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49. 1, Sann der Patentinhaber durd) BVereinbaving mit einem
Dritten ben Patentanfprud) alf jolden abinbern?

2. it einte Beveinbarnng juldfjig, durd) die ber Patentinhaber
fit) berpilichtet, bas Patent gegen feinen Gegner im Berlefungs:
brogefy mur i Dejdjrantiem Umfange geltend ju madjen?

3. Gnihebt in biefem Fall die Vereinbarung den BVerlehungs-
riditer der Wufqabe, ben in ber Patentidrift berlorperien Ert-
findbungdgedbanten und ben Sdubumfang bded Patentd nad) dem
tvietliden Stanbe ber Tedinil fejtsufiellen?

Rat®. §§ 6, 47.

L. Bivilfenat. Urt.p. 9. Jamuar 1937 i, &. €. L. Out. Gmb. (Bell.)
tv. W. US. (|L). I90/36.

1. Sanbgeridyt Hamburg.
T1. Dberlanbesdgeridit bafelbfi.

Die Beflagte ift Jnfaberin der ausdfdilielicdhen Lizenz an bem
pom 3. Mdrs 1929 ab witkamen Reidyapatent Nr. 500968, Anfprud) 1
ded Patentd lautet:

Membranjdhallerzeuger sur Vetdtigung durd) Drud- ober
Saugluft, bei bem bie fiber ein gewdlbtes Halbgehiufe gefpannte
Membran mit einer zentralen Durdhbredhung fiiv den Durchtritt
bed Betriebdmitteld perfefen ift, badburdy gefennseichnet, daf dieje
sentrale Durdibredyung ntit einem gegent ben inneren IMembran-
tand nachgiebig enliegenden, unter Der Witlung einer Feber
fiefenben Kdrper perjdlofjen gehalten ritd.

Die RKligerin, die Signalbfmer fiir Kraftfahrseuge BHerftellt,
ethob gegen bie Bellagte eine vetneinende Feftftellungstlage, nad-
bem biefe it Vetlepung bed BPatents vorgeworfen fatte, Die Be-
Hogte erfod Wiberflage auf Verurteilung der RKdgerin jur lUnter-
laffung, Rechnungslegung und Fefiftellung ber Schadensderjappflict.

Das Lanbgeridht wied bie Wiberllage ab unb erfannte nady dbem
flageantrag. Die Bellagte legte Berufung ein. Wihrend Dbes
Berufungsverfahrens nahm die Kldgerin ben bon ihr bei bem Reidhs-
patentamt gefteliten Antrag auf Vernichtung ded Patents Nr. 500368
nad) Juftandefommen einer Ginigung guriid. Uber ben Jufalt ber
Bereinbarung teilten die Parteien dbem Berufungdgeridyt in einer
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pon ifren Prozehbebollmichtigterr unterzeichneten Eingabe bom
5. November 1935 mit, bie Parteien Hdtten mit Buftimmung des
Patentinhabers dben Patentanfprud) auf folgenden Wortlaut feftgelegt:
" Membranjdallerzenger ur Betdtigung bdburd) Drud- ober
Gaugluft, bet bem die {iber ein geiwdibted Halbgehiuje gejpannte
Membran mit einer zentralen Durdibredhung fiiv ben Durdptritt
bed Betriebdmitteld verfeben ift, weldhe Durdhbrechung durd einen
nadygiebig anliegenben RKdrper verfdhlofjen gebalten ift, badurdh
gefennzeichniet, bafi biefer Rirper (3) gegen bdie ber Strdmungs-
richtung abgemwandte Membranfeite anliegt und unter der Wirfung
einer §Feder (4) iteht.

Hietbei erflirten bie Parteien, ber Anfprud) werbe mit diefem
TWortlaute dem mweiteren BVerfahren zugrunbe gelegt werben mibiffen.
Die Wellagte dnberte ihren WiberHageantrag unter Bezugnahme
auf bie erfolgte Verjtindigung. Audy nad) Stellung bed neuen
Wiverflageantrags ftritten bie Parteien teiter baritber, ob bder
Rldgerin eine Patentverlepung sur Laft falle. Die Beflagte Bielt
aud ihren Hntrag auf Ybtveifung bed unberdnbdert gebliebenen Klage-
antragsd aufrecit. Dod Oberlanbesgeridit wies bie Berufung jurfid.

Die Revifion dber Bellagten fithrte sur Aufhebung und Juriid-
periveifung. :

us bent Gritnden:

Der Hauptangriff ber Beflagten ridytet ficy gegen bie Wilrbigung,
bie ber Berufungaridter bem nad) ihrer Meinung ber Bereinbarung
pom 31. Oftober 1935 su entnehmenben , paltierten Patentanjprud”
Bat sufeil metben loffen. Gie macht geltend, die Parteien Jatten
purdy jene Bereinbarung den Patentanfprud) fiir den BVerlefungs-
prozef; fo fefigelegt, wie fie e mit Riidjidt auf ben Stand ber Tednit
fiv richtiq geBalten hitten. Die BVereinbarung fei fiir bie Parteien
im Betlepungdprozel binbend, weil bad privatrechtlide BVerhdltnis
jmwijdhen Patentinhaber und BVerlefer ber freien Berfiigung der
Beteiligten unterliege; der fefigelegte Wortlaut bes Patentanjprudya
fei besbalh {dilechthin maBgebend und feiner einjdyrdnfenden Yus-
legung unter nodymaliger Heranziehung bed Standed ber Tedjnif
melr jugdnglid). Der Berufungdridhiter habe fomit nur nod) prijen
diitfen, ob bie Kldgerin bon bem burd bie-Bereinbarung feftgelegten
@rfinbungsgebanien Gebraud) gemadyt habe.
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Diefe Riige ift unbegrindet. Der Berufungsridhter BHat fidy
giwar fiber bie redtlice Wirkamleit und die Tragiveite ber BVer-
einbatung vom 31, Oftober 1935 midit niher gedufert. Dem Ju-
fammenfang feiner Audflijrumgen it indeflen zu entnefhmen, daf
er fie an fid) fiir verbinblich, gleidhtoobl aber ein Eingehen auf ben
Gtanb der Tednik fitr erforderlich erachtet hat. Diefer Beurteilung
ift im Ergebnis beizutreten.

Auszugeben ift Davbon, daf ba3 Patent ald foldhed burdy eine
Bereinbarumg de3 Patentinhabers mit einemi Dritten nicht gedndert
wetben farm. Der Gegenjtand bed Patented wirh mit ausfdliegenber
Wirhung gegen Dritte dburd) bad Patentamt ald Erteilungsbehirbe
endbgliitig beftimmt. Fiir den Sdupumfeng ift mangeld einer Be-
jarinfung bed ©duped dburd) Berzicht dbes Anmelberd ober BVer-
fitgung bed Reihspatentamtd im Sinne der ftinbigen Recdhtipredung
afleirt ber Gtand ber Tednif jur Jeit der Unmelbung mafgebend
(bgl. R, Bb. 80 &. b4 [57]). Diejer objeftive Maffiab ift fiir ben
Qnbalt be3 Patentd allein entfdeidend, jo baf ber Patentinhaber
webet einfeitig noch dburd) Bertrag mit einem Vritten baran etwas
dnbern fann. Wenn danad) der Patentinhaber weber an bem Gegen-
ftard (Anfpruch) ded Patentd nod) an deffen Schupumfang mhaltlidy
ettpad au dnbern vermag, fo ift ed dod) nidyt unzuldffiq, baf er auf
va3 gange Patent oder auf eingelne Schupanjpriide berzidhtet (§12
Bat®.); er fann aud) durd) BVereinbarung mit einem Dritten auf bie
Geltendbmadhung feiner Anfpriide aud beftimmtien Handlungen ober
beftimmten Urten von Hanbhmgen verzichten . Dasd berfibrt natfirlich
ben Beftand bes Patentd unb bie Frage, ob biefe Hanbdlungen jaclic)
eine unbefugte Patentbenubung barftellen, in feiner Weife, {dafft
nur fiit den mwegen Patentverlepung in Anfprud) genommenen
Dritten eine Einvebe und verpflichtet ben Patentinhaber, jolde AYn-
fpriidie gar nidyt erft geltend su machen. @in folder Berzidht madt
aud) bie Priifung bes Schubumfiangs ded Patents auf ber Grumblage
be3 amtlid) feftgeftellten Patentanfprudis nidyt iiberflitifig; denn erft
auf Grund Derartiger Ermittelungen Iaft ficd) bie Bedeutung eined
exflirten Werzidhts eintoandirei erfermen. Durdy bie bon ber Be-
Hagten al8 Snbaberin einer audjdylielichen Qizeny mit Buftimmumg
be3 Patentinheberd abgefdloffene Bereinbarung vom..31. Oftober
1935 Baben fid) bie Parteien zur Beilegung bed von ber Kldgerin
anbdingig gemadhten Fidptigleitsverfehrens und im Hinblid auf den



839 49. Bereinbarungen im Patentverlefungsproged.

soifchen ihnen anhangigen Verlepungsitreit iiber einen beftimmien
LWortlaut ded hier in Betvadit fommenben Unjprudi3 1 qud dem
Batent Nr. 500968 verftdnbdigt. Die Frage, ob eine Patentverlepung
butdy bie Rldgerin vorliegt, haben jie babei ber Entjdeidbung bes
Berlepungdptogeffed porbehalten. Offen geblieben ift nidit nur, ob
bte Rldgerin bie bon ber Bellagten af3 patentverlefend beanflandeten
Handlungen unterlaffen muf, fonbern weiter audy, ob biefe Hand-
lungen eine bie Shadenderjappflidt auslofende fhulbhafte Patent-
vetlepung bartftellen. us ber bei Mitteilung der Vereinbarung ab-
gegebenen Grfldrung ber “Parteien und ben Husfihrungen be3
Berufungsrichterd ergibt Jidh), bak nunmehr biefe Fragen unter
Bugrumbelegung bed vereinbarten Wortlauted bes Patentanfpruds
ent{chieben merben follen. $ievin ijt feine Fnbderung bed Patent-
anfprudh3 af3 foldjen zu erbliden, bie aud ben bargelegten Griinden nid)t
mbglid) todre, fonbern eine fdyulbreditliche Bereinbarung bed Jnbalts,
baf bie Bellagte ihr Schubredit gegeniiber der Klligerin nur in einem
beftimmten Umjange geltend madyen biitfe. Gegenftand der injorveit
fitr suldffig su eradptenden Bereinbarung ift nur die Audfibung der
Befugniffe aud bem Patent, und zmwar nur in bem bejdrintten
Sinne, baf im Berlepungsprozef darfiber entjdieden tverben joll,
ob ein Unterlajfungd- und Sdadenderfapaniprudy der Bellagten in
ven Biernady in BVetradyt fommenbden Erengen befteht. Selbft wenn
bie Parteien, tvie bie Bellagte geltend gemadyt Hat, bei ifrer Ber-
einbarung bon einem beftimmien Stanbe ber Tedinil ausdgegangen
finb, ift sur Ermittlung ibret Tragiweite eine Wlirbiqung biefes
Stanbes ber Tedyni? unerldflid). Abgefehen babon enthebt aud) ber
Bived ber Bereinbarung, die Unjpriicdhe ber Bellagten nur in be-
fimmter Richtung eingufdjrdnten, in biejem Rahmen aber bie Frage
bet Patentverlegung mit Einjdjfuf ber Sdulbfrage bem Verlepungs-
riditer vorzubebalten, biefen nicht der Uufgabe, junddft den in ber
Batentjdrift vertirperten Lojungsgedanfen und fobann dbefjen Schub-
umfang nady dbem wirflidien Stanbe der Tednil feftzuftellen. Erit
nad)bem flarheit barither gefdaffen ift, wad Gegenjtand hed Patents
ift unb ie mweil fein nad) ben enigegengebaltenen Worverdffent-
lidjungen nidt ofne tweiteres Har erfennbarer Sdupumfang reidt,
Lafst fich beurteilen, ob bemgegeniiber bie BVereinbarung ber Parteien
eine blofe Befddintung ober aber eine burd) dben Sdubumfang
nidjt mehr gededte Ynderung ober Eriveiterung enthitlt. Jm lepten
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fralle iolivde von einer Patentverlepung feine Rebe fein Hnnen, da
ber Bellagten nidht mehr und nichtd andered gefdiitft fein famm, al3
fidy aud bem bom Patentami erteilten Patent ergibt.



