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- 2, Weldie Redjtdlolgen treten ein, wemt ber Snhaber eined
Berjahrend-Patentd jemandem ¢ine nidht gejdhithte Majdine jur
Audlibung ded Verfafhrend tiuflid) licfert, indbejondere wenn dazu
auger ber Majdyine nod) andere Gegenflinbde exforderlidy find?

Pat®. §§4, 6.

I Bivilfenat. Uzt v. 10. Februar 1932 i. &. Givma H. (Bell) 1.
. GmbH. (RL). I223/31.

I, fanbgeridt Darmitadt.
II. Dberlanbedgericht bafefbit.

Die fligerin it audjdilieflide Lizenznehmerin bes feit dem
3. Upril 1921 gefdhiipten Deutihen Reidspatentd RNr. 362520, be-
treffend ein Berfahren zum Sdyliefen ber um Rijten, BVallen und
jonftige Padititde gelegten Bandeifenveifen. Der Patentanfprud)
lautet:
JBerfahren gum SdylieBen ber um RKiften, Ballen und jon-
{tige Padftide gelegten Banbdeifenreifen, beren Enben burdh gemein-
fam Bergeftellte, umgebogene udjtanzungen berbunben mwerben
und wobei eine flacje Bledbiilfe Untvendumg finbet, welde die
tibereinanberftofenben Enben bed Banbeifend umfaft, babdburdy
gefenngeidinet, bafi nady bem Yufidiieben ber fladjen Bledhitlfe
unb Angiehen be3 Vandeifend an einer ober beiben Seitentanten
ber Ditlfe mittels eine3 oder mefrerer Paate bon Randeinjdnitten
aud ber Hiille unb ben beiben barin liegenben Banbeifenendben
sungenartige Feile gebildet und fo umgebogen und gegen bie
Hiilfe gepreft tverden, bak daburd) einc Verfdhiebung ber Bandeifens
Entids. i1 Bieill. 135, 10
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euden und ber Bledihillje unmdglic) und cucdy ein Aujbiegen dex
gegebenenfalld gefdylinten Blechhiilje verhinbert toirh.”

Die Beflagte hatte jrither bon dber fldgerin Spann- und Rcr-
Hlupapparate und Bledphitlfen (jog. Eyllopberjdlukhiiljen) be-
gogert und bamit bad Verfahren bdes Patentd angetvendet. Sm
Sabre 1927 wurben ibr von ber Rldgerin ebenfalls Spann- und
Lerjdylufapparate geliefert, bie fie in der Folaczeit jum Sdliefen
ifrer Padititde benubte, indeffen unter Unmwendung von Bledhiilfen,
bie fie midht von ber Kldgerin bejogen, fonbern felbjt angefertigt
ober anberioeit geliefert ethalten hatte. Die Kldgerin jieht dbatin einc
Berlepung ihred Patenid und vertraglider Pilidten und Hat auj
Berurteilung zur Unterlafjung, ur Rednungdlequng und auf Fejt-
ftellung der Gdabenderjappilidyt der Belagten Klage erhoben.

Dasd Lanbdgeridht hat bie Bellagte durd) Teilurteil verurteilt,
bei Meibung von Strafen fitr jeden Fall ver Sumiberhandlung bdie
Uniwenbung ved durd) bad Patent 362520 gefdyiiftenn Verfalrens
qum Sdliefen von Banbeijenteifen aufer bei Verendung von
Eyopverjdhluhitlien und ferner bie Derjtellung urd den Bejug
pon Bled)biitjen bei anberen Lieferanten al3 ber Kldgerin jum Jmwede
ihrer gewerbsmdpigen Lerwendung fiit folde Bandeifenverjdhliiffe
su unterlaffen, bet benen bad Werfahren nad) bem Patent 362520
Uniwendung finvet. Die Verufung ber Belagten ift suriidgeiviefen
orden. Shre Nevijion fiihrie sur Aufhebung und Juriidverweijung.

Griinde:

Die Parteien jrreiten ftber den Sdiupumfang des Ratents der
Sldgerin Nr. 362520, Die Bellagte het u. a. die vorverdifentlichten
amerifanifden Patentjdriften 1290707 undb 1319127 entgegen-
gehalten. Dod Oberlanbesgeridyt jagt bazu, die Betlagte nne mit
pem auf diefe Drudjdyriften geftilhten Cinwand, dap dad Rlagepatent
au Uncedyt exteilt tworben fei, nicht gehort werden; benn bie Patent-
erteilung bilbe eine formale Legitimation, bie ben Cintwand be3
freten ©tanbed ber Tedmil ausjdliefe. ilberdied fei der Ginmand
Jadhiich unbegriimbet, toie ba3 Landgeridyt jutreffend audgefiihrt Habe.
Da3 ift red)idivetiimlic). Der Eintvand ijt unter einem ungutreffenden
red)tlicjen Gefidtdpunit getnitrbigt roorben. Die BVekagte jteht auf
bem Etandpunit, baf der Shupumfang ded Rlagepatents nadh bem
Ctanbe der Tednif zur JBeit feiner Unmelbung fer Einjdyjrdnfung



27, stonjreubtiiondpatent, Rizenzvertrag,

147
pabin bediirfe, dap er fid) nur erjtrede auf et Verfafren, bei bem dic
aug per Hitfie und den Banbetfenenden audgejdnittenen Jungen
um 1809, jebenfalld nicht nur um etiwa 459, herumgebogen unb auf
pen Ranbd der Hitlfe aufgepreft witrden. Sie behauptet, baf mit den
iht bort ber Kldgerin gelieferten Werlzeugen die Fungen nur um
etma 45% herumgebogen iverben Yonnten unbd daf fie dafer durd)
Benugung biefer erdte nidht in den Schuphereid) bes Slagepatents
eingegriffen habe. 8 jum Stande der Tednit gehirig hat die Be-
flagte aud) bie beiben amerifanifhen Patentjdhriften 1290707 und
1319127 angefithrt. Der fo verjtanbene Eintwand toar erbeblid)
und bitte 3u einer Pritfung des Jnhaltd der beiben amerifanijden
Patent{driften fithren miiffen. Dieje Pritfung it bidher unter-
blieben. Der Sadyverjtandige &. und bad Landgericht haben {ich nur
mit ben amerifanijhen Patenten 1260016 umd 1322723 befdyiftigt;
auf die Patentjdhriften 1290707 unb 1319127 rar exft im ziveiten
Rechtdsuge hingewiefen tworben. Die Pritfung muf nun nadgeholt
merden, Sollte fie exgeben, baf der Erfindbungdgebante bes RKlnge-
patentd badurdy im wejentlichen vortweggenommen ift, fo Idnnte bies
nach ber neueren Redytjpredhung desd Senats nidht babin filhren,
baft bie beiden entgegengefaltenen Patente unberfidjiditigt u lajfen
rodven, fonbern ber ©dupumfang bes flagepatentd miifite bann
auf bad darin offenbarte Neue be[dranft werdben, audy tvenn ifm
nicht mebr bie Bebeutung einer Cefindbung zuerfannt werben fnnie.
Der Gdupumfang bes Klagepatentd fann audy fitr bie Frage
exbeblid) fein, 0b und welde verfraglide Vetpjliditungen bie Bellagte
ver Rldgerin gegentiber bei ber im Jahre 1927 erfolgten Lieferung
von Mafdjinen-iibernommen Hat, indbejonbere ob bie BVerpflichtung
sum Hiiljenbesug an die Voraudjepung gefnitpft wat, baf die Bellagte
bie Wetlzeuge in einem dburd) bad Klagepatent gefdiibten Betfahren
pertenbete. : _
Das Oberlandesgericht fithet aus: Fu Unredht fuche bie Bellagte
bad Recht auf Anweabung bed der Rldgerin gefdiipten Berfahrens
batqud Bersuleiten, bak {ie bie ifjt por bem ©eptember 1927
gelieferten Gyflopapparate gelauft habe ofne Berpflihtung, oud)
bie Hitlfen bon der Kldgerin ju beziehen. Fach ber BVefdyreibung bes
Patents Nr. 362520 jei 3u dejfen Anwendung die Venupung bon
Apparaten und Hiilfen erforderlid). Der Bellagten ftehe baber bas

SRecht zur Ausiibung ded gefdhititen Verfahrend nur dbann u, wenn
10+
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fie Ubparate und Hitlfen von ber {ldgerin bezogen habe. Sobald fie
Hitlfen anberer Herfunft verwenbde, veriesse fie bad Patent per Hld-
getin. Dierfiir berweilt bad Oberlanbedgeridit auf Ffay Pat.
4, Aufl, §6 Anm. 29. Wus diefer Scriftitelle ijt inbefjen ein o all-
gemeiner Reditdfap nidht zu entnehmen.

Muizzugeben ift davon, baf dburdh Patent Nr. 362520 ein BVer-
fabren gefdiiipt ift; die zur Undildbung biefes Verfabrend bienenbde
Majdhine, bie DHiilfe, bad Banbdeijen und wad dagu fonjt etiva nod
gebraudht wird, find baburd) nidht unmittelbar gejdhiigt. Unterjtellt
man gunédft, daf sur Audibung ded BVerfahrens mur die Majdjine
erforoerlidy wdre, jo wiitbe bie Qieferung ber TMajdhive durdh ben
Ratentberedhtiglen an einen Kiufer in aller Regel die Srteilung der
Berecdhtigung an diefen in fidh einfdlieen, die ihm gelieferte Mafchine
irer Beftimmung gemdp zu benugen, d. §. va3 gejdiipte Verfalfren
damit ausjuiiben, Dad BVerfahren, Joweit 3 mit biefer Mafchine
audgelibt twird, toiitbe dadurd) gemeinfrei, twie nad) ber Lefre vom
Bufammenhang ber Benupumgdarten eine gejdyiibte Ware patentfrei
witd, tvenn fie ber ‘Patentberedhtigte in den freien Werlehr fat
gefangen lafjen (bgl. NGF. BO. 133 &. 330). LD e3 jid) ebenfo ver-
hilt, wenn jur Ausiibung ded WVerfahrens aufer der Mafjchine nod)
anbere Gegenfidnde benstigt merben wund der Patentberecdhtiate yurr
bie Mafchine liefert, ift Sadie der Beurteilung nad) ben Umitdnben
bed eingelnen Falled. Hier jdeinen bie Parteien dbariiber einig su fein
— eine Feftftellung hat das Berufungsgerid)t nidyt getroffen —, daf
bie Rlagerin ber Beflagten bor bem Jahre 1927 auger ber Mafdyine aud
alled fonft sur Uusditbung de3 Verfadrens Crijorderliche, insbejondere
bie baju notwenbigen Hillfen geliefert hat, ofne bie BeHagte aus-
britdlich dabin zu bejdyrinfen, daf fie bad Berfahren nur mit Hillfen
ber Rldgerin benufen dife. €3 mup dafer nad) ven gejamten Nm-
fidnben, in3befonbere bem Berhalten ber Rldgetin bei biefen Tieferun-
gen, unter Berlidjichtiqgung von Treu und Glavben im BVerlehr und
ter Berlehrdanjdauung gepriift werden, ob banad) angunehmen ift,
baR bie Rldgerin ber Bellagten die Benupung bed gefchiiten BVer-
fabrens nur umter Unmenbdung ber bon dber RKldgerin bezogenen
Diiljen geftatten wollte und ob ber Bellagten dag erfennbar getwelen
ift. RQepteres {deint ba3 Dberlandesgericht angunehmen, ohne Jid
aber Har bariiber audzufpreden, mie ed ben Gadiperhali in diefer
Begiehmg ioiirdigt. Die Crieilung ber Crlaubnid zur Bemupumg
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be2 Werfahrens wire dann an eine Bebingung geknilpft worben, bei
beren Nidtinnehaltung bie Beflagte dad Patent verleht baben twiirde.
Die Redjtslage wire dbann die gleide, rwie jie bad Obetlanbedgerid)t
obne Reditzirrtum auf Grund aushrildlid) getroffener Bereinbarung
fiir bie im Sabre 1927 der Bellaglen gelieferten Mafdhinen als ge-
geben angenommen Hat.

Hiernad) ift e8 erforbetlid), baf ber’ Borberridhter ernent priift,
ob bie Beflagte mit ven ifhr por bem Jabhre 1927 von der Kldgerin
gelieferten Mafdhinen und felbftgefertigten oder pon anderer Eeite
bezogenen Hiiffen bad dburdh dbad Patent 362520 gejdyliste Verfahren
audiiben burfte und finftig audiiben darf, und barmm erft witd fid
ermefjen lajfen, ob ihr bie Wusilbung biefes Berfahrens ofne bie
Enfopverfdlufifiilien allgemein zu unterfagen ift ober dbarm nidy,
penmt fie bie bor dem Safre 1927 bezogenen Majdinen benust.
Dag Ergebnid ber Prlifung fann aud) fiv die Frage der BWieber-
holungsgefahr von Erheblidhleit werben.

Der bomt Lanbgeridit anerfonnte Unfprud) auf HUnierlaffung
ber Derftellung und be3 Bezug3 pon Bledihitlien bet anberen Lies
feranterr al3 ber Kldgerin gum Broed ifrer getverbdmifigen Bet-
wenbung fiiv Bandeifenver{ditffe nad) bem Patent 362520 laft fich
aud biefem Patent nidt Berleiten. Deriiber, ob er feine Grunbdlage
in einer bejonberen neben dem Lizengvertrage {tbernommenen fdpuld-
rechtlichen Berpflihtung ber Bellagten findet, hat fich bad Lber-
lanbesgeridyt nod) nidit ausgejprodjen.



