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41, 1. Uanter iwelder Bovaudjebungen it ber andjdliefliche
Lijengnehmer bed bon einewt dlteren Patent abhingigen jiingeren
Batentd bereditigt, vor dem Bejuge der dem dlteren Patent eni-
ipredienben Borriditung ju warnen?

2. Muf ber Patenibetleber aud) dbann den qangen durdy den
Bertrieh einer patentverlegenden Borviditung exzielten Gewinn
feraudgeben, wemn ex bei ifirer erftellung nidyt mur dad frembde
Sdpriredyt, fonbern oud eigene Griindungen Henubt Hat?

3. Gritvedt jid) die Reditdtrafi cined anf Unterlafjung der
Bemupung patentberlegender Vorriditungen lantenden Urteild aud
auf joldie Ausfiihrungdiormen, bdie {id) vom ber ald@ patent:
berlepend fejtgejtellten nur dutd) univejentlide Mertmale unter-
jdheiben?

Pat®. b. 7. April 1891 §§4, 35; Pat®. b. 5. Mai 1936 §60. FBO. §322.

L Bivilfenat. Urt. v. 15. November 1937 i. &. £, (Vell) w. BW.
(81). 1102/37.

I. Sanbgeridit Freiburgi. B.
IL Oberlanbedgeridit Sarl2rube.

Die Kldgerin ift Jnhaberin bes DRP. 435083, beffen Ratent-
anjprud) lautet:
fodjer, indbefonbere Braupfarme, mit innerem Steigrobr
wnd in ihm parallel ju den Wanbungen liegendber Dampfidlange,
baburd) gefermzeichnet, bap forwohl ba3 Gteigrobr ald aud) bie
Gdlange fidh nad) oben verjiingen und der Dampfeintritt tn die
Sdylange oben, der Dampfausdiritt unten angeorhnet ift.
Uud) bie Bellagte ftellt Kodjer filr Braupfannen sum Loden der
Biermilrze unter Benupung de3 am 13. November 1925 angemelbeten
DRP. 576167 Ber, bad dem frilher bei ber Beflagten angeftellten,
ingitithen perftorbenen Smgenieur £ erteilt #ft. Die Hldgerin be-
hauptet, bak die Koder der Beflagten ihr Patent perlegen, und Hat
gegen die Bellagte ein auf Untetlafjung, Redymumgalegung und Feits
fellung der Sdinbenderfahpflicht lautendes Urteil bed Lanbgeridhta
pom 2. Quni 1931 erwitff, woburd) ber Beagten die Benusung
von Sodern fiir Braupfannen mit innerem Steigrolr, bei benen
bad Steigrohr und bad PHeizfyftem eine nad) oben hin perjiingte
Gntfd. tn Sinilf. 158, 21
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Geftalt haben, verbotent und die Shadbenderjahpilidht der Belagten
wegen de3 Beririebed folder Gerdte feftgeftellt worben ift. Diejes
Urteil ift rechtsrdftig getoorben, tveil Der ProzeBbepollmiditigte
ber Bellagten, RedtBantvalt 8., die Berufungsfrift verjiumt hat.
©piter find gwifdhen dben Parteien MetnungsverjdiebenPeiten iiber
bie Zragweite bDed lrteild entftanden. Dedhalb bat bie Rldgerin
eint weitered Urteil bom 26. Geptember 1933 erjtritten, burd) dad
u. a. feftgeftellf tworben ijt, baf eine Reibe beflimmt begeidys
neter Gerdte, unter benen fid) aud) pwei bon ber Beflagten an
bie D-Brauereien in K. u. N. gelieferte Kodher befanben, unter
ba3 Uttell vom 2. Quni 1931 fielen. Die Berufung ber Bellngten
gegert biejed Ilrteil ift bom DbetlanbeSgericht twegen ber unter
bad Urtell pom 2. Quni 1931 fallenden Apparate zurlidgemviefen
und bie bagegen -eingelegte Mevifion bdurd) den Be[dhluf bes
Reidggerid)td vom 20. Oftober 1934 ol umpuldffig verworfen
tootbert,

Sm gegenoirtigen Redjtsftreit nimmit bie Rldgerin dbie Beflagte
auf Bohlung von Sdabdenderfag in Hohe ponr 15000 RM. in Un-
fprud). Sie begriinbet bie Rlage u. a. bamit, bie Bellagte habe durdy
eitt ©dyreiben vom 21. Ottober 1929 bie ©.-Brauetet in §F., der bie
Rldgerin ein Ungebot auf Lieferung eines KLoders gemadit hatte,
unter Berufung auf bie Ynmeldung ded DRP. 576157 und bie bem
Jngeniewrr £3. gufteheniben RGIM. 1082111 und 1082113 por bem
Begug eined3 Kodherd ber Rldgerin gewarnt, weil biefe Kocher die
genarmien ©dyuprechie petlepten. Daraufhin Habe bie @.-Brauerei
bent ber Rldgerin bereitd erieilten uftrag widerrufen. Den ihr
fiexburd) entgangenen Getvinm mitfje bie Bellagte exfepen, teil ifre
Warnung fadlich unbereditigt gemwefen fei. Die RKldgerin verlangt
von ber Beflagten ferner bie Heraudgabe bed Gervinnd, den bdie
Bellagte durd) die Lieferung ber beiden Kodjer an die H.-Brauereien
in 8 unb N, eined Fodiers an die P.-Brauerei in R. unb vier weiterer
Roder ergielt hat. Die Bellagte beftreitet ben Schabenderfag-
anfprudy ber Rldgerin bem Grunbe und der Hohe nady. Sie leugnet
in8befonbere, baf ihre an die @.-Brauerei gerichtete Warnung un-
riditig getvefen jei, baf bie an bie H.-Brauereien in &. und N. und die
B.-Brauerei in R. gelieferten Kodjer bad Patent der Rldgerin ver-
Tegten und baf fie an anbere Ybnehmer patentverlepende Upparate
geliefert fabe.
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Dag LQandgerid)t Hat bie Bellagte sur Sahlung bont 15000 RIM.
verurteilt. Ghre Berufung ift suriidyetviefen worben. Die Revifion
fithete zur Yufhebung und Jurfidverveifung.

@riinbe:

Bon den 15000 R, 3u deren Jablung die Beflagte durd) baz
lirteil bed Berufungdgericht3 verurteilt worden ift, entfallen 3000 RN
auf ben Geminn, ber ber fligerin felber nad) ihrer Behmubtung
baburd) endgangen ijt, baf bie &.-Brauerei einen ber Kldgerin exteilten
Yuftrag auf Lieferung eines Qo und BVerbampfapparated mider-
rufen Bat. Der Reft pon 12000 RIN. entfdllt ouf ben Gewinm,
ben bie Bellagte burdy die Lieferung von indgefamt 7 patent-
berlepenben Sodporridtungen erzielt Haben foll.

1. Da3 Berufungdgericht legt feiner Enifcheidbung ald unjtreitig
sugrunbe, baf die &.-Brauerei einen ber Kldgerin erteilten uftrag
auf Lieferung eined Koy und BVerbampfaerdts burd) bag Sdjreiben
pomt 7. Rovember 1929 wibertufen fat, weil die Bellagte in ihrem
©dretben pom 21, Oftober 1929 befauptet Bafte, baf dDer Kodjer
bie ihr zuftebenden Shupredite verlege. Worauf fid) die Wuffafjung
ftitht, baf bie in bem Sdjreiben enthaliene Warnung unberedtigt
war, fithrt e3 nicht ndber aud, Wudy bad Landgericht bemerdt in
feinem Urteil mur, bie Warnungen ber Beflagten por bem Begug
ber ihre ©dupredite verlegenben RKodorridtungen ber Hldgerin
fteflten nad) ben redhistraftigen Feftitellungen de3 Urteils pom 2. Suni
1931 eine bad ‘Patent ber Kldgerin verlepenbe Handlung dar, bie
bie Bellagte jum Shabenderfap verpflichte. Tatjddlich ift bem Urteil
pom 2. Suni 1931 eine Begriinbung bdafiir nidht zu entnehmen,
weshalb Die Behauptung ber Bellagten in bem Sdjreiben bom
21. Ottober 1929, bie von ber fldgerin angepriefene Ausfithrung
ijres3 RKodp und Verbambfgerdtd verlefe bdie Gebraud@muiter
1082111 unb 1082113 jotvie bie porléufigen Sdup geniefende
Unmeldbung bed fpdter erteilten Patents 576157, unridhtig fein foIf,
Man fann bei bem Mangel jeder audreidienden Begritnbung in den
Urteilen ber Torinjftangen nur vermuten, bap fie die Warnung ber
Bellagten beshald als unberedhtigt angefehen Haben, el ber ge-
richtlidhe Gadiverftinbige, Geheimer Regierungsrat H., beffen Gui-
aditen fie ihren Enifdeibungen zugrunbe gelegt haben, in feinem
Gutaditen pom 18. November 1932 qudgeflihrt bat, Dag bie der

21+
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Batentarrmeltimg bder Bellagten entjpredjenden Gerite in ben
Sdjupberetd) ved Patents 435083 fielen, rweil bei ihren {omwofl bas
Gtetgrohr a3 aud) bie im Jrmern vorgefefiene, aud ferdredht an-
geotbneten Peizrofren beftehendbe Heizanlage fih nad) oben per-
ifmgten. UAber diefe Darlegqung bed Gadjverftinbigen . famn
hiodftens bie Folgerung vedhtfertigen, baf bad ingtoijden erteilte
Patent 576157 ded Jngeniewrs L., welhed die BVellagte bei bder
Herftellung ihrer Kodher benut, von dem dlteren Patent 435083
ber Rldgerin abhingig ift. Tagegen ift bem Gutadhten bed Sady-
perftinbigen 9. nid)td baritber u entuelymen, ob bie bon ber fldgerin
angeprieferen Gerdte die Sdupgredte der Bellagten berfepen. Nur
wenn biefe pollig mit ben burd) dad Patent ber Kldgerin gefdhiibten
Rodjern iibereinftimmten und Feinexfei von ihnen abweidenbe Un-
orbrungen aufiviefent, wiitbe von einem Eingriff in bie jamtlid
erft nad) dem Patent ber Rldgerin angemelbeten Sdufrechie bdes
Sngenieurs £. bei ber Beflagten feime Rebe fein Wnnen. Daf eine
berartige villige {1beteinftimmung beftinbe, ift aber von ber fldgerin
nidyt behauptet worden, und die Vetlagte hat abtveichendbe Angaben
gemacht. Gie Hat unter BVegugnahme auf thre Uudfithrungen i ber
Sflagebeantwortung bes Vorprozefjes ber Parteien behauptet, fomwoht
der bon ber Rldgerin der &.-Brauerei nad) ver Werbe|dhrift an-
gebotene fodr und Werbampfapparat als aud) die in den jonitigen
MWerbefdriften der Kidgerin bargeftellten Gerdte enthielten Bor-
tichtungen, bie burch bie Gebraudidmufter und bad Patent 576157
ihred Qngenieud £, unter Sdup geftellt feien. TWenn man bie
Terbejdrift der fldgerin betrachtet, fo fdllt auf, bak bad in ber
Braupfanne hingendbe Steigeohr ded foderd mit einer aufflapp-
baren Tiir perfehen ift. Eine folde aufllappbare Ausgeftaltung des
©teigrobrs ift in bem am 12. November 1925 angemeloeten Gebraudis-
mufter 1082111 ded Jngenieurd £. umd in bem Patentanjprud) 5
feines Patents 576 157 unter Scjup geftellt. Da3 Patent ber Rldgerin
seigt von einer {oldjen YUnordmung nidts. Sn ben mit ber RKlage-
beanttoortung bed3 Worprozeffes fiberreidhien Beitungdangeigen ber
Sligerin, in benen fie pov bem Bejuge ber thr Patent perlegenbden
Bufjasheigung ,Perfeft” ber Bellagten tvarnt, ift fiber bem Steigrohr
eine Berteilerthaube angeordnet. Aud) eine foldje BVorridhtung ijt burd)
bad Gebraudydmufter 1082113 bed Jngenieurd £, und dfnlichy ausd
durd) den Hauptanjprud) feines Patentd 576 157 unter Gdjup geftells,
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" mdfrend bad Patent ber RKligerin nichts bem Tynlicdes enthalt.
Bei Dbiefer Sadlage entbehrt die Wuffaffumg bes Berufungs-
gerichts, Daf bie Warnung der Bellngten bor bem Beguge ber
port ber Rligerin angepriefenen @erdte unbereditigt gemwefent fei,
jeber gureichenben Begrimbumg. Bon einer Unridhigleit diefer
Warnung femn nur injofern gelprodien etben, ald rwegen bder
nad) oben yerjiingten Form bed Steigrofres umd der Peizanlage
eine AbHdngigleit ber Schupredhte Ded Jngenienrd £1. von bem
dlteren Patent der RKldgerin in BVetrad)t fommi. Dagegen fehlt
jebe Beguindung bafiir, rvedholb in ber bon ber fligerin an-
gepriefenen aufffappbaren Yusgeftaltung bes Steigrohred und in
per Bermwendbung einer BVerteilerhaube feine BVerlepung ber Sdup-
rechte be3 Gngenieurs £. gefunben erben fann. Dod Berufungs-
gericht 1witd biefe Prithung nadhholen undb babei aud) erbrtern
miiffert, ob bie Beflagte an ben Sdufpredien bed Jngenieurs L.
eine ausdfdlieRlide RQizeny befit und peshalb bereditigt ift, fie gegen
Pritte gelterid su maden. Sollte jid) babei ergeben, daf die Warnung
ber Beflagten vor der BVerlepimg ber Shupredie ihres Sngenieurs L.
gum Teil bereditigt und nur infofern unbereditigt mwar, ald bie Be-
Hlagte of3 Lizemgnehmerin ded abbingigen Patents nicht vor bem
Beguge ber bem dlteren Patent entipredjenden Vorridhtung rwarnen
buxfte, fo fovitd su ermdgen fein, ob bamit jebem Sdabenserjas-
anjprud) ber Rldgerin wegen ber Wbbeftellung des bon ber G.-Brauerei
in Yuftrag gegebenen Kochers bie Grunblage deshalb entzogen ift,
mweil bie Wbbejtellung aud) bann erfolat wére, wenn bie Warnung
jih auf bie Riige der wirilih vorliegendben Patentverlepung be-
fdrantt Bitte.

I1. Wegen bes Bertriebed ber 7 Kod)- und BVerbampfgerite,
burd) beren Perftellung und Lieferung bad Patent der Mldgerin per-
let fein {olf, verlangt bie Rldgerin midht die Grftathung ded ifr
enfgangenen, fondern bie Derausgabe be3 von ber Bellagten
ergielten @ewimms. Dad ift an jid) uldfiig, weil bem Patentinfhaber
nad) ber ftinbigen Redptiprechung bes Reiddgerichts fiir bie Be-
redrung feined Gdadens verfdiiedene Wege sur Berfliqung ftehen.
@r tann beredmen, was ex tweniger abgefetst hat, ober bie ihm ent=
gangenen Rizenzgebithren veranjdjlagen, ober er lann drittens den
pom Berleper erzielten Gemwinn firr fidy beanjprudhen (RGF. Bb. 126
©. 127[132]). Dabei ift aber 31t beaditen, baf jedbe diefer Beredynungs-
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arten an Borausfejungen gelniipft ijt, bie erfiillt fein miiffen, wenn
bie getvdflte Beredmungsdart gum Erfolge fithren foll. So jept die
Geltendbmadhung bed bem Patentinhaber entgamgenen Getvinms
boraus, baf er in ber Lage getvefen rodre, ben beanfpruditen Gemwimm
gu erzielen, wemn bie Werlepung midht fattgefunden batte. Der
Unfprud) auf Heraudgabe ded bon bem Berleber ersielten Gervinns
jHibt fich auf bie § 687 ADY. 2, § 667 BEB. (REF. Bb. 70 ©. 249 [251]).
Der Gewinn, beffen Heraudgabe ber Patentinhaber verlangt, muf
afo burd) bie Bemupung femes Patents ergielt jein. €8 muf,
anbers aqudgedriidt, ber urjidjliche Bujammenfang sivijden Der Be-
mupung bed Patentd und bem ergielten Gerwinn gegeben fein.
Richt tmmer ijt Der burd) den BVertrieb einer patentverlependen Vor-
ridhtung erzielte @erwinn in poller Hohe auf bie Benupung eined
eingigen fremben Patentd juritdzufiihren. Wemn eine Vorridhtung
et ober mefr Patente verjdhiebener Patentinhaber verlept, dbann fann
nidyt jeber bon ben Gnhabern ber verlepten Shupredite die Hernus-
gabe be3 gangen bued) ben Bertrieb der Vorrichhung erzielten Getwinns
perlangen. Darm muf bdielmehr ermittelt werben, in tweldem
Umfang ber Gewinn auf bie Vemupung jebes eingelnen ber per-
lepten Potente uriidsufiihren ift. Die Sade Iann aber aud) fo
liegen, baf ber Pateniverlefer neben einet fremben Erfindimg feine
eigene berupt. TWenn in einem joldhen Falle ber tedinijde BVorzug
ber patentverlegenben Borridtung nicht jo fehr auf der Bemupung
De3 fremben Gdupred)ts ald bielmehr aufj der Berwertung der
eigenent Erfinbung be3 Pateniverlehers berubt, fo mwiithe e3 nidht
ber Billigleit entfprechen, wern ber (nbaber bes fremben Shup-
redit3 bie Heraudgabe bed gangen Getvinnd verlangen Wnnte, obivoh!
bie Bermupung de3 fremben Patentd, dem fiir bie Wirkung ber
gangen Borridhhung vielleidht nur eine untergeorbnete Bebeutung
gulam, gur Crziehing be3 Gewinnd mir toenig beigeiragen fat.
Darm muf etne Mutjteilung des Gewinnd nad) bem Mafe, in bem
pie Benupung ber perjdiedenen Sdupredite zum Grfolge bei-
getragen Bat, mit der Wirkung ftatifinben, baf nur der durd) bie Be-
nugung be3 perlebten Patentd erzielte Gewinn heraudzugeden ijt.

Wenm bie Kod)- und Verdampfoortihiungen, bie bie Beflagte
an bie O.-Bravereien in ®. und N. und an die Brauerei P. in K.
geliefert hat, unter biejemn Gefichtdpuntt betrachtet werben, fo fillt
in3 Auge, daf; fie alle neben bem fonifd) verjiingten Steigrobr und dem
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Deisapparat gleidier @eftalt einen WVerteiler befigen, der, wie fhon
Herporgefoben, nidyt fiir bie Rlégerin, fonbern fitr ben Sngenienr O
ber Bellagten gejchitpt ift. Diefer Berteiler ift auf ben Jeidhmmgen
X 2594 und X 2595, bie nad) ben Feftftellungen bes Urteild bed Ober-
lanbedgerichtd pom 9. Mai 1934 bie an die H.-Brauereien gelieferten
Rodjer wiebergeben, beutlid) dargeftellt. Yud) die Beidhmmg 758, die
ben nad) K. gelieferten Apparat peranfdyaulicht, zeigt einen jolhen BVer-
teiler. Dad Berufungsgericht witb bedhalb ben Erfindungsgebanten
be3 Patents 576157 evmitteln und unter Wikthigung des daburd
erjieften tedini{den Fortidrittd pritfen miiffen, ob an der feinem
Urteil jugrunbe fiegenden Miffaffumg feftgebalten werben fmm, baf
ber burd) bie Rieferung der drei gemanmten Borrihtungen erjielte
Getoinn aflein burd) bie Bemugung bes Patents ber Kldgerin erretcht
mworber ift. Diefe Priifung ift um fo melhr geboten, ald bie Betlngte
an bie Braueret P. nidt nur eine BVorrichhung fitr ihr Werk m K.,
fondern aud) eine foldhe fiiv bie Fabril in B. geltefert hat, bie nad
bem Gutadhten bed Sodyperftimbigen . bad Patent ber Kldgerin
nidgt perleft und die auch von ber Kldgerin nidht mebr ald patent-
vetlepend in YUnfprud) genommen ioird.

Die Riige der Revifton, baB bas Berufungdgericht su Unredht
eine redyidfrdftige feftitellung ber Sdyabenserfappflicht ber Betlagten
burcy Die BVorberurteile angenommen Yabe, it infomeit jedenfalls
nidyt beredtigt, al3 e fidy um bie beiben an bie H.-Broaueteien in K.
unb N. gelieferten Borridhtungen hanbdelt. Durd) basd Urteil bed Obers
lanbedgericyts ift redjtsrdftig feftgeftellt, bap bie nad) ®. unb N, ge-
lieferten Gerdte unter bad lrteil De3 Lanbgeridhid bom 2. Juni 1931
faflen. (n biefem Urteil ded Landbgerichis ift aber unter I 2 ber Urtetls-
formel bie Sdadenserfappflidt ber Beflagten wegen bes Wertriebes
berjenigen Borridytungen feftgeftelit, deren Benupung der BeHagten
unter I'1 ber Urteildforme! verboten twotben ift. Da zu diejen Bor-
ridtungen nady dem Urteil de3 Oberlanbesgerihtd aud) bie nadh K.
unb N. gelieferten gehoren, fteht bie Schadbenserjabpfliht der Be-
Haogten infoteit redi8ludftig feit. Dad gleihe muf aber aud) fiir
ben an bie P.-Brauerei in N. gelieferten Kocher gelten. Zrwar
erfiredt fidh die Redyt3trait ded in einer Patentfireitjadhe ergangenen
Urteils immer nur auf bie beanftandete Berlepungsform (RG3I.
Bb. 147 ©. 27 [31]). Uber der Verleper famn fid) nidht durdy jede
Unberung ber Berlepungsform ber Redjtdfraft eined auj Unter-
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loffung lautenben Urteild entziehen. TWenn die Verlepumgsform nur
in unmefentlidien Ginzelheiten gednbert mwirh, erfaft bie Redits-
fraftivithung aud) bie berinberte @eftaltung. Der Sadjverftindige
., deflen Gutachten bad Berufungsgeridit pux Grunblege feiner
Entjdeibung madit, hat fid) auf den Standpuntt geftellt, dap
ber nacd) R. gelieferte Rocher bie gleidhen Merfmale zeige mwie
bie Borridtungen, beren patentverlegende Cigenjdaft in ben oben
begeidneten Urteilen bes Qandgeridhtd und bed Oberlandedgerichts
redytafriftig feftgeftellt ift. Dedhalb gibt bie Uuffafjung bed Be-
fungdgerichts, aud fiiv ben nad)y R. geliefexten Apparat ftehe
redjtstriftig feft, baB er Dad Patent ber Kldgerin betlege, 3u
rechtlicher Beanftandung feinen Anlaf. Die Wuffaffung dber Revifion,
fliir bie tn bas Ausland gelieferten Koder jei bie Sdndenserjas-
pflicht ber Bellagten in bem Yrteil bes Dberlanbedgerichtd rechts-
Iriftig berneint, geht fehl. Gn biefem Urteil ift lebiglid) gefagt,
bap bie Bellagte burd) bie nur im Jnlanbe wirkjamen Patente dex
Rldgerin nicht gebinbert merbe, im Auslande Vorridungen unter
Benupung bes Klagepatentd Berguftellen unb zu vertreiben. Der
nad) R. gelieferte pparat ift aber midht im Yuslanbe, fondern in
ber Fabrif der Betlagten bergeftellt mworden. Die Unffajjung bed
Berufungsgeridts, baf ber BVertrieb einer im Jnland unter Vet=
lepung eined Jnlanbpatentds hergeftellien Borridung nad) dem
Huslanbe bie Sdabenderfappflidht bed Berleperd begriinbet, gibt
s Unftinben feinen Unlap.



