das Obengesagte

- verwiesen werden.

B._Das Klagepatent WP W und das_Priparat

. W B e W W - O > e e o =
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Das Berufungsgericht sieht in dem,Prﬁprarat Resina1~S/
Resin-SH nur insofern eine Patentverletzung, als die -
Verwendung des bei diesem Préparat mitgelieferten drit-
ten Bestandteils, ndmlich des "Aktivators 3", der ne-

- ben Dimethyl-p-toluidin "Benzolsulfingdure" enthdlt,

' o - - -

_das Klagepatent @B @EB verletzt, das die Verwendung

einer "Verbindung des 4-wertigen Schwefels" als einer
weiteren polymerisationsbeschleunigenden Komponente
unter Schutz stellt.

1. Das Berufungsgericht sieht dle dem Pa‘benf--
zugrunde liegende Aufgabe darin, die durch tertiﬁre
Amine und durch Peroxyde erreichbare katalytische
Wirkuhg noch erheblich zu steigafn._Zu deren Losung
werde vorgeschlagen, zusdtzlich Verbindungen des vier-
wertigen Schwefels zu verwenden, Geschiitzt sei mithin

- e o w———



g -

a) Verfahren zur Polymerisation

b) von Vinylverbindungen

¢) in Gegenwart von
aa) tertidren Aminen
bb) Peroxyden oder Licht, Luft und Wiarme
cc) Verbindungen des 4-wertigen Schwefels.

Von diesen Merkmalen machten die Benutzer des Prid-
wenn sie das Material durch Verwendung des Aktivators
-im Selbsthirteverfahren benutzten. Die in dem Aktiva-
tor enthaltene Benzolsulfinsdure sei eine Verbindung,
“in der Schwefel 4-wertig auftrete. In der Beschreibung
des Patents @) @ seien als Verbindungen des 4-werti-
gen Schwefels die Sulfinsduren genarmt (aa0 S. 1 Zeile
24). Nach der Feststellung des Berufungsgerichts wirkt
. die Benzolsulfins#ure bei Anvendung der Gebrauchsan-
leitung als weitere die Polymerisation katalytisch be-
schleunigende Komponente. '

2. Der Beklagte zu 1 hat die schriftlich erhobene
. ‘Ruge, das Berufungsgericnt habe sich nicht mit dem Vor-

+. bringen auseinandergesetzt, nach dem das von dem Be-

klagten verwendete slige Salz der Sulfinssure keine
Verbindung des 4-wertigen Schwefels im Sinne des Kla-
gepatents @l W sei, in der miindlichen Verhandlung
in dieser Form fallengelassen und insoweit nur noch
geltend gemacht, das angefochtene Urteil lasse die
Feststellung vermissen, daf das $lige Salz der Sulfin-
sdure eine besonders beschleunigende Wirkung ent.fal“he°
Dem steht die ausdriickliche gegenteilige Feststellung
des Berufungsgericints auf Seite 22 unten der Urte113~
ausfertigung entgegen, die sich ersichtlich auf die
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Ausfiihrungen des Sachverstiéndigen Dr. Bgmg auf Seite 14
unten und Seite 15 seines Gutachtens vom 15. Juli 1963
griindet. ’

Die weitere Riige der Revision des Beklagten zu 1,
das Berufungsgericht habe nicht beachtet, da8 das- Monomere
bei dem in Rede stehenden Pridparat der Beklagten nicht
durch Dimethyl-para-toluidin sondern durch Hydrochinon
stabilisiert sei und daBl aus der Anslyse des Aktivators
(chemische Verbindung des tertiliren Amins mit Sulfin-
sdure) noch nicht riickgefolgert werden koénne, daB der Akti-
vator aus Sulfinsdure und 35 % Dimethyl-para-toluidin zu-
sammengesetzt sei, iibersieht, dafl es nach der Lehre des
Klagepatents @) @ nicht darauf ankommt, wie diese
HMonomere-Komponente stabilisiert ist, sondern allein

~ darauf, daB die Polymerisation von Vinylverbindungen
in Gegenwart von tertidren Aminen, von Peroxyden oder

Licht, Luft und Warme und von Verbindungen des 4-werti-
gen Schwefels stattfindet. Der Beklagte zu 1 rdumt
selbst ein, daB der von ihm gelieferte Aktivator eine

‘chemische Verbindung des tertisiren Amins enth#lt. Da
" es nach der Lehre des Klagepatents ) @ nicht auf

das Mengenverhdltnis des tertidren Amins ankommt und
in der Patentschrift @) @ ausgefiihrt ist, dag die
Anwesenheit von Inhibitoren (Hydrochinon) das erfin-
dungsgeméfie Verfahren nicht beeintridchtige (aal

S. 2 Zeilen 72 - 75), war das Berufungsgericht nicht
gendtigt, sich mit dem diesbezliglichen Vorbringen

-des Beklagten zu 1 auseinanderzusetzen, wie die Revi-~

sion des Beklagten zu 1 erfolglos riigt. Da das Préparat
"Resinal-S/Resin-SH" unstreitig zur Polymerisation von

Vinylverbindungen, némlich von Methacrylsduremethylester
mit Polymethacrylsiuremethylester (vgl., Seite 7 der Aus~
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fertigung des Berufungsurteils)- fihrt, sind alle -

Merkmale der im Klagepatent () @ unter Schutz:.

gestellten Lehre erfiillt, wenn die Benutzer das .

Préparat anleitungsgemédfi verwenden. Der Vertrieb des

- Prédparats durch die Beklagten ist demnach wom Beru-

+ fungsgericht zutreffend als mittelbare Patentverlet-
zung gewertet worden. o

C. Der Zusammenhalt der Urteilsgriinde in der an-
gefochtenen Entscheidung 148t erkennen, da8 das Beru-
 fungsgericht das Feilhalten und den Vertrieb der Pré- |
“ parate mit der entsprechenden Verarbeitungsanleitung
‘durch die Beklagten als mittelbare Patentverletzung ge-
wertet hat. Hiergegen wenden sich die Revisionen der
Beklagten nicht. Ein Rechtsfehler tritt darin auch
nicht zutage. Der Urteilstenor hingegen ist hinsicht-
lich des Beklagten zu 1 (Ve@®) auch auf das gewerbs-
méBige Herstellen des Kunststoffdentalmaterials erstreckt
worden. Insoweit kann das Urteil keinen Bestand haben
- und muB die Klage abgewiesen werden, denn soweit es um
den Schadensersatzanspruch und den Rechnungslegungsan-
spruch aus mittelbarer ‘Patentverletzung geht, kann das
Herstellen von Prdparaten, die erst von den Abnehmern
in patentverletzender Weise benutzt werden, nicht in
die Verurteilung”mit einbezogen werden. Die Herstellung.
an sich nicht patentverletzender Prédparate ist patent-
frei. Erst ihr Feilhalten und ihr Vertrieb zur patent-
verletzenden Verwendung durch die Abnehmer ist als
mittelbare Patentverloetzung-.zu werten und verpflichtet
im Palle des Verschuldens zum Schadensersatz und zur
Rechnungslegung. Die in RGZ 122, 243, 246 vertretene
allgemeine Auffassung kann nur insowveit gebilligt wer-
den, als im Falle einer Unterlassungsklage wegen einer
mittelbaren Patentverletzung im Einzelfall auch bereits
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Herstellungshandlungen untersagt werden kénnen, wenn
anders als durch ihr Verbot die dringende Besorgnis
der Vornahme von mittelbaren Patentverletzungshandlun-
gen durch ein Feilhalten und Inverkehrbrlngen nicht
beseltlgt werden kann. <
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keit quallflzlert, damit, daB der Beklagte zu 1 Fach-
mann gei, der selbst schon Patentanmeldungen vorgenommen
‘habe und mit der Schutzrechtslage auf diesem Geblet ver-
traut gewesen sei. Er habe erkennen kinnen, daB er die

"+ Patente verletze. Er habe keine Tatsachen vorgetragen,

'-dlé gegen sein Verschulden sprechen kénnten.

Die Revision des Beklagten zu 1 meint, das Berufungs-
gericht hitte bei der Priifung der Verschuldensfrage simt-
liche Umstinde beriicksichtigen miissen, die gemdB den Dar-
- legungen des Beklagten zu 1 zu einer engen Auslegung des

‘Klagepatents filhren und den Beklagten zu der Annahme ver-
“anlassen muBten, daB cr sich i Bereich des freien Stan-
des der Technik bewege. Das ist jedoch abvegig. Das Be-
rufungsgericht hat mit Recht betont, daB der Beklagte
‘zu 1 Fachmann auf dem einschlagigen Gebiet ist. Ihm war
" daher auch zuzumuten, daB er die¢ Klagepatente richtig

so auffaBte, wie sie zu verstehen waren. Venn er glaub-
te, die beanstandeten Handlungen vornehmen zu diirfen,
weil sie die Klagepatente nicht verletzten, so handelte
er auf sein eigenes Risiko, wvas seine Fahrlassxgkeit
nicht ausraumt, ‘ -

Die weiterc Riige der Revision des Beklagten zu 1,
es hiitte im Berufungsurteil zum Ausdruck gebracht wer-
den miissen, daB hochstens leichte Fahrlissigkeit in

&~
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Betracht komme, kann deshalb keinen Erfolg haben; weil
nach dem Urteil des Senats X ZR 17/67 vom 14. Juli 1969
"Halsrahmenhalterung!" Seite 23 die Unterlassung der
Feststellung der Schuldform des Verletzers durch das
Berufungsgericht nicht zur Aufhebung und Zuriickverwei-
sung fiihrt, da dem Verletzer dadurch die Moglichkeit,
sich in einem Streit iiber die Hdhe der Schadensersatz-
forderung auf die Vorschrift des § 47 Abs. 2 Satz 2 PatG
zu berufen, nicht genommen worden ist.

2. a) Das Verschulden des_Beklagten zu 2 wird vom
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garufungsgericht zundchst damit begriindet, daB er seit

; - .wielen Jahren mit dem Beklagten zu 1 auf dem;péntalgebiet

geschiftlich eng zusammengearbeitet habe. Der Beklagte
zu 1 habe ihn bereits im Resin-Prozef im Mai 1953 als
. geinen "Vertriebsleiter" bezeichnet und ihn fiir die

_ Verbreitung der Verarbeitungsanleitungen als Zeugen be~
nannt. Auf den im vorliegenden Rechtsstreit vorgelegten
_Verarbeitungsanleitungen fiir Dualit und Dualit-LR sei
dor Beklagte zu 2 namentlich aufgefilhrt, Weil der Be-
klagte zu 2 gewufit habe, da der Beklagte zu 1 schon
einmal wegen Patentverletzung verurteilt worden war,
habe er allen Anlafl gehabt, die Schutzrechtslage sorg-
- f8ltig zu priifen. Ferner begriindet das Berufungsgericht
das Verschulden des Beklagten zu 2 damit, da8 er Spe- ,
zialgrofhéndler fiir Dentalkunststoffe sei und sein An-
‘gebot auf verhdltnismiBig wenige Sperialartilkel begrenzt
“und deshalb leicht iliberschaubar sei. Er habe deshalb
Erkundigungen einziehen miissen und nicht darauf ver-
~trauen diirfen, da8 der Hersteller keine Patentverlet-
zung begehe. ' o '
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b) Die hiergegen erhobenen Sach~ und Verfahrens-
rugen des Beklagten zu 2 greifen insoweit nicht durch,
als das Berufungsgericht flir die Zeit ab Erhebung der
Klage unter EinschluB einer angemessenen Zeitspanne,
in der der Beklagte zu 2 die Auswirkung der Klage fiir
das eigene Verhalten erwdgen konnte, namlich ab
12. Januar 1961, ein den Schadensersatzanspruch der
Kldgerin begriindendes Verschulden des Beklagten zu 2
bejaht hat. Die Klageerhebung mufite den Beklagten zu 2
veranlassen, die Schutzrechtslage besonders sorgfiltig
zu liberpriifen. Er hat nicht vorgetragen, daB er hier-
‘zu verliBlichen neutralen Rat eingeholt hétte mit dem
Ergebnis, da8 in Kenntnis und voller Wiirdigung des |
Standpunktes der Kligerin eine Verantwortung des Beklag-
ten zu 2 verneint worden wire. Sein Verhalten auf die
"Klage rechtfertigt daher fiir diesen Zeitraum den Vor-
wurf der grobeh Fahrliissigkeit. |

c) Soweit das Berufungsgericht dagegen ein Vér—
beaaht, fithrt die Revision des Beklagten zu 2 zur Auf-
hebung des angefochtenen Urteils und zur Zuriickverwei-
sunz der Sache an das Berufungsgericht. Es ist zundchst
~nicht ersichtlich, welche filr die Verschuldensfrage
bedeutsamen SchluBifolgerungen das Berufungsgericht
aus der Bezeichnung des Beklagten zu 2 als "Vertriebs-

leiter" des Beklagten zu 1 und aus seiner Zeugenbenennung

fiir die Verbreitung der Verarbeitungsanleitungen herlei-
tet. Der Beklagte zu 2 macht unter Berufung auf

§ 139 ZPO geltend, daB ihm die Zevgenbenennung unbe-
kannt geblieben sei. Das Berufungsgericht nimmt auch
wohl selbst nicht an, daB der Beklagte zu 2 der Ver-
triebgleiter des Beklagten zu 1 gewesen ist, denn es
hat diese Wendung in Anfithrungszeichen gesetzt. Auch
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die Bedeutung des Umstandes der namentlichen Auffithrung
des Beklagten zu -2 auf den Verarbeitungsanieitquen'fﬁr
Dualit und Dualit-LR flir die Verschuldensfrage geht aus
der Begriindung nicht klar hervor. Dagegen geht- die
Rﬂge &er Revision des Beklagten‘zu 2, ihm Sei von -

zung nlchts bekannt geworden, ins Leere, well das Beru-
iungsgerzcht lediglich festgestellt hat dem Beklagten
zu 2 se1 bekannt gewesen, daﬂ der Beklagte zu 1 schon
womit ers¢chtllch eine Verurtellung Ame Zlvilprozeﬂ
gemelnt ist. Die letztgenannte Feststellung und die
erfolglos angegriffene Feststellung des Berufungsge—
richts, daf der Beklagte zu 2 ein SpezialgroBhindler

~ fir Dentalkunststoffe ist - er macht mit der Revision
selbst nicht geltend, daB er auBer Kunststoffzihnen
und dem hier streitigen Material.noch weiterg Artikel
flihrt -, vermigen allein ein Verschulden des,Beklagten
“zu ‘2 fir die in Rede stehende‘Zeitspahne nicht ausrei-
chend zu begriinden. Dag Berufungsgericht wird daher
die Verschuldensfrage insoweit einer erneuten Priifung
unterziehen miissen. Sollte es dabei zu einer Verneinung
des Verschuldens gelangen, wird es sich zu der gegen-
dber der Rechtsprechung des fritheren Reichsgerichts
(vgl. RGZ 121, 258, 261) in der Rechtsllteratur heftig
'umstrittenen Frage zu #uBern haben, oh. -in derartigen
Fdllen oin Bereicherungsausgleich stattflndet (vgl.
beispielsweise Soergel-Miihl, Kommentar zum BGB, 1969,

§ 812 Bem. 165; Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz,
1962, § 26 IV;. Bussmann-Pietzcker-Kleine, Gewerbli-
cher Rechtsschutz und Urheberrecht, 1962, § 10 B IIT -
einerseéits und Benkard, PatG, 1969, § 47 Rdn. 9;
'Reimer, PatG, 1968, §.47 Anm. 30 andererseits).
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E. Soweit sich die Revision des. Beklagten-zu 2
tung auf Schadensersatz wendet, blelbt 1hr der,Erfolg
versagt. Das Berufungsgericht hat eine gesamtschuld-
nerische Haftung der Beklagten niir festgestellt; so-
weit der Beklagte zu 2 die Erzeugnisse des Beklagten
zu 1 vertrieben hat. Insoweit sind die Beklagten, Jje-
denfalls was die Zeit ab 12. Januar 1961 angeht, als
Nebentdter anzusehen, was nach § 840 Abs. 1 BGB ihre
gesamtschuldnerische Haftung begriindet (BGHZ 30,

203, 208). Wenn das Berufungsgericht auch fiir die vor-
angehende Zeit das Verschulden des Beklagten zus2 be-
jahen sollte, wird auch flir Handlungen des Beklagten
zu 2 widhrend dieser Zeit eine gesamtschuldnerische
Haftung in Betracht kommen. Hinsichtlich des vom Be-
rufungsgericht angenommenen Endtermins fir eine gesamt-
schuldnerische Haftung ist die Urteilsformel zu 1 al-
lerdings durch Streichung der Worte "fiir die Zeit bis
~zum 30. Juni 1963" zu berichtigen. Diese dem Antrage
der Kligerin im Berufungsrechtszuge entnommenen Viorte
sind i{iberfliissig geworden, nachdem das Berufungsgericht
die Haftung der Beklagten im oben angegebenen Sinne
(oben unter E Satz 2) beschrinkt hat und anzunehmen
ist, daB die Kldgerin mit ihrem Antrag auch den Fall
erfassen will, daB der Beklagte zu 2 die Erzeugnisse.
vor dem genannten Zeitpunkt vom Beklagten zu 1 bezogen,
aber erst spiter weitervertrieben hat,

F. Nach alledem hat das Berufungsgericht gagenﬁber
‘dem Beklagten zu 1 im wesentlichen zu Recht die Schadens-
ersatzverpflichtung festgestelit und ihn zur Rechnungsle-
gung verurteilt. Damit erweist sich die Revisgion des Be-
klagten zu 1 im wesentlichen als unbegriindet. Die Teil-
abweisung der Klage wegen der Herstellung des Materials

s
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(siehe oben C) fallt kostenmiBig nicht ins Gewicht.,

Die Revision des Beklagten zu 2 ist unbegriindet, so-
 weit sie sich gegen die entsprechende Verurteilﬁng

flir etwa dic Halfte der Zeltspanne richtet. Sie flihrt
.»wegen der anderen HHélfte der Zeztspanne, fiir die eine
~'Verurtellung begehrt wird, zur Aufhebung und Zurﬁck— ,
. vervweisung. Insoweit war die abschlleﬁende Kostenr‘

centscheidung dem Berufungsgerlcht zu ﬁbertragen. Im

. tibrigen beruht die Kostenentschezdung auf §§ 91 a,
92 Abs 2, 97 und 100 Abs. 4 ZPO:,J_a_J‘:__. i

'*“Sprgng_q ,, , ';;5; Schneidw

' v1st nachﬂ
storben.

~ trusteat’  Brichhausen
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