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21. 1. Wicdb dad Werjahren, dejjen Wuditbung cine Wajdjine
diesten foll, fm Suland feilgehalten oder in den Berlelhv gebradyt,
tvenn Werbejdyriften fitr die Majdine bom Jnlaud in3 Andland
berjandt terben? :

2, fiegt mitielbare Berlebung eined Berjahrenspatented
bor, wenn die jur Auditbung ded Verfahrend beftimmien Majdjinen
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im Quland Hergeftellt, aber nue im Audland abgejeht und ber:
wendet werden? :

3, Riegt eine patentverlehende Benubung bded gejdiifsten
Berjalrend darin, daf Erzenguifie lediglidy suv Erprobung einer
ber Mudiibumg ded Verfahrend bienenden Majdjine Hergeitellt
twerden? .

4. Qann ein anj ein Verjahren erteilter Patentiduy anf
pen Sdub einer der MAndibung ded Verjahrend pienenden BVor:
ridjhing umgedeutct werden?

Pat®. §§ 4, 3b5.

L Biviljenat. Utk v, 19. Oftober1935 i. &. D.%. Sdyub-
mafdjinen Gmbg. (K1) w. Majdinenfabril M. AG. (Bell)). 1350/34.

1, Qanbgeridyt Frantfurt a. M.
1. Obetlanbedgeridht bafelbit.

Die Kldgerin ift Snhaberin einer ousjdlielichen Rizenz an dben
beutjden Patenten 262288 unb 374579. Diefe jchilhen Verfahren
sur Bearbeitung der Rinber von Lederftiiden durd Ditetwirung;
93 leptgenannte Patent fiigt nod) eine Himmerung Hingu.

Die Bellagte ftellt in Deutihland eine Oberleder-Ranten-
brenumafchine her. Sede eingefne fertiggeftelite Majdyine priijt fie,
inbem fie mit ifr Die Mander eined bfallederftiides bearbeitet.
Do bearbeitete Qeerftiiddien Heftet fie der Majchine um Beweife
ihre3 tidhtigen Wcbeitens an. Die fertigen Majdjinen vextreibt jie
in3 Yusland. Gie (Rt femer in Deutjdyland eine Werbefdhrift fiir
die Majdhine druden und verjendet fie ind Ausland.

PDie Kldgerin behouptet, die Majdjine der Beflagten arbeite
nad) dem Berfafren ihrer Patente. Sie fordert, dafs der Beflagten
pecboten twetde, auf diefer Majchine bie ermwdbnten Qederititdden
ju beatbeiten, ferner Redjnungalequng iber ben Umfang der aus-
gefithrien tbeiten und Fejtjtellung der CSdyadenserjappilicht bder
Bellagten. Sm stoeiten Redhtdzuge Hat fie weiter ein Berbot erjtredt,
baf bie Beflagte die genammten FWerbejdjriften pertreibe umd bdie
beanjtanbete Mofdjine Gerftelle, feilfalte und in BVexkehr bringe.

" Qandgeridht und Oberlanbesgericht haben die Klage abgetviefen.
Die Revifion der Kldgerin blieb ofne Erfolg.
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Die Patente 262288 und 374579 jdhiihen nad). dber Fajjung
ihrer Mnfpriidhe Berfahren. Datitber hinaus, meint die Kldgerin, fei
Durd) a3 Patent 374579 aud) die jur Audiibung ded Berfahrens
erfordeclidhe Borriditung gefhiist. Dad Berufung3gericht lefhnt
dieje Auffaffung ab und begrindet von folder Stellungnahme aus
bie Ubmweijung der Klagantrige. Dabei. unterflellt e3, daf die ald
patentoetlepend beanftanbete Rantenbrennmajdjine der “Betlagten -
nad) ben in beiven Patenten bejdhriebenen Berfahren arbeite.
Die Crwimmaen ded BVerufungdgerichts enthalten Feimen fiir die
Cutjdeibung erheblidhen Redytdivrtum. -

LBon den bier bem Red)t3infaber in §4 Pat®. borbehaltenen
‘Urten der Benupung jdyeidet bei einem Verfahrenspatent die Her-
ftellung begrifflich aus. :

Sn ben Berlehr gebradt wird ein Berfahren, unter bem Gefidyta-
puntt unmitte(barer Benupung betradytet, nidyt bereitd duvd) den
aud Guwerbariicfidhten erfolgenben Ilbergang ber Berfitgqungs-
mdglicdyleit fiber bie ur udfithrung de3 Berfafrend ndtige Bot-
ridhtung (RGJ. Bb.65 S.157[159], Bd.101 &.135[139], Bd. 146
©.26 [28]; Urteil bed erfermenden Senatd vom 19. Juli 1935 I
40/35), woBl aber durd) entfprediende Cniduperung der Berfahrens-
vorjdyrift (RG3. Bb. 46 €. 14, Bb. 75 &. 128 [131], Bd. 101 &. 135
[138]). giir bas Berufungsgeridyt bejtand jedod) fein Anlaf, Hierauf
eingugefen, da bie Kldgerin in ihren Rlagantrigen yweder auf diefe
Handlungdmweife der Beflagten abgeftellt nod) jie in diejem Sinne
sur Begrimbung der RKlaganivige herangezogen hat.

N3 unzuliffiges Juvertehrbringen und gleidyzeitig aud) Feilhalten
be3 Berfahrens fieht e3 die Kligerin dagegen an, dap die Bellagte
der Werbung fiir ihre Mafdjine bienende Drudfachen bom Fnland
ind Wsland verjandt Habe. Dad3 Berufungsgeridht Halt die Auf-
fafjung der Ridgerin jdhon deshalb fiix unbegriindet, tweil dad Feil-
Balten einer jur Ausfithrung des Berfahren3 dienenden Mafdjine
nicht dem Feilhalten ded Berfahrens felbjt- gleidhzufepen fei. Dem
ift, wern man ben Sadyvevhalt lediglich unter bem Gefichtspunit
unmittelbarer Benupung betraditet, Fuguftimmen (RGJ. Bd.65
©. 167 [159]; Urteil de3 erfennenden ©enatd vom 19. Juli 1935
140/35). Nidht ausdriidlich eingegangen ift dabei allerdingd auf
bie Behauphung der Rligetin, e3 fei in dem Werbejdjreiben aud
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eine’ ba3 Nadjarbeiten exmibglihendbe Bejdjreibung ded BVerfahrens
per Patente enthalten. Dadurd) wird jebod) dbaran nidts gednbert,
baf, twie dbad Berufungsgeridht ofme Redjtsivetum angenommen Bat,
bie Bellagte in dbem Werbejdyreiben nidht dad3 Werfahren, jondern
die bon ifr hergeftellien Mafdhinent angeboten Hat.. Cin Feilhalten
be3 Berfahrens fommt beshalb infoweit nicht in Betradyt. Was bie
Benupung durd) Jnverfehrbringen angeht, jo fann allerdingd durd)
bie audreidiend genaue Be[deibung eined BVerfahrens in einem
Werbejdyreiben ein Jnverfebubringen liegen. Obgleid) das Be-
rufungsgeridit bdie Sadjlage in diefer Hinjicht nidht gewiirdigt hat,
ift jedbod). nad) dem fjonft feftgeftellien Sadjverhalt dbem Ergebnid
be3 Berufungdurteild beizupflidhten. Au3 dem Grundjah bder
Befdyrintung de3 Geltungsbereidhy3 eined Patentd auf dad Gebiet
be3 Deutjden Reidh3 ergibt i), daf ein Eingriff in da3 deutjdie
Patentredit nidht durd) Handlungen erfolgen faxm, die jwar zum
Feil innerhald be3 Deutjdien Reih3 vor fih gehen und inforweit eine
rilihe Beziehung zu diefem BHaben, eine zu dem Patentvedit in
Beziehung flehende Wirhung aber audjdlieplich) im Auslande aus-
iiben (RGJ. Bbd. 30 ©.52[55]). Cin Werbefchreiben, weldjes ba3 BVet-
faBren eines inldnbdijden Patents darjiellt und zwar im Jnlanbde Her-
geftellt, aber lediglid) im HAuslande vertrieben wird, fann qus biefem
Grunbde nidyt lediglid) deshalb ald patentverlebend angefefen werben,
weil die Verfendung vom Jnland aud erfolgt. Demn die patent-
vetlepende Withung Hnnte fid) erft im Yuslande vollziehen. Sie
ldge, foweit ein Feilhalten des BVerfahrend in Frage fteht, erft im
Bugehen de3 Ungebotd im Auslanbe. Auch in BVerlehr gebradyt
Tann bad Berfafyren erft durdy die Mitteilung der Bejdjreibung
werden. Daf Gefidhidpuntte ded dffentlihen Nuben3 biefer Auf-
foffung entgegenjténben, ift nidyt etfichtlich. ©3 Hanbelt fich vielmehe
lebiglich) um eine olge der vom deutjden SGefeh felbit aus hoheven,
Bier nidht im eingelnen zu erdriernden Gejiditdpuntten, 3. B. dem
ver Madjtabgrenzimg, angeordneten riumlidien Bejdjrinfung bes
Patentfdhupes. Soweit au3 der Cnijdeidbung diejed Senatd in
RG3. Bb. 46 ©. 14 (17) eine abweidende Stellungnahme 3u diejer
Srage (beren Beantwortung der Senat fibrigens in der Entjdheibung
in RG3P. Bb. 75 ©. 128 [131] wieber offengelafjen hat) su eninehmen
fein follte, famn fie nidyt aufrechterhalten wetben. Das gleidge mup
hinjidtliy der Cntjdeidumg in RGJZ. Bb. 51 S. 139 (142) gelten,
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foweit man ife iiber bas Jnverkehrbringen von Crzeugniflen hinaus
SBebeuhing 3ufpted)en wollte, -

© Enblid) fommt in Frage, 0b bie Beflagte bie bet R[age:m ge~
{chiipten Berfahren im Jnland gebtaud)t b. 5. beftimmmg3gemdp
augefiifrt hat. Die S%Iagetm fieht eine unzuldffige unmittelbave
Ymwendung de3 Verfahrend darin, daf die Vellagte bie von ife
Pergefteliten, lediglihy in3 Ausland gelieferten Majdjinen auf ibhe
ordrungdmagiges Atbeiten Hin baburd) gepriift hat, dap fie mit ihr
bie Rinder eined zur Weiterveratbeifung nidyt geeigneten Leder-
abfalfjtiidd beatbeitet unb bann biefes Ubfallftfid ber betreffenden
Majdyine bei deren Lieferung in3 Ausland beigefitgt Hat. Sie erblidt
ferner eine unjuldffige mittelbare Bemibung ihrer Patente darvin,
bafs die Beflagte Majdjinen, bie jur Ausditbung der gejdyiipten Ver-
fabrent beftimmt find, fibethaupt im Jnland Bergeftellt Gat. Da3
Beruhmgsurteil lehnt e3 ab, die Handlungsiveife der Bellagien
infoweit als patentvetlegend zu betradyten. Eine unzuldffige mittel-
bate Bemupung desd Berfahrens tomme {Hon de3halb nidyt in Frage,
weil bie Majdjinen lediglidy jum Bertrieh in3 Uusland Hergeftellt
und nur dorthin vevicieben tvorden feien. u3 diejem Grumbe fei
fiic bie mittelbare Betlefung eine3 BVerfahrendpatentd die BVoraus-
fepung nid)t gegeben, baff ber Empfinger ber jur Anwendung des
gejdiigten Berfahrens bienenden Majdhine bon biefer eimen Fum
mindeften jachlich) patentverlependen Gebraud) madje ober madhen
erde. Terner twiktden bet Audprobung der Mafdjinen durd) Be-
arbeitung eine3 jur Weiterverarbeitung nicdht berwendbaren Leder-
ftitdes die gejdyiiten Berfahren lediglidh sur Priifung ihres ordmmgs-
mafigen Ganged ausgeiibt, nidht aber, aud) nicht probemweife, ur
SBefriebigung des Bebdirfniffes, dem fie u dbienen befhmmt jeien,
nimlid) yur Hervidhhung bed Ranbes von Leberftiiden in einex feine
Weiterverarbeitung etmogltcf)enhen ober bodh erleichternden Weife.
S)eébalb fei aud) infoiveit in der Pandlungsdiveije der !Bef[agten
eine Patentverlebung nidht su exbliden.

. §m Crgebnis ijt diefe Auffaffung de3 Berujungsgeridhts nidht 3u
beanjtanden.. Bur Frage bder mittelbaren Benubung erhebt bdie
Revifion feinen befiimmien Ungriff, fie bittet vielmehr mur um
RNadpritfung der Crivigungen de3 Berufungdgetidhts. Dieje laffen
1ebod) feinen Redhidivrtum erjefen. Die Cntjdeidung de3 Senatsd
in RGZ. Bb. 146 S. 26 legt die BVorausjepumgen mittelbarer Patent-
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petlefumg grumbfaplic) dav. Diefe erfordert banad) nidyt nur bie
Qieferung ber jur Ausfithrung eined Verfahrenspatents geeigneten
Borridhhumgen in dem Bewufitjein, daf fie bom Crwerber in der-
jetbent MWeife verwendet werdern toiitben, fondern aud) eine jadlich
unbefugte Benupung der Borridhungen durd) den Criverber (vgl.
RGZ. Bb.133 ©.326 [330], ferner Urteil bes erfenmenbden Senatd
pom 19. Suli 1935140/35). Jft biefe Benupung nidht patent-
perleend, tweil fie im Yusland erfolgt und daher bon dem in jeiner
wiramleit auf ba3 Gebiet bed Deutjden Reidy3 bejdyrantten Sup-
vedht nicht exgriffen wird, jo fann aud) in der Lieferung einer jolden
Majdyine bom Snland ind Ausland feine mittelbave patentverieende
Benubung ded Berfahrens liegen, zu deflen Ausfithrung die Majdjinen
ienen. Bu einet finderung diefer bereits im Urteil bom 19. Juli 1935
(140/35) vertretenen Redjtdanfidht fieht ber Senat feine Ber-
anlofjung. @3 Handelt fich inforveit ledigli)y um eine Folge der
gefeblich feftgelegten Bejdhrantung des tiumliden Geltungsbereid)s
ver burd) ba3 Patent verliehenen Beredjtigung. Daf allgemeine
Belange bed deutidhen Wirtidaftslebend bei bdiejer Auffafjung
gejchidigt wiitden, ift nidyt erfichtlich. Bielmehr wird dadburd) den
in Betrad)t Fommenden deutjdhen Betrieben bdie Betdtigung auf
vem pom SPatent nidht ergriffenen auslindijden Wirtjhaftsmarkt
freigebalten. Der rechispolitijhe Gefid)tspuntt, der im mwefent-
Tidhen zur Snerfenmmg der Berlepung eined patentierten Berfahrens
burd) mittelbate Benupung gefithet hat, fann nid)t BVeranlajjung
geben, zu ber von der Ridgerin exftrebten Stelhungnalme, daf jdhon
die inlindijhe Herftelumg von Majdjinen, die der Audilbung eines
im Gniand gejdyitten Berfahrend im patentfreien Ausland dienen
jollen, al3 patentverfepenbe mittelbare Benuppung ded BVerfahrens
anzufefien fei. Demn ber Gefihtdpuntt einer BVervollftandigung
be3 unzureidjenden Berfahrensidupes fann Bedeutung nue fiir dad
bem Patentichup gefeplid) eingeriumte Gelhimasgebiet Haben.

. Durd) bie Grprobung jeder Mafdjine umd die daraufhin in
Geftalt be3 bearbeiteten Qeberjtiiddiens ifr beigefiigte Beftdtigung
diefer Erprobung joll die BeTlagte, wie die Revifion meint, den Wert
ber Mafdhine fiic den Naufer evhohen und in diefem Simne die ge-
jdigten Berfahren im Julanbe gewerbdmdfig antvenden. Dad
Yann jebod) midht entjcheidend zu Gunften der von der RKldgerin
erfirebten Gtellungnahme ind Gewidyt fallen. Jft die Betlagte, wie
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tedji3icrtumafrei angenommen wotben ift, befugt, sur Anvendung
ber gefdiiten Berfahren dienende Majdjinen Herzuftellen, jo fain
in ifrer am Ort ber Herftelung erfolgenden Crprobimg auf orbrungs-
maRigen Gang feine patentverlepende Anwendbung bes BVerfahrens
erblidt werben, wenn bei biefer Grprobung feine Erzeugnifie her-
geftellt wwerben, bie al3 jolde getwerblidier Bertertung dienen fnnen.
Bum minbdeften muf eine Cxprobung der Majdjinen auf ifre riditige
Ginjtellung durd) Bearbeitung eine3 Probejtitded damn ald zur
ordbmungdmipigen Detjtellung gehorig betradhtet werden, wenn jum
orbnungdmipigen Gang, wie die Bellagte untwiderjprodien behauptet
Hat, eine mit bem Auge nicht ofjne tveitere3 fejtftellbare Cinftellung
auf Brudteile von Millimetern notwendig ift. Jnjoweit hanbdelt e3
fidh um eine zur etlaubten Derjtellung gehorige Erprobung der
Mafchine, nidht ve3 BVetfahrens al3 folden. Die Beifiigung des zu
weiterer Berarbeitung nid)t geeigneten Probeftiides bei ber Lieferung
ber Majdjine ftellt demzufolge aud) lediglich die Veifiigung einesd
Yugenjdeinftiide3 dafiiv bar, daf die Mafdjine mit zufriedenftellendem
Grgebnid auf ihren ovdnungdmdfiigen Gang gepriift tworden ijt.
Gridydpft fid), wie e3 vorliegend der Fall ift, bie BVertwendbarteit
bes Grzeugniffe3 in folher Bwedbeftimmung, fo Handelt e3 fid) nidht
um ein Erzeugni3 dexr bon §4 Sah 2 Pat®. betroffenen Art.. Denn
burd) bdiefe Bejtimmung werden zwar alle Erzeugniffe eined ge-
jhiisten Berfahrens, von Aniwenbdungspatenten abgefehen, aud)
fite anbere al8 im Patent genannte Fwede mitgejdhiist (RGZ. Bd. 85
©. 95[98]). Das innen aber, twie fich au3 vem Begriff ber Crfindung
ergibt, mu joldje fein, die infolge der ifmen durd) dad gefjdhiifste
Berfaljren gegebenen Befdjaffenbeit ein tednijdes Bedirinid su
erfiillen geeignet und besivegen gewerblid) vertvertbar find, nidht
aber foldye, die lediglid) die Tigenjdaft einer Betweidurhunbde befipen.
@Gine Ynivendbung ber in RGZ. Bd. 51 &.139 (142) entwidelten
@runbdfdge ither bad Snberfebtbtingen von gejdhiiten Erzeugnifjen
fommt aus diefem Grunde nidt in Frage. Jnwiefern fid) an diefem
Sadjverhalt durd) bie Beifiigung der Wetbejdyrift ettwa3 anbem
jollte, ift nicht erfichtlich.

- Demmnad) ergibt {id), daf dbie ﬁ[agmtfptﬁd)e untet dem @eﬁd)té-
puntte der Berlepung eines Berfahrenspatentd mit Redyt al3
unbegriinbet betradjtet worden imb Daf aber in bem Patent 374579
eine Borvidhtung gejdyiibt wave, hat der Berufungsridyter aus folgen-
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ber Grvdgung abgelefmt. Die Umbentung eine3 Patents in eine
anbere Patentart, al8 ber Wortfafumg feined Ynjprudi3 entfprede,
famme wut dann erfolgen, wenm givingenbe Griinde dies erfotberten,
ndmfic) bann, wenn die ber Wortfoffung entfpredjende Act des
Patentfdjuped dem wahren Wefen der Crfinhung nidyt entfprede
ovet fie midyt erjcyipfend iiedergebe. Diefe Borausjepungen jeien
im vorliegenden Fall nidt erfiillt, zumal ein jo einfadjed Berfahren
mitteld ganz verjdjiedener Borridhhungen audgeiibt fwerden fonne.
Daf in der Patentbejdreibing aud) eine Borridhimg zur Ausithung
ves Berfahrens in allen Cingelheiten bejdyrieben fei, dnbere Bieran
um fo meniger, a3 die zur Anwendbung de3 Brenmverfahrend
beftimmien Teile, bie. Brenmborrihhung und bie Qebetfiihrung,
bereits burd).bad vorverdffentlidite Patent 264814 befannt gerejen
jeien umd an Dem Patente 374579 jomit neu Tebiglid) bie Hammer-
porridhhung getwefen fei. '
inen fiir die Entjdheibung erhebliden Redyt3irttum lafjen diefe
@rwdgungen nidyt erjehen. -Dem Berufungsgericht ift darin bet-
sutreten, daf wegen der BVerfdjievenbeit ve3 Patentidupes fiix ein
Berfafren unbd filr eine Borridhhung oder ein Erzeugnis ein Patent
einer anderen ald ber bom Ymmelder gewdhlten und bon bder
Grieilungsbehitbe guigeheifenen Art nur jugeredinet werden barf,
wenn e3 fid) um einen offenfidhtlichen, dem Wefen der Erfindung
nidyt geredjt werdenben Feflgriff in ber Ausbruddmweife hanbelt
(GRUR. 193¢ S.28). Cinen folden Iaft die Patentbejdyreibing
nidt erfennen. Nady dem’ Jnhalt dev BVejdjreibung Hanbelt e3 jid)
um eine Berbefferung ded Berfahrens und der dabei aufgetretenen
Migfiinde. Diefe BVerbefjerung erfolgt nad) der weiteren Bejdyreibung
daburd), daf zu dem durd) bad Patent 262288 eingefiihrten Brenn-
porgang ein in Deftimmier Weife erfolgender Hanunerungsvorgang
Gingugefiigt unb dem Qeberfiid eine bejonberd jwedmdfig er-
fdbeinende Geftaltung gegeben wird. Danad) ijt die in biefer Weife
etfolgenbe Detbefferte Cimwirtung auf bas Werlitiid, alfo ein Ber-
fahren, ber Gegenftand dev Crfindung. Daf die bement{predjende
Saffung der Anfprithe da3 Wefen der Erfindung nidt wiedergebe,
- Yanm afjo nidy gefagt roetden. Gegen die Wiitdigung des Patents
al3 eine3 Berfahrendpatent3 find daher BVebenten nidyt su erheben.
Seben diejem. Verfahrenspatent Hitte bei geniigender Erfimdungs-
Bobe, bie bad Berufingsgericht allerdingd verneint, miglichenfalls
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aud ein Shupanjprud) auf bie weiter bejdyriebene Borridhtung, mit
bet auf bad Wetlftiid eingewirtt wird, beanfprudyt und erteilt twerden
Yormen. Da bdie3 jebod) nidt gejdhehen ift, fann der Patentinhaber
Teinen nfprud) auf entjprechenden Patentjdyup madjen und fann
nicht begehren, daf ihm neben dem durd) dad Berfahrenspatent
bon der Erteilungsbehorde allein gewdhrien Shup nod) ein joldjer auf
eine Borridtung gegeben werde. Dad mup, wie fiic das Nidytigleits-
verfafren, fo aud) fiiv ben Berlepungsitreit gelten.



