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a) Gewinne aus der Durchflhrung eines Vertrags, der in ursachlichem Zusammenhang mit ei-
nem patentverletzenden Angebot steht, diirfen bei der Berechnung des durch dieses Angebot
verursachten Schadens nicht schon deshalb unberlcksichtigt bleiben, weil die in Durchfiih-
rung dieses Vertrags vorgenommenen Handlungen im patentfreien Ausland stattgefunden ha-
ben.

b) Liegt ein hinreichender ursachlicher Zusammenhang vor, so steht es dem Geschéadigten
grundsatzlich frei, seinen Schaden auch auf der Grundlage entgangenen eigenen Gewinns
oder einer angemessenen Lizenzgebihr zu berechnen.

c) Bei einer Patentverletzung kann der Einwand, dasselbe wirtschaftliche Ergebnis hatte auch
durch nicht patentverletzende Handlungen erzielt werden kénnen, grundsétzlich nicht zum
Ausschluss eines Schadensersatzanspruchs fihren.

d) Die Berechnung des Schadens auf der Grundlage einer angemessenen Lizenzgebihr ist nicht
schon deshalb ausgeschlossen, weil es in der Branche keine einschléagige Lizenzierungspra-
xis gibt.

e) Der geringe Schutz, den ein allein das Anbieten des geschiitzten Erzeugnisses betreffendes
Verbot bieten mag, ist aus Sicht eines wirtschaftlich denkenden Rechtsinhabers kein zu-
reichender Grund, Angebote im Inland unentgeltlich zu gestatten und so auf einen Teil des
ihm zustehenden Schutzes zu verzichten.

BGH, Urteil vom 7. Mai 2024 - X ZR 104/22 - OLG Braunschweig
LG Braunschweig
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhandlung
vom 7. Mai 2024 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, den Richter

Hoffmann und die Richterinnen Dr. Marx, Dr. Rombach und Dr. von Puckler
fur Recht erkannt:

Auf die Revision wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandes-

gerichts Braunschweig vom 1. September 2022 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch
Uber die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zuriickver-

wiesen.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Klagerin verlangt von der Beklagten Zahlung von Schadensersatz we-
gen Patentverletzung.

Die Klagerin ist ausschliel3liche Lizenznehmerin des mit Wirkung fur die
Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Patents 1 070 223 (Klage-
patents), das eine Anlage zum Trocknen durch Uberhitzten Dampf betrifft. Das
Klagepatent ist urspringlich auch mit Wirkung fur das Konigreich Schweden er-

teilt worden, insoweit aber mit Ablauf des 27. Mai 2005 erloschen.

Im Jahr 2012 bot die Beklagte von ihrem Sitz in B. aus einer
in Schweden ansassigen Gesellschaft die Errichtung einer Wirbelschicht-Ver-
dampfungstrockneranlage in Schweden an. Nach Errichtung der Anlage stellte

die Beklagte den Kaufpreis in Rechnung und vereinnahmte die Zahlung.

Aufgrund dieses Verhaltens hat die Klagerin unter anderem sinngemalf
die Feststellung beantragt, dass die Beklagte alle Schaden zu ersetzen hat, die
der Klagerin durch das Herstellen, Anbieten, Inverkehrbringen, Gebrauchen, Ein-
fuhren und Besitzen patentgemé&ler Anlagen entstanden sind. Das Landgericht
Dusseldorf hat die begehrte Feststellung ausgesprochen. Das Oberlandesgericht
Dusseldorf hat sie auf die Benutzungsform des Anbietens beschrankt und die
weitergehende Klage abgewiesen (OLG Dusseldorf, Urteil vom 6. April 2017
-2 U51/16, GRUR-RS 2017, 109833).

Nunmehr begehrt die Klagerin Zahlung von 1.986.000 Euro nebst Zinsen.
Diesen Anspruch stltzt sie auf den Gewinn, den die Beklagte nach ihrem Vortrag
durch die Errichtung der Anlage erzielt hat, hilfsweise auf entgangenen eigenen

Gewinn und hdchst hilfsweise auf eine angemessene Lizenzgebuhr.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die

Berufung der Klagerin zuriickgewiesen.

Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Klagerin ihr Be-

gehren weiter. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.
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Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Revision fuhrt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und

zur Zurtickverweisung an das Berufungsgericht.

l. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung - soweit fur das Re-
visionsverfahren von Bedeutung - im Wesentlichen wie folgt begrindet:

Es fehle an dem erforderlichen Zurechnungszusammenhang zwischen
dem patentverletzenden Angebot und dem geltend gemachten Schaden. Dieser
liege aufgrund des Territorialitatsgrundsatzes nicht im Schutzbereich der Norm.
Das von der Beklagten vereinnahmte Entgelt stelle ein Aquivalent fur die in
Schweden erfolgte Lieferung und Errichtung des geschiitzten Gegenstands dar,
nicht hingegen fir das Anbieten dieses Gegenstands. Ein entgangener Gewinn
der Klagerin ware gegebenenfalls in Schweden erzielt worden. Auch die Hbéhe
einer angemessenen Lizenzgebuhr kdnne sich nicht an einem im patentfreien
Ausland erzielten Umsatz ausrichten. Eine abweichende Beurteilung liefe auf die
Pdnalisierung eines Gewinns hinaus, der durch patentfreie Handlungen generiert

worden sei.

Unbeschadet dessen scheitere ein Anspruch auf eine fiktive Lizenzgebuhr
unter den besonderen Bedingungen des Streitfalls jedenfalls daran, dass die Par-
teien nach freier Uberzeugung des Gerichts nach § 287 Abs. 1 ZPO eine solche
nicht vereinbart hatten. Lizenzgebuhren flr die bloRe Abgabe eines Angebots an
einen einzelnen potentiellen Kunden seien nicht dblich. Es entspreche bereits
dem Vortrag der Klagerin, dass es keine Lizenzierungspraxis fir Angebote gebe.
Dies sei auch nicht zu erwarten, da sich die Beklagte ohne Aufwand oder sons-
tige Nachteile patentgemal hétte verhalten kénnen, indem sie das Angebot etwa
Uber ihr Tochterunternehmen in Schweden hatte abgeben kdnnen. Kein wirt-
schaftlich denkender Kaufmann wirde, um dies zu vermeiden und das Angebot
von Deutschland aus versenden zu kdnnen, mit der Klagerin in Lizenzverhand-

lungen eintreten und eine Lizenzgebulhr entrichten. Umgekehrt wirde ein ver-
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nunftiger Patentinhaber in einer solchen Situation eine Lizenzgebuhr weder ver-
langen noch redlicherweise erwarten. Die bloRe Vorbereitung eines Angebots am

inlandischen Sitz stelle noch kein Anbieten im Sinne des Patentgesetzes dar.

Aus dem gleichen Grund sei ein Schadensersatzanspruch unter dem Ge-
sichtspunkt rechtm&Rigen Alternativverhaltens ausgeschlossen.

Il. Diese Entscheidung halt der rechtlichen Uberpriifung nicht stand.

1. Zu Unrecht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass ein
Zurechnungszusammenhang zwischen dem patentverletzenden Angebot und
dem geltend gemachten Schaden schon aufgrund des Schutzzwecks der Norm

ausgeschlossen ist.

a) Wie der Senat vor kurzem im Zusammenhang mit Gewinnen aus
Zusatzgeschaften entschieden hat, sind bei der Berechnung des aus einer Pa-
tentverletzung entstandenen Schadens auf der Grundlage des vom Verletzer er-
zielten Gewinns grundsatzlich alle Gewinne zu beriicksichtigen, die mit der Ver-
letzung des Patents in ursachlichem Zusammenhang stehen (BGH, Urteil vom
14. November 2023 - X ZR 30/21, GRUR 2024, 273 Rn. 18 - Polsterumarbei-

tungsmaschine).

Fir einen urséchlichen Zusammenhang in diesem Sinne reicht allerdings
eine adaquate Kausalitat nicht aus. Vielmehr muss auch ein innerer Zusammen-
hang zwischen der Verletzungshandlung und dem erzielten Gewinn bestehen.
Bei Gewinnen aus dem Inverkehrbringen patentgeméfer Vorrichtungen ist diese
Voraussetzung erfillt, wenn der erzielte Gewinn auf den mit dem verletzten
Schutzrecht zusammenhdngenden Eigenschaften des verduf3erten Gegen-
stands beruht (BGH, Urteil vom 14. November 2023 - X ZR 30/21, GRUR 2024,
273 Rn. 24 - Polsterumarbeitungsmaschine).

Entsprechendes gilt fir Gewinne aus Zusatzgeschaften, die in Kausalzu-

sammenhang mit der Verletzungshandlung stehen. Solche Gewinne sind bei der
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Schadensberechnung auch dann zu berlcksichtigen, wenn das Zusatzgeschaft
fur sich gesehen keine patentverletzende Handlung darstellt, aber einen Bezug
zu patentverletzenden Gegenstanden aufweist - etwa deshalb, weil ein zusatzlich
gelieferter Gegenstand zusammen mit dem patentverletzenden Gegenstand ge-
nutzt oder weil eine zusatzlich erbrachte Dienstleistung an diesem Gegenstand
erbracht wird (BGH, Urteil vom 14. November 2023 - X ZR 30/21, GRUR 2024,

273 Rn. 28 ff. - Polsterumarbeitungsmaschine).

b) Nach diesen Grundsétzen durfen Gewinne aus der Durchfuihrung
eines Vertrags, der in ursachlichem Zusammenhang mit einem patentverletzen-
den Angebot steht, bei der Berechnung des durch dieses Angebot verursachten
Schadens nicht schon deshalb unberiicksichtigt bleiben, weil die in Durchfiihrung
dieses Vertrags vorgenommenen Handlungen im patentfreien Ausland stattge-
funden haben.

aa) Wie das Berufungsgericht im Ansatz zutreffend angenommen hat,
fallen die im Ausland vorgenommenen Handlungen zwar nicht in den Schutzbe-
reich des Patents. Nach den oben aufgezeigten Grundsatzen konnen Gewinne
aus Handlungen, die keine Patentverletzung darstellen, aber in die Berechnung
eines Schadens einzubeziehen sein, wenn der erforderliche ursachliche Zusam-

menhang mit einer Verletzungshandlung gegeben ist.

Der hierfur erforderliche Zusammenhang ist bei Gewinnen aus der Durch-
fuhrung eines Vertrags, der aufgrund eines patentverletzenden Angebots zu-

stande gekommen ist, in der Regel gegeben.

bb) Dem steht nicht entgegen, dass dem Rechtsinhaber bei einem

unberechtigten Anbieten als solchem grundsatzlich noch kein Schaden entsteht.

Der Senat hat mehrfach entschieden, dass ein patentverletzendes Anbie-
ten als solches typischerweise noch nicht zu einem Schaden fuhrt (dazu BGH,
Urteil vom 5. Dezember 2006 - X ZR 76/05, BGHZ 170, 115 = GRUR 2007, 221
Rn. 12 - Simvastatin; Urteil vom 16. Mai 2006 - X ZR 169/04, BGHZ 167, 374 =
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GRUR 2006, 927 Rn. 19 - Kunststoffbtigel). Er hat in diesem Zusammenhang
aber bereits klargestellt, dass ein Schaden jedenfalls dann eintritt, wenn es in-
folge des Anbietens tatsachlich zu Geschéftsabschliissen oder Lieferungen
kommt, die den geschitzten Gegenstand betreffen, und dass solche Schéden
von der Ersatzpflicht des anbietenden Verletzers umfasst sind (BGH, Urteil vom
16. Mai 2006 - X ZR 169/04, BGHZ 167, 374 = GRUR 2006, 927 Rn. 19 - Kunst-
stoffblgel).

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kommt eine Ersatzpflicht
des anbietenden Verletzers unter diesem Gesichtspunkt nicht nur dann in Be-
tracht, wenn die dem Angebot nachfolgende Lieferung ihrerseits eine Patentver-
letzung darstellt. Der fur die Verpflichtung zum Schadensersatz erforderliche Zu-
sammenhang wird vielmehr schon dadurch begriindet, dass ein Erzeugnis gelie-
fert worden ist, das Gegenstand des patentverletzenden und zum Vertrags-

schluss fuhrenden Angebots war.

C) Fuhrt ein patentverletzendes Angebot zu Lieferungen oder sonsti-
gen Handlungen im Ausland, gilt nicht deshalb etwas anderes, weil es der
Patentinhaber in der Hand héatte, dort ebenfalls Patentschutz zu erlangen.

aa) Sofern der Patentinhaber den Verletzer auch wegen der im Ausland
begangenen Handlungen in Anspruch nehmen kann, kann dies zwar zur Folge
haben, dass diese Handlungen mehrfach in die Schadensberechnung einfliel3en.
Eine vergleichbare Lage kann aber auch dann entstehen, wenn eine Handlung
mehrere Schutzrechte innerhalb desselben Landes verletzt.

Auch wenn nur ein Schutzrecht verletzt wird, ist wertend zu bestimmen,
ob und in welchem Umfang der erzielte Gewinn auf den mit dem jeweils verletz-
ten Schutzrecht zusammenhéngenden Eigenschaften des verauf3erten Gegen-
stands oder anderen Faktoren beruht (BGH, Urteil vom 14. November 2023
- X ZR 30/21 - GRUR 2024, 273 Rn. 25 - Polsterumarbeitungsmaschine; Urteil
vom 24. Juli 2012 - X ZR 51/11, BGHZ 194, 194 = GRUR 2012, 1226 Rn. 20
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- Flaschentrager; Beschluss vom 3. September 2013 - X ZR 130/12, GRUR
2013, 1212 Rn. 5 - Kabelschloss).

Bei Verletzung mehrerer Schutzrechte ist entsprechend dazu wertend ab-
zugrenzen, welche Teile des Gewinns auf die einzelnen Schutzrechte entfallen.
Konsequenterweise ist bei mehreren Verletzungshandlungen ebenfalls eine wer-
tende Zuordnung zwischen dem erzielten Gewinn und den einzelnen Handlun-

gen vorzunehmen.

Diese Grundsatze mussen auch dann Anwendung finden, wenn nur ein-
zelne der Handlungen, die in ihrer Gesamtheit zu dem erzielten Gewinn gefuhrt
haben, das maRgebliche Schutzrecht verletzen. Unter den genannten Voraus-
setzungen ist zwar jede dieser Handlungen fur den Gewinn ursachlich. Dennoch
ist es moglich und geboten, die Beitrage der einzelnen Handlungen zu gewichten

und in wertender Betrachtung einem bestimmten Teil des Gewinns zuzuordnen.

bb) Diese Beurteilung fuhrt nicht zu einer dem Territorialitatsprinzip wi-

dersprechenden raumlichen Erweiterung des Patentschutzes.

Als Anknupfungspunkt fir eine Pflicht zum Schadensersatz kommen aus-
schlie3lich Verletzungshandlungen in Betracht, die im raumlichen Geltungsbe-
reich des Patents begangen worden sind. Damit und durch die Begrenzung der
Ersatzpflicht auf denjenigen Teil des Schadens, der in wertender Betrachtung der
verletzenden Handlung zuzuordnen ist, ist dem Territorialitatsprinzip hinreichend

Rechnung getragen.

d) Liegt ein urséachlicher Zusammenhang im aufgezeigten Sinne vor,
steht es dem Geschéadigten grundsatzlich frei, seinen Schaden auch auf der
Grundlage entgangenen eigenen Gewinns oder einer angemessenen Lizenzge-

bihr zu berechnen.

Wie der Senat bereits in Zusammenhang mit Zusatzgeschaften ausgefihrt

hat, besteht der aufgrund einer Patentverletzung zu ersetzende Schaden darin,
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dass der Verletzer die durch das immaterielle Schutzgut vermittelten konkreten
Marktchancen fur sich nutzt und sie damit zugleich der Nutzung durch den
Schutzrechtsinhaber entzieht. Zu ersetzen ist der wirtschaftliche Wert des
Schutzrechts und der in ihm verkorperten Marktchance. Dieser wird durch den
erwarteten, aber entgangenen Gewinn des Schutzrechtsinhabers, durch den tat-
sachlichen Gewinn des Verletzers oder durch die Gewinnerwartung erfasst, die
vernunftige Vertragsparteien mit dem Abschluss eines Lizenzvertrags Uber die
Nutzung des Schutzrechts verbunden hatten (BGH, Urteil vom 14. November
2023 - X ZR 30/21 - GRUR 2024, 273 Rn. 20 f. - Polsterumarbeitungsmaschine;
Urteil vom 24, Juli 2012 - X ZR 51/11, BGHZ 194, 194 = GRUR 2012, 1226
Rn. 15 f. - Flaschentréger).

Diese Grundsatze gelten auch dann, wenn die in dem Schutzrecht verkor-
perte Marktchance durch ein patentverletzendes Angebot genutzt wird, das im
weiteren Verlauf zur Lieferung eines patentgeméafRen Erzeugnisses im Ausland
fuhrt.

Bei der Schadensberechnung anhand einer angemessenen Lizenzgebuhr
ist in solchen Fallen allerdings zu beriicksichtigen, dass Handlungen im patent-
freien Ausland keiner Lizenz bedurfen. Mal3geblich ist deshalb, welche Lizenz-
gebuhr verninftige Parteien bei Abschluss eines Lizenzvertrags Uber das (bloRe)

Anbieten von patentgemal3en Erzeugnissen im Inland vereinbart hatten.

e) Die Entscheidungen im vorangegangenen Verletzungsrechtsstreit

stehen dem Klagebegehren nicht entgegen.

aa) Die Abweisung des Antrags auf Feststellung, dass die Beklagte
zum Ersatz von Schaden aufgrund des Inverkehrbringens der Anlage verpflichtet
ist, hat nicht zur Folge, dass dieser Vorgang bei der Bemessung des rechtskraftig
festgestellten Anspruchs auf Ersatz des Schadens aus dem unbefugten Anbieten
aul3er Betracht zu bleiben hat.
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Ausgeschlossen ist aufgrund der Entscheidung im vorangegangenen
Rechtsstreit lediglich die Geltendmachung desjenigen Schadens, der bei werten-
der Betrachtung allein auf die dem Angebot nachfolgenden Handlungen im pa-
tentfreien Ausland entfallt, nicht aber der Anspruch auf Ersatz des Schadens, der
nach einer der in Frage kommenden Berechnungsmethoden bereits dem patent-

verletzenden Angebot zuzuordnen ist.

f) Dass das Oberlandesgericht Dusseldorf einen Antrag auf Festset-
zung eines Zwangsgeldes zur Durchsetzung des Anspruchs auf Rechnungsle-
gung zum erzielten Gewinn mit der Begrindung abgelehnt hat, die erteilte Null-
auskunft sei zur Erfullung dieses Anspruchs ausreichend, steht dem Klagebe-

gehren ebenfalls nicht entgegen.

Diese Beurteilung steht zwar in Widerspruch zu der oben aufgezeigten
Rechtslage. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts betrifft aber weder den-
selben Streitgegenstand wie die vorliegende Klage noch eine daflr prajudizielle

Frage und entfaltet deshalb keine Bindungswirkung.

s)) Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung ergeben sich
aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der europaischen Union zu Art. 8
Abs. 2 der Verordnung Rom Il fir die hier in Rede stehende Konstellation keine

abweichenden Schlussfolgerungen.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist bei der Bestimmung des
anzuwendenden Rechts fur aul3ervertragliche Schuldverhaltnisse aus einer Ver-
letzung von gemeinschaftsweit einheitlichen Rechten des geistigen Eigentums
nicht auf jede einzelne dem Schuldner vorgeworfene Verletzungshandlung abzu-
stellen. Vielmehr ist eine Gesamtwirdigung des Verhaltens vorzunehmen, um
den Ort zu bestimmen, an dem die urspringliche Verletzungshandlung, auf die
das vorgeworfene Verhalten zurtickgeht, begangen worden ist oder droht (EuGH,
Urteil vom 27. September 2017 - C-24/16, GRUR 2017, 1120 Rn. 103 - Nin-
tendo).
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Im Streitfall geht es nicht um eine Verletzung eines gemeinschaftsweit ein-
heitlichen Rechts, sondern um die Verletzung eines unter anderem mit Wirkung
fur Deutschland erteilten européischen Patents durch ein Angebot im Inland. Sol-

che Sachverhalte fallen nicht unter Art. 8 Abs. 2 Rom II.

2. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts steht dem Kila-

geanspruch nicht der Einwand des rechtmaRligen Alternativverhaltens entgegen.

a) Der Einwand, der Schaden ware auch bei einer ebenfalls mogli-
chen, rechtméfigen Verhaltensweise entstanden, kann nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs fur die Zurechnung eines Schadenserfolgs be-
achtlich sein. Die Erheblichkeit des Einwands richtet sich nach dem Schutzzweck
der jeweils verletzten Norm (BGH, Urteil vom 2. November 2016 - XII ZR 153/15,
NJW 2017, 1104 Rn. 24; Urteil vom 24. Juli 2012 - X ZR 51/11, BGHZ 194, 194
= GRUR 2012, 1226 Rn. 35 - Flaschentrager).

Bei einer Patentverletzung kann der Einwand, dasselbe wirtschaftliche Er-
gebnis hatte auch durch nicht patentverletzende Handlungen erzielt werden kon-
nen, danach grundsétzlich nicht zum Ausschluss eines Schadensersatzan-
spruchs fuhren.

Ein Patent schlief3t nicht aus, dass Dritte mit dem Berechtigten durch das
Angebot nicht patentverletzender Erzeugnisse in Wettbewerb treten. Anbieten
und Inverkehrbringen des geschitzten Gegenstands ist aber dem Rechtsinhaber
vorbehalten. Die schuldhafte Verletzung dieses Ausschliel3lichkeitsrechts muss
zur Folge haben, dass der Verletzer zum Ersatz des daraus entstandenen Scha-
dens auch dann verpflichtet ist, wenn er andere Erzeugnisse hatte anbieten kon-

nen.

b) Diese Grundsatze gelten auch fir das patentverletzende Anbieten

eines Erzeugnisses.
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Nach 8§ 9 PatG ist dem Rechtsinhaber nicht nur das Herstellen und Inver-
kehrbringen geschitzter Erzeugnisse vorbehalten, sondern auch deren Anbie-
ten. Wer dieses Recht schuldhaft verletzt, darf einem Anspruch auf Schadenser-
satz nach dem Schutzzweck der Norm nicht entgegenhalten, dass er auch ein
nicht patentverletzendes Angebot hatte abgeben kénnen.

3. Ein Anspruch auf Schadensersatz auf der Grundlage einer ange-
messenen Lizenzgebuhr kann auch nicht mit den vom Berufungsgericht insoweit

angestellten zuséatzlichen Erwagungen verneint werden.

a) Die Beurteilung der Frage, inwiefern eine Kompensation des Scha-
dens durch Zahlung einer Lizenzgebiihr angemessen ist, ist in erster Linie Sache

des nach 8§ 287 ZPO besonders frei gestellten Tatrichters.

Die Beurteilung des Tatrichters ist revisionsrechtlich nur darauf zu tber-
prufen, ob er erhebliches Vorbringen der Parteien unbericksichtigt gelassen,
Rechtsgrundsatze der Schadensbemessung verkannt, wesentliche Bemes-
sungsfaktoren aul3er Betracht gelassen oder seiner Schatzung unrichtige MaR3-
stabe zugrunde gelegt hat (statt aller BGH, Urteil vom 7. Februar 2023
- VI ZR 137/22, NJW 2023, 1718 Rn. 54).

b) Im Streitfall beruht die Beurteilung durch das Berufungsgericht auf

unzutreffenden rechtlichen Maf3staben.

aa) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist die Berech-
nung des Schadens auf der Grundlage einer angemessenen Lizenzgebuhr nicht
schon deshalb ausgeschlossen, weil es in der Branche keine einschlagige Lizen-

zierungspraxis gibt.

Die Schadensberechnung auf der Grundlage einer angemessenen Lizenz-
gebunhr ist Gberall dort zulassig, wo die Uberlassung von AusschlieRlichkeitsrech-
ten zur Benutzung durch Dritte gegen Entgelt rechtlich mdglich und verkehrsiib-

lich ist. Fur die Verkehrsiblichkeit kommt es nicht auf die Verhaltnisse in der
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Branche an, in der die Beteiligten tatig sind, sondern darauf, ob bei einem Aus-
schlieB3lichkeitsrecht dieser Art ganz allgemein die Erteilung von Lizenzen ge-
nutzt wird und genutzt werden kann (BGH, Urteil vom 23.Juni 2005
-1 ZR 263/02, GRUR 2006, 143, 145 - Catwalk; BGH, Urteil vom 29. Juli 2009
-1 ZR 169/07, GRUR 2010, 239 Rn. 23 - BTK; BGH, Urteil vom 16. Dezember
2021 - | ZR 201/20, GRUR 2022, 229 Rn. 81 - OKO-TEST IlI).

Dass die Erteilung einer Lizenz fur das Anbieten patentgeschutzter Ge-
genstande allgemein nicht in Betracht kommt, ergibt sich aus den vom Beru-
fungsgericht getroffenen Feststellungen nicht.

Das Berufungsgericht hat lediglich festgestellt, dass solche Lizenzen nicht
Ublich sind. Dies steht nach der oben aufgezeigten Rechtsprechung einer Scha-
densberechnung auf der Grundlage einer angemessenen Lizenzgebiihr, wie sie
fiktive Lizenzvertragsparteien verniinftigerweise vereinbaren wirden, nicht ent-

gegen.

bb) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist eine Berech-
nung des Schadens auf der Grundlage einer angemessenen Lizenzgebihr auch
nicht unter dem Gesichtspunkt des rechtmafigen Alternativverhaltens ausge-

schlossen.

(1)  Wie bereits oben dargelegt wurde, reicht der Umstand, dass die Be-
klagte anstelle des patentverletzenden Angebots ein nicht unter den Tatbestand
von 8 9 PatG fallendes Angebot im Ausland hétte unterbreiten kénnen, nicht aus,
um die Zurechnung des entstandenen Schadens zu der Verletzungshandlung zu

verneinen.

(2)  Vor diesem Hintergrund kann die Befugnis zur Nutzung des ge-
schitzten Gegenstands nicht allein wegen der Moglichkeit eines rechtmafigen

Alternativverhaltens als wirtschaftlich wertlos angesehen werden.
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Die Moglichkeit, ein nicht patentverletzendes Angebot im Ausland abzu-
geben, mag dazu fuhren, dass das Verbot eines Angebots im Inland dem Rechts-
inhaber nur vergleichsweise geringen Schutz bietet. Selbst wenn dies die An-
nahme rechtfertigen wirde, dass ein Dritter nicht bereit ware, sich fur die Erlaub-
nis, solche Angebote zu unterbreiten, um eine Lizenz zu bemuhen, steht dies der
Berechnung des aufgrund eines rechtswidrigen Angebots entstandenen Scha-

dens anhand einer fiktiven Lizenzgebihr nicht entgegen.

Wie bereits oben dargelegt wurde, reicht es fur die Zulassigkeit dieser Be-
rechnungsmethode aus, wenn die Erteilung von Lizenzen fiir solche Handlungen
allgemein in Betracht kommt. Letzteres kann auf der Grundlage der vom Beru-

fungsgericht getroffenen Feststellungen nicht ausgeschlossen werden.

Der geringe Schutz, den ein allein das Anbieten des geschutzten Erzeug-
nisses betreffendes Verbot bieten mag, rechtfertigt auch nicht die Schlussfolge-
rung, dass ein verninftiger Rechtsinhaber eine Lizenz zur Vornahme solcher
Handlungen unentgeltlich erteilen wirde. Der Umstand, dass Angebote nur im
patentfreien Ausland unterbreitet werden kdnnen, mag fir einen Wettbewerber
nur geringe Beeintrachtigungen mit sich bringen. Dies ist aus Sicht eines wirt-
schaftlich denkenden Rechtsinhabers aber kein zureichender Grund, Angebote
im Inland unentgeltlich zu gestatten und so auf einen Teil des ihm zustehenden

Schutzes zu verzichten.
[I. Die Sache ist nicht zur Endentscheidung reif (§ 563 Abs. 3 ZPO).

1. Im wieder er6ffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsge-
richt der Frage nachgehen mussen, ob zwischen dem patentverletzenden Ange-
bot und dem nachfolgenden Vertragsschluss und den in dessen Gefolge erbrach-
ten Leistungen ein ursachlicher Zusammenhang im oben aufgezeigten Sinne be-
steht.
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2. Bejahendenfalls wird das Berufungsgericht in wertender Betrach-
tung bestimmen mussen, welcher Teil des erzielten oder entgangenen Gewinns

der Verletzungshandlung zuzuordnen ist.

a) Hierbei wird das Berufungsgericht wie in Fallen eines Inverkehrbrin-
gens im Inland zun&chst zu klaren haben, inwieweit die Gewinne auf mit der Pa-
tentverletzung zusammenhangenden Eigenschaften des verauRRerten Gegen-
stands oder auf anderen Faktoren beruhen (BGH, Urteil vom 24. Juli 2012
- X ZR 51/11, BGHZ 194, 194 = GRUR 2012, 1226 Rn. 20 - Flaschentrager; Be-
schluss vom 3. September 2013 - X ZR 130/12, GRUR 2013, 1212 Rn. 5 - Ka-

belschloss).

b) Sodann wird zu beurteilen sein, welcher Teil des so ermittelten Ge-

winns dem patentverletzenden Anbieten zuzuordnen ist.

Hierfir konnen Umfang und Intensitat der patentverletzenden Angebots-
handlungen in Deutschland von Bedeutung sein, aber auch die Vorteile, die sich
der Verletzer von dem patentverletzenden Verhalten erhoffen durfte. Zu den in-
soweit relevanten Handlungen gehéren neben der Abgabe eines Angebots ge-
gebenenfalls auch Vertragsverhandlungen und sonstige Kommunikation mit dem
potentiellen Kunden, die auf den Abschluss eines Vertrags gerichtet ist. Den aus
solchen Handlungen resultierenden Vorteilen kann insbesondere dann grof3es
Gewicht zukommen, wenn der potentielle Kunde auf Vertragsverhandlungen in
Deutschland besonderen Wert legt oder wenn sich das Anbieten in Deutschland
fur den Verletzer unter organisatorischen oder finanziellen Aspekten einfacher

gestaltet als eine entsprechende Tatigkeit im Ausland.

C) Eine Berechnung anhand entgangenen eigenen Gewinns der Kla-
gerin setzt voraus, dass das Berufungsgericht zu der Uberzeugung gelangt, dass
die Klagerin den Auftrag zur Errichtung der Anlage erhalten hatte, wenn die Be-
klagte von einem Anbieten im Inland abgesehen hatte.
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In diesem Zusammenhang kann dem Umstand, dass die Beklagte die

Moglichkeit zu einem Angebot im Ausland gehabt hétte, Bedeutung zukommen.

Wie oben dargelegt wurde, schliel3t dieser Umstand eine Schadensersatz-
pflicht der Beklagten zwar nicht aus. Ein Anspruch auf Ersatz entgangenen Ge-
winns setzt aber voraus, dass ohne die Patentverletzung nach dem gewdhnli-
chen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umstanden des Einzelfalls mit
Wabhrscheinlichkeit (§ 252 Satz 2 BGB) ein Gewinn des Berechtigten erwartet
werden konnte. Hierflr ist der hypothetische Kausalverlauf, der ohne die Patent-

verletzung zu erwarten war, von Bedeutung.

d) Die Schadensberechnung auf der Grundlage einer angemessenen
Lizenzgebuhr kann ahnlich wie die Berechnung anhand des Verletzergewinns in
der Weise erfolgen, dass die Lizenz anhand des Umsatzes mit den Erzeugnissen
berechnet wird, die Gegenstand des patentverletzenden Angebots waren, der
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Lizenzsatz jedoch reduziert wird, wenn nur das Anbieten, nicht aber das Inver-
kehrbringen der Erzeugnisse eine Patentverletzung darstellt (zu einer ahnlichen
Konstellation bei Markenrechtsverletzungen vgl. BGH, Urteil vom 22. September

2021 - 1 ZR 20/21, GRUR 2022, 82 Rn. 38 f. - Layher).

Bacher Hoffmann Marx

Rombach von Puckler

Vorinstanzen:
LG Braunschweig, Entscheidung vom 18.12.2020 - 9 O 2474/19 -
OLG Braunschweig, Entscheidung vom 01.09.2022 - 2 U 128/21 -



