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Yerklindet am
22. Januar 1963

Cechsler, Justizangestellte
als Urkundsbeamte der
Geechﬁftsstelle .

Besehlus

In dem Rechtsgtreit
dea Geschiftsfihrers Josef D (D N (VD)
Y@strage @, ’ 0
Beklagten und Revisionskligers,
~ ProzeBbevollméichtigter: Rechtswanwalt Dr. D -

geagen

die Firma RP & Co., YWD .
F@Ps trafe ’ T

, Kldgerin und Reviaionsbeklégte,
- ProzeBbevollmiéchtigter: Rechtsanwalt Dr. (D -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs

auf die miindliche Verhandlung vom 22. Januar 1963

unter Mitwirkung des Senatspréisidenten Dr. Nastelski

und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Loscher, Dr. Spengler
und ClaBen -

beschlosaen:

Die Kosten des in der Hauptemche erledigten Reehts-
streits werden dem Beklagten auferlegt mit Ausnahme
von 1/11 der Kosten des ersten Rechtszuges, die der
Kligerin zur lLast fallen.




Grinde:

Die Kldgerin war Inhaberin des am 1. September 1956 ange-
meldeten, am 19. September 1957 eingetragenen und am

1. September 1962 abgelaufenen Gebrauchsmusters Nr.

1 752 584. Von den fiinf Schutzanspriichen dieses Xlage-
gebrauchsmusters sind fiir den vorliegenden Verletzungs-
streit nur die bezden ersten von Bedeutung, die folgender-
maBen lauten: '

1. Aus einem Flachstreifen hergestellte Aufhiingevor-
richtung mit einem in Decken, W&ande o. dgl. einzu-
betonierenden Verankerungsteil und einem heraus-
ragenden Aufhﬁngetell, der vor dem Betonieren bis

- zu einem Anschlag in eine Schalungsfuge einge-
schoben wird, dadurch gekennzeichnet, da8 zur
Bildung einer {ise aus dem Aufh¥ngeteil ein Verk-
stofflappen teilueise herausgeschnitten und
rechtwinklig abgebogen igt, der beim Einschieben
des Aufhéngeteils in die Schalungsfuge den in-~
schlag bildet.

2. Aufhéngevorrichtung nach Amspruch 1, dadurch ge-
%enn:etchnet, daf der Anschlaglappen ein Nagelloch
esitzt. , .

Seit 1957 befaBt sich eirie Paul Sch- Industriebaugesell-

schaft mbH in I)o-B— deren Hauptgesellschafter
und Geschéftsfihrer der Beklagte ist, mit Herstellung und

Vertrieb eines EinleBdiibels oder "Abstandhalters" nach dem
jiingeren Gebrauchsmuster ¥r. 1 757 780 des Beklagten. Dieser
£inlaBdiibel ist laut Beschreibung der Gebrauchsmusterschrift
von folgender Beschaffenheit: |

Er besteht aus einem rechteckigen Blechstreifen, in den ein
‘einendig offener Schlitz eingestanzt ist. Unterhall. dieses
Schlitzes ist e1ne Zunge auageatanzt und an ihrem FuBf unmge~
bogen, so daB -eine Yse (zunm Befestigen von H&ngedecken) ent-
steht. Der Oeentell wird in die Puge zweier Schalhdlzer ein-
geschoben, so daB8 der Diibel mit der erwHhnien Zunge auf der
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VerschalunéAaufliegt,_mit der er unter Verwendung eines
in der Zunge angebrachten Nagellochs vernageli werden kann
(vgl. das Muster in Hiflle zu Bl. 114 d.A.).

Die KlHgerin. hat ihre Klagantrige verschiedentlich ge-
wechselt. Den ersten Antrag auf Auskunft, auf welches Ge-
brauchsmuster sich der Beklagte stiltze, sowie den zweiten
Antrag auf Auskunft, welche Geschifte der Beklagte seit
dem 19. September 1957 mit Abstandshaltern gemacht habe,

hat die Kldgerin jeweils mit Zustimmung des Beklagten filr ka

in der Hauptsache erledigt erklirt. Zuletzt hat sie nur
noch einen Unterlassungssntrag gestellt, mit dem sie beim
lLandgericht unterlegen ist und in der Berufungsinstanz
obgesiegt hat. '

Mit seiner statthaften und ordnungsgemiB eingelegten Revision
gegen das Urteil des Oberlandesgerichts vom 17. Mirz 1961
viollte der Beklagte seinsn Abweisungsantrag weiterverfolgen.
Jedoch ist das Klagegebrauchsmuster am 1. September 1962
durch Zeitablauf erlOschﬁn. Daraufhin haben beide Parteien
Ubereinstimmend den Unterlassungsanirag fﬁr in der Haupt-
.gache erledigt erkldrt und nunmehr wechselseitig beantragt,
der Gegense1te die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen,

Dem Senat obliegt es, nachdem die Hauptsache von den Parteien
fir erledlgt erklért worden ist, nur nooh, duroh einen Be-
gchluB gem#B § 91 a 2P0 nach Billigkeit tber die gesamten
Kosten des Rechtsstreits zu entscheiden.

Im Rahmen dieser Entscheidung ist zwar auch zu berticksichtigen,
welche Erfolgsaussicht das ProzeBbegehren der einen oder
anderen Partei unabhiéngig von der Erledigungserkléirung ge-
habt hitte. Indessen besteht fir das Revisionsgericht keine
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Moglichkeit mehr, die Sache zwecks weiterer Klérung der
tatslichlichen Voraussetzungen an das Berufungsgericht
zuriickzuverweisen. Das folgt aus der im Gesetz aufge-
stellten Regel, da8 die Kostenentscheidung nach billigem
Ermessen "unter Beriicksichtigung des bisherigen Sach- und
Streitstandes” erfolgen soll. Dieser Zielsetzung, in der
Kernfrage erledigte Rechtsatreitigkeiten einer summa-
rischen, beschleunigten Erledigung gzuzufilhren, wiirde es
widersprechen, wenn vom Revisionsgericht etwa wegen fest-
gestellter VerfahrensverstoBe auf Zurlickverweisung der
Sache an das Berufungsgericht erkannt und dadurch eine
neue Verhandlung in der Tatsacheninstanz erzwungen wiirde.

Bei der Anwendung der Vorschrift des § 91 a ZPO kommt das
Revisionsgericht also in die Lage,-eihe die tatrichter-
liche Wirdigung mitumfassende Billigkeitsentscheidung
fHllen zu miissen, obwohl es nur Rechtsinstanz ist. Dieser
Unstand mu8 indessen nach einhelliger Rechtsprechung und
Lebre (vgl. BGH LM (Br. 2) zu § 91 a ZPO; Baumbach/Lauter-
bach, Anm. 4 zu § 91 a ZPO; Rosanberg, Lehrbuch des
deutschen ZivilprozeBrechts, 8. Aufl. S, 365) hinter dem
Zweckmaﬁlgkeltsgedanken zurﬁcktreteno

Das Berufungagerlcht hat die Passmvlegltlmatlon des Beklag-
ten mit der Begrﬁndung bejaht, daB er Hauptgesellschafter
und Geschiftsfiihrer der die strittigen EinlaBSdiibel herw
stellenden Schlabs GmbH sei, der er iiberdies sein eigenes
Schutzrecht betr. einen "Abstgndshalter" zur Auswertung
iberlassen habe. Dieser Begfﬁnaung kenn jedenfalls insoveit
unbedenklich belgetreteu werden, als der Beklagte in seiner
Eigenschaft als Geschhftsfﬁhrer der GmbH auch perstnlich
fiir Schutzrechtsverletzungen gu haften hat, die von ihm
sclbot als Organ der Gesellschaft, wemn auch in deren HNamen,




begangen worden sind (vgl. Lindenmaier 4. Aufl. Anm. 19
zu § 47 PatG; Reimer, 2. Aufl. Anm. 73 zu § 47 PatG).

Es kann deshald dshingestellt bleiben, ob der Beklagte
bereits wegen seiner Eigenschaft als Lizenzgeber eines
Gebrauchsmusters, das wahrscheinlich vom Klagegebrauchs-
muster abhiingig war, perstnlich fir die vom Lizenznehmer,
der Firma Schlabs GmbH, begangenen Schutzrechtsverletzun-~ |
gen mit haften miiBte (so Beimer S. 992, Anm. 71 b zu § 47
PatG), oder ob eine Schadensersatzpflicht insoweit nur
bei "wissentlicher Beihilfe" (so RG in GRUR 1937, 672) in
Betracht kdime.

Zur Begriindung der von ihm angenommemen Schutzrechtsver-
letzung fiihrt das Berufungsgericht nur aus:

Ein Vergleich des Aufhéngeteils der Klégerin mit dem ent-
sprechenden Teil des EinlaSdiibels der Fijrma Schlabs zeige,
daB insoweit eine Verletzung des fiir die Kligerin ge-
schiitzten Gebrauchsmusters vorliege. Mit Recht wendet die
Revision ein, daB dieser Batz des Berufungsurteils nicht
als eine vollstiéindige Begriindung fiir das Vorliegen einer
Schutzrechtsverletzung angesehen werden kann. Denn das
Berufungsgericht hat sich weder mit einer Auslegung der
Gebrauchsmusterschrift befaBdt, noch gu erkennen gegeben,
in welchen Einzelmerkmalen der Verletzungaform es die
Viegensziige der Schutzanspriiche als verwirklicht ansicht.
Nach dem Wortlaut der Urteilsbegriindung, ist es nicht ausge-
schlossen, daB'éas Berufungsgericht angtelle des gebotenen
Vergleiche zwischen Verletgzungsform und Schutzmerkmalen
des Gebrauchsmﬁaters einén Vergleich zwischen Verletzungs-
form und praktischer Ausfihrungsform der Kligerin vorge-
nommen hat. Diese Art des Vorgehens versttBt zumindest
solange gegen die Denkgesetze, ale nicht vorher die
Indentitdt der eigenen Auafﬁhrunésfbrm der KlHgerin nit
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dem Klageschutzrecht belegt worden ist. Jedoch kann dieser
Hangel, auf dem das Berufungsurteil beruht, im Rahmen einer
Kostenentscheidung nach § 91 a 2P0 nicht zur Zuriickver—
weisung fiihren. '

Vielmehr 1#Bt sich durch einen Vergleich gwischen den An-~
spriichen 1 -~ 3 des jlingeren Gebrauchsmusters der Beklagten
(mit denen der EinlaBdiibel der Schlabs GmbH unstreitig tiber-
einstimmt) und den Anspriichen ! und 2 des Klagegebrauchs-
musters mit einer fir die vorzunehmende Billigkeitsent-
scheidung ausreichenden Sicherheit erkennen, daB bei der
Verletzungsform sdmtliche Merkmale des Klageschutzrechts
verwirklicht sind. Es handelt sich nimlich dabei um

a) eine aus einem Flachatreifen hergeatellta Jufhange-
vorrichtung mit ‘

b) einem einznbetonierenden Verankerungsteil und

¢) einem herausragenden Aufhiéingeteil, der vor dem
Betonieren bis zum Anschlag in eine Schalungsfuge
eingeschoben wird. Dieser Aufhéngeteil der Ver-
letzungsform ist dadurch gekeﬁnzsiehnet, daB aus
ihm
~d) zwecks Bildung einer Use ein Werkstofflappen teil-

‘weise herausgeschnitten und rechtswinklig abgebogen
wird, der beim Einachieben des Aufhiingeteils in die
Schalungsfuge den aﬁachlag bildet und

e) ein Nagelloch begitzt.

Diese Wirdigung der Verletzungsform. wird noch dadurch er-
hiirtet, da8 der Beklagte sich gegen die Verletzungsklage
zundchst nur mit einer Ldschungsklage vor dem Deutschén
Patentamt zur Wehr gesetzt und welterhin in keinem seiner
Schriftsitze versucht hat, den Vorwurf einer Gebrauchsmuster-
verletZuhg substantiiert zu entkrdftigen. Vielmehr wurde von
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ihm bereits in der Klageerwiderung zugegeben, es sei
"trotz geradezu einzigartiger Geduld des Patentanwalts"
des Beklagten nicht mdglich gewesen zu kliren, "ob die
Abstandshalter des Beklagten sich ganz oder teilwedse:
mit Schutzrechten der Kligerin {iberschneiden".

Demnach hdtte die Klagerin, falls sich die Hauptsache
nicht erledigt hiitte, mit ihrer Unterlaeaungaklage durch~
dringen m&ssen. :

Entgegen der Auffagsung deér Revision 1iBt die Art, in dor
das Berufungagerich* den vom Beklagtern erhobenen Einwand
der persdnlichen Vorbenutzung behanderthat, keinen Rechts-
féehler erkennen.

Im Berufungsrechtszug hatte der Beklagte gundchat durch
Schriftsatz vom 21, Pebruar 1961 behauptet und unter Reweis
gestellt, er habe ssinen Abstandshaltei}“bereits vor dem
1.9.56 fertiggestellt®. Dieser Sachvortrag wurde im Schrift~
satz vom 1. Marz 1961 {eirigegangen am 2.3.61, also einen Tag
vor dem Verhandlungstermin vom 3.3.61) dahin erginzt, daB
der Beklagte von seinem Abstandshalter vor dem 1.9.56 lodelle
aus Metall hergestellt und einen Zeugen gebeten habe, den
Beklagten mit einem Fabrikanten im Sauerland zusammensu-
bringen. Das Vorbringen in den ersten dieser beiden Schrift-
sitze bat das Berufungsgericht ohne Rechtsirrtum sachlich
dahin beschieden, daB durch blosses "Fertigstellen" des
EinlaBdiibels kein Vorbenutzungsrecht aus § 5 Abs. 4 GeblG in
Verbindung mit § 7 Abs. 1 PatG hiitte begriindet warden kinnen.
§ 7 PatG billigt demaenisen ein persbnliches Vorbenutsungs-
recht zu, der dle Erfindung zgur Zeit der Anmeldung bercits
im Inland in,Beuutzung gonommen ‘oder die dazu erforderlichen
Veranataltungen getrcffen'hatte. In Benutzung genommen hat
den Erf;ndungagegenstanﬁ nur, wer ihn gevwerbsméssig herge-
stellt, in Verkehr gebracht, fe:lgehalten oder gebraucht
hat (vgl § 6 PatG) Die bloﬂe Antertigung eines Hetall-




' Modells gentigt nicht, um das Erfordernis eines gewerbs-
missigen "Herstellens" zu erfiillen. Sie begrilindet ebenso-
wenig den Tatbestand von "Veranstaltungen" zur Inbenutzung-
nahme; denn nach feststehender Rechtsprechung sind Veran-
staltungen im Sinne des § 7 PatG nur MaSnahmen, die den
ernotlichen Willen erkennen lassen, die Erfindung alsbald
gewerblich zu verwerten (RG GRUR 1942, 155,156; BGH GRUR
1960,546,549- Bierhahn). Somit hat das Berufungsgericht
den Vortrag im dlteren Schriftsatz des Beklagten vom
21. Pebruar 1961 ( = Pertigstellung des Modells) mit Recht
ohne Beveisaufnahme als unzureichend behandelt,

Ferner hat das Berufungsgericht den erglinzenden Schriftsatz
vom 1. Mirz 1961 als verspidtet zurﬁckgewieseh} und zwar mit
der Begriindung, die Zulassung dieses neuen Vorbringens wiirde
den Rechtgsstreit insofern versztgern, als der KlHgerin hiitte
Gelegenheit gegeben werden miissen, {iber die Richtigkeit
dieser Parteibehauptung und etwalger zeugenaussagen Erkundi-
gungen einzuziehen. -

Vergeblich zweifelt die Revision diese Anwendung dea § 529
2P0 als verfahrenawidrig an, indem sie sowohl eine Ver-
epitung des Vorbringens, als auch eine ProgeBverziigerung

und endlich eine Nachlasaigkéit.auf Seiten dea Beklagten in
Abrede stellt. Das Verteidigungsmittel war versphtet, weil
es bereits in erster Instanz oder in der Berufungsebegriindung
hiitte vorgebracht werden kitnnen. Bei seiner Beriicksichtigung
hiitte sich insofern eine Verzgerung in der Erledigung des
Rechtsstreits ergeben, als. der Kllgerin-gemif § 272 ZPO ein
Anrecht auf Vertagung zuataud, go daB sie nach etwaiger Ver-
nehmung der gestellten Zeugen gumindest Gelegenheit zur
Stellungnabme und zu eigenen Beweisantritten hétte bean=
spruchen kbtnnen. Ferner ist vdm'Berufungsggricht zutreffend
eine grobe Nachlissigkeit des Beklagten darin erblickt vorden,




daB er anliéBlich seiner Parteivernehmung am 18. Oktober 1960
blof von einer Pertigstellung "Ende 1956" gesprochen hatte
und daB er die im Schriftsatz der Kligerin vom 3o0. November
1960 enthaltene Rechtsbelehrung nur zum Anlag naom, seine
Zeitangabe mit Riicksicht auf den friiheren Anmeldetag des
Klagegebrauchsmusters zu berichtigen, ohne dabei im ibrigen.
auf die Erforderniase des § 7 PatG einzugehen.

Dabei kann durchaus mit der Revision davon ausgegangen !
werden, da der Ergtincungsschriftsatz vom 1. Miérz 1961 auf

Grund eines Telcfonanrufs des Berichterstatters vom 24,

Februar 1961 cingereicht worden ist, bei dem der Richter ‘kb

den ProzeBSbevollmichtigten auf sein Bedenken hinwies, ob das
im Schriftsatz vom 21. Februar 1960 bechauptete Pertigstellen

- bereits eine Verans#altung im Sinne des § 7 PatG sei. Turch
diesc vorgorgliche Ausiibung des richterlichen Fragerechts
konnte die eigene Hachiassigkeit, mit der der Beklagte seine
Rechtsverteidigung in Hinblick auf dieaen Elnwand betrieben
hatte, nicht geheilt werden.

3°.Eqdiich rﬁgt dié‘Revision noch, das Berufungsgericht hiitte
die vom Beklagten geleugnete Schutzfhhigkeit des Xlagege-
brauchsmusters nicht ohne Zuziehung eines Sachversténdigen
bejahen diirfen., Dabei verkennt die Revision jedoch, doB der *
Peklagte weder in dem von ihr angefiihrten Schriftsatz vom
5.12.1957 (8.3) noch bei seiner Parteivernehmung vom 18.1lo.
1960 substantiierte Angaben dariiber gemacht hat, inwiefern

dem Klageschutzrecht die erforderliche Neuheit fehlen gollte, k

i

Seine allgemeln gehaltene Erklhrung:

"I uhrlgen blelbe ich dabei, daB die Blechzunge nicht
einmal von mir, geschweige éenn von der Firma Reus,
erfunden worden ist, sondern es handelt sich um elne
langbekannte, vielleicht nur auf einem anderen An-
wendungageblet verwendete Gabrauchsvorrichtung,"

war viel zu unbest1mmt als daB sie das Berufungsgericht
hitte veranlassen kionnen und miissen, von Amts wegen Beveis

T e g
it . RN L e ‘w
AT L Ay t




- 10 -

durch Vernehmung eines Sachverstiéndigen zu erheben. Wéiter-
hin Ubergieht die Revision, da8 der Beklagte gar nicht die
Vernehmung eines Sachverstiindigen zur Frage der Schutgz-
wirdigkeit des Klageschutzrechts beantragt hatte. In dem von
der Revision angefiihrten Schriftsatz des Beklagten vom 15.7.
1960 (S. 2) wird Sachverstiéndigenbeweis nur dafiir erboten,
das8 .

"sein Abstandshalter, fir den am 12.12.1957 ein Ge-

brauchsmuster Nr. 1 757 780 erteilt worden ist, das
Gebrouchsmuster des Kligers" nicht verletze.

Ausgangspunkt der zu treffenden Kbstenentscheidung aus
§ 91 a ZPO muB also sein, daB der zuletzt gestellte Klag-
entrag bis zu seiner Erledigung begriindet war. '

Entgegen dem Angriff der Revision mufi dem Berufungsgericht
ferner darin gefolgt werden, da8 auch der zweite schon

vor dem Landgericht fiir erledigt erklirte Auskunftsantrag
hiitte Erfolg haben miissen. Zwar ist die Erledigung seiner-
zeit auf Grund einer Brklkrung des Beklagten angezeigt
worden, er habe seit dem 19. September 1957 keine Abstand-
halter hergestellt oder herstellen lassen. Diese Brklérung

war jedoch in der Sache unrichtig, wenn man mit dem Be-

rufungsgericht die Geschiftsfihrertitigkeit des Beklagien
fiir die Schlabs GmbH-mit berickeichtigt.

Dagegen muBte der KlHgerin ein Teil der Kosten des ersten .
Rechtazuges deswegen auferlegt wérden, weil sie den Rechts~
gtreit nmit einem»Auakﬁnfﬁaahtrag ane § 22 GebrMG einge-~
leitet hat, der nach den gutreffenden Ahsfﬁhrungen des
Landgerichtsurtemls (8. 6) von vornherein unbegrﬁndet ge-
wegen ist.,
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Die Kostenverteilung folgt aus § 92 .in Verbindung
mit § 91 a ZPO. o

 pr. Nestelski " pr. Spengler
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