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Polsterumarbeitungsmaschine

PatG 88 9, 10, 139 Abs. 2, § 141 Satz 2; BGB 88 242 Cb, 259, 852 Satz 1

a)

b)

c)

d)

e)

Fur die Berechnung des dem Rechtsinhaber durch die Verletzung eines Patents entstandenen
Schadens auf der Grundlage des vom Verletzer erzielten Gewinns sind grundsatzlich alle Ge-
winne zu bericksichtigen, die mit der Verletzung des Patents in urséchlichem Zusammenhang
stehen (Bestatigung von BGH, Urteil vom 29. Mai 1962 - | ZR 132/60, GRUR 1962, 509 - Dia-
Rahmchen II).

Hierzu gehtéren Gewinne aus Zusatzgeschaften, die zwar keine Benutzungshandlung im
Sinne von 8 9 oder § 10 PatG darstellen, deren Abschluss aber in ursachlichem Zusammen-
hang mit patentverletzenden Handlungen steht und einen hinreichenden Bezug zu dem ver-
letzenden Gegenstand aufweist.

Bei der Berechnung des Schadens, der durch Benutzungshandlungen wahrend der Laufzeit
des Patents entstanden ist, sind auch Vorgange zu bericksichtigen, die erst nach dem Erl6-
schen des Patents zu einem (zusétzlichen) Schaden gefiihrt haben.

Ein Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung ist in Bezug auf Zusatzgeschéfte schon
dann gegeben, wenn die Mdglichkeit besteht, dass die damit erzielten Umséatze und Gewinne
fur die H6he des Schadensersatzanspruchs von Bedeutung sind.

Diese Grundsétze gelten auch fir Schadensersatzanspriche des Rechtsinhabers, die wegen
Verjahrung nur noch in dem in § 141 Satz 2 PatG und § 852 Satz 1 BGB normierten Umfang
geltend gemacht werden kénnen.

BGH, Urteil vom 14. November 2023 - X ZR 30/21 - OLG Karlsruhe

LG Mannheim
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhandlung
vom 14. November 2023 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, den Richter

Hoffmann und die Richterinnen Dr. Kober-Dehm, Dr. Marx und Dr. Rombach

fur Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandes-

gerichts Karlsruhe vom 10. Marz 2021 wird zurtickgewiesen.

Die Beklagte tragt die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesge-

richtshof.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Klagerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des am 21. Juli 1995
angemeldeten europaischen Patents 776 760 (Klagepatents) in Anspruch, das

eine Polsterumarbeitungsmaschine betrifft.

Die Beklagte stellt Polsterumarbeitungsmaschinen her und vertreibt diese
unter Mitwirkung weiterer Unternehmen auch im Wege des Leasings. Daneben

vertreibt die Beklagte Papier zur Verwendung in diesen Maschinen.

Die Klagerin hat geltend gemacht, vier von der Beklagten vertriebene
Maschinentypen machten von der Lehre des Klagepatents unmittelbar Ge-

brauch.

Das Landgericht hat die Klage bezuglich zwei der vier angegriffenen Aus-
fuhrungsformen als begriindet angesehen. Hinsichtlich dieser beiden Ausfih-
rungsformen hat es die Beklagte, soweit fir das Revisionsverfahren noch von
Interesse, zur Auskunft und Rechnungslegung auch bezlglich der Lieferung von
Verbrauchsmaterialien zur Verwendung in den angegriffenen Vorrichtungen so-
wie beziglich geschlossener Leasingvertrage tber solche Vorrichtungen verur-
teilt und festgestellt, dass der Auskunftsanspruch hinsichtlich Wartungsvertragen
Uber solche Vorrichtungen erledigt ist (Nr. 3, 4 und 5 des Tenors).

Die gegen diesen Teil der erstinstanzlichen Entscheidung gerichtete Be-
rufung der Beklagten ist erfolglos geblieben. Mit ihrer vom Senat (nur) in diesem
Umfang zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung

der Klage insoweit weiter.
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Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Revision bleibt in der Sache ohne Erfolg.

l. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung - soweit fir das Re-

visionsverfahren von Bedeutung - im Wesentlichen wie folgt begrindet:

Der Vertrieb von zwei der angegriffenen Ausfuhrungsformen begriinde

eine schuldhafte unmittelbare Verletzung des Klagepatents.

Die hieraus resultierende Schadensersatzverpflichtung der Beklagten er-
strecke sich auf Benutzungshandlungen bis zum Schutzrechtsablauf. Wegen
Verjahrung sei ein Schadensersatzanspruch fir vor dem 30. Dezember 2004 be-
gangene Benutzungshandlungen allerdings nicht durchsetzbar. Flir Benutzungs-
handlungen aus dem Zeitraum vom 30. Dezember 2004 bis zum 31. Dezember
2010 beschrénke sich die Schadensersatzverpflichtung auf die Herausgabe der
ungerechtfertigten Bereicherung.

Wegen der seit dem 30. Dezember 2004 bis zum Schutzrechtsablauf be-
gangenen Benutzungshandlungen kénne die Klagerin Auskunft und Rechnungs-
legung auch in Bezug auf die Lieferung von Verbrauchsmaterialien - insbeson-
dere Papier - fur patentverletzende Maschinen sowie Uber diese abgeschlossene
Leasing- und Wartungsvertrage verlangen. Die Klagerin benotige diese Angaben
vor allem zur Ermittlung und Berechnung des Verletzergewinns. Dieser kbnne
auch dann herausverlangt werden, wenn die Schadensersatzverpflichtung auf
die Herausgabe des durch die Patentverletzung Erlangten beschrénkt sei. Hin-
sichtlich der Wartungsvertrage sei der Anspruch nach der erteilten Nullauskunft

erledigt, wie das Landgericht zu Recht festgestellt habe.

In zeitlicher Hinsicht sei der Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung
nicht auf Umsatzgeschafte mit Verbrauchsmaterial oder auf Leasingzahlungen

vor Ablauf des Klagepatents beschrankt. Vielmehr genlge es, dass der vor die-
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sem Zeitpunkt erfolgte Vertrieb der patentverletzenden Maschine oder der Ab-
schluss eines Leasinggeschéfts kausal fir das weitere Geschaft mit dem Ver-

brauchsmaterial bzw. den Eingang der weiteren Leasingraten gewesen sei.

Ob und mit welchem Anteil Gewinne aus Leasingvertragen und Geschaf-
ten mit Verbrauchsmaterialien fur patentverletzende Vorrichtungen letztlich in die
Berechnung des Verletzergewinns einfléssen, musse im derzeitigen Verfahrens-
stadium nicht geklart werden. Fur das Bestehen eines Anspruchs auf Auskunft
und Rechnungslegung geniige die Moglichkeit, dass diese Geschafte bei der Er-

mittlung des Verletzergewinns zu bertcksichtigen sein konnten.

Letzteres sei bei Umsétzen des Verletzers der Fall, die kausal auf einer
patentverletzenden Benutzungshandlung beruhten. Ob die aus den weiteren Ge-
schéaften erzielten wirtschaftlichen Ertrage gerade auf den Vorteilen beruhten, die
das Klagepatent zur Verfiigung stelle, konne allenfalls fir den Umfang des her-
auszugebenden Gewinns Bedeutung erlangen. Der Umfang der Auskunftspflicht
werde hiervon nicht berhrt. Nur so werde der Patentinhaber in die Lage versetzt,
die fir die Berechnung des Verletzergewinns maf3geblichen Vorgange zu ermit-
teln und die Angaben des Verletzers zu Uberprifen.

Die danach erforderliche Kausalitat sei im Streitfall anzunehmen. Es sei
nicht ersichtlich, dass Vertrage tber Lieferung von Verbrauchsmaterialien, War-
tung und Leasing auch ohne den Vertrieb der patentverletzenden Vorrichtungen

abgeschlossen worden waren.

Eine zeitliche Beschréankung der Auskunft und Rechnungslegung auf Ge-
schafte mit Verbrauchsmaterialien, die noch vor Erléschen des Klagepatents ab-
geschlossen worden seien, sei nicht erforderlich. Ebenso wenig sei eine solche
Beschrankung auf Leasingzahlungen notwendig, die vor dem Schutzrechtsablauf
eingegangen seien. Auch insoweit genilige es, dass die jeweilige patentverlet-
zende Benutzungshandlung vor Ablauf des Klagepatents kausal fir das weitere
Umsatzgeschaft gewesen sei. Daher kdnnten auch erst nach Schutzrechtsablauf

abgeschlossene Leasinggeschafte einzubeziehen sein, sofern sie Vorrichtungen
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betrafen, die vor Schutzrechtsablauf Gegenstand von patentverletzenden Benut-

zungshandlungen gewesen seien.
Il. Diese Entscheidung halt der rechtlichen Uberprifung stand.

1. Zu Recht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass sich
der Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns auch auf Gewinne beziehen
kann, die der Verletzer durch die Lieferung von Verbrauchsmaterialien und durch
den Abschluss von Leasing - und Wartungsvertragen fur patentgemafie Vorrich-

tungen erzielt hat.

a) Fur die Berechnung des Schadens auf der Grundlage des vom Ver-
letzer erzielten Gewinns sind grundsatzlich alle Gewinne zu bertcksichtigen, die

mit der Verletzung des Patents in ursachlichem Zusammenhang stehen.

aa) Derdurch die Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts zu kom-
pensierende Schaden ist bereits in der Beeintrachtigung des absoluten Rechts
und der mit diesem verbundenen, allein dem Inhaber zugewiesenen Nutzungs-

madglichkeiten zu sehen.

Der Schaden besteht darin, dass der Verletzer die durch das immaterielle
Schutzgut vermittelten konkreten Marktchancen fur sich nutzt und sie damit zu-
gleich der Nutzung durch den Schutzrechtsinhaber entzieht. Ziel der Methoden
zur Schadensberechnung ist die Ermittlung desjenigen Betrags, der zum Aus-
gleich dieses Schadens erforderlich und angemessen ist, und damit die Ermitt-
lung des wirtschaftlichen Werts des Schutzrechts und der in ihm verkérperten
Marktchance. Dieser wird durch den erwarteten, aber entgangenen Gewinn des
Schutzrechtsinhabers, durch den tatsachlichen Gewinn des Verletzers oder
durch die Gewinnerwartung erfasst, die verninftige Vertragsparteien mit dem Ab-
schluss eines Lizenzvertrags Uber die Nutzung des Schutzrechts verbunden hét-
ten (BGH, Urteil vom 24. Juli 2012 - X ZR 51/11, BGHZ 194, 194 = GRUR 2012,
1226 Rn. 15 f. - Flaschentrager).
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bb)  Anders als der Anspruch auf Ersatz des entgangenen Gewinns sind
die Schadenskompensation durch Herausgabe des Verletzergewinns und die
Kompensation durch Zahlung einer angemessenen Lizenzgebuihr nicht auf Er-
satz des konkret eingetretenen Schadens gerichtet. Die beiden zuletzt genannten
Berechnungsmethoden zielen vielmehr in anderer Weise auf einen billigen Aus-

gleich des Vermogensnachteils, den der verletzte Rechtsinhaber erlitten hat.

Der Anspruch auf Herausgabe des Gewinns beruht auf der Erwéagung,
dass es unbillig ware, dem Verletzer einen Gewinn zu belassen, der auf einer
schuldhaften unbefugten Benutzung des Schutzrechts beruht (BGH, Urteil vom
26. Marz 2019 - X ZR 109/16, BGHZ 221, 342 = GRUR 2019, 496 Rn. 20 - Span-
nungsversorgungsvorrichtung). Er zielt auf eine Kompensation des Umstands,
dass sich der Verletzer bei Umsatzgeschéften die erfindungsgeméi3e Lehre zu
Nutze gemacht und damit die von der Rechtsordnung dem Schutzrechtsinhaber
zugewiesene Marktchance fur sich genutzt hat (BGH, Urteil vom 24. Juli 2012
- X ZR 51/11, BGHZ 194, 194 = GRUR 2012, 1226 Rn. 35 - Flaschentrager).

Die Abschopfung des Verletzergewinns dient zudem der Sanktionierung
des schadigenden Verhaltens und auf diese Weise der Pravention gegen eine
Verletzung der besonders schutzbedurftigen Immaterialguterrechte (BGH, Urteil
vom 26. Marz 2019 - X ZR 109/16, BGHZ 221, 342 = GRUR 2019, 496 Rn. 20

- Spannungsversorgungsvorrichtung).

cc) Inwelchem Umfang der erzielte Gewinn auf die Schutzrechtsverlet-
zung zurlckzufihren ist, lasst sich regelmalfig nicht genau ermitteln, sondern nur

abschéatzen.

Der notwendige ursachliche Zusammenhang zwischen der Schutzrechts-
verletzung und dem erzielten Gewinn ist daher nicht nur im Sinne adéaquater Kau-
salitat zu verstehen. Auch bei Gewinnen aus dem Inverkehrbringen patentgema-
Ber Vorrichtungen ist vielmehr wertend zu bestimmen, ob und in welchem Um-

fang der erzielte Gewinn auf den mit dem verletzten Schutzrecht zusammenhéan-
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genden Eigenschaften des verdulRerten Gegenstands oder anderen Faktoren be-
ruht (BGH, Urteil vom 24. Juli 2012 - X ZR 51/11, BGHZ 194, 194 = GRUR 2012,
1226 Rn. 20 - Flaschentréager; Beschluss vom 3. September 2013 - X ZR 130/12,
GRUR 2013, 1212 Rn. 5 - Kabelschloss).

b) Ausgehend hiervon ist der Anspruch auf Herausgabe des Verlet-
zergewinns auch auf Gewinne gerichtet, die durch den Abschluss von Leasing-

vertragen Uber patentgemalle Vorrichtungen erzielt worden sind.

Durch den Vertrieb patentgemaRer Vorrichtungen im Wege des Leasings
werden diese im Sinne von 8§ 9 Nr. 1 PatG angeboten und in den Verkehr ge-
bracht. Der Patentinhaber hat daher einen Anspruch auf Auskunft Giber den Ab-
schluss solcher Vertrage und auf Rechnungslegung Uber die daraus erzielten
Einnahmen und Gewinne. Welcher Teil dieser Gewinne auf der Patentverletzung
beruht, ist anhand der hierfiir auch sonst maf3geblichen Faktoren zu bestimmen.

C) Ebenfalls umfasst sind Gewinne aus Zusatzgeschaften, die zwar
keine Benutzungshandlung im Sinne von § 9 oder § 10 PatG darstellen, deren
Abschluss aber in ursachlichem Zusammenhang mit patentverletzenden Hand-
lungen steht und einen hinreichenden Bezug zu dem verletzenden Gegenstand

aufweist.

aa) Dem steht nicht entgegen, dass der Gegenstand solcher Geschéfte

nicht dem durch das Patent begriindeten Ausschlie3lichkeitsrecht unterliegt.

Der Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns ist zwar nur auf den-
jenigen Gewinn gerichtet, der durch die unbefugte Benutzung der Erfindung er-
zielt worden ist. Dieser Gewinn ist aber nicht zwingend beschrankt auf Vermo-
gensvorteile, die im Austausch gegen die Uberlassung von patentgemafen Ge-

genstanden erlangt worden sind.
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Seiner Funktion, einen billigen Ausgleich fir den vom verletzten Rechtsin-
haber erlittenen Vermdgensnachteil zu erméglichen, kann der Anspruch auf Ge-
winnherausgabe nur dann gerecht werden, wenn er sich auf alle Gewinne des
Verletzers bezieht, die dieser erzielt hat, weil er eine Marktchance wahrgenom-
men hat, die ihm nur bei Verletzung des Schutzrechts zugénglich war. Der
Rechtsinhaber hat Anspruch darauf, dass ihm nicht nur diejenigen Vermdgens-
nachteile ersetzt werden, die ihm entstanden sind, weil ihm die Chance genom-
men wurde, fir die zum Schadensersatz verpflichtenden Benutzungshandlungen
selbst Entgelte zu vereinnahmen, sondern auch Folgeschadden aus Zusatzge-

schéften, die ihm bei Benutzung der Erfindung moglich gewesen waren.

Folgerichtig muss der Verletzergewinn aus solchen Zusatzgeschéaften
grundsétzlich ebenfalls in die Berechnungsgrundlage fir den herauszugebenden
Gewinn einbezogen werden, soweit der erforderliche Ursachenzusammenhang
zu der Patentverletzung besteht (BGH, Urteil vom 29. Mai 1962 - | ZR 132/60,
GRUR 1962, 509, 512 ff. - Dia-Rahmchen II; OLG Dusseldorf, Urteil vom 20. No-
vember 2008 - 2 U 82/02 - juris Rn. 143; Urteil vom 3. November 2022
-2 U 39/21, GRUR 2023, 394 Rn. 120 ff. - Tassenspender; Grabinski/Zulch in
Benkard, Patentgesetz, 11. Aufl.,, 8 139 Rn. 73a; Mes, Patentgesetz, 5. Aufl.,
8 139 Rn. 175; Grabinski, GRUR 2009, 260, 262; Kihnen, Handbuch der Patent-
verletzung, 15. Aufl., Kap. D Rn. 749 ff.).

bb) An dem erforderlichen Ursachenzusammenhang zur Patentverlet-
zung kann es allerdings fehlen, wenn ein zusétzlicher Gewinn zwar in urséchli-
chem Zusammenhang mit der Verauf3erung einer geschuitzten Vorrichtung steht,
dieser Zusammenhang aber auf Umstanden beruht, die mit den technischen

Eigenschaften der geschiitzten Erfindung nichts zu tun haben.

Als grundsatzlich nicht herauszugeben hat der Bundesgerichtshof unter
diesem Gesichtspunkt zum Beispiel Gewinne angesehen, die durch Reinvestition

von erzielten Gewinnen aus einer Patentverletzung in anderen Bereichen erzielt
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worden sind oder die der Verletzer nur deshalb erzielt hat, weil er durch patent-
verletzende Vertriebshandlungen seinen Bekanntheitsgrad und damit den Ver-
trieb anderer Produkte steigern konnte (BGH, Urteil vom 29. Mai 1962
-1 ZR 132/60, GRUR 1962, 509, 512 - Dia-Rahmchen II).

cc) Ein hinreichender Zusammenhang zu einer patentverletzenden
Handlung besteht aber jedenfalls bei Gewinnen aus Zusatzgeschaften, die einen

Bezug zu patentverletzenden Gegenstanden aufweisen.

(1) Ein solcher Bezug besteht grundsatzlich dann, wenn sich das Ge-
schaft auf einen patentverletzenden Gegenstand bezieht, wie dies etwa bei
einem Wartungsvertrag Uber eine unter Verletzung des Patents in Verkehr ge-
brachte Maschine der Fall ist, dessen Abschluss in urséchlichem Zusammen-

hang mit der Lieferung der Maschine durch den Verletzer steht.

Wie der Gewinn aus dem Inverkehrbringen des verletzenden Gegen-
stands wird in solchen Konstellationen zwar auch der Gewinn aus dem Zusatz-
geschaft in aller Regel nicht allein auf der Patentverletzung beruhen, sondern auf
anderen Faktoren, die fur die Kaufentscheidung des Kunden maf3geblich waren.
Dies andert aber nichts daran, dass der Gewinn jedenfalls auch auf der Patent-
verletzung beruht, weil die zusatzliche Leistung ohne das Inverkehrbringen der

patentverletzenden Vorrichtung nicht hatte erbracht werden kénnen.

Der Einwand, er hatte den Gewinn auch bei rechtmafigem Alternativver-
halten erzielen konnen, ist dem Verletzer unter diesen Voraussetzungen
- ebenso wie im Zusammenhang mit dem Gewinn aus dem Vertrieb der ge-
schutzten Vorrichtung (dazu BGH, Urteil vom 24. Juli 2012 - X ZR 51/11, BGHZ
194, 194 = GRUR 2012, 1226 Rn. 35 - Flaschentrager) - grundsatzlich versagt.

(2)  Ein hinreichender Bezug zu einem verletzenden Gegenstand be-
steht auch bei Gewinnen aus mit der Patentverletzung in ursachlichem Zusam-
menhang stehenden Geschaften Uber andere Gegenstande, die zur Verwendung

mit einer patentverletzenden Vorrichtung bestimmt sind.
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Auch in dieser Konstellation hatten die zuséatzlichen Gewinne ohne das
Inverkehrbringen der patentverletzenden Vorrichtung nicht erzielt werden kén-
nen. Deshalb ist dem Verletzer auch in dieser Konstellation die Berufung auf

rechtmalliges Alternativverhalten verwehrt.

dd) Entgegen der Ansicht der Revision gilt dies nicht nur fir Gewinne
aus zusatzlichen Leistungen, Uber die bereits bei Veraul3erung einer patentge-
maf3en Vorrichtung ein Dauerschuldverhaltnis mit bestimmten Mindestabnahme-

verpflichtungen oder bestimmter Mindestdauer begriindet worden ist.

Der erforderliche Ursachenzusammenhang kann auch ohne ein solches
Schuldverhaltnis bestehen. Er ist insbesondere dann gegeben, wenn ein Kunde
ein spateres Zusatzgeschéaft nur deshalb mit dem Lieferanten abschliel3t, weil er
auch die patentgemé&f3e Vorrichtung von diesem bezogen hat. Die Bejahung
eines solchen Zusammenhangs kann insbesondere deshalb naheliegen, wenn
die zusatzlich erworbenen Gegenstande ihrer Beschaffenheit nach auf die ge-
schitzte Vorrichtung abgestimmt sind oder wenn der Bezug aus einer Hand aus

sonstigen Grinden Vorteile bietet.

2. Ebenfalls zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass
vom Anspruch der Klagerin auch Gewinne erfasst sein kdnnen, die erst nach
Ablauf des Patentschutzes angefallen sind, und zwar auch dann, wenn die zu
Grunde liegenden Vertrage erst nach Erléschen des Patents geschlossen wor-

den sind.

a) Wie die Revision im Ansatz zu Recht geltend macht, begriindet eine
Benutzung der geschuitzten Erfindung allerdings nur dann einen Anspruch auf
Schadenersatz, wenn sie wahrend der Laufzeit des Patents begangen worden
ist (BGH, Urteil vom 4. Mai 2004 - X ZR 234/02, BGHZ 159, 66 = GRUR 2004,
755 Rn. 25 - Taxameter; Urteil vom 19. Februar 2013 - X ZR 70/12, GRUR 2013,
1269 Rn. 17 - Wundverband; Urteil vom 9. Juni 2020 - X ZR 142/18, GRUR 2020,
986 Rn. 21 - Penetrometer).
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Dies hat auch das Berufungsgericht zutreffend gesehen. Folgerichtig hat
es klargestellt, dass die vom Landgericht ausgesprochene Feststellung der Scha-
densersatzpflicht und die Verurteilung zur Rechnungslegung tiber das Herstellen,
Anbieten, Inverkehrbringen, Gebrauchen, Einfuhren und Besitzen von patentver-
letzenden Maschinen sich nur auf Handlungen vor dem Erléschen des Klagepa-

tents beziehen.

b) Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass da-
mit nicht ausgeschlossen ist, bei der Berechnung des Schadens, der durch Be-
nutzungshandlungen wéahrend der Laufzeit des Patents entstanden ist, auch Vor-
gange zu bertcksichtigen, die erst nach diesem Zeitpunkt zu einem (zuséatzli-

chen) Schaden gefuhrt haben.

aa) Diese Rechtsfolge ergibt sich aus dem oben aufgezeigten Grund-
satz, wonach grundsatzlich alle Gewinne herauszugeben sind, die mit der Ver-

letzung des Patents in ursachlichem Zusammenhang stehen.

Eine Begrenzung auf Gewinne, die wahrend der Laufzeit des Patents an-
gefallen sind oder auf Handlungen beruhen, die in diesem Zeitraum vorgenom-
men wurden, widersprache dem Gebot, dem verletzten Rechtsinhaber Kompen-
sation fur alle Vermdgensnachteile zu gewahren, die ihm aufgrund der Verlet-

zungshandlungen entstanden sind.

bb) Entgegen der Auffassung der Revision fuhrt die Einbeziehung sol-

cher Gewinne nicht zu einer zeitlichen Erweiterung des Patentschutzes.

Als Anknupfungspunkt fur eine Pflicht zum Schadensersatz und damit fur
die Pflicht zur Herausgabe von Gewinnen kommen ausschlie3lich Verletzungs-
handlungen in Betracht, die wahrend der Geltungsdauer des Patents begangen

worden sind.
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Damit ist der begrenzten Geltungsdauer eines Patents hinreichend Rech-
nung getragen. Eine zuséatzliche Begrenzung dahin, dass Schaden aus einer be-
gangenen Verletzungshandlung nur insoweit ersatzfahig sind, als sie wahrend
der Laufzeit des Patents eingetreten sind, lasst sich demgegentber weder den
Bestimmungen tber die Hochstschutzdauer noch § 139 Abs. 2 PatG entnehmen.

cc) Angesichts dessen ist in Bezug auf Gewinne aus Dauerschuldver-
haltnissen nicht maf3geblich, zu welchem Zeitpunkt diese durch ordentliche Kin-

digung hatten beendet werden kdnnen.

Erforderlich und ausreichend ist auch insoweit ein Ursachenzusammen-
hang der oben aufgezeigten Art zwischen einer innerhalb der Laufzeit des Pa-

tents begangenen Verletzungshandlung und dem erzielten Gewinn.

(1) In diesem Zusammenhang ist unerheblich, dass dem Rechtsinha-
ber nach Erléschen des Streitpatents kein Verbietungsrecht mehr zusteht.

Die in Rede stehenden Gewinne sind bei der Bemessung des Schadens
nicht deshalb zu bertcksichtigen, weil die zugrunde liegenden Rechtsgeschéfte
dem Patentinhaber vorbehalten sind, sondern deshalb, weil sie einen Gradmes-
ser fur die Vermdgensnachteile bilden, die dem Patentinhaber aufgrund der die
Schadensersatzpflicht begrindenden Handlung entstanden sind.

Zudem unterliegen Vorrichtungen, von denen in patentverletzender Weise
Gebrauch gemacht worden ist, auch nach Ablauf der Schutzdauer nicht der freien
Benutzung. Sie bleiben vielmehr Gegenstand von Ansprichen auf Vernichtung,
Entfernung aus den Verkehrswegen und Ruckruf. Gewinne, die der Verletzer im
Zusammenhang mit solchen Vorrichtungen erzielt, sind deshalb nicht gleichzu-
setzen mit Gewinnen aus dem Inverkehrbringen von Vorrichtungen nach Ablauf
des Patents. Sie stellen sich vielmehr weiterhin als das Ergebnis einer rechtswid-

rigen Handlung dar.
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(2)  Aus demselben Grund ist unerheblich, ob die Zusatzgeschafte eine

mittelbare Patentverletzung zum Gegenstand haben.

Der fir die Schadenszurechnung erforderliche und ausreichende Ursa-
chenzusammenhang besteht schon dann, wenn es sich um Gewinne handelt, die
durch den patentverletzenden Gebrauch der jeweiligen Vorrichtung wahrend der

Laufzeit des Patents verursacht worden sind.

(3) Die von der Revision herangezogene Rechtsprechung zur Scha-
densersatzpflicht nach fristloser Kiindigung eines Dauerverhaltnisses kann auf
die im Streitfall zu beurteilende Konstellation nicht Gbertragen werden.

In den von der Revision zum Vergleich herangezogenen Fallen geht es
um die Pflicht zum Schadensersatz wegen Verletzung von vertraglichen Pflich-
ten, von denen der Schuldner sich zu einem bestimmten Zeitpunkt hatte l6sen
kénnen. In jener Situation ist es konsequent, den Schuldner nur fir Verstél3e in
dem Zeitraum haften zu lassen, flr den eine solche Losungsmaoglichkeit nicht

bestand.

In der Konstellation des Streitfalls geht es nicht um die vorzeitige Beendi-
gung eines Dauerschuldverhéltnisses, sondern um die Folgen von einzelnen Ver-
letzungshandlungen wahrend der Laufzeit eines Patents. Auch in dieser Konstel-
lation haftet der Verletzer nicht zeitlich unbegrenzt, sondern nur fir Handlungen,
die er innerhalb eines bestimmten Zeitraums begangen hat. Der insoweit mal3-
gebliche Zeitraum wird durch die Laufzeit des Patents bestimmt. Schaden, die
durch innerhalb dieses Zeitraums erfolgte Verletzungshandlungen entstanden
sind, hat der Verletzer aus den oben dargelegten Griinden unabhéngig vom wei-

teren zeitlichen Verlauf in vollem Umfang zu ersetzen.

dd) Diese Beurteilung steht in Einklang mit der Rechtsprechung des Se-
nats zur Reichweite der aus einer Patentverletzung resultierenden Anspriche auf

Unterlassung und Beseitigung.
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Der Senat hat entschieden, dass ein Verletzer, der durch Benutzung der
Erfindung wéhrend der Laufzeit des Patents einen fortwahrenden Stérungszu-
stand geschaffen hat, auch nach Ablauf der Schutzdauer zur Beseitigung dieses
Zustands verpflichtet bleibt. Daraus kann sich die Pflicht ergeben, von einem
durch die Verletzung des Patents erlangten Zeitvorsprung im Zusammenhang
mit einem behdrdlichen Zulassungsverfahren keinen Gebrauch zu machen
(BGH, Urteil vom 21. Februar 1989 - X ZR 53/87, BGHZ 107, 46 = GRUR 1990,
997, juris Rn. 58 ff. - Ethofumesat).

Ob die Erzielung von Gewinnen nach Ablauf der Schutzdauer aufgrund
einer wahrend des Bestehens von Patentschutz vorgenommenen Benutzungs-
handlung einen Stérungszustand in diesem Sinne begrtindet, bedarf keiner ab-
schlieBenden Entscheidung. Die aufgezeigte Rechtsprechung bestatigt jeden-
falls, dass eine wahrend der Schutzdauer begangene Verletzungshandlung zu
Rechtsfolgen in Bezug auf die Zeit nach Erléschen des Patents filhren kann. Ahn-
liche Rechtsfolgen ergeben sich in der Konstellation des Streitfalls aus dem
Grundsatz, dass der Verletzer den gesamten Schaden zu ersetzen hat, der durch
wahrend der Geltung des Patents erfolgte Verletzungshandlungen verursacht

worden ist.

3. Ebenfalls zutreffend hat das Berufungsgericht entschieden, dass
diese Grundsatze auch fir Schadensersatzanspriche des Rechtsinhabers gel-
ten, die wegen Verjahrung nur noch in dem in 8§ 141 Satz 2 PatG und § 852
Satz 1 BGB normierten Umfang geltend gemacht werden koénnen.

a) Wie der Senat bereits entschieden hat, ist auch ein vom Verpflich-
teten erzielter Gewinn als durch die Verletzung auf Kosten des Berechtigten er-

langt im Sinne von § 852 Satz 1 BGB anzusehen.

Der Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung ist mithin auch fur Zeit-
raume, in denen der Schadensersatz den Beschrankungen nach dieser Vor-
schrift unterliegt, auf Angaben zum erzielten Gewinn gerichtet (BGH, Urteil vom
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26. Marz 2019 - X ZR 109/16, BGHZ 221, 342 = GRUR 2019, 496 Rn. 17 ff.

- Spannungsversorgungsvorrichtung).

b) In diesem Zusammenhang ist unerheblich, ob und in welchem Um-
fang der Rechtsinhaber trotz der Verjahrung noch Anspriiche auf Vernichtung,
Umbau, Entfernung aus den Vertriebswegen und Rickruf geltend machen kann.

Entscheidend flr die Pflicht zur Herausgabe von Gewinnen aus Zusatzge-
schéften ist der Umstand, dass Vorrichtungen, die Gegenstand solcher Anspri-
che sind, auch nach Ablauf der Schutzdauer nicht frei benutzbar sind und es
deshalb auch nach diesem Zeitpunkt unbillig ware, wenn der Verletzer Gewinne
behalten durfte, die ihm durch den patentverletzenden Gebrauch solcher Vorrich-
tungen ermdglicht worden sind. Dies gilt unabhangig davon, ob der Rechtsinha-
ber ihm zustehende Anspriche auf Vernichtung und dergleichen rechtzeitig gel-
tend gemacht hat. Die unterbliebene Geltendmachung solcher Anspriiche macht

die davon betroffenen Vorrichtungen nicht gemeinfrei.

4, Vor diesem Hintergrund hat das Berufungsgericht im Streitfall einen
Anspruch der Klagerin auf Auskunft und Rechnungslegung in dem bereits vom
Landgericht zugesprochenen Umfang rechtsfehlerfrei bejaht.

a) Als Hilfsanspruch zur Verwirklichung seines Schadensersatzan-
spruchs steht dem Patentinhaber gegen den Verletzer ein nach Inhalt und Um-
fang dem Grundsatz von Treu und Glauben unterstehender akzessorischer Hilfs-

anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung zu.

Dieser Anspruch ist seinem Umfang nach auf die zur Durchsetzung des
Hauptanspruchs erforderlichen Informationen begrenzt, die der Glaubiger selbst
nicht anders erlangen kann und deren Erteilung dem Schuldner unschwer mog-
lich und zumutbar ist (BGH, Urteil vom 26. Marz 2019 - X ZR 109/16, BGHZ 221,
342 = GRUR 2019, 496 Rn. 12 - Spannungsversorgungsvorrichtung).
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b) Zutreffend hat das Berufungsgericht entschieden, dass ein An-
spruch auf Auskunft und Rechnungslegung in Bezug auf Zusatzgeschéfte schon
dann gegeben ist, wenn die Moglichkeit besteht, dass die damit erzielten Um-
séatze und Gewinne fur die Hohe des Schadensersatzanspruches von Bedeutung
sind.

Die Auskunft und Rechnungslegung hat im Rahmen des Mdglichen und
Zumutbaren samtliche Angaben zu enthalten, die der Verletzte benétigt, um sich
fur eine der ihm offenstehenden Schadensausgleichsmethoden zu entscheiden,
die Hohe der Ausgleichszahlung nach dieser Methode zu ermitteln und dartber
hinaus die Richtigkeit der Rechnungslegung nachzuprifen (BGH, Urteil vom
20. Mai 2008 - X ZR 180/05, BGHZ 176, 311 = GRUR 2008, 896 Rn. 31 - Tinten-
patrone I; Urteil vom 26. Méarz 2019 - X ZR 109/16, BGHZ 221, 342 = GRUR
2019, 496 Rn. 25 - Spannungsversorgungsvorrichtung).

Soweit es um Gewinne aus Zusatzgeschaften geht, besteht ein Anspruch
auf Auskunft danach in Bezug auf alle Geschéfte, die es aufgrund ihres Inhalts,
aufgrund der Umstéande, unter denen sie geschlossen worden sind, oder auf-
grund sonstiger Anhaltspunkte als nicht fernliegend erscheinen lassen, dass sie
in Ursachenzusammenhang mit einer rechtswidrigen Benutzungshandlung ste-
hen. Ob ein solcher Zusammenhang tatsachlich besteht, ist gegebenenfalls nach

Erteilung der Auskiinfte zu entscheiden.

C) Ebenfalls zutreffend hat das Berufungsgericht entschieden, dass
die Voraussetzungen fir einen Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung

Uber Zusatzgeschafte im Streitfall gegeben sind.

aa) Nach den insoweit nicht angegriffenen Feststellungen des Beru-
fungsgerichts waren die Wartungsvertrage ohne den Vertrieb der jeweils betroffe-

nen Maschine nicht abgeschlossen worden.

Daraus ergibt sich ein hinreichender Ursachenzusammenhang im oben

aufgezeigten Sinne.
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bb) Nach den ebenfalls nicht angegriffenen Feststellungen des Beru-
fungsgerichts héatte die Beklagte Lieferungen von Verbrauchsmaterial fir patent-
verletzende Maschinen jedenfalls nicht in demselben Umfang getatigt, wenn sie
die Maschinen nicht vertrieben hatte, weil die Beklagte fur die angegriffenen Aus-
fuhrungsformen geeignetes Papier mit unterschiedlichen Spezifikationen ver-
treibt.

Daraus ergibt sich, dass der erforderliche Ursachenzusammenhang je-
denfalls hinsichtlich eines Teils der mit der Lieferung von Verbrauchsmaterial er-
zielten Gewinne besteht. Hieraus hat das Berufungsgericht zu Recht abgeleitet,
dass die Beklagte Uber die Lieferung aller Verbrauchsmaterialien Rechnung zu
legen hat, die zur Verwendung in wahrend der Laufzeit des Klagepatents gelie-

ferten patentverletzenden Maschinen bestimmt sind.

cc) Etwas anderes folgt, wie das Berufungsgericht ebenfalls zutreffend
erkannt hat, nicht daraus, dass die patentverletzenden Ausfiihrungsformen auch

in patentfreien Betriebsmodi verwendet werden kénnen.

Dieser Umstand vermag den Zusammenhang zu den patentverletzenden
Handlungen nicht aufzuheben. Er ist allenfalls bei der Beurteilung der Frage von
Bedeutung, in welchem Umfang der erzielte Gewinn auf den mit dem verletzten
Schutzrecht zusammenhangenden Eigenschaften des verauflerten Gegen-
stands beruht. Auf den Umfang der Pflicht zur Rechnungslegung hat dies keinen

Einfluss.

dd) Fuir die Entscheidung des Streitfalls ist nicht erheblich, ob der Zu-
sammenhang zu der patentverletzenden Handlung durch einen Umbau der be-

troffenen Vorrichtung entfallen kann.

Selbst wenn diese Frage zumindest fur bestimmte Konstellationen zu be-
jahen ware, anderte dies nichts daran, dass der Rechtsinhaber die Rechnungs-
legung hinsichtlich aller Zusatzgeschéfte verlangen darf, die sich auf eine ur-
sprunglich patentverletzende Vorrichtung beziehen. Ob dieser Zusammenhang
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zu einem spateren Zeitpunkt entfallen ist, bleibt gegebenenfalls der Klarung in

einem Rechtsstreit Uber die Hohe der Ersatzforderung vorbehalten.

d) Entgegen der Ansicht der Revision ist eine Pflicht zur Auskunft und
Rechnungslegung Uber Geschaftsvorfalle nach Ablauf der Schutzdauer nicht

unzumutbar.

Der Umstand, dass sich solche Geschéfte Uber einen langeren Zeitraum
hinweg erstrecken kdnnen, fuhrt nicht zur Unzumutbarkeit der hierauf bezogenen
Pflicht zur Auskunft und Rechnungslegung. Die zur Erfullung dieser Pflicht erfor-
derlichen Informationen liegen dem Patentverletzer aufgrund seiner fortgesetzten

Vertriebstatigkeit regelmafig vor.

Sonstige Umstande, aus denen sich eine Unzumutbarkeit ergeben kdnnte,

zeigt die Revision nicht auf.
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88 Il Die Kostenentscheidung beruht - auch hinsichtlich der Kosten der
Nichtzulassungsbeschwerde - auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Bacher Hoffmann Richterin am Bundesgerichtshof
Dr. Kober-Dehm kann wegen
Urlaubs nicht unterschreiben

Bacher

Marx Rombach

Vorinstanzen:
LG Mannheim, Entscheidung vom 04.12.2015 - 7 O 210/14 -
OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 10.03.2021 - 6 U 9/16 -



