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Vexkiindet am 5. Februar 1963
Oechsler, Justizangestellte
als Urkundsbeamter

der Geschdftsstelle

Versiumnisuriteil

~

Im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

dep unter der Firma J Ea handelnden Kaufmanns

Heinz K@® in » StOIIED 8 - X
Beklagten und Revisionsklédgers,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. D -

gegen

den Ingenicur und Erfinder Heinz RGP in L-
Xreis Eugiiiii®, Sch@@strase B,

Kliger und Revisionsbeklagten,
- ProzeBSbevollmidchtigter: Rechtsanwelt Dr. G -

hat der Is-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf diec
miindliche Verhandlung vom 5. Februar 1967 unter Mit-
wirkung des Senatspriisidenton Dr. Nastelski und der
Bundesrichter Dr. Boch, Dr. Loscher, Ebel und ClafBen

durch Versiu mnnisu rteil

fiir Recht erkannt:

I. Das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
Diisseldorf vom 31. Januar 1958 wird im Kostenpunkt und
insoweit aufgehoben, als darin ilber die Antrige der
Klage erkannt worden ist.

II. In Abanderung des Urteils der 4. Zivilkammer dec Leond-
gerichts Diisseldorf vom 28. Apxril 1956 werden dio
Klagantrige I 1 (Unterlassung) und III (Feststellung
der Schadensersatzpflicht seit dem 1. Juli 1953%) in
vollem Unfang sowie der Klageantrag I 2 (Rechnungslc-
gung) insoweit abgewieoen, als er sich auf dic Zeit
seit dem 1. Juli 1953 bezieht.




ITI. Wegen des Klageantrages I 2, soweit er sich auf
dic Zeit bis zum 30. Juni 1953 bezicht, und des
Klageantrages II sowic wegen der Kosten des crsten
und zweiten Rechtszuges wird der Rechtsstreit zur
anderveiten Verhandlung und Entscheidung an das Be-
rufungsgericht zuriickverwiesen, dem auch die Ent-
scheidung ilber dic Kosten des Revigsionsverfahrens .
libertragen wird.

IV. Das Urteil ist vorliéufig vollstreckbar.

Von Rechts wegen




Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Tatbestand:

Der Kldger ist vom 1. Oktobdr 1950 bis 1955 fiir den
Beklagtcn tiitig gewesen, und zwar-ab 1. Januar 1951
als dcssen Angestellter. Unter dem 10. Mirz 1952

- nicht, wie es im Tatbestand des Berufungourteils
heiBt, 1953 - hat er auf seinen Namen das Gebrauchs-
mustcr Nr. 1 645 034 mit folgenden Schutzanspriichen
angemecldet: '

1., Mehrgliedriges Rilckstrahler-Dreicck in Guami-
gehduse und Metallmantel, dadurch gekennzeich-
net, daB in einem Gehduse aus Gummi oder gumni-
thnlichem Material mehrere Riickstrahlgliéser be-
kannter Ausfiihrung im Gummigch#duse in napfihn-
lichen Aussparungen cingepreB8t sind, so daf gaie
clastisch und gleichzeitig riickseitig luft-
dicht gefaBt sind.

2. Ruckstrahler—Dreieck nach: Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB die die Riickstrahlgliiser :
fassenden und iiberstehenden Stege und Umrandun-
gen so hochgezogen sind, dag die Stege und Unm-
randungen als Schutzgitter und Puffer wirken,
wobei die Mindesthohe mit 2 mm begrengt ist.

3. Ruckstrahler~nreieck nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, daf das Gummigehiuse rﬁckseitlg
-in einem napféhnlichen Blech- oder GuSmantcl
eingelasgsen und dort 1n bekannter weise bcfestigt
1st. _ : :

' Dic Eintragung des Gebrauchsmusters ist am 9. Oktober
1952 bekanntgemacht worden. ' ' '

Der Beklagte hat"Dreieck-hﬁckstrahler;»die dem Ge-
brauchsmuster im wesentlichen entsprechen, hergestellt
und vértrieben. Er hat dem Xliger Lizenzabschlagszah—
lungen geleistet. Der Kldger hat am 23. Januar 1953
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schriftlich bestitigt, daB der Beklagtc den bisherigen
Lizenzvertrag mit Wirkung vom 30. Juni 1953 gekiindigt
habc. Er hat den Beklagten aufgefordert, nach dicsem
Zeitpunkt die Fabrikation einzustellen.

Der Kliger nimmt das Gebreuchsmuster als freie Erfin-
dung in Anspruch und behauptet, er habe den Erfindungo-~
gedenken bereits vor dem 1. Jenuar 1951 in seinen
Kladden niedergelegt gchabt. Er bchauptet weiter, er
und der Beklagte hétten sich dariiber gecinigt, deB der
Beklagte ihm fiir alle bis zum 30. Juni 1953 vorgenomme-
nen Licferungen 5 % vom Umsatz zu zahlen habe und fiir
die spatere Zeit als Gcbrauchsmusterverletzer zu be-~
handeln sei,

Der Kldger hat den Beklagten wegen Gebrauchsmusterver-
letzung auf Unteriassung, Rcchnungeiegung und Feststel-
lung der Schadenscrsatzpflicht in{Anépruch genomnen.
Perner hat er dic Feststellung begehrt, def der Be-
klagtc verpflichtet sei, an ihn 5 % des Nettoverkaufs-
erloses der sich aus der Rechnungelegung ergebendcn,
von dem Beklagten bis zum 30. Juni 1953 vertriebenen
Dreieck~Pﬁckstrahler, abzﬂglich berecito gezahlter

5. 770,-~ DM, zu zahlen.

Dex Beklagte hat Klageabweisung beantragt und Vider-
klage auf Ubertragung aller Rechte aus dem Gebrauchs-
nuster Nr. 1 645 034fsdwie auf Eihwilligung'in die
Umschreibung erhoben. Er hat vorgebracht, die Erfin-
dung sci in secinem Betrieb entwickelt worden. Er habe
dic Erf1ndung in Anspruch genommen, :




Der Kléger hat Abwelsung der Widerklage beantragt.

Das Landgeriéht hat nach den Antrigen des Kligers er-
kannt. Das Berufungsgericht hat die Berufung des Be-
klagten zuriickgewiesen.

Mit der Revision hat der Beklagie zuntchst seinc An-
trige weiterverfolgt.

Im Laufe des Revisionsverfahrens hat die Gebraﬁchsmuster—-
abteilung des Deutschen Patentamte auf den Loschungs-
antrag des Beklagten festgestellt, daB das inzwischen
wegen Fristablaufs erloschene Gebrauchsmuster Nr.

1 645 034 von fLinfang an nicht zu Recht bestanden habe.

Dic hicrgegen eingelegte Beschwerde des Klagers hat

der Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts zuriickge-
wiesen. Der Bundesgerichishof hat~die hiergegen einge-

. legte Rechtsbeschwerde des Kiégets-durch BeschluB vom

5. November 1962 als unzuliissig verworfen.

Der Termin zur mﬁndliéhen Verhandluhg vom 5. Februar 1963 = .
ist dem ProzeBbevollmichtigten des Kligers am 17. Januar 1963
bekanntgemacht worden.

Im Termin zur mindlichen Verhandlung war der Klhiger
nicht vertreten. Der‘Beklagte hat die Revision be-
ziiglich der Widerklage zuriickgenommen. Im dbrigen
hat er seine Antrage aufrechterhalten. Er hat das
angefochtene Urteil und den Sachverhalt vorgetragen
und Versdumnisurteil gegeq den Kliger beantragt.




Entscheidungsgriinde:

Den Antrag des Beklagten auf ErlaB eines Versdumnis-
urteils war stattzugeben.

I. Der Revision war der Erfolg nicht zu versagen, soweit
gie die Klageantrige I 1 (Unterlassung), I 2 (Rech-
nungslegung seit dem 1. Juli 1953) und III (Feststel-
lung der Schodensersatzpflicht seit dem 1. Juli 1953)
betrifft. Diese Antrége sind auf das Gebrauchsmuster
Nr. 1 645 034 gestﬁtzt. Hinsichtlich dieses Gebrauchs-
nuaters ist inzwischen im Gebrauchsmuaterlbschungsver-
fehren rechtskriftig festgestellt worden, daB es von
Anfang an nicht zu Recht bestanden hat.. Dicser Um-
otand ist vom Revisionsgericht zu beriicksichtigen,
obwohl dic Entscheidung iiber den Rechtsbestand des
Gebrauchsmusters nach der letzten mindlichen Verhand-
lung in der Berufungsinstanz ergangen ist (sténdige
Rechtsprechung, vgi.‘ #BGH GRUR 1962, 299, 305 - Sport-
schuh). Bine die Unwirksamkeit eires Gcbrauchomusters
feststeLIende Entscheldung im Gebrauchsmusterloschungs-
verfahren hat zur Folge, daB das betreffende Gebrauchs-
muster als von Anfang an nicht bestehend gilt, somit
auch keinerlei Anspruche des Gebrauchsmusterinhabers
~gegen einen "Verletzer"‘des Gebrauchsmusters begriin-
det (vgl. RGZ 71, 195, 196). Eine auf das betreffende
Gebrauchsmuster gestﬁtzte Klage erweist sich mit der
die Unwirksemkeit rechtskrﬁftig ‘feststellenden Ent-
scheidung im Loschungsverfahren als von Anfang an
unbegriindet und ist deshalb abzuweisen (vgl. Reimer
Patentgesetz 2. Aufl, § 13 Anm. 33 flir das nichtig
erklirte Patent). Die eingangs aufgefiihrten Klagean-

.



trige muBtcn hiernach abgewiesen werden.

Auch hinsichtlich der Klageantriige zu Ziff. I 2 (Rech-
nungslegung bis zum 30.. Juni 1953) und II (Feststellung
der Verpflichtung des Beklagten, an den Kliger 5 %

des Nevtoverkaufserltses der sich aus der Rechnungsle-
gung genmdB I 2 ergebenden vom‘Beklagten bis zum 30. Juni
1953 vertricbenen Dreicck-Riickstrahler abziiglich be-
reits gezahlter 5.770,-- DM zu zahlen) ist dic Rovi-
sion begriindet.

Das Berufungsgericht hat festgestellt, daB der Kliger
in Erfindungsbesitz des streitigen Gebrauchsmusters
war, bevor er Angestellter des Beklagten wurde (S. 5
des Berufungsurtecils), und hat das Gebrauchsmuster

als freie Erfindung behandelt. Es hat fiir die Zeit
bis zum 30. Juni 1953 ein ILizenzverhidltnis zwischen
den Parteicn angenommen (S. 12 BU). Da die Parteien
sich iber dic Hohe der vom Beklagien zu zahlenden
Lizenz nicht geeinigt hiitten, hat das Berufungsgericht
einc angemessené Lizenz festgesetsut. Es hat, dem
Landgericht folgend, die Lizenzgebiihr fur_die Zeit
der Liccnzdauer auf 5 % des Nettoverkaufserlises
festgestellt (S. 11 BU): '

Lo}

Die Revision wen&et sich mit Sach~ und Verfahrens-
riigen gegen die Feststellung des Berufungsgerichts,
der Kliger sei schon vor seinem Eintritt in das
Angostelltenvérhaltnis beim Beklagten im Besitz der
streitigen Erfindung gewesen. Hierauf braucht jedoch
nicht eingegangen zu werden.

ook




Selbst wenn zugunsten des Kldgers unterstellt wird,
daB eine freie Erfindung vorgelegen und zwischen den
Perteien ein Lizenzvertrag bestanden habe, kann das
angefochtene Urteil hinsichtlich der in Rede stchen-
den Antrédge keinen Bestand haben. Das Berufungsgericht
ist davon ausgegangen, daB das Gebrauchsmuster des

~ Kldgers schutzfihig war (3. 10/11 BU). Der Peststel-
lung der vom Beklagten geschuldetoen "angemessenen
Lizenz' liegt demnach die Auffassung zugrunde, defl:
dic vom Kldger dem Beklagton zur Benutzung iiberlassene
"Erfindung" die Voraussetzungen fiir ein Gebrauchs-
muster erfiillte. Nach der nunmehr vorliegendenrechts-
krdftigen Feststellung im Gcbrauchsmusterlﬁschungs—
verfahren, daB das Gebrauchsmustér Nr. 1 645 034 von
Anfang an nicht zu Recht bestanden habe, ist diese
Stiitze fir die Angemessenheit der Lizensz entfallen.
Nunmehr muS davon ausgegangen werden, da8 dic dem Be-
klagten vom Kliger zur Benutzung iiberlassene Reumform
‘nicht gebrauchsmusterschutzfihig war. Da die Frage
der Schutzféhigkeit einer Er{findung wegen der Stdrke
und des Umfangs der dem Lizenznehmer eingerdumten
Monopolstellung fiir die Angemessenheit der Lizenz
von Bedemtung ist (vgl. Lidecke/Fischer, Lizenzver-
trige, 1957 P 14 S. 524 f), erweist sich das Berufungs-
urteil insoweit als nicht mehr haltbar. Bei einem
Lizengvertrag beszliglich der einem Gebrauchsmuster
zugrunde liegenden Raumform entfillt zwar die Ver-
pflichtung zur Zahlung der lizenzgebihr fir die Zeit
vor der LBschung nicht ohne welteres mit der Ldschung
des Gebrauchsmusters im Gebrauchsmusterléschungsverfah-
ren (RGZ 86, 45, 53; 101, 235, 238; BGH GRUR 1957, 595,
596; 1958, 175, 177). Ob des der Pall ist, hiingt vom
Inhalt des Lizenzvertrageé ab. Wird die angemessenec
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Lizenz veiter geschuldet, dann kommt es aber fiir die
Prage, welche Lizenzgebithr iiber die vom Beklagten
bercits gezahlten Lizénzabechlagszahlungen hinaus
angemessen ist, im wesentlichen auf die tatsiichli-
chen Marktverhéltnisse an,'auf die sich die Raumform
bezicht, insbcsondere darauf, ob das Gebrauchsmuster
dem Beklagten, obwohl es nicht schutzfihig war, eine . o
lionopolstellung verschafft hat oder nicht. Da das S
Bcrufungagericht hierzu kcine Feststellungen getrof- ,,; '
fen hat, sieht sich das Revisionsgericht an einer |
cigenen Sachentscheidung gehindert. S

Auch dann, wenn man von dem Standpunkt des Beklagten
ausgeht, er schulde dem Kldger nur eine Vergiitung :
als Diensterfinder, kann keine abschliefiecnde Ent- B
scheidung ergehen, da das Revisionsgericht mangels '  ,
hinreichender Feststellungen des Berufungsgerichts R
nicht von sich aus beurteilen kann, ob die bisher

vom Beklagten geleisteten Zahlungen unter diesem Ge-

sichtspunkt bei den obwaltenden Umsténden angemessen

sind.

Der Rechtsstreit war deshaldb insoweit unter entspre- o
chender Aufhebung des Berufungsurteils zur ander- i
weiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungo-

-gericht zuricksuverweisen.

Damit eritbrigt sich ein Eingehen auf die von der
Revision gegen die genannten PFeststellungen des
Berufungsgerichts erhobenen Verfahrensriigen, da auch
diese bei Erfolg keine andere Entscheidung gerccht-
fexrtigt hdtten.
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Die Entschcidung iiber dic Kosten des Rechtsstreits.
cinschlieB8lich der Kosten des Revisionsverfahrens
war den Berufungsgericht zu ilibortragen.

Die Anofdnung der vorl¥ufigen Vollstreckbarkeit
beruht auf § 708 Ziffer 3 ZPO. '

Dr. Hastelski Bock L¥scher

Ebel . ClaBen
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