Nachschlagewerk: ja

PatG § 14; 2P0 § 62
Altix

Mehrere Patentinhaber sind im Verfahren auf Festsetzung
der angemessenen Benutzungsvergiitung nach § 14 Abs. 4 PatG
notwendige Streitgenossen im Sinne des § 62 Abs. 1 ZPO.

PatG § 14

zur Berechnung der angemessenen Vergiltung fir die Benut-
gung einer Frfindung im Falle der Lizenzbereitschaft, ins-
besondere bei mittelbarer Benutzung einer Verfahrenserfin-

dung und bei Mitbenutzung einer eigenen (abhéngigen) Erfin-
dung des mittelbaren Benutzers.,

BGH, Beschl. v. 15. Juni 1967 - Ia 2B 13/66 -
Bundespatentgericht
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BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
lé;ggtjﬁféé Verkiindet am
15. Juni 1967
Qechsler,
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschédftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

1. des Porschungsinstituts fiir Edelme-
talle und Metallchemie e.V. in S¢NGNGEGEY. zcsctz-
lich vertreten durch den Vorstand Prof. Dr. Ernst REB

2, der Firma W.C, H N GnbH Platinschmelze in Her
, gesetzlich vertreten durch die Geschédftsfiihrer Dr,

Reinhard HEEE® und Dr. Konrad RO,

Patentinhaber, Antragsgegner
und Rechtsbeschwerdefiihrer,

~ Verfahrensbevollmichtigter: Bechtsanwilt or. (.

in

gegen

die Firma Dr.-Ing. Max S , Fabrik flir Galva-
notechnik, XKommanditgesellschaft in G , Ver-—

]
treten durch die persotnlich ftende Gesellschafterin Frau
Ingeborg Gd geb., S&,

Antragstellerin und Rechts-
beschwerdegegnerin,

— Verfahrensbevollméchtigter: Rechtsanwalt Dr. GHENNED
in -

wvegen Festsetzung einer Vergiitung flir die Benutzung des
Patents 849 787.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf
die mindliche Verhandlung vom 15. Juni 1967 unter Mit-
wirkung dcs Senatsprédsidenten Prof. Dr. Nastelski und
der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Loscher und
Dr. Spengler

beschlosgen:

1. Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschlufB
des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats)
des Bundespatentgerichts vom 2. Dezember 1965
wird auf Kosten der Rechtsbeschwerdefiihrer zuriick-
gewiesen.

2. Der VWert des Beschwerdegegenstandes wird
flir die Rechtsbeschwerdeinstanz festgesetzt auf
300.000,-~ DM.

Grinde:

ID

Die Antragsgegner waren Inhaber des mit Wirkung vom
31, Dezember 1948 erteilten, mit dem 30. Dezember 1966
abgelaufenen Patents 843 785 und des als Zusatzpatent dazu
erteilten, ebenfalls am 30. Dezember 1966 abgelaufenen Pa-
tents 849 787. Das Patent 843 785 betraf ein Verfahren
zur Herstellung harter galvanischer Silberiiberziige, das
Zusatzpatent 849 787 ein Verfahren zur Herstellung harter
galvanischer Silber- und Goldiiberziige. Der Anspruch 1 des
Patents 843 785 lautete:
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"1. Verfahren zur Herstellung harter galvanischer
Silberniederschlédge, dadurch gekennzeichnet,
daB cyanidische Elektrolyte Verwendung finden,
die neben Blei und/oder Wismut noch Stoffe ent-
halten, die sich mit dem Silber in feindisperser
(kolloider) Form oder in Form einer festen Lo~
sung abscheiden, vorzugsweise komplexbildende
Stoffe, wie Oxys#duren, und die ausreichend
alkalisch sind, um grobdisperse Ausscheidungen
innerhalb des Bades zu vermeiden."

Der Anspruch 1 des Zusatzpatents 849 787 lautete:

"1, Verfahren zur Herstellung harter galvanischer
Silberiiberziige nach Patent 843 785, dadurch
gekennzeichnet, daB cyanidische Elektrolyte
Verwendung finden, die auBer oder an Stelle
von"Blei und/oder Wismut auch andere Metalle
aus den Nebenreihen der vierten und fiinften
Gruppe des Periodischen Systems und mit diesen
Metallen komplexbilldende Stoffe wie Oxysduren
oder Aminosduren oder Salgze dieser SHuren ent-
hailten.,"

(Anmerkung: Statt "Nebenreihen" miiBte es, wie im
angefochtenen BeschluB S. 3 zutreffend bemerkt,
richtig "Hauptreihen" heiBen.)

Mit einer am 7. Januar 1960 bei dem Deutschen Patent-
amt eingegangenen Eingabe hatten die Patentinhaber die Li-
zengbereitschaft gemdf § 14 PatG fiir beide Patente erklirt.

Die Antragstellerin hatte zunéichst einen arsenhaltigen
Glangbadzusatz mit dem Namen "Stella' hergestellt und ver-
trieben. Da dieser Badzusatz zwar Arsen, aber keine kom-
plexbildenden Stoffec enthielt, war zwischen den Parteien
streitig geworden, ob die Antragstellerin damit von der
Lehre des Zusatzpatents 849 787 und des dazu gehirigen
Hauptpatents 843 785 Gebrauch machte. Am 14. April 1961
schlossen die Parteien einen am 17. April 1961 schriftlich
bestédtigten Vertrag, nach dem die Patentinhaber der Antrag-
stellerin eine Lizenz auf die beiden Patente fiir deren ge-
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samte Schutzdauer erteilten, die Antragstellerin ab 1. Ja-
nuar 1961 eine ILizenzgebithr von 3 %, bezogen auf den
Bruttoverkaufswert des arsenhaltigen Glanzzusatzes, zahlen
sollte und die Antragstellerin sich verpflichtete, die
beiden Patente nicht anzugreifen.

Mindestens scit Sommer 1962 brachte die Antragstel-
lerin sodann einen von ihr hergestellten Glanzbadzusatz
unter dem Namen "Alto", spidater "Altix", in den Handel, der
anstelle von Arsen Antimon sowie auch komplexbildende Stof-
fe enthielt. DaB dieses Bad von der Lehre des Zusatzpatents
849 787 Gebrauch machte, war unstreitig. Die Antragstellerin
war auch bereit, fiir dieses Bad eine Lizenzgebiibr zu ent-
richten. Streitig blieb nur die Berechnung und die Hohe
der zu zahlenden ILizengzggebilhr. Die Patentinhaber forderten
wiederholt eine Lizenzgebiihr von 3,~- DM je Kilogramm ab-
geschiedenen Silbers. Die Antragstellerin dagegen wollte
auch flr den antimonhaltigen Glanzzusatz nur eine solche
Lizenzgebiihr zahlen, wie sie im Vertrag vom 14./17. April
1961 fiir den arsenhaltigen Glanzgusatz vereinbart war,
also eine Lizenszgebilhr von 3 %, allenfalls 5 %, bezogen
auf den Bruttoverkaufswert (Qurchschnittlich 18,~-- DM je kg)
des antimonhaltigen Glanzzusatzes.

Da die Parteien sich hieriiber nicht einig wurden,

hat die Antragstellerin schlieBlich am 8. August 1963 ge-
mdB § 14 Abs. 4 PatG bei dem Deutschen Patentamt die Fest-
setzung der von ibr zu entrichtenden Verglitung beantragt.
Sie hat dazu im wesentlichen vorgetragen: Der Vertrag vom
14./17. April 1961 miisse Ausgangspunkt auch fiir das vor-
liegende Verfahren sein. Der iibergang von dem arsenhal-
tigen Zusatz auf den antimonhaltigen Zusatz rechtfertige
nicht eine hdhere Lizenzgebiihr, Sie sei zwar wegen der
Abneigung der Kdufer von Silberwaren gegen den Arsenzu-
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satz, insbesondere bel der Verwendung in versilberten
Bestecken, zum Antimonbad iibergegangen. Sie mache aber
mit dem antimonhaltigen Zusatz nicht in einem grodBeren
Unfang als mit dem arsenhaltigen Zusatz von den Lehren
der beiden Patente, insbesondere des Zusatzpatents Ge-
brauch, da siec bei dem antimonhaltigen Glanzsilberbad

als Glanzbildner auch Amino-Alkohole verwende, eine Ver-
wendung, die nicht unter den Schutzbereich des Patents

849 787 falle, sondern eine eigene erfinderische Leistung
darstelle. Die Forderung der Antragsgegner sei ferner im
Ergebnis weit iberhsht; da mit 1 kg des antimonhaltigen
Zusatzes etwa 3 - 4 kg Silber abgeschieden werden konnten,
entspreche die Forderung der Antragsgegner, 5,-- DM je Ki-
logramm abgeschiedenen Silbers zu zahlen, einer Lizenz von
55 % bis 66,7 %, bezogen auf den Bruttoverkaufspreis des
antimonhaltigen Glanzsilberzusatzes (durchschnittlich
18,~- DM). SchlieBlich sei die Abrechnung nach der Menge
des abgeschiedenen Silbers zu kostspielig und oft gar nicht
durchfiihrbar,

Die Antragsgegner haben ihrerseits im wesentlichen
vorgetragen: Das Verfahren nach dem von der Antragstellerin
benutzten Zusatzpatent 849 787 habe besziiglich der Hartver-
silberung einen bedeutenden technischen Fortschritt ge-
bracht. Eine Lizenzgebiihr von 3,-- DM je Kilogramm abge-
schiedenen Silbers sei durchaus angemessen. Das ergebe
sich aus den Lizenzvertrigen, die sie in den Jahren 1951
bis 1956 mit damaligen Lizenznebmern abgeschlossen hdtten
und in denen fir Antimonbdder entsprechende Lizenzgebiihren
vereinbart worden seien. Der Vertrag vom 14./17. April 1961
sel nur deshalb zu so glinstigen Bedingungen fiir die Antrag-
stellerin abgeschlossen worden, weil es sich dort um ein
arsenhaltiges Glangsilberbad gehandelt habe.
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Durch BeschluB vom 11, Juni 1964 hat die Patentver-—
waltungsabteilung des Deutschen Patentamts die Vergiitung
fiir die Benutzung der Patente 843 785 und 849 787 durch
die Antragstellerin dahin festgesetzt, dall die Antrag-
stellerin verpflichtet sei, eine Lizenzgebithr von 6 %,
bezogen auf den Bruttoverkaufswert des antimonhaltigen
Glanzzusatzes, zu entrichten.,

Dagegen haben die Antragsgegner Beschwerde erhoben
mit dem Antrag, eine angemesscne Vergiitung fiir die mittel-
bare Benutzung des Patentes 849 787 durch die Antragstel-
lerin festzusetzen, die mindestens eine Lizenzabgabe in
Hohe von 1,50 DM je Kilo abgeschiedenes Silber oder eine
gleichwertige Lizenzabgabe nach einer anderen Berechnungs-—
art betrage. Die Antragstellerin hat AnschluBbeschwerde
erhoben mit dem Antrag, den Beschlufl der Patentverwaltungs-
abteilung dahingehend abzudndern, daBl die Antragstellerin
verpflichtet sei, den Antragsgegnern eine ILizenzgebiithr von
5 %, bezogen auf den Bruttoverkaufswert des antimonhaltigen
Glanzzusatzes (Altix, frither Alto), zu entrichten.,

Der 5, Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des
Bundespatentgerichts hat durch Beschluf vom 2, Dezember
1965 ~ 5 W (pat) 79/64 - auf die Beschwerde der Antrags-
gegner unter Zurlickweisung ihrer weitergehenden Beschwer-
de und unter Zuriickweisung der AnschluBbeschwerde der An-
tragstellerin den BeschluB der Patentverwaltungsabteilung
vom 11. Juni 1964 dahin abgedindert, daB die Antragstellerin
verpflichtet ist, auf die bisher unter dem Namen "Altix"
(frither "Alto") von ihr in den Handel gebrachten antimon-
haltigen Badzusdtze eine Lizenzgebilhr von 8 %, bezogen
auf den Bruttoverkaufswert der Badzusitze, zu entrichten.
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Gegen diesen am 9. Februar 1966 zugestellten Be-
schluB hat die Antragsgegnerin zu 2 dqurch einen am 8,
Mdrz 1966 beim Bundesgerichtshof cingegangenen Schrift-
satz eines beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsan-
walts vom 7. Mdrz 1966 das vom Beschwerdesenat zugelassene
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde eingelegt. Dieser Rechts-
anwalt hat das Rechtsmittel innerhaldb der mehrfach ver-
léngerten Begriindungsfrist am 22. Juli 1966 auch schrift-
lich begriindet. Mit einem Schriftsatz vom 8. Juni 1967
hat derselbe Rechtsanwalt das Rubrum der Rechtsbeschwerde-
schrift vom 7. Mdrz 1966 dabingehend "berichtigt", daf
Rechtsbeschwerdefiihrer nicht nur die Antragsgegnerin zu 2,
sondern die Antragsgegner zu 1 und 2 seien.

Die Antragsgegner beantragen,

den angefochtenen Beschlufl aufzuheben und die
Sache zur anderweitigen Verhandlung und Ent-
scheidung an das Bundespatentgericht zuriick-

guverweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Rechtsbeschwerde zuriickzuweisen.

II.

1. Die Rechtsbeschwerde ist, weil vom Beschwerdescnat
zugelassen, an s8ich statthaft; sie iet auch frist~ und
formgerecht cingelegt und begriindet worden und ist deshalb
zulédssig.

Der Antragsgegner zu 1 ist als Mitinhaber des den
beiden Antragsgegnern im Sinne der §§ 741 ff BGB zu ideellen
Bruchteilen gemeinschaftlich zustehenden Patents (vgl. RGZ

»
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76, 298, 299; 118, 46, 48 ff) auch in dem vorliegenden,
gegen beide Patentinhaber gerichteten Verfahren nach

§ 14 Abs. 4 PatG auf Festsetzung einer angemessenen Ver-
gitung flir die von ihnen gemecinschaftlich gestattete Be-
nutzung des gemeinschaftlichen Patents als notwendiger
Streitgenossc der Antragsgegnerin zu 2 im Sinne des § 62
Abs. 1 2P0 zu behandeln, und zwar sowohl im Sinne der
ersten Alternative - Notwendigkeit "einheitlicher Fest-
stellung" - als auch im Sinne der zweiten Alternative -
"aus einem sonstigen Grunde notwendige"! Streitgenossen-
schaft - dieser Vorschrift (vgl. die jetzt unter anderem
fur das Zwangslizenzverfahren ausdriicklich getroffene Be-
stimmung in § 37 Abs. 1 Satz 2 PatG, die auch fiir das Ver-
fahren auf Anderung der im Zwangslizenzverfabren festge-
setzten Vergiitung gilt - Benkard PatG 4. Aufl., § 15

Rdn. 19 - und fiir das Verfahren auf Festsetzung einer an-
gemessenen Vergiitung nach § 14 Abs., 4 PatG entsprechend
angewandt werden kann; vgl. ferner filir Gestaltungsklagen
und filir gemeinschaftlich erhobene Leistungsklagen mehrerer
Mitberechtigter allgemein: Stein/Jonas/Fohle ZPO 19, Aufl.
§ 62 III 1 und 2 m.w.Nachw., fir Mietzinsforderungen
mehrerer Grundstiickseigentiimer: BGB-RGRK 11. Aufl. § 432
Anm. 4 mit BGH NJW 1958, 1723 Nr. 3, und fiir den Pall der
Klage auf Einrdumung eines Notwegs an einem mehreren Per-
sonen zu idecllen Bruchteilen gehdrigen Grundstiick:

BGHZ 36, 187). Der an sich "sdumige" Antragsgegner zu 1
war daher bei der Einlegung der Rechtsbeschwerde sowie

bei der Wabrung aller weiteren Fristen gemdB § 62 Abs. 1 ZPO

als durch die "nicht sdumige" Antragsgegnerin zu 2 vertre-
ten anzuschen und gemidBf § 62 Abs. 2 ZPO auch in dem spi-
teren Verfahren zuzuziehen. Er konnte deshalb auch noch
jeder Zeit im Wege der "Berichtigung" des Rubrums der
Rechtsbeschwerdeschrift die Parteirolle cines Mit-Rechts-
beschwerdefilhrers ilbernehmen.

~en

~
PRong,
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Die Rechtsbeschwerde der beiden Antragsgegner konnte
jedoch in der Sachc selbst keinen Erfolg haben.

2. a) Der Beschwerdesenat hat in Ubercinstimmung mit
der Patentverwaltungsabtellung die von der Antragstellerin
zu entrichtende Verglitung fiir die Benutzung des Patents
849 787 der Antragsgegner nicht von der Menge des jeweils
ausgeschiedenen Silbers, sondern von dem Bruttoverkaufs-
wert des von der Antragstellerin in den Handel gebrachten
Badzusatzes Alto-Altix abhéngig gemacht. Der Beschwerde-
senat hat zwar eingeriumt, daB bei Verfahrenspatenten in
der Regel die ILizenzgebiihr nach dem Wert des durch das ge-~
schiitzte Verfahren gewonnehen Erzeugnisses bemessen werde;
er hat jedoch einc solche Berechnungsart im vorliegenden
Fall nicht fiir angebracht gehalten und zur Begriindung des-
sen folgendes ausgefiibrt:

aa) Wie die Patentschrift 849 787 zeige, gehe die
Verfahrensschritten aus und behalte diese auch in ihrer
Reihenfolge unverédndert bei. Sle sei allein darauf abge-
stellt, die chemischen Zusédtze zu der beim Ausscheidungs-
vorgang zu verwendenden Flissigkeit zu &dndern. Damit er-
weise sich, daf die Lehre deu Patents in ihrem Wesen vor
allem auf die Anderung des Badzusatzes, nicht aber auf
eine Anderung in der Folge einzelner Verfahrensschritte
abgestellt sei, so daB auch der Verkaufswert dieses je-
weilligen Zusatzes -~ wie bei der Verletzung eines Sachpa-
tents ~ die sinngemidBe Grundlage fiir die Bemessung der Li-
zenzvergitung darstelle.

Py S S M S R Syl e ey

che eine Lizenzvergiitung festzusetzen seci, stelle eben-
falls kein Verfahren dar. Denn die Antragstellerin nehme

4
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selbst nicht die Ausscheidung von Hartsilber vor; sie
licfere nur die Mittel, die zur Durchfilhrung des geschiitzten
Verfabrens bestimmt und geecignet seien. Da schon diese
Handlung lizengzpflichtig mache, komme es fiir die Hohe der
Lizenzgebiihr nicht darauf an, ob der Abnebmer das Mittel

in vollem Umfang verwende und wieviel Silber er mittels

des Zusatzes der Antragstellerin ausscheide. Auch aus die-
sem Grunde orscheine es angebracht, die Lizenzgeblihr von

der Menge des in den Handel gebrachten Badzusatzes abhin-
gig zu machen.

ce) Der Antrag auf Festsetzung einer Lizenzgebiibr be-
treffe hier mit Rilicksicht auf den bevorstehenden Ablauf

—— - o - -

Prplugen S pRaphurgusd Sl S i ggpugiu

cine Silberausscheidung vornehmen, Silberwaagen vorhanden
und in Gebrauch seien, so sei doch fiir die Vergangenheit
eine Feststellung, in welchem Umfang aufgrund des veriduBer-
ten Glanzbadzusatzes Alto~Altix Silber ausgeschieden wor-
den sei, kaum noch moglich., Daher wiirde bei einer Bemessung
der Lizenzgebihr nach der Menge des ausgeschiedenen Hart-
mit dem Zusatz erzielbaren Silberausscheidung auszugehen.
Das aber lasse es ebenfalls angebracht erscheinen, die Ver-
glitung gleich unmittelbar von der Menge des verkauften Bad-
zusatzes abhingig zu machen.

fhoopribapSputgundPhtphiapialfangiadu bt tigtutnfesr v GreighotliSrndongiih gudfingy S

eine andere Berechnungsart vereinbart hédtten, kdnne bei
den erdrterten besonderen Verhdltnissen des vorliegenden
Falles keine ausschlaggebende Rolle spielen. Das gelte
umsomehr, als der zwischen den Parteien geschlossene Ver-
trag vom 14. April 1961 besziiglich des Badzusatzes Stella
zeige, daf die Antragsgegner auch mindestens im Einzelfall
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bereits die Lizenzabgabe ausschliefBlich und unmittelbar
von der Menge des verkauften Glanzbadzusatzes abhidngig
gemacht hdtten,

ee) Es sei auch unangebracht, die Hbhe der Lizenzver-
machen, die im Patent aufgefiihrt und in dem Glangbadzusatsz
Alto-Altix enthalten seien; denn diese Zus&dtze erhdhten
den Wert gerade des gesamten Zusatzes, und es pflege auch
der gesamte Glanzbadzusatz im Handel geliefert zu werden.

ff) Bei einer Bemessung der Lizenzvergiitung nach dem
badzusdtze Alto-Altix wexrde auch gerechterweise beriick-
sichtigt, daB Sonderrabatte, welche die Antragstellerin
etwa aus persdnlichem Entgegenkommen einzelnen Kunden ge-
wihre, den Lizenzgeber nicht beriihren und daB andererseits
ein erhéhter Preis fiir einen besonders wirksamen Spezial-
zusatz gleichen Namens auch eine erhdhte Lizenzabgebe recht-
fertige.

b) Die von der Rechtsbeschwerde hiergegen erhobenen
Riigen sind nicht begriindet.

Das Patentgesetz enthélt keine Bestimmung dariiber,
wie die "angemessene Vergiitung" zu berechnen ist, gegen
deren Entrichtung im Falle der sog. Ligenzbereitschaft
gemdB § 14 PatG jeder, der das will und das dem Patent-
inhaber anzeigt, die Erfindung benutzen darf. Wie die Hohe
der zu entrichtenden Vergiitung, auf deren gerechte Fest-
setzung es in aller Regel den Beteiligten in erster ILiniec
ankommen wird, so hiéngt auch die Wahl der Perechnungsgrund-
lage fir die zu entrichtende Vergiitung von den Umst&nden
des Eingelfalles ab; auch filir die Wahl der Berechnungsgrund-

_d
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lage kann letztlich nur das Ziel entscheidend scin, mit
der festzusctzenden Verglitung einen gerechten Ausgleich
zwischen den Interessen des Patentinhabers und dencn des
Benutzers zu finden (vgl. Benkard aa0 § 14 Rdn. 14; Rei-
mer PatG 2. Aufl. § 14 Rdn. 16 i.V.m. § 15 Rdn. 9). Gerade
hierauf sind ersichtlich auch die Erwdgungen des Beschwer-
desenats im vorliegenden Fall zur Wehl der Berechnungs-
grundlage abgestellt. Ein Rechtsfebler ist in diesen Er-
wagungen nicht zu finden., Sie verstofBen insbesondere auch
nicht gegen die anerkannten Rechtsgrundsé&tze, die weniger
fiir die Festsctzung einer Vergilitung im Falle der Lizeng-
berelitschaft als vielmehr fiir die durchaus vergleichbare
Festsetzung ciner Vergilitung im Falle der Erteilung einer
Zwangslizenz entwickelt worden sind (vgl. Benkard aa0

§ 14 Rdn. 14 mit § 15 Rdn. 12) und die bei der Beurteilung
des jeweils zu entscheidenden Falles ohnehin nur als kei-
nesfalls schlechthin verbindliche Richtlinien herangezogen
werden konnen,

aa) Die Rechtsbeschwerde will einen Rechitsfehler be-
reits darin\erblicken, dal der Beschwerdesenat bei seinen
Erwdgungen, welche Berechnungsgrundlage fiir die von der
Antragstellerin zu entrichtende Vergilitung zu widhlen sei,
nicht von der Berechnungsgrundlage, die in den friitheren
Vertrédgen der Antragsgegner mit anderen Lizenznehmern ver-
einbart war, ausgegangen ist und nicht erst danach begriin-
det hat, warum er im vorliegenden Falle die Wahl eincr ande-
ren Bercechnungsgrundlage filir geboten halte. Hierin kann
der Rechtsbeschwerde nicht gefolgt werden. DaB in den
friiheren Lizenzvertrédgen der Antragsgegner eine andere
Grundlage fiir die Berechnung der Lizenzgebilhren, némlich
die nach der Menge des abgeschiedenen Silbers, vereinbart
war, hat der Beschwerdesenat, wie seine oben bei 2 a) dd)
wicdergegebenen Ausfiihrungen zeigen, durchaus nicht auBler
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acht gelassen. Es war daher nur eine Frage der Darstel-
lungsweise, ob der Beschwerdesenat, wie die Rechtsbe-
schwerde fordert, von jenen fritheren Vertrédgen ausging
oder ob er, wie geschehen, seine Erwdgungen zu den be-
sonderen Verh#dlitnissen des vorliegenden Falles voran-
stellte und erst danach zum Ausdruck brachte, daB8 dem-
gegeniiber die in den fritheren Lizenzvertrédgen getroffene
Vereinbarung einer anderen Berechnungsart keilne ausschlag-
gebende Rolle spielen kdnne.

bb) Zu Unrecht hdlt die Rechtsbeschwerde die oben
bei 2 a) aa) und bb) wiedergegebenen Ausfiihrungen des Be-
schwerdesenats fir "rechtlich nicht stichhaltig".

Die Rechtsheschwerde weist zwar an sich zutreffend
darauf hin, daf es sich bei dem von der Antragstellerin
benutzten Patent 849 787 um ein Verfahrenspatent handele,
welches auch nicht etwa die Herstellung des Badzusatzes,
sondern dessen spétere Verwendung zur Silberabscheidung
betreffe, daB die lizenzpflichtige Patentbenutzung daher
eigentlich nicht in der Herstellung oder in dem Vertricb
des Badzusatzes, sondern in seiner von den gewerblichen
Abnehmern durchgefiihrten spdteren Verwendung zur Silber-
abscheidung liege, und daB die Haftbarkeit der Antrag-
stellerin fiir diese unmittelbare Patentbenutzung der ge-
werblichen Abnehmer des Badzusatzes sich aus dem recht-
lichen Gesichtspunkt der mittelbaren Patentbenutzung er-
gebe. Das alles hat aber auch der Beschwerdesenat durch-
aus nicht verkannt. Er ist vielmehr ebenfalls davon aus-
gegangen, daB bei Verfahrenspatenten die Lizenzgebilhr in
der Regel nach dem Wert des durch das geschiitzte Verfah-
ren gewonnenen Brzeugnisses zu berechnen ist. Mit seinen
Ausfiihrungen zum "Wesen" der geschiitzten Lehre (oben beil
2 a) aa) und zur Eigenart der "Benutzungshandlung" der

4
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Antragstellerin (oben bei 2 a) bb), -~ zu denen dann noch
die oben bei 2 a) cc) mitgeteilten Ausfiibrungen iiber die
Benutzungszeit hinzukommen, - hat der Beschwerdesenat

aber eben zu begriinden gesucht, weshalb es entgegen je-
ner Regel im vorliegenden Fall angebracht sei, die von

der Antragstellerin zu entrichtende Benutzungsvergiitung
nach der Menge des von ihr in den Handel gebrachten Bad-
zusatzes und nicht - wie es jener Regel entspridche -~ nach
der Menge des von ihren Abnehmern abgeschiedenen Silbers
zu berechnen. Gegen eine solche Abweichung von der "Regel"
fiilr die Berechnung der Lizenz bei der Benutzung von Ver-
fabrenspatenten konnen rechtliche Bedenken jedenfalls dann
nicht erhoben werden, wenn auch mit dieser anderen Be-
rechnungsgrundlage das Ziel erreicht wird, mit der danach
berechneten Verglitung einen gerechten Ausgleich zwischen
den Interessen der Patentinhaber und denen der Benutzer

zu finden. Diesen gerechten Ausgleich zu finden, konnte
allerdings schon durch die Wahl der in Rede stehenden Be-
rechnungsgrundlage beispielsweise dann unmtglich gemacht
oder zumindest erheblich erschwert werden, wenn der Wert
des zu dem geschiitzten Verfahren bendtigten Zusatzes aufler
allem Verh#ltnis zu dem Wert des geschiitzten Verfahrens
fiir dessen unmittelbare Benutzer und zu dem Wert der mit
dem geschiitzten Verfahren gewonnenen Erzeugnisse stiinde,
So liegen die Dinge im vorliegenden Fall indes ersichtlich
nicht. Auch die Antragsgegner selbst halten es, wie ihr
Hilfsantrag zweiter Instanz zeigt, nicht fiir ausgeschlos-
sen, mit Hilfe dexr von der Antragstellerin vorgeschlagenen
und vom Beschwerdesenat gewdhlten Berechnungsart zu einem
angemessenen Ergebnis zu gelangen. Sie diirfen auch nicht
verkennen, dafl diese Berechnungsart gerade ihnen gewisse
Vorteile bringt: diese Berechnungsart bietet, wie die An-
tragstellerin in ihrer schriftlichen Rechtsbeschwerdeer-
widerung betont hat, diec beste Gewdhr dafiir, daB alle 1li-
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zenzpflichtigen Benutzungen des geschiitzten Verfahrens
durch die Bezieher des von der Antragstellerin gelie-
ferten Zusatzes erfaBt werden, und sie kann den An-
tragsgegnern, wie in der miindlichen Verhandlung erdr-
tert worden ist, einen Anspruch auf eine Vergiitung so-
gar fiir die F&dlle verschaffen, in denen die Verwendung
des von der Antragstellerin gelieferten Zusatzes bei

der Durchfiihrung des geschiitzten Verfahrens selbst nicht
lizengpflichtig sein wiirde, sei es weil die Verwendung
erst nach Ablauf der Patente der Antragsgegner, sci es
well sie im patentfreien Ausland erfolgt. Soweit das zu
Nachteilen fiir die Antragstellerin filhren sollte, hat
sic diesc Nachteile mit ihrem Vorschlag, die in Rede
stehende Berechnungsart zu wdhlen, selbst in Xauf genommen.,

cc) Ebensowenig begriindet ist die Riige der Rechts-
beschwerde, daB auch die oben bei 2 a) cc) wiedergegebenen
Ausfiihrungen des Beschwerdesenats "rechtlich nicht stich-
haltig" seien. Wie bereits erwdhnt (oben bei 2 b) bb),
hat die Erwdgung, daB es sich bei den hier in Betracht
kommenden Anspriichen der Antragsgegner nahezu ausschlief-
lich um Anspriiche aus der Vergangenheit handele, nicht
fiir sich allein, sondern nur zusammen mit den zuvor an-
gestellten Erwédgungen den Beschwerdesenat veranlafit, in
Abweichung von der Regel hier nicht den Wert der durch
das geschiltzte Verfabren gewonnenen Erzeugnisse, sondern
den Wert der zur Durchfibrung des Verfahrens von der An-
tragstellerin gelieferten Zusdtze als Berechnungsgrund-
lage zu wihlen. Es handelt sich hierbei um eine reine
ZweckmédBigkeltserwdgung, die rechtlich umso weniger be-
denklich ist, als auch nach der Auffassung der Antrags-
gegner eine jedenfalls im Durchschnitt feststehende Re-
lation zwischen der Menge des ausgeschiedenen Silbers und
der Menge des zu der Ausscheidung verwendeten Badzusatzes

»
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besteht. Gerade das zeigt iibrigens wiederum, daB das
Ziel, einen gerechten Ausgleich der beiderseitigen In-
teressen zu finden, im vorliegenden Fall nicht etwa schon
durch die Wahl der Berechnungsgrundlage zum Nachteil der
Antragsgegner verfehlt werden kann.

dd) Wie ebenfalls bereits erwdhnt (oben bei 2 b) aa),
hat der Beschwerdesenat nicht aufler acht gelassen, daB
die Antragsgegner mit ihren vertraglichen Lizengzpartnern
die ausgeschiedene Silbermenge als Berechnungsgrundlage
fiir die zu zahlenden Lizenzgeblihren vereinbart haben. Ob
das, wie die Rechtsbeschwerde meint, ein Zeichen fiir die
Angemessenheit, Handelsiiblichkeit und Praktikabilitdt die-~
ser Berechnungsgrundlage ist, kann dahingestellt bleiben.
Es liegt jedenfalls kein Rechtsfehler vor, wenn der Be-
schwerdesenat in der ihm zustehenden tatrichterlichen Wiir-
digung diesem Umstand angesichts der zuvor erdrterten be-
sonderen Verhdltnisse des vorliegenden Falles keine aus-
schlaggebende Rolle beigemessen hat.

Entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde kann auch
keine Rede davon sein, dall die vertraglichen Lizenzneh-
mer der Antragsgegner sich diskriminiert fiilhlen konnten,
wenn einem neuen Lizenznehmer ohne zwingenden Grund cine
abweichende Berechnungsgrundlage zugestanden wiirde. Ab~
gesehen davon, daB die unterschiedlichen Berechnungsgrund-
lagen sich, wie erwdhnt, in bezug auf das - auch fiir die
Frage der Diskriminierung letztlich allein maBgebliche -
Ergebnis unschwer in eine rechnerische Bezichung:zuecin-~ .
andor sctzen .laspony -ist dic-abweichende Berochnungsgrynd-~
lage vom Beochwerdesenat, wic cr eingehend dargelegt hat,
ja auch nicht ohne Grund gewidhlt worden.
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Entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde ist es
schliefllich auch nicht als rechtlich fehlsam zu bezeich-
nen, daB3 der Beschwerdesenat in diesem Zusammenhang auf
den Vertrag der Parteien vom 14. April 1961 bezliglich
des Badzusatzes Stella hingewiesen hat. Der Beschwerde-
senat hat, wie er ausdriicklich sagt, diesen Vertrag durch-
aus als einen "Einzelfall" gewertet. DaB es sich bei dem
Stella~Vertrag, wie die Rechtsbeschwerde zutreffend be-
merkt, insofern um eine "Ausnahmesituation" gehandelt hat-
te, als es um einen Arsenzusatz ging und dariiber hinaus
die Patentbenutzung iiberhaupt zweifelhaft war, hat der Be-
schwerdesenat allerdings in diesem Zusammenhang nicht be-
sonders erwdhnt. Der "Stella'-Fall hob sich aber ebenso
wie der ihm insowelt vergleichbsre vorliegende "Alto-
Altix"-Fall vén den Fillen der anderen (vertraglichen)
Lizenzvergaben der Antragsgegner jedenfalls insofern ab,
als die Antragstellerin im Gegensatz zu den anderen Lizenz-
nehmern sowohl den Zusatz "Stella" als auch den Zusatz
"Alto~Altix" lediglich zur WeiterveriduBerung an "Endver-
braucher" hergestellt und nicht selbst zur Durchfiihrung
des den Antragsgegnern geschiitzten Verfahrens verwendet
hat. Zumindest unter diesem Gesichtspunkt war der Hinweis
auf den Stella~Vertrag durchaus sinnvoll.

5. Bel der Bemessung der HOhe der von der Antragstel-
lerin zu entrichtenden Benutzungsvergiitung ist der Be-
schwverdesenat zutreffend von dem Grundsatz ausgegangen,
dafl ein gerechter Ausgleich zwischen den Interessen des
Patentinhabers und denen des Benutzers herbeizufilhren sei.

a) Der Beschwerdesenat fiihrt zunidchst aus: daraus, da8
die Parteien als Lizenzvergiitung fiir das Glanzbad Stells
im Vertrag vom 14. April 1961 eine Verglitung in Hohe von
3 % des Bruttoverkaufswertes vereinbart hdtten, sei ange-

d
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sichts der besonderen Umstinde des damaligen Falles (ar-
senhaltiger Zusatz, Zweifelhaftigkeit der Patentbenut-
zung) nichts MaBgebliches dafiir zu entnehmen, was fiir
eine Vergiitung die Parteien bei einer vertraglichen Eini-
gung hinsichtlich des Glanzbadzusatzes Alto-Altix ver-
ninftigerweise vereinbart haben wiirden. Der Beschwerde-
senat lehnt es auch ab, im vorliegenden Festsetzungsver-
fahren zugunsten der Antragstellerin mindestens bei der
Bemessung der HShe der Lizenzvergiitung gewisse aus dem
Stand der Technik hergeleitete Zweifel an der Rechtsbe-
stédndigkelt des Patents 849 787 zu beriicksichtigen.

Diese Ausfiihrungen werden von der Rechtsbeschwerde
verstdndlicherweise nicht angegriffen und lassen auch kei-
nen Rechtsirrtum erkennen.

b) Der Beschwerdesenat hidlt fiir die Hohe der von der
Antragstellerin zu entrichtenden Benutzungsverglitung als

T Y- - g G S S G - Sate G0in Ge G G B G G S
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Er hat hierzu ausgefiibrt:

Die Bedeutung eines Patentes finde im allgemeinen
ihren Ausdruck in den Lizenzvertrdgen, die der Patentin-
haber im freien Wettbewerb mit Dritten abschlieBle und die
eine uneingeschrinkte Benutzung der Lebre des Patents ge-
statteten. Bereits vor der Patentverwaltungsabiteilung hit-
ten die Antragsgegner sich auf 14 Vertridge berufen, in de-
nen eine Lizenzgebibr von 4,--~ DM und mehr je Kilo ausge-~
schiedenen Silbers vereinbart gewesen sei. Eine Vergiitung
von 4,~-- DM je Kilo ausgeschiedenen Silbers entspreche beil
einer Ausscheidung von durchschnittlich etwa 3 bis 4 kg
Silber mittels 1 kg des Glanzbades Alto-Altix und bei einem
Bruttoverkaufswert dieses Bades in Hthe von 18,-- DM je
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Kilo einer Vergiitung in Hohe von 14,-- DM je Kilo Alto~
Altix oder etwa 78 % des Bruttoverkaufswertes. Diesen
Vertragen kdtnne. indessen vorliegend schon um deswillen kei-
ne wesentliche Bedeutung mehr beigemessen werden, weil

das Patent 849 787 durch den fortschreitenden Stand der
Technik in den letzten Jahren vor Abgabe der Lizenzbe-
reitschaftserklérung und bis Anfang 1962 schon ganz er-
heblich an Wert verloren gehabt habe. Das ergebe sich
daraus, daB die genannten Lizenzvertrige sidmtlich in der
Zeit von 1951 bis 1956 geschlossen worden seien und gdas
spdtere Vereinbarungen mit anndhernd gleichen Bedingungen
nicht mehr zustande gekommen seien. Auch der in der letz-
ten miindlichen Verhandlung iliberreichte Vertrag mit der
Firma Fqyih stamme bereits aus dem Jahre 1951 und sei
deshalb fiir den spédteren Wert des Patentes unbeachtlich.
Die Antragsgegner hadtten in der letzten miindlichen Ver-
handlung allerdings vorgetragen, mit der Wiirttembergischen
Metallwarenfabrik neuestens einen Vertrag geschlossen zu
haben, wonach diese ab 1. Jenuar 1965 1,-- DM je Kilo ab-
geschiedenen Silbers zahle. Das entspreche etwa 3,-- bis
44,~-~ DM je Kilo des Glanzbadzusatzes Alto-Altix und unge-
faghr 19 % seines Bruttoverkaufswertes. Auch dieser Behaup-
tung der Antragsgegner habe indessen nicht nachgegangen

zu werden brauchen, weil die Antragsgegner sich geweigers
hétten, den Vertrag in seinem vollen Umfang vorzulegen,
und es daher nicht ausgeschlossen werden konne, daB we-
gsentliche Nebenabreden (z.B. iiber die Benutzung weiter-
entwickelter Zusdtze) und besondere Verpflichtungen zu
dieser Vergilitung gefilhrt h&tten. Die von den Antragsgeg-
nern in der letzten miindlichen Verhandlung iiberreichte
Aufstellung ibrer Lizenzeinnahmen zeige dagegen eine seit
1956 bis 1961 anhaltende zunehmende Verschlechterung der
Lizenzeinnahmen von jdhrlich 14.800,-~ DM auf 2.900,-- DM.
Ebenso ergebe sich aus einem von der Antragstellerin iiber-
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reichten Schreiben der Wirttembergischen Metallwarenfa-
brik vom 19. Mirz 1965, daB jedenfalls im Jahre 1965 die
im Patent 849 787 geschiitzte Zusammensetzung allein nicht
mehr dem Konkurrenzkampf standgebalten habe. Die in der
miindlichen Verhandlung aufgestellte Behauptung besonders
hoher Lizenzeinnahmen in den Jahren 1964 und 1965 aus
dem Zusatzpatent kionne demgegeniiber schon deshalb nicht
augschlaggebend beriicksichtigt werden, weil die Antrags-—
gegner sich nicht dazu h&étten erkléren konnen, wie weit
diese Lizenzeinnahmen etwa auch auf der Ausscheidung an-
derer Metalle als Silber (n#mlich Gold) beruhten.

Aus slledem ergebe sich, dal eine aufBergewdhnliche
Bedeutung des Patents 849 787 jedenfalls fiir das Jahr
1962, als der Badzusatz Alto-Altix auf den Markt gebracht
worden sei, und fiir die folgenden Jahre.. nicht mehr fest-
gestellt werden konne.

Ob das Patent 849 787 gerade durch die Lizenzbereit~
schaftserklirung im Jahre 1960 wesentlich an Wert verlo-
ren habe, sei unter diesen Umsténden ohne Bedeutung. Es
konne den Antragsgegnern zugestanden werden, daB einer
solchen Erklarung eine wertmindernde Bedeutung im allge-
meinen kaum noch zukomme, wenn eine so groBie Anzahl von
vertraglichen Lizenznehmern wie im vorliegenden Fall be-
reits vorhanden sei. Das hindere aber nicht, daB das Pa-
tent in anderer Weise, ndmlich, wie erdrtert, durch den
Stand der Technik seinen Wert verloren habe. Damit sei
andererseits auch hinreichend dem Gesichtspunkt Rechnung
getragen, daf im Jahre 1962 auch andere mit der Aufgabe
des benutzten Patents sich befassende Lisungsmoglichkei-
ten bekannt geworden seien.



- 21 -

Von der Lehre des Patents 849 787 mache die An-—
tragstellerin mit ihrem Badzusatz Alto-Altix allerdings
in ganz erheblichem Umfang Gebrauch., Im Gegensatz zu dem
Bad Stella baue das mit Komplexbildnern arbeitende Bad
Alto-Altix voll auf der Lehre dieses Patentes auf., Da der
den Materialwert des Glanzbades (etwa 1,-- bis 2,-- DM
je Kilo) um ein Vielfaches {ibertreffende Bruttoverkaufs-
wert (18,-- DM je Kilo) auf seiner besonderen Wirkung
(Ausscheidung von Silber mit drei bis viermal hoheren Ge-
wicht und von besonderer Giite in Hdrte und Glanz) beruhe
und der Antragstellerin daher auch bei Berilicksichtigung
weiterer Unkosten fiir Fabrikation, Werbung, Weiterent-
wicklung und Vertrieb ein erheblicher Reingewinn verblei-
be, sei es an sich gerechtfertigt, die sonst iiblichen Li-
zenzsdtze von 5 bis 10 % des Verkaufspreises zu iberschrei-
ten. Andererseits sei aber das Glanzbad Alto~Altix nicht
allein nach der Lehre des Patents 849 787 zusammengesctzt.
Durch die vom Patent 849 787 noch nicht vorgeschlagene
Verwendung unsubstituierter oder substituierter mehrwer-
tiger Amino-Alkohole werde der Glanz des ausgeschiedenen
Silbers wesentlich gesteigert. Diese MafBnahme baue zwar
auf der Lebre des Patents 849 787 auf, gehe aber erheblich
iiber sie hinaus und rechtfertige einen bevorzugten Anteil
der Antragstellerin selbst an ihrem Reingewinn bei dem
Verkauf des Badzusatzes Alto-Altix. Daneben sei auch zu
beriicksichtigen, dafl die Antragstellerin mit ihrem Badzu-
satz Alto-Altix erhebliche Jahresums&tze habe erzielen
konnen, die in einem gewissen Umfang auch eine Ermifigung
der Lizenzgebiihr rechtfertigten.

Nach alledem hat der Beschwerdesenat eine Lizenzge-
biihr in Hohe von 8 % des Bruttoverkaufswertes der Glanz-
badzusdtze Alto-Altix flir angemessen erachtet.




- 20 -

c) Die von der Rechtsbeschwerde hiergegen erhobe-
nen Rugen konnen - jedenfalls im Ergebnis -~ keinen Er-
folg haben.

aa) Nicht unbedenklich sind allerdings, wie der
Rechtsbeschwerde zuzugeben ist, die vom Beschwerdesenat
in diesem Zusammenhang gemachten Ausfilhrungen in bezug
auf die 15 Lizenzvertridge der Antragsgegner aus den Jah-
ren 1951 bis 1956. Da die Antragsgegner bereits in den
ersten 5 Jahren nach der Bekanntmachung ibrer Patentan-
meldungen (20. September 1951) die recht hohe Zahl von
15 Lizenzvertrdgen hatten abschlieBen konnen und da die-
sc¢ Vertrdge zumindest zum Teil auch in den folgenden Jah-~
ren durchgehalten wurden, kann aus der Tatsache, daBl die
Antragsgegner in den folgenden Jahren nicht noch mehr
Lizenzvertrdge abschlieflen konnten, kein schliissiger Be-
wels dafilir entnommen werden, daBl ihre Patente bis zu den
Jahren 1960 (Lizenzbereitschaftserklédrung der Antragsgeg-
ner) und 1962 (Beginn des Vertriebs von Alto-Altix durch
die Antragstellerin) infolge des fortschreitenden Standes
der Technik schon ganz erheblich an Wert verloren hidtten.

Einen gewissen Bewels in dem vom Beschwerdesenat ge-
meinten Sinne hétte allenfalls der vom Beschwerdesenat
nicht ndher erdrterte Vertrag der Antragsgegner mit der
Wirttembergischen Metallwarenfabrik vom Jahre 1965 erbrin-
gen konnen. Denn wenn die Antragsgegner in den Jahren 1951
bis 1956 Lizenzgebiihren von 4,-~ DM und mehr je Kilo aus-
geschiedenen Silbers hatten vereinbaren konnen, im Jahre
1965 mit der Wilrttembergischen Metallwarenfabrik aber nur
noch eine Ligenzgebllhr von 1,-- DM je Kilo ausgeschiede-
nen Silbers vereinbaren konnten, so konnte das durchaus
dafiir sprechen, dafl der Wert der Patente der Antragsgeg-
ner jedenfalls im Jahre 1965 gegeniiber ihrem Wert in den
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Jahren 1951 bis 1956 erheblich gesunken war. Der Be-
schwerdesenat hat es indes mit Recht abgelehnt, den
Behauptungen der Antragsgegner iber diesen Vertrag néher
nachzugehen, weil sie ihn nicht in seinem vollen Wort-
laut hatten offenlegen wollen. Vom Standpunkt des Be-
schwerdesenats aus konnte die Nichtberiicksichtigung des
Vertrags der Antragsgegner mit der Wirttembergischen Me-
tallwarenfabrik ebenso zu Lasten der Antragsgegner wie

zu Lasten der Antragstellerin ausschlagen; denn die et-
waigen Nebenabreden und besonderen Verpflichtungen, de-
ren Vorhandensein der Beschwerdesenat nicht glaubte aus-
schliefBen zu koOnnen, hdtten ebenso zu dem SchluB filhren
konnen, daB die mit der Wirttembergischen Metallwarenfa-
brik vereinbarte Verglitung von 1,-- DM je Kilo ausgeschie-
denen Silbers aus besonderen Griinden "so niedrig" verein-
bart war, wie zu dem Schluf3, daB sie aus besonderen Griin-
den "so hoch" vereinbart war. Die Rechtsbeschwerde hétte
sich daher gegen die Nichtberiicksichtigung des Vertrages
mit der Wirttembergischen Metallwarenfabrik sinnvoller
Weise nur dann wenden kdnnen, wenn sie -~ in verfahrens-
rechtlich zuléssiger Weise - dartun konnte, daB die Nicht-
beriicksichtigung des Vertrags zu Lasten der Antragsgegner
ausgeschlagen war. Das hat die Rechtsbeschwerde jedoch
nicht getan, zumal sie auch in dieser Instanz den Vertrag
nicht hat offenlegen wollen. Ihre Verfahrensriige, der
Beschwerdescenat habe zu Unrecht den von den Antragsgeg-
nern angebotenen Zeugenbewels iiber Hohe und Berechnungs-
weise der mit der Wiirttembergischen Metallwarenfabrik ver-
einbarten Lizenzgebithr nicht erhoben, ist schon deshalb
unbegriindet, weil es dem Beschwerdesenat - mit Recht -
nicht nur auf diese beiden Eingelpunkte, sondern auf den
gesamten Inhalt des Vertrags mit der Wirttembergischen Me-
tallwarenfabrik ankam, zu dem die Zeugen jedoch nicht be-
nannt worden waren. Die in der schriftlichen Rechtsbe-~
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schwerdebegriindung enthaltene weitere Riige, es sei eine
willkiirliche Unterstellung des Beschwerdesenats, dafl die
Moglichkeit des Vorhandenseins fiir die Lizenzhthe be-
deutsamer Nebenabreden in dem Vertrag nicht ausgeschlos-
gsen werden kdnne, muBl als fallengelassen betrachtet wer-
den, nachdem sich in der miindlichen Rechtsbeschwerdever-
handlung durch Andeutungen beider Parteien herausgestellt
hat, dafl die Vermutung des Beschwerdesenats wohl doch be-
grindet und keinesfalls eine willkiirliche Unterstellung
war. Die Antragsgegner miissen sich damit abfinden, daB
sie einen Vertrag, den sie mit Riicksicht auf ihren Ver-
tragspartner dem Gericht und dem ProzeBgegner nicht offen-
legen wollen oder konnen, auch nicht als Beweismittel ge-
gen ihren Prozelligegner verwenden kénnen.

bb) Kann danach gzwar der Geschichte der Lizenzver-
trdge der Antragsgegner nichts MaBigebliches fiir den Wert
ihrer Patente entnommen werden, so wird doch das Ergeb-
nis des Beschwerdesenats, daB das Patent 849 787 der An-
tragsgegner bis zu den Jahren 1960 und 1962 ganz erheb-
lich an Wert verloren und jedenfalls im Jahre 1962 und
in den folgenden Jahren keine auflergewthnliche Bedeutung
mehr gehabt habe, vollauf durch seine Erwidgungen zu der
seit 1956 bis 1961 anhaltend zunehmenden Verschlechterung
der Lizenzeinnahmen der Antragsgegner und vor allem durch
seine Erwdgungen zu dem im Schreiben der Wiirttembergischen
Metallwarenfabrik vom 19. Mdrz 1965 bestdtigten Mangel
der Konkurrenzfdhigkeit lediglich nach dem Patent 849 787
zusammengesetzter Badzusitze getragen.

In dem Zusammenhang, in dem hier der Beschwerdesenat
das Absinken der Lizenzeinnahmen der Antragsgegner von
1956 bis 1961 beriicksichtigt hat, konnte er es ohne Rechts-
fehler als demgegeniiber nicht ausschlaggebend ansehen,
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dafl die Lizenzeinnahmen der Antragsgegner seit 1964 wie-
der angestiegen sind. Entgegen der Meinung der Rechts-
beschwerde kommt es daher auch nicht darauf an, ob der
vom Beschwerdesenat vermutete Grund fiir das Wiederan-
steigen der Lizenzeinnahmen zutrifft oder nicht. Daf

das Wiederansteigen der Lizenzeinnahmen der Antrags-
gegner auf Umstdnden beruhte, aus denen auf ein Wieder-
ansteigen des Wertes der in ibren Patenten gegebenen Leh-
ren als solcher zu schlieflen widre, haben die Antragsgeg-
ner selbst nicht schliissig behauptet. Ihre Meinung, das
Auftreten von Verbesserungserfindungen habe den Wert
ihrer Patente erhoht, ist, wie im folgenden dargelegt,
nicht richtig.

cc) Das vom Beschwerdesenat an sich nur bei seinen
Erwdgungen zur Wertminderung der Patente der Antragsgeg-
ner ausdriicklich genannte Schreiben der Wil D
Metallwarenfabrik an die Antragstellerin vom 19. Mirz 1965
hat seinem Inhalt nach auch bei den Erwidgungen des Be-
schwerdesenats zum Umfang der Patentbenutzung durch die
Antragstellerin eine erhebliche Rolle gespielt. In dem
Schreiben vom 19. Mdrz 1965 heiflt es: nach den im Jahre
1958 gemeinsam mit der Antragsgegnerin zu 2 durchgefilhr-
ten Versuchen sei es nicht gelungen, das Hartglanzsilber-
bad der Antragsgegnerin zu 2 mit Erfolg bei der Wil
—Metallwarenfabrik einzusetzen; diese habe daher
gemeingsam mit der Firma Rl ein eigenes Bad auf der
Basis von Trid&dthanolamin entwickelt; auch die Antragstel-
lerin sei etwa zur selben Zeit zu dem Ergebnis gekommen, |
dafl das Tri&dthanolaminbad dem Tartratbad der Antragsgeg-
nerin zu 2 weit uUberlegen sei; das habe zur Einfithrung des
Altix-Bades der Antragstellerin in der Besteckversilberung
der Wirttembergischen Metallwarenfabrik gefiihrt.

p
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Entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde ist es we-
der unlogisch noch rechtsirrig, daB der Beschwerdesenat
die von der Firma RENENR, der v NN :ct211-
warenfabrik und der Antragstellerin gleichzeitig gefun-
dene Zweckmifliigkeit der Beigabe von Tridthanolamin zu
dem Badzusatz sowohl als einen den Wert der Patente der
Antragsgegner mindernden Umstand als auch als einen den
eigenen Anteil der Antragstellerin an ihrem Reingewinn
erhdhenden Umstand bewertet hat. Die in dem Patent 1 182 014
der Pirma REJED und der VNN 1ct2llwaren—-
fabrik offenbarte und gleichzeitig wvon der Antragstellerin
gemachte Erfindung, bei Bidern zum galvanischen Abschei-
den von Silber-Antimon- oder Silber-Wismut-Legierungen
hoher Harte als Komplexbildner unsubstituierte oder sub-
stituierte mehrwertige Amino-Alkohole, insbesondere
Tridthanolamin, 2u verwenden, mag zwar eine von den Pa-~
tenten der Antragsgegner abhéngige Verbesserungserfindung
sein. Das Auftreten dieser Verbesserungserfindung fiihrte
aber nicht, wie die Rechtsbeschwerde meint, zu einer "Auf-
wertung'" der Patente der Antragsgegner, sondern im Gegen-—
teil zu deren "Entwertung', da deren Lehren fiir sich al-
lein, wie der Beschwerdesenat dem Schreiben der Wl
G ctallwarenfabrik vom 19. Mirz 1965 entnommen
hat, nun nicht mehr dem Konkurrengkampf standhielten. An-
dererseits stand es mit anerkannter Rechtsprechung (RGZ
144, 187, 19%) im Einklang, wenn der Beschwerdesenat der
Antragstellerin gerade wegen der Mitbenutzung ihrer eigenen
Verbesserungserfindung einen bevorzugten Anteil an ihrem
Reingewinn zugebilligt und damit die den Antragsgegnern
zu 2zahlende Benutzungsvergitung niedriger festgesetzt hat,
als es zu geschehen hétte, wenn die Antragstellerin keine
werterhohende eigene Erfindung mithenutzte. Der Beschwer-—
desenat hat damit auch nicht etwa ein und denselben Unm-
stand unzulissigerweise doppelt beriicksichtigt. Er hat we-
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der die Wertminderung der Patente der Antragsgegner
durch das Auftreten der Verbesserungserfindung noch

die Werterhohung der Benutzungshandlung der Antrag-
stellerin durch die Mitverwendung dieser Verbesserungs-
erfindung gesondert in festen Prozentsdtzen ausgedriickt,
sondern hat die Bedeutung der Verbesserungserfindung fiir
die Festsetzung der von der Antragstellerin an die An-
tragsgegner zu zahlenden Benutzungsverglitung lediglich
einmal von der einen Seite und einmal von der anderen
Seite aus betrachtet, um schlieBlich einen festen Lizenz-
satz zu finden, der einen gerechten Ausgleich zwischen
den Interessen der beiden Parteien herbeifiihrt.

dd) Inwiefern es unlogisch und als unzuldssiger Dop-
pelabzug zu beanstanden sein soll, daB der Beschwerde-
gsenat die hohen Ums&dtze der Antragstellerin als Grund fir
eine Erm&Bigung der Lizenzgeblihr herangezogen hat, ist
nicht ersichtlich. Gerade wenn, wie die Rechtsbeschwerde
gelbst vortrédgt, in Lizenzvertridgen oftmals ein Absinken
der Lizenzsitze bel steigenden Umsédtzen vereinbart wird
und auch von den Antragsgegnern selbst in ihren Lizenz-
vertrédgen mit ihren vertraglichen Lizenzpartnern verein-
bart worden ist, dann durfte der Beschwerdesenat auch 1im
vorliegenden Fall ohne Rechtsirrtum in den hohen Ums&dtzen
der Antragstellerin einen die Ermé@fligung des Lizenzsatzes
rechtfertigenden Grund erblicken.

4., DaB nun gerade eine Benutzungsvergiitung in Hohe
von 8 % des Bruttoverkaufswertes der Glangbadzusitze
Alto-Altix einen gerechten Ausgleich zwischen den Interes-—
gsen der beiden Parteien herbeifiihren und somit angemessen
sein soll, ist das Ergebnis einer letztlich allein dem
Tatrichter zustehenden Abwigung der beiderseitigen Inte-
ressen. In den Erwdgungen, die den Beschwerdesenat zu die-

4
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sem Ergebnis gefilibhrt haben, ist, wie dargelegt, ein
Rechtsirrtum nicht zu finden. Angesichts der gewich-
tigen Umsté&nde, die nach der Darstellung des Beschwer-
desenats im vorliegenden Fall fiir eine verh&ltnisméBig:
niedrige Lizenzgebiihr sprechen, kann das von ihm gefun-
dene Ergebnis auch nicht etwa wegen offensichtlicher
Unangemessenheit als rechtsfehlerhaft bezeichnet wer-
den, und zwar auch dann nicht, wenn die vom Beschwerde-
senat festgesetzte Lizenzgebiihr entsprechend der oben
bei 2 erwdhnten "Regel!" dahin umgerechnet wird, daB die
Antragstellerin nur etwa 0,40 DM je Kilogramm abgeschie-
denen Silbers zu zahlen hat.

5. Die Rechtsbeschwerde der Antragsgegner war daher
mit der Kostenfolge aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG als
unbegriindet zuriickzuweisen.

Nastelski Bock Spreng Loéscher Spengler
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