Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG 1981 § 99 Abs. 1; ZPO § 269 F: 3. Dezember 1976
Abs. 1 (= § 271 aF)

Hartschaumplatten

a) Der KlAger kann eine Patentnichtigkeitsklage bis zur
Rechtskraft der Entscheidung in jeder Lage des Verfahrens
ohne Einwilligung des Beklagten zuridcknehmen.

b) Bestreitet der Beklagte die Rechtswirksamkeit der einsei-
tigen Klagericknahme, ist diese Wirkung durch Beschlup
festzustellen.

BGH, Beschl. v. 22. Juni 1993 - X ZR 25/86 - Bundespatent-
gericht
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BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
X ZR 25/86
vom
22. Juni 1993
in der Patentnichtigkeitssache
1. der B@® AG, B . LR  gdesetzlich vertreten

2.

durch den Vorstand,

die Maschinenfabrik H GmbH,
StraBe 30, S , gesetzlich vertreten durch
ihre Geschaftsfilhrer Josef R ' strafe 4,
S . Dr. Ferdinand Am 9,
L '

Klagerinnen und Berufungs-—

klagerinnen,
- Prozepbevollmachtigte
zu 1 und 2: Patentanwalte Dipl.-Ing. Dr. @B
und Partner, I‘Straﬁe 2,

D

gegen

den Kaufmann Heinz sl . Qs :rape 158,
Gl

Beklagter und Berufungsbeklagter,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (D -



Matthias Prinz

Rechtsanwalt
-
" '__v\:)

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am
22. Juni 1993 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die
Richter Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Jestaedt, Dr. Brof
und Dr. Melullis

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dap die Patentnichtig-
keitsklage wirksam zurlckgenommen ist.

2. Die Klager haben die Kosten des Rechtsstreits
Zu tragen.

3. Der Streitwert flr das Berufungsverfahren wird
auf 2 Mio. DM festgesetzt.
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Griunde

I. Der Nichtigkeitsbeklagte war Inhaber des am 22. Juli
1965 angemeldeten deutschen Patents 12 47 612 (Streitpa-
tents), das ein Verfahren und eine Vorrichtung zur fortlau-
fenden Herstellung von kaschierten Platten aus Polyurethan-
hartschaum betrifft. Das Streitpatent ist inzwischen durch
Zeitablauf erloschen.

Die Nichtigkeitsklagerin zu 2 ist eine Maschinenfabrik,
die Anlagen zur kontinuierlichen Herstellung von harten
Schaumstoffplatten und -bahnen auf Polyurethanbasis fertigt.
Die Nichtigkeitsklagerin zu 1, die seit Mitte 1968 alleinige
Gesellschafterin der Nichtigkeitsklagerin zu 2 ist, und die
schon in den Jahren davor eng mit der Nichtigkeitsklagerin
zu 2 zusammengearbeitet hat, liefert Rohstoffe zur Herstel-
lung solcher Platten.

Anfang 1967 kam es zu Auseinandersetzungen zwischen den
Parteien. Diese wurden durch einen Vergleichsvertrag vom
9. April 1968 beendet. Der Nichtigkeitsbeklagte raumte den
Nichtigkeitskl&gerinnen in diesem Vergleich eine nicht aus-
schliefliche Freilizenz an dem mit der Nichtigkeitsklage an-
gegriffenen Streitpatent ein, die Nichtigkeitskl&gerinnen
verpflichteten sich, das Streitpatent weder direkt noch in-
direkt anzugreifen. Dieser Vergleichsvertrag wurde vom Nich-
tigkeitsbeklagten angefochten. Das Oberlandesgericht Dlssel-
dorf erklérte diesen Vergleich in seinem Urteil vom 19. Juni
1984 insgesamt mit der Begrindung flr unwirksam, dap die
vereinbarte Nichtangriffsklausel, soweit Schutzrechte in der



Europdischen Wirtschaftsgemeinschaft betroffen sind, wegen
VerstoPfes gegen Art. 85 Abs. 1 EWG-Vertrag nichtig sei und
dap dies gemd@B § 139 BGB zur Nichtigkeit der Gesamtvereinba-
rung fuhre. Dieses Urteil hat der Kartellsenat des Bundesge-
richtshofes mit Urteil vom 21. Februar 1989 aufgehoben und
die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an
das Berufungsgericht zuruckverwiesen. Mit Urteil vom

24. April 1990 wies das Oberlandesgericht Diusseldorf die
Klage des Patentinhabers und Nichtigkeitsbeklagten ab; die
dagegen eingelegte Revision nahm der Bundesgerichtshof mit
Beschlupf vom 21. Januar 1993 nicht zur Entscheidung an.

Als Folge dieser Entscheidung nahmen die Nichtigkeits-—
kldgerinnen am 17. Marz 1993 die Nichtigkeitsklage zurick.

Der Nichtigkeitsbeklagte beantragt, die Berufung der
Klagerinnen kostenpflichtig zurickzuweisen. Der Klagertck-
nahme stimme er nicht zu. Hilfsweise beantragt er, den Nich-
tigkeitsklagerinnen die Kosten des Rechtsstreits aufzuerle-
gen.

Im Ubrigen beantragt er, den Streitwert auf wesentlich
mehr als 2 Millionen DM festzuset:zen.

II. 1. Die Nichtigkeitsklage ist rechtswirksam zurlckge-
nommen. Da der Nichtigkeitsbeklagte in Abrede stellt, dap
die ohne seine Zustimmung erfolgte einseitige Klagericknahme
der Nichtigkeitsklagerinnen vom 16. Marz 1993, die ihm am
22, Marz 1993 férmlich zugestellt worden ist (§ 270 Abs. 2
ZPO), wirksam ist, war dies durch Beschlup festzustellen
(vgl. BGH NJW 1978, 1585).



Es entspricht stadndiger Rechtsprechung schon des Reichs-
gerichts (vgl. RG GRUR 1943, 211), der sich der Bundesge-
richtshof angeschlossen hat (vgl. BGH GRUR 1964, 18 ff.

- Konditioniereinrichtung) und die im Schrifttum allgemeine
Zustimmung gefunden hat (vgl. Benkard, PatG/GebrMG, 8. Aufl.
§ 81 PatG Rdn. 28; Schulte, PatG, 4. Aufl. § 81 Rdn. 69;
MinchKomm zur ZPO, § 269 Rdn. 28; Baumbach/Lauterbach, Kom-
mentar zur ZPO, 51. Aufl. § 269 Rdn. 20; Stein-Jonas, Kom-
mentar zur ZPO, 20. Aufl. § 269 Rdn. 8, Fn. 20; Bernhardt-
KraPer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl. S. 436), daPp die
Nichtigkeitsklage in jeder Lage des Verfahrens ohne Einwil-
ligung des Nichtigkeitsbeklagten zurickgenommen werden kann.
Der maPgebende Gesichtspunkt ist, daf man den Nichtigkeits-
kldger nicht zwingen kann, gegen seinen Willen als Anwalt
der 6ffentlichen Belange aufzutreten; demgegeniber mupB die
Sicherung des Beklagten vor weiteren Angriffen des Nichtig-
keitsklagers zurlcktreten. Vor Nichtigkeitsklagen Dritter
kann sich der Patentinhaber ohnehin nicht sichern, da eine
zurickgenommene Nichtigkeitsklage aus demselben Klagegrund
und mit demselben Klageziel jederzeit auch von anderen Per-
sonen erhoben werden kann. Der Senat sieht keinen Anlaf, von
dieser Rechtsprechung abzuweichen.

Im Streitfall kommt hinzu, dap das Streitpatent nicht
nur infolge Zeitablaufs langst erloschen ist, sondern dar-
Uber hinaus rechtskraftig feststeht, dap die im Vergleich
vom 9. April 1968 zwischen den Parteien vereinbarte Nichtan-
griffsabrede wirksam ist. Es ist deshalb nicht zu erkennen,
wieso es fur eine "Schddigungsabsicht" der Nichtigkeitskléa-
gerinnen sprechen soll und es "rechtsmifbrduchlich" sein
kénnte, daP diese statt der Berufung gegen das klageabwei-



sende erstinstanzliche Nichtigkeitsurteil die Nichtigkeits-
klage zurlickgenommen haben, wie der Nichtigkeitsbeklagte
geltend macht. Denn im einen wie im anderen Fall ware eine
erneute Nichtigkeitsklage der Klagerinnen unzuldssig, einmal
wegen der Rechtskraft des klageabweisenden erstinstanzlichen
Urteils und im anderen Fall wegen der wirksam vereinbarten
Nichtangriffsvereinbarung (vgl. dazu Benkard aa0 § 22 PatsG
Rdn. 25a m.w.N.).

2. Der Streitwert war auf 2 Mio. DM festzusetzen. Diesen
Wert haben die Parteien uUbereinstimmend in der miundlichen
Verhandlung vor dem Bundespatentgericht vom 30. Oktober 1985
angegeben. Auch zu diesem Zeitpunkt war das Streitpatent be-
reits infolge Zeitablaufs erloschen.

Rogge Maltzahn Jestaedt
Brop Melullis
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