12 4. Batentverlepung.

4. 1. fiber bie %ntauaiegnugeu per mittelbaren Patent:
betlebung.

2, Wird ein Patent and) dann berleht, venn der in ihm be:
jivedte Erjolg nur in ganj unbedeuntendem Mage eintritt?

3. Weldje Magnahmen milfjen jur Siderung gegen tiinjtige
Patentberlehungen getroffen werden, indbejondere bei Sadjen, die
nidyt blof 3u patentverleender, jondern and ju anbderer Benugung

dienen tomten?
Pat®. §§ 4, 35.

I Biviljenat. Urk. v. 5. Dttober 1935 i. ©. S GmbY. (RL.) 1.
R. ®. 9. GmbD. (Vell). I 13/35.

L. Sanbgeridyt Berlin.
II. Sammergerid)t dafelbjt.

Die Kldgerin hat die ausjdliepliche Lizenz an bem DRP. 433974,
deffen Anfpriiche lauten:
1. Berfahren sum Abbinden ifoliérter ober Jjolieren blanter elel-
trijdjer Leitungen, badurd) gefennzeidinet, baf auf pajjende Langen
abgejdnittene Stitde von Gummifdlduden mdglidyit Heiner lichter
Weite in mindejtens pivei verjdhiebenen Ridhtungen medjanijd) auf-
geweitet und nad) Cinfleden der Leitung bdie Aufiveitungstrdfte
berart aufgehoben werden, bap dad Sdlaudjtitd unter Spannung
bie Qeitung umjdhlieft.
2. Betfahren nad) njpruch 1, dadburd) gefennzeidjnet, daf nad
Cinjteden der Leitung die Aufweitungshrdfte unddit in der einen
und bamn erft in der andeven Ridhtung aufgehoben werben.
3. Gerit jur Ausitbung de3 BVerfahrend nadh Anjprudh) 1 umd 2,
gefenngeidinet burd) einen entfpredjend der lidjten Weite de3 aujf-
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sumeitenden Sdylaud)tiides bemefjenen, gefpaltenen Dorn, defjen
Zeile an den audeinanderbervegliden Shenteln eined wedmafig
sangenartigen TWerfzeuged derart figen, dap die émﬁnbungen bes
badurd) aufgemweiteten Schlaudyftiides freiliegen.
4, Hilfdgerdt sum Gerit nad) Anfprud) 3, gefenmzeidynet durd)
#wei im Abftand voneinanbder liegenbe, burdy ein getwilbte3 Bled)
miteinanber verbunbdene Stifte.
5. @erit nad) Anfprud) 3, badurd) gefennzeidynet, dbap bie Jangen-
fdhentel an jedber Seite je eimen gejpaltenen Dorn verjdhiebener
Dide tragen.
6. Gerdt nad) Anjprud) 4, dadurd) gefenmzeidmet, daf an einem
gemeinjamen Betbindungsbled) jiwei Paave von Stiften in ber-
. {chiedenem Abjtand voneinander figen.
Die Bellagte bietet in Werbefdyriften ,,Gummitillen zum Ab-
binben umb Sjolieven elefirijher Leitungen” an und vertreidt fie.
Der Patentinfhaber, Ingenieur H., hat in einem fritheren Redjta-
jteeit von der Beflagten Unterlafjung gefordert, weil die Verwendung
jener Gummitiilfen zu dem angepriejenen 3IJmwede nur unter
Betlepung de3 ihm durd) fein Patent gejdithten Verfahrens miglic)
jei. Ta3 Qanbgericht hatte bamald berutteilt. Ta3 Dberlanbes-
geridht ftellte fejt: Tad gefdhitbte Berfahren ded Abbindens tonne nur
mit Dem gefdjiipten Gerdt audgefithrt wetben; dafiic aber, daf fid)
die Abnehmer der Beflagten eined patentwidrig in den Berfehr ge-
bradyten @erits bebienten, jei nidyt3 vorgebracdht. €3 wie3 daher die
flage ab. Tad Reidhsgeridht wied die Revijion ded RKldgerd jurid
(Urt. de3 erfennenden Senatd vom 14. Oftober 1931 I 71/31).1)
Sm gegentwdrtigen Redjtsjtreit behauptet die Rldgerin: Tie
Hagabmeijenbe Entjdeibung bed Borprozefjed jei von unridhtigen
tatjddylihen Borausfepungen ausgegangen. Tenm die Ausiibung be3
durd) bad Patent 433974 gejdhitten BVerfahrens fei audy mit anderen
Werkzeugen ald dem gejdyiipten Gerdt moglid). Tropdem Hhabe bdie
Bellagte beruft red)t3iidrig weiter die Gummitiillen an ifhre Ab-
nefmer geliefert, ofne fidh dbarum zu Himmern, ob diefe beredhtigt
feien, bie der Rldgerin gejchilpten Ziillen zu verwenden. Die Be-
Hagte BHabe ficdy ber Beihilfe ur Patentverlebung und der mittel-
- baren Patentverfepung jduldig gemadt. Der Antrag der fldgerin
geht u.a. auf Unterjagung. Tem Unterjagung3verlangen Hat fie
1) REB. BH. 133 ©.326. D. R.
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wei Qilfsantrige hingugefept, die ber Bellagten aufgeben, auf da3
Patent 433974 hinguweifen. Den jweiten diefer Antrdge hat bie
Bellagte anerfant. Jm itbrigen aber Bat fie Klagabiveifung be-
antragt, weil — wenn nidt {Gon bie redistrdjtige Entjdeibung
be3 fritheten Prozefjes durdigreife — aus demjelben Grumbe wie
im ©treit mit bem Patentinhaber der ethobene Anfprud) fiiv un-
gevedhtfertigt erachtet werben miijje:

Die Vorinjtanzen haben nad) bem von der Beflagten anerfannten
ilfsantrag diefer untetjagt, Gummitiillen jum Abbinden ijolietter
Leitungen und (ober) sum Abbindben von Leitungen BHerzuftellen,
feilzubalten oder in den Verlehr 3u bringen, ohne dbavauf Hinjumweijen,
baf begiiglidh der BVerwendbung zum Ubbinden und Jfolieren elef-
trifdher Leitungen bad DRP. 433974 befteht. Die Revijion bder
Rldgerin Hatte leinen Criolg.

Griinbe:

1. Da3 Berufungdurteil verneint ju Gunjten der Beflagten fo-
ol eine mittelbare Patentverlepung als eine Beibilfe zur Patent-
verlebung.

~ A. Collte mittelbare Patentverlebung vorliegen, jo miifte —
vie Da3 Berufungdgeridht unter Hinweis auf bad Reichsgeridts-
urteil de3 Borprozejjes bemertt —
1. die DBellagte die Gummitillen audgefprodjenermagen zur Be-
nubung de3 gejdiitpten Berfahren3 angeboten und geliefert Haben;
2. aufierbem aber miiten die Abnehmer die gelieferten iillen patent-
verlefend benupen.

Bu 1. Jm Anjchluf an tad Gutadyten des Sadjberftandigen nimmt
ba3 Berufungsgericht an: Tad Aufroller und (berjtiilpen der Titllen
werde in der Prarid faum angetvandt; afjo miijfe man dbavon qus-
gehent, bafp bie Gummitiillen zum Abbinden faft nur unter Be-
nupung de3 ber Kdgerin gejdjithten Verfahrend verivendet wiirden.
Demmad) fei bad etjte Erfordernid einer mittelbaren Patentverlepung
der Beflagten gegeben; wenn fie dbie Gummitiillen anbiete und liefere,
{o gejdhehe e3 (ba3 ift der Sinn der Urteildgrimbe) nad) ben gefamten
Umftinden des Q[ugebot% und der Lieferung etfichtlich zu dem Jiwed
obetr minbdeftend in dem Bewuftfein, daf man bei der Verwendung
ber Ziillen ba3 durd) bda3 Patent 433974 gefd)ﬁgte Berfabren
benuge.
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8u 2. Dagegen bverneint dad3 Dbetlanbedgericht bas jiveite
Grforderni3 mittelBarer Patentveriefumg, die patentverlehende Be-
nuppung der iillen durd) die Abnehmer. :

a) @3 bemertt: Sn ben weitaus meiften Fillen werde man die ge-
jiiste Sange ber Klagerin verwenben. Darin abet liege Feine Patent-
perlefjung; denn fobald die gejdhiiste Bange einmal a3 Ware in den
freien Betfehr gelangt fei, fonme fie — patentfrei geworben — in
jeber Weife su ihrem beftimmungdmapigen Brede veriwenbdet werden.
Run Hleibe die Rldgerin aud) im jepigen Redhisftreit auj bem Stand-
punft: sum Jfolieren mit den Gummitiillen fomme fiix Fadleute
nut da3 Gerdt ded Patentd 433974 in Betradt, obwohl e3 dentbar
jei, ,mit audgefallenen $ilfamitieln” (Federhalter) eimmal eine
Siille {iber ba3 Leithmgdende ju bringen. Dem jtehe da3 Beweis-
ergebnid nid)t entgegen. Bwar meine der Sadpverftindige, das Ab-
binden und Cntlajten bon Unjdlufiftellen an beweglidhen Leitungen
mitteld Gummitiillen ¥nne aud) ofjne dad der Kligerin gejchitte
Berfahren vorgenommen mwerden. Seine weiteren Ausdfithrungen
aber zeigten, bap die3 wegen ber dabei zu iiberwindenden Sdwierig-
feiten (3wei Fumbzangen, gehandhabt von zivei Mann) fiic Betriebe
faum in rage fomme. Fiir ein fo umftindlidhes Verfahren werde
fidy Tein Gadymann devartige Tiillen anjcdhaffen; er werbe enttweder
weiter mit Jfolierhand arbeiten obder das der RKldgerin patentierte
Gerdt anjdaffen. Praktijd Ionnten aljo ald Abnehmer der Be-
Hagten mu joldhe Betriebe in Frage fommen, die im Belipe der
Patentzange der Kldgerin feien.

Pas Oberlandedgeticht fpricht damit auf Grund jeiner Tatjaden-
wiltdigung die [lberzeugung aud: Wenn witllid) gang vereingelt
eine in ben €dupumfang de3 Patentd 433974 fallende Benupung
der Gummititllen borfommen jollte, jo tonne ifr — al3 feltener Aus-
nahme im Bergleid) zu der durdhaud itberiviegenden Regel — webdet
bigher nod) fiir die Juhunft eine praftijde Beveutung beigemejjen
wetben. Sn diejer Beurteilung liegt Fein jacdlic-redjtlicher Jrrtum,
namentlid) fein Berjtof gegen patentredhtlidie Grundjage. €3 wider-
fpridt der herrjdenden Rechtzanwendung nicht, die Patentverlepung
dann zu verneinen, wenn der Crjolg ded Patentd nuv in ganz un-
bebeutendem, fiir die regelredte verfehramdfige Patentaudnuping
vllig unwejentlihem Mape ober mfange eintritt. Aus tatjadliden
Grinden Tann freilid) umweilen iveifelhaft fein, ob ein derart praktijd)
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unbetradytlider Fall borliege; dbarum ift in mandjen Grenzfillen die
Patentverlepung bejaht, in anberen verneint worden (Piepder
Pat®. Bb.1 ©. 232/3 nm. 12 3u §4 und die dort angefithrien
Urteile; ferner RGUrt. vom 20. Dezember 1930 I 160/30 in MuB.
Bb. 31 ©. 213 und vom 2. Mirz 1935 I 241/34 daf. Bbd. 35 S. 216).
Tap im gegenmwdrtigen Falle die tatjidylide Wiirbigung durd) einen
jadlih unridytigen NRedhisftandpuntt beeinfluft rotden wdre, ift
nidt erjidyilich.

b) Berfahrensreditlich aber finb die usfilhrungen be3. an-
gegriffenen Urteild nidyt bebenfenfrei.

. a3 Berufungsgeridt fommt auf Grund der erwihnten tat-
jachlichen Wiirbigung ded Sadhverhalts zu dem Ergebnis: ed fei im
borliegenben Fall die gleide Rechtslage gegeben tvie im Borprozef;
baher beftefe fein Anlag, von ber damals getroffenen Entjdheidbung
abzumweidjen.

Die Kligerin Pat jedbod) von Wnfang an im gegenwirtigen
Redhtsjtreit darzulegen verjudt, daf dbad Sadyverhilinis anders be-
{daffen fei, ald man im friiheren Redjtsftreit angenommen Habe.
Bejonders hat fie behauptet, e3 beftehe (abweidhend bon der nnahme
der Urteile be3 BVorprogefles) mannigjad) bie Miglichleit, mit den
Gummititllen, weldye bie Beflagte vertveibe, ba3 durd) das Patent
433974 gejdyitte Berfahren aud) ofjne die bort bejdriebene Jange
3u benupen. €o hat fie mehreve Gerite genannt, mit denen man -
ba3 im Rlagpatent gejdhiiste BVerfahren ausiiben fonne umd tat-
jacdhlih aud) ausiibe: eine getodhulide Rundzange, eine Rabdio-
Runbdzange, ein Werfzeug mit Fufbetitigung, ferner die Spreiz-
vorriditung bed Patentd 474991 mit elaftijhen Stahinadeln, durd)
Edjieber bemwegt, und endliy die bon der D. @. A GmbH. zum
Patent angemeldete Montagezange sum Jjolieren von Juleitungs-
dvahten. HuBerdem hat fie nod) auf DRP. 599866 Hingewiefen.
Tie Revifion riigt, daf dad Berufungsurteil auf died alled nidht ein-
geBe, und jieht barin eine Berlefung des § 286 ZPO. €3 ijt ihr
susugeben, dap die UrteilBbegriindung injofern eine Laide aufmweijt.

Pur da3 am 21. Juni 1934 erteilte DRP. 599866 wird im
Berufungsdurteil ausdritdlid) evrodhnt mit dem Bemerlen: Somweit
bie Abnehmer der Beflagten die durd) diejes Patent gefdhitste BVor-
tihhung (jum Aufroeiten von [dlaudartigen Gummiteilen ober
dhnlidien elaftijden Jjoliethitlfen) bemupen jollten, milfje die mittel-
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bate -Betlepung ve3 Patents 433974 ebenfalld berneint werben.
£b-ba3 DRP. 599866 vom RKlagpatent abhingig fei, braude nidt
erriert zu werben. Jedenfalld liege nichts bafile bor, daf die Be-
flagte die Gummitiillen ausdgefprodenermagen su dem Bwede ver-
trieben “habe, bem Wbbinben eleltrijfer Qeitungen gerade mittels
biefer’ Borridhtung zu dienen. S : -
 Diefe Begriindung witd von ber Revifion mit Redjt bemingelt.
Db bie Beflagte die Gummitiillen eigend dagu veririeben hat, daf
fie sum Abbinben elefirijder Leitungen mitteld der nad) dem Patent
599866 angeorbneten Borridhtungen benupt tvilrben, ift nidht ent-
fdheibend. Fiir eine mittelbare BVerlegung ded Klagpatents 433974
genitgt ‘e3, wenn bie Gummitiillen tatjadlih sum Abbinden faft
nut unter Anwendung ded durd) diefe3 Patent: gejdiipten BVer-
fahrend benupt werben fonmen. Da3 aber ftellf bad Berufungs-
utteil ja feft. Und damit ift erfahrungdmifig die Wahrjdeinlichteit,
aljo aud) -die Bejorgnis patentverlepender Benupung durd) die Ab-
nefmer - gegeben (RG3. Bbd. 146 S. 26 und 29). Im Vorprozef
wurbe Diefe Beforgnid allerdingd verneint, weil prattijd) bet den
Ybnehmern der Betlagten nur mit der Jange der Rldgerin gearbeitet
werbe, jebe andre Benupung de3 gejdjiigten Berfahrens umftandlicy
und fehr {dymierig, tatfidli) dafher belanglos fei. Jm gegenmwirtigen
Redyi3jtreit aber ift unter Beweidantritt behauptet, dad treffe nicht
su. €3 find auper der Borridjtung dbed DRP. 599866 nod) die oben
erodfnten fiinf anderen genannt tworden, jamtlid) in dem Sinne,
baf damit, ohne Berwendung der Jange be3 Patents 433974, in
deffen Berfahren eingegriffen twetdbe. Ta3 Berufungdurteil geht
varauf nicht ein. Die an einer Stelle gemadhte allgemeine Bemertung
fiber bejondere Sdymierigleiten anbrer Wege ober Gerdte Tann fid)
nidit auf die famtlidhen fiinf Unorbnungen beziehen ... (Wit aus-
gefithet.) Auf diefe unerwihnt gelaffenen Vorridhiungen fann dem-
nad) die gufammenfaffende Folgerung nid)t bejogen werden: Fein
Sadmann werde fid) devartige Tillen (wie die Bellagte fie ver-
treibt) anjdhaffen; fondern er werbe — ftatt bes jdwierigen, um-
ftindlichen Verfahrens — entweder weiter mit Jfolierband arbeiten
ober bad ber RKligerin patentierte Gerit anfdaffen. Bielmehr er-
weift fid nady den fonftigen Feftitelltungen be3 Kammergerichts,
wegen erfahrungsmifig gegebener Bejorgnis verlehender. Be-
nupung be3 Patents 433974 durd) die Abnehmer der Bekagten, der

9

Gutfdy. In Bivilf. 149. -
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porbeugenbde Unterlaffungsanfprud der Kidgerin ald begrinbet. Die
Betlagte meint siwar, daf e3 auf die von der Kidgerin herangezogenen
Gerite nicht anfomme, jolange feined bdavon in praftijdher Aus-
filirung vorgetviefen werde, und das fei nidyt gejdehen. Dem ijt
jebody nicht beizuftimmen. Die Behauptung der Slagevin (nebit
Bemweisantritt) erftredte fidh audh auf vie tatjadliche Benubung der
Gerdte. [iberdied milfte mit der Wahtidheintichleit geredynet werden,
daf; das eine ober andere jener Gevite, jelbit yoenn e3 bislang nicht
gebraudysfertig auf den Markt gefommen wdre, in abjehbarer Beit
praftifch ausgefiihet und tatjachlic) veriwendet toiitde. Damit wire
filr eine nohe Bubunft die Bejorgnid gevedtfertigt, baf mit einem
anbern Gerdt ald bem De3 DRP. 433974 ein BVerfahren audgeiibt
werbe, weldjed in den Shupbereid) diejes Patents eingreift. Perm
aud) bie Bellagte beftreitet nidyt, daf bie von ber Rlagerin erwdbnten
Borrihtungen  praftijd) eine Vervollfommmung bed Oerdtd der
Rligevin bedeuten. Daber ift mit Abhangigleit fpaterer Patente
eines folhen Gegenjtanded bom Patent 433974 3u tednen.

. B. Daf der Bellagten Beibilfe sur Pateniverlebung zuc Qajt
falle, lehnt dad Berujungsgeridyt mit rechtlich eintwanbireien Grilnden
ab, weil ijm der fefigeftelite Sadyverbalt nichts bafiic erbracht Hat,
baf die Betlagte an einer borjdliden Berlepung bed TRP. 433974
vorjiplid) mitgeoittt Habe. , :

IL u3 dem Rechtdgrunde der mittelbaren Patentverlepung
mwire 3 demnad) bei fortdauernber Gefahr der Patentverlepung ge-
techtfertigt, ber Beflagten ju unterjagen, Gummitiilfen zum Ab-
binden ifolievter Qeitungen und (ober) sum Abbinden von Qeitungen
Berzuftellen, feilzubalten oder in den Berfehr ju bringen. Lanbd-
geridjt umd Oberfandedgericyt nehmen jedod) fibeteinftimmend an:
@5 gemilge, wenn bdie BeHagte jur Abwendung der Berlepungs-
gefabe (0. §. gur Berhiitung patentoetlepender Benugung ber Titllen
burd) ifre Abnehmer) bas tue, was it su diefem Bwede nad) Treu
und Glauben jugemutet werden fonne. Diefe Magnahme der Ge-
fahroerhiitung beftehe batin, dag die Beflagte beim Bertrieb der
Tiillen barauf Gimweife: besiiglid) der Berwenbung zum Abbinden
1mb Sfolieven eleftrijther Qeitungen bejtehe das DRP. 433974 Die
Berpflicihung zu foldem Hintveife ift ber BeHlagten ihrem Anerfermt-
nifje gemif auferlegt wotben. Daburd) Farm die Qldgerin gegen
SPatentverlegungen ber Aonehmer ald gendigend gefidiert angefefhen
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werden. Denn bdiefe twerden bei der Anpreifung ivie heim Bezuge
ber Gummitiillen ftet3 an dba3 Patentredht der Nldigerin ausdriidlid)
etinmert, aljo bor Betlepungen gewarnt; unbedentlich fann bei den
Ybnehmern der Bellagten damit gerechnet werden, daf died aus-
reidht, jie bon Berlebungen de3 Patents der Rldgerin uriidzufalten.
Weitergehende Mapregeln erjdjeinen nidht geredhtfertigt. Se nad)
Lage De3 eingelnen Falld muf die Art ber Sidjerung gegen Ber-
lebungen bem ZFatriditer iibetlafjen bleiben. Dap diefer in der vor-
liegenben Sadhe redytlid) fehlgegriffen Hatte, inbem er bie Sidjerungs-
mafnahmen jo wie gejdjehen bejtimmte, ift nidht erfidhtlich. Wenn
eine Sadye ald ,neutvale” zu mehrerlei Benupungen (mit odber ohne
Cingriff in einen Crfindbungsjdhup) bienen famm, jo mu mit ent-
jprediender Borjidht darauf geadjtet werden, baf mit der patent-
verleenden Benupungdart nicht zugleid) aud) die juldfjige BVer-
wendung unbilligeriveife unterbunden werbe. Die angeordnete
Auflage De3 Hinweifed erjdjeint geniigend. Weder eine anbere,
tiefer eingreifende Mafnahme (wie etwa Bereinbarung von BVer-
tragaftrafen mit den Abnelhmern) nod) eine andere Fafjung ved Hin-
weijed ift dburch die Umftinde de3 Fall3 geboten.

£bwohl dad Dbetlanbesgeridit feinen Sprud) in bezug auf den
Unterjagungdantrag der Rldgerin nidyt fehlerfrei begriindet hat, mufp
e3 Demnady im Crgebnid bei der von ihm beftatigten Entjdeidbung des
Landgeridyt3 betwenden, und die Revifion muf uriidgerwiejen werden.



