BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 10/78 URTEIL
Verkiindet am
15. November 1979
in dem Rechtsstreit -

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschiftsstelle

1. der Witwe Mechthild S- geb. BElB, H—-
strage ®, EENNNEGND

2. der Hausfrau Hilde Pl geb. Stegiiilp, FEEEERvees ©,
MU - Gl

3. des-Studenten Thomas Stdilll®, HGEEEE-tratc @,

Kldger und Revisionskléger,

-~ ProzeBbevollmdchtigter: Rechtsanwalt Dr. GHNENEEND -
gegen

die Firma ZGiED LGNS "G "E» GnbH & Co.KG.,
L /OMMNEENEN , cesetzlich vertreten durch die
personlich haftende Gesellschafterin, die Firma Walllllih V@»r-
mbH, diese gesetzlich vertreten durch
ihre Geschdftsfithrer Eberhard Welll® und Elfriede WD,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- ProzeBbevollmiichtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. (U -



4./

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs
hat auf die miindliche Verhandlung vom 15. November 1979
durch die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Windisch,
BrodeBler und von Albert

fiir Recht erkannt:

Die Revision der Klager gegen das Urteil des
6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karls-
ruhe vom 11. Januar 1978 wird zuriickgewiesen.

Die Kosten des gesamten Revisionsverfahrens werden

zu 7/10 den Kldgern und zu 3/10 der Beklagten
auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Kldger waren als Erben des Dr. med. dent. Rainer
Styl® in ungeteilter Erbengemeinschaft Inhaber des am
®. @l 1957 angemeldeten, inzwischen durch Ablauf der
Schutzdauer am 7. Februar 1975 erloschenen Patents
OGP 543, das einen kiinstlichen Backenzahn betraf.

Ausschlieflliche Lizenznehmerin an diesem Patent war
die ZaNNEEED -GEEEEEEND DD ISP i SGlD
(Liechtenstein), die Kunstzidhne herstellt und unter der
Bezeichnung "OQ" vertreibt.

Die Kldger haben geltend gemacht, die Beklagte habe
das gesamte "O@l"-Zahnsortiment im Handel gekauft,
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von sdmtlichen Z&hnen Gipsabdriicke genommen und nach
diesen Abdriicken Metallformen hergestellt. Bei den mit
Hilfe dieser Formen angefertigten Backenzdhnen, die sie
unter der Bezeichnung "Pqj LR" vertreibe, sei
lediglich die Kaufladche durch Gravierung etwas verédndert,
um die Herkunft zu verschleiern.

Die Kldger haben die Beklagte wegen Verletzung
ihres Patents und zundchst hilfsweise wegen unlauteren
Wettbewerbs auf Unterlassung, Feststellung der Schaden-
ersatzpflicht, Rechnungslegung und Herausgabe der
Formen verklagt.

Die Beklagte hat eine Verletzung des Patents in
Abrede gestellt und bestritten, die "OWNR"-Zdhne
der Firma Iaglll® avbgeformt zu haben.

Das Landgericht hat eine Patentverletzung verneint,
die Beklagte jedoch wegen einer wettbewerbswidrigen
"sklavischen Nachahmung" zu Unterlassung, Rechnungslegung,
Schadenersatz und Herausgabe verurteilt. Das Oberlandes-
gericht hat die Beklagte zundchst wegen Patentverletzung
verurteilt. Dieses Urteil hat der erkennende Senat auf
die Revision der Beklagten mit Urteil vom 12. Juli 1973
- X ZR 40/70 - aufgehoben und die Sache an das Berufungs-
gericht zuriickverwiesen. Durch Urteil vom 11. Januar 1978
hat das Oberlandesgericht die Beklagte erneut wegen Patent-
verletzung verurteilt. Die fiir die Zeit nach Ablauf des
Patents geltend gemachten Anspriiche hat es abgewiesen.

Beide Parteien haben Revision eingelegt. Der Senat
hat die Revision der Beklagten nicht angenommen und die
Kostenentscheidung vorbehalten.
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Die Klédger verfolgen mit ihrer Revision die abge-
wiesenen Anspriiche weiter, wdhrend die Beklagte die
Zuriickweisung der Revision beantragt.

Entscheidungsgriinde

Die Revision der Kldger bleibt ohne Erfolg.

I. Die iliber die Laufzeit des Patents hinausgehenden
Anspriiche haben die Klédger mit Schriftsatz vom
5. Februar 1975 erhoben. Die Beklagte hat der Verhandlung
und Entscheidung iliber diese Anspriiche nicht widersprochen.
Das Oberlandesgericht hat iiber diese Anspriiche demnach
zuldssigerweise in der Sache entschieden und die Klage
insoweit abgewiesen. Wie diese Anspriiche in der Zeit
vor Eingang des genannten Schriftsatzes angesehen und
prozessual behandelt worden sind, ist ohne Bedeutung;
entgegen der Auffassung der Beklagten war jedenfalls
eine rechtskrdaftige Entscheidung iiber die wettbewerbs-
rechtlichen Anspriiche bis dahin nicht ergangen.

II. Das Berufungsgericht hat ausgefiihrt, den Klidgern
stehe ein iiber die Schutzdauer des Patents hinausreichender
Unterlassungsanspruch aufgrund von § 1 UWG nicht zu.

Sie seien nicht anspruchsberechtigt. Nach Beendigung

des Lizenzvertrags mit der Firma IGll® seien sie nicht
(mehr) unmittelbar Verletzte; sie seien auch keine Mit-
bewerber im Sinne des § 13 Abs. 1 UWG.

III. 1. Die Revision macht demgegeniiber geltend,
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Dr. Stqlll®, der Rechtsvorgidnger der Kldger
habe die historischen Grundmodelle fiir die Backen-
zédhne unter Hinzuziehung des Zeugen ScUJJl® ausge-
arbeitet und der Firma Ivoclar zum lizenzpflichtigen
AbgieBen und Vervielfdltigen iiberlassen. Die Beklagte
habe dadurch, daB sie die von der Firma IQEl ver-
triebenen Backenzdhne abgegossen und die so gewonnenen
GufSformen zum Ausgieflen der Zdhne benutzt habe, eine
Vervielfdltigung der historischen Zahnmodelle von
Dr. Strack vorgenommen. Der Patentablauf habe nur die
Rechtsfolge gehabt, daB jedermann die Freiheit erlangt
habe, in eigener Arbeit Zidhne mit den Patentmerkmalen
herzustellen. Die wettbewerbsrechtlichen Anspriiche be-
zégen sich aber auf das AbgieBen und Vervielfdltigen
der fremden Zahnfabrikate. Auch nach dem Ablauf des
Patents habe die Firma IWlll» fir das AbgieBen und Ver-
vielfdltigen der historischen Zahnmodelle laufend Lizenz-
zahlungen geleistet.

2. Dieser Angriff hat keinen Erfolg.

Nach dem Tatbestand des angefochtenen Urteils waren
die Anspriiche der Kléger aus § 1 UWG darauf gestiitzt,
daB die Beklagte von sdmtlichen Zdhnen des "Ogilll®"-
Zahnsortiments der Firma I, der Patentlizenz-
nehmerin der Kldger, Gipsabdriicke genommen, nach diesen
Abdriicken Metallformen hergestellt und die mit Hilfe
dieser Formen angefertigten Backenzd@éhne vertrieben habe.
‘Weder hieraus noch aus den in Bezug genommenen Schrift-
sdtzen ist indessen zu entnehmen, das Dr. St@H der
Firma I die von ihm hergestellten historischen
Zahnmodelle zur Verfiigung gestellt und deren Verviel-
fdaltigung zur Grundlage einer lizenzvertraglichen Zahlungs-




verpflichtung iliber die Schutzdauer des Klagepatents
hinaus gemacht habe.

Somit griindet die Revision die Riige der Fehl-
beurteilung der Klagebefugnis der Kldger durch das
Berufungsgericht unzulidssigerweise auf einen neu vor-
getragenen Sachverhalt (§ 561 Abs. 1 Satz 1 ZPO).

3. Auch die in diesem Zusammenhang erhobene Riige
einer Verletzung der Aufkl&rungspflicht nach § 139 ZPO
greift nicht durch. Nach dem dem Berufungsgericht vorge-
tragenen Sachverhalt hatte Dr. Stqiii@der Firma Ingiip
eine Patentlizenz erteilt. Deshalb konnte das Berufungs-
gericht davon ausgehen, dafl mit dem Ablauf des Patents
der Lizenzvertrag und die Verpflichtung der Beklagten
zur Zahlung von Lizenzgebiihren erloschen waren. Aus
dem Umstand allein, daB der Zeuge Sl bekundet hatte,
Grundformen hergestellt zu haben, konnte das Berufungs-
gericht nicht entnehmen, aufgrund einer Uberlassung
dieser Grundformen an die Firma IWHNM seien Ver-
pflichtungen der Firma I¢Jl® zur Zahlung von Lizenz-
gebiihren iiber den Patentlizenzvertrag hinaus begriindet
worden. Nachdem die Beklagte nach Ablauf des Patents
wiederholt auf die mangelnde Klagebefugnis der Kl&#ger
fir die Geltendmachung wettbewerbsrechtlicher Anspriiche
hingewiesen hatte, brauchte das Berufungsgericht nicht auch
noch von sich aus auf eine Ergidnzung des Vorbringens der
Kldger in dieser Richtung hinzuwirken. Erst recht bestand
fiir das Berufungsgericht im Rahmen des § 139 ZPO keine
Veranlassung fiir einen Hinweis darauf, daB die Kl&ger
gegebenenfalls Anspriiche der Firma IGM® im Wege der
ProzeBstandschaft geltend machen konnten.



IV. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 1,
97 Abs. 1 ZPO. Sie beriicksichtigt, daB durch die Revision
der Kldger hohere Kosten entstanden sind als durch die
nicht angenommene Revision der Beklagten.

Bruchhausen Ochmann Windisch
BrodeBer von Albert
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