Nachschlagewerk: Jja
BGHZ : Ja

ZPO §§ 91, 306, 580; PatG § 13
Magnetbohrstédnder 11

a) Verzichtet der Kliger nach der Nichtigerklérung des
Klagepatents auf die wegen dessen Verletzung erhobenen
Anspriiche, so hat der Beklagte auch dann keinen An-
spruch auf eine Sachentscheidung, wenn noch iber die
Kosten hinsichtlich rechtskridftig erledigter Teile
des Rechtsstreit zu entscheiden ist (Ergidnzung zu
BGHZ 49, 213).

b) Bei der Entscheidung iiber Kosten, die rechtskriftig
erledigte Teile des Rechtsstreits betreffen, ist das
Bestehen eines Restitutionsgrundes hinsichtlich der
rechtskréftigen Teilentscheidung nicht zu beriick-
sichtigen. '

BGH, Urt. v. 11. Dezember 1979 - X ZR 49/74 - OLG Disseldorf
LG Diisseldorf
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in dem Rechtsstreit

der MZJEEE Gesellschaft mit beschrénkter Haftung,
G vei HEEEP, gesetzlich vertreten durch ihren
Geschiftsfiihrer, den Ingenieur Hans JJD. cGlD-

o ¢
’ Beklagten und Revisionsklédgerin,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. Wil -
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die Bl MumEEEEED COED. D SalD YORED
Avenue, G4l OGP, California, Vereinigte Staaten
von Amerika, gesetzlich vertreten durch ihren Vorsitzen-

den John EGUEEED,

Kldgerin und Revisionsbeklagte,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. Gi® -



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 11. Dezember 1979
durch die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Hesse,
BrodeSer und von Albert

fiir Recht erkannt:

Unter Zurlickweisung des weitergehenden Rechts-
mittels wird auf die Revision der Beklagten das
Teilurteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesge-
richts Diisseldorf vom 3. Mai 1974 aufgehoben.

Die AnschluBiberufung der Kligerin gegen das Urteil
der 4, Zivilkammer des Landgerichts Diisseldorf vom
7. November 1963 wird unter Abweisung der damit
erhobenen Anspriiche zuriickgewiesen.

Von den Kosten des Revisionsverfahrens Ia ZR 115/64
tragen die Kl&égerin drei Achtel, die Beklagte
finf Achtel.

Von den Kosten des Revisionsverfahrens X ZR 45/70
tragen die Klagerin drei Fiinftel, die Beklagte
zwel Fiinftel.

Die durch die Erhebung der Einrede der mangeln-
den ProzeBkostensicherheit entstandenen Mehr-
kosten in diesem Revisionsverfahren hat die
Beklagte zu tragen; von den weiteren Kosten
dieses Revisionsverfahrens tragen die Kl&gerin
zwei Drittel, die Beklagte ein Drittel.

Von Rechts wegen
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Tatbestand

Die Kldgerin war Inhaberin des im Laufe des Revisions-
verfahrens rechtskrédftig fiir nichtig erklidrten Patents
1 128 257, das ein Bohrmaschinengestell betraf (vgl. Urteil
des Senats vom 1. Midrz 1979 - X ZR 7/76 - GRUR 1979, 621 -
Magnetbohrsténder). Sie hat die Beklagte sowie deren frii-
heren Geschéftsfilhrer Dipl.-Ing. Alfred HENEEED bereits
wegen Verletzung der am 19. April 1962 bekanntgemachten
Patentanmeldung B 46 @@ Ib/49a in Anspruch genommen. Sie
hat zundchst zwei Ausfiihrungsformen eines Bohrmaschinen-
gestells (Ax 1 und Ax 2) als patentverletzend angegriffen.

Das Landgericht hat die Beklagte und ihren Geschéfts-
fihrer antragsgemdB verurteilt (Urteil vom 7. November 1963).
Diese haben das Urteil mit der Berufung angefochten. Nach
dem am 9. November 1963 eingetretenen Tode des Geschifts-
filhrers Hinrichs hat das Berufungsgericht den Rechtsstreit,
soweit er daran beteiligt war, ausgesetzt. Durch Teilurteil
vom 23. Oktober 1964 hat es sodann die Berufung der Beklag-
ten zurlickgewiesen. Dabei hat es - auBler der Entscheidung
liber die Berufung des Geschdftsfilhrers Hinrichs - die
Kostenentscheidung insgesamt dem SchluBurteil vorbehalten.

Auf die Revision der Beklagten hat der erkennende
Senat das Urteil des Berufungsgerichts aufgehoben und die
Sache an dieses zuriickverwiesen, weil unterdessen das
Patent auf einen im Vergleich zu der bekanntgemachten
Anmeldung eingeschrinkten Gegenstand erteilt worden war.
Dem Berufungsgericht ist dabei auch die Entscheidung liber
die Kosten der Revision iibertragen worden (Urteil vom
2. Midrz 1967 - Ia ZR 115/64).
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Die Klidgerin hat sodann vor dem Oberlandesgericht
eine weitere Ausflihrungsform (Ax 3) mit der im Wege der
AnschluBberufung erweiterten Klage angegriffen, die er-
weiterte Klage Jjedoch nur gegen die Beklagte - nicht gegen
den Geschiédftsfiihrer, seine Erben oder seinen Amtsnach-
folger - gerichtet. Im Termin vom 7. Juni 1968 hat die
Beklagte beziiglich der Ausfiihrungsform Ax 1 eine Unter-
lassungsverpflichtung erkldrt. Die Kladgerin hat diese Er-
kldrung angenommen. Beide Parteien haben sodann den Rechts-
streit "insoweit" fiir erledigt erklért und widerstreitende
Kostenantridge gestellt. Durch Teilurteil vom 12. Juni 1970
hat das Berufungsgericht die Klage gegen die Beklagte, so-
weit sie nicht in der Hauptsache erledigt war, abgewiesen.
Diese Abweisung bezog sich auf die Ausfiihrungsformen Ax 2
und Ax 3 in vollem Umfange, auf die Ausfiihrungsform Ax 1
nur wegen der nicht erledigten Schadenersatz- und Rech-
nungslegungsanspriiche. Das Berufungsgericht hat der Kli-
gerin die Kosten der Revision auferlegt, die weitere
Kostenentscheidung dagegen dem SchluBurteil vorbehalten.

Auf die Revision der Klagerin hat der erkennende
Senat durch Urteil vom 24. Mai 1973 - X ZR 45/70 - die
Beklagte wegen der Ausfiihrungsform Ax 2 antragsgemiB
verurteilt und die Revision der Klidgerin gegen die Abwei-
sung der Antrédge auf Rechnungslegung und Feststellung
der Ersatzpflicht wegen der Ausfithrungsform Ax 1 zuriick-
gewiesen; ferner hat er das Teilurteil wegen der Aus-
filhrungsform Ax 3 abermals aufgehoben und den Rechtsstreit
im Umfange der Aufhebung an das Berufungsgericht zuriick-
verwiesen, dem er auch die Entscheidung iiber die Kosten
des zweiten Revisionsverfahrens iibertragen hat.
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Das Berufungsgericht hat durch Teilurteil vom
3. Mai 1974 der Klage hinsichtlich der Ausfiihrungsform
Ax 3 stattgegeben. Von den Kosten des ersten Revisions-
verfahrens hat es der Klidgerin ein Drittel, von denen des
zweiten Revisionsverfahrens ein Neuntel, die weiteren
Revisionskosten der Beklagten auferlegt.

Mit der hiergegen gerichteten Revision verfolgt die
Beklagte ihr Begehren auf Klagabweisung wegen der Ausfiih-
rungsform Ax 3 weiter. Die Kléagerin hat demgegeniiber
Antrag auf Zuriickweisung der Revision angekiindigt.

Im Verlaufe des Revisionsrechtszuges hat die Kli-
gerin eine Anderung ihres Firmennamens und ihres Firmen-
sitzes angezeigt. Die Beklagte hat daraufhin die Einrede
mangelnder Sicherheit fiir die ProzefBlkosten der Revisions-
instanz erhoben. In dem zur abgesonderten Verhandlung
hieriiber anberaumten Termin vor dem Senat hat sie diese
Einrede Jjedoch nicht aufrechterhalten.

Nach der Nichtigerkldrung des Klagepatents hat die
Beklagte gebeten, die Kldgerin aufzufordern, sich zu
erkldren, ob die Klage zuriickgenommen werde.

In der miindlichen Verhandlung hat die Kl&dgerin er-
kldrt, sie nehme die Klage zuriick, soweit dies nach dem
Gesetz noch méglich sei, und verzichte, soweit iiber die
Klage noch nicht rechtskrédftig entschieden worden sei,
auf die Geltendmachung Jjeglicher Anspriiche fiir Vergangen-
heit und Zukunft gegen die Beklagte. Die Beklagte hat
die Einwilligung in die Klageriicknahme verweigert. Sie
beantragt, durch Sachurteil
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das angefochtene Urteil aufzuheben und
die AnschluBiberufung der Kligerin gegen
das Urteil des Landgerichts Diisseldorf
vom 7. November 1963 unter Abweisung der
Klageerweiterung zurtickzuweisen,

hilfsweise, diese Rechtsfolgen durch Verzichtsurteil
auszusprechen, Ferner beantragt sie,

der Klédgerin die gesamten Kosten des Ver-
fahrens, einschlieBlich der Kosten des in
der Hauptsache erledigten Teils und der
durch das Senatsurteil vom 24. Mai 1973
ausgesprochenen Verurteilung aufzuer-
legen.

Die Beklagte beantragt,

den auf den ErlafB einer Sachentscheidung
gerichteten Antrag als unzuldssig abzu-
weisen,

die hierdurch entstehenden Mehrkosten der
Beklagten aufzuerlegen,

ferner der Beklagten die auf den erledig-
ten Teil des Rechtsstreits entfallenden
Kosten sowie die durch die Erhebung der
Einrede mangelnder ProzeBkostensicherheit
entstandenen Mehrkosten aufzuerlegen.

Zu dem Antrag auf ErlaB8 eines Verzichtsurteils
stellt die Kl&dgerin keinen Antrag. Sie bezweifelt, daB
in diesem Verfahren iiber solche Kosten eine Entscheidung
zu ihrem Nachteil ergehen kdnne, die sich auf Teile des
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Rechtsstreits beziehen, wegen der die Beklagte rechts-
krdaftig verurteilt worden ist.

Entscheidungsgriinde

I. Das angefochtene Urteil betrifft, soweit es in der
Hauptsache entschieden hat, lediglich die gegen die Be-
klagte gerichteten Antrége, die sich auf die Ausfiih-
rungsform Ax > beziehen.

II. Die Klage wegen des in die Revisionsinstanz gelang-
ten Teiles der Hauptsache ist nicht wirksam zuriickgenom-
men worden. Die Rlicknahme der Klage bedarf zu ihrer Wirk-
samkeit der Einwilligung der Beklagten (§ 269 Abs. 1 ZPO).
Die Beklagte hat jedoch der Klageriicknahme ausdriicklich
widersprochen. Eine vorweggenommene Einwilligung in die
Klageriicknahme ist auch nicht in der in dem Schriftsatz
der Beklagten vom 2. Mirz 1979 enthaltenen Aufforderung
zu sehen, die Kligerin mdge sich iliber eine Klageriicknahme
erkldren. Die Beklagte hat mit dieser Aufforderung nicht
zu erkennen gegeben, daB sie in eine etwaige Klageriick-
nahme im voraus einwilligen wolle. Ihre Aufforderung
zielte lediglich darauf ab, die Kldgerin zu einer Erkli-
rung iiber die Klageriicknahme zu veranlassen. DafB die
Beklagte einer Klageriicknahme zustimmen werde, war ihrer
Aufforderung an die Klidgerin nicht zu entnehmen. Es spricht
nichts dafir, daB8 sich die Beklagte durch ihre Aufforde-~
rung bereits der Moglichkeit begeben wollte, zu entschei-
den, ob sie der Klageriicknahme zustimmen oder auf einer
Sachentscheidung bestehen wolle.
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Zu Unrecht stellt die Kladgerin ein Rechtsschutz-
interesse der Beklagten an einer Entscheidung in Abrede.
Die gesetzliche Regelung des § 269 ZPO beruht darauf, das
der in einen Rechtsstreit verwickelte Beklagte einen An-
spruch auf eine Entscheidung des Streits hat und daB8 ihn
die Klageriicknahme nicht vor wiederholter Inanspruchnahme
schiitzt. Der Begriindung eines dariilber hinausgehenden wei-
teren Rechtsschutzinteresses bedarf es nicht.

III. Die Beklagte hat indessen keinen Anspruch auf ErlaB
eines Sachurteils. Nachdem die Kl&gerin auf die Anspriiche,
die noch Gegenstand des Revisionsverfahrens sind, ver-
zichtet hat, ist sie darauf beschrinkt, eine Abweisung
der Klageanspriiche allein auf Grund des Verzichts zu
beantragen. Wegen der Tragweite eines solchen Verzichts-
urteils hat die Beklagte kein Rechtsschutzinteresse an
einer Entscheidung, durch die die Klage auf Grund sach-
licher Priifung abgewiesen wird (BGHZ 49, 213, 216/217;
fiir den dhnlichen Fall des Anerkenntnisses vgl. BGHZ 10,
333, 336). Die Beklagte kann zur Begriindung eines solchen
Rechtsschutzinteresses auch nicht mit Erfolg anfiihren.
allein eine Sachentscheidung eréffne ihr, anders als ein
Verzichtsurteil, die Mdglichkeit, eine Kostenentscheidung
unter Beriicksichtigung der Nichtigerkldrung des Klage-
patents auch hinsichtlich der schon rechtskrédftig erledig-
ten Teile des Rechtsstreits zu erlangen. Ob eine so weit-
gehende Berlicksichtigung der Nichtigerkladrung fir die
Kostenentscheidung zuléssig ist, hingt davon ab, bis zu
welchem Grad der Grundsatz der Bindung der Kostenfolge

an das Ergebnis des Rechtsstreits Geltung beanspruchen
kann. Die Art der Entscheidung iiber den noch rechtshén-
gigen Teil der Hauptsache hat auf die Beantwortung dieser
Frage keinen EinfluB.
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Die Abweisung der mit der AnschlufSberufung geltend
gemachten Anspriiche hat danach durch Verzichtsurteil nach
§ 306 ZPO zu erfolgen; soweit die Beklagte beantragt,
durch Sachurteil zu entscheiden, bleibt ihre Revision
ohne Erfolg.

Da die Beklagte mit ihrem Antrag auf Erlafl einer
streitigen Entscheidung mehr verlangt hat, als ihr zu-
steht, ist iiber die Kosten der Revision nach den §§ 92,
97 ZPO zu entscheiden. Eine Anwendung des § 92 Abs. 2 ZPO
zugunsten der Beklagten kommt schon deshalb nicht in Be-~
tracht, weil die Zuvielforderung besondere Kosten verur-~
sacht hat. Unter Beriicksichtigung dieser Mehrkosten hat
die Beklagte ein Drittel der Kosten dieses Revisionsver-
fahrens zu tragen; der Kl&dgerin fallen zwei Drittel zur
Last.

Jedoch hat die Beklagte vorweg die Mehrkosten zu
tragen, die durch die Erhebung der Einrede der fehlenden
ProzeBkostensicherheit entstanden sind. Dabei handelt es
sich um Kosten eines ohne Erfolg gebliebenen Verteidigungs-
mittels im Sinne des § 96 ZPO (vgl. Stein/Jonas, ZPO,

19. Aufl. § 97 Anm. II). Die Erfolglosigkeit ergibt sich
schon daraus, daB die Beklagte die Einrede hat fallen
lassen. Die Auferlegung der durch die Geltendmachung der
Einrede entstandenen Kosten entspricht auch der Billig-
keit, da die Einrede von vornherein unbegriindet und dies
fiir die Beklagte auch erkennbar war: Die Kladgerin hat
ihre Identitdt im Laufe des Rechtsstreits nicht geidndert,
was sie durch Einreichung von Ablichtungen von Urkunden
schon vor der Erhebung der Einrede hinreichend glaubhaft
gemacht hat. Dal sich ihre Vermdgensverhdltnisse wesent-
lich verschlechtert hatten, ist nicht ersichtlich. Ein
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nachtrédgliches Verlangen nach Leistung einer Sicherheit
gemdB § 111 ZPO war daher nicht gerechtfertigt. DaB das
Sicherheitsverlangen von Anfang an begriindet und die Be-
klagte gehindert gewesen wire, es frilher geltend zu machen
(vgl. §§ 566, 528 Abs. 1 ZP0O), hat sie nicht behauptet.,

IV. 1. Das Berufungsgericht hat in dem angefochtenen
Urteil liber die Kosten der beiden vorangegangenen Revi-
sionsverfahren entschieden. Diese Entscheidungen sind vom
Senat darauf zu iiberpriifen, ob sie mit dem Ergebnis des
Rechtsstreits in Einklang stehen.

Die Revision méchte erreichen, daB der Kl&igerin die
gesamten Kosten auch der beiden ersten Revisionsverfahren
auferlegt werden, da, wie sie ausfiihrt, dem Unterliegen
der Beklagten in der Hauptsache auch hinsichtlich der
rechtskrédftig erledigten Teile des Rechtsstreits die
Grundlage entzogen und in Ansehung der Verurteilung der
Beklagten ein Restitutionsgrund gegeben sei.

Dem kann nicht zugestimmt werden. Auch wenn der riick-
wirkende Wegfall des Klageschutzrechts einen Restitutions-
grund bilden wiirde, konnte dies doch nicht dazu fiihren,
daBB eine noch zu treffende Kostenentscheidung hinsichtlich
rechtskriftig erledigter Teile des Streitgegenstandes das
Ergebnis einer mtglichen Restitution vorwegnihme. Fille,
in denen im Revisionsrechtszuge Restitutionsgriinde Beriick-
sichtigung finden kénnen, sind nur diejenigen, in denen
sie nach einer Zuriickverweisung des Rechtsstreits in die
Tatsacheninstanz noch zu einer Ab#nderung der Sachent-
scheidung in dem anh&éingigen Rechtsstreit selbst vor Ein-
tritt der Rechtskraft fithren konnen (vgl. BGHZ 3, 65;
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5, 240). Eine Beseitigung der rechtskridftigen Verurtei-
lung der Beklagten ist in dem vorliegenden Verfahren nicht
mehr mdglich. Solange eine rechtskréftige Entscheidung der
Hauptsache vorliegt, muB sich die noch zu treffende Kosten-
entscheidung gem#B den §§ 91 ff ZPO nach dem Ergebnis der
Sachentscheidung richten. Das ergibt sich aus der Bindung
der Kostenfolge an das Mafl des Obsiegens und Unterliegens
im Rechtsstreit. Das Bestehen eines Restitutionsgrundes
sagt nichts dariiber aus, ob auch tatsiichlich das Urteil
mit Hilfe der Restitutionsklage beseitigt werden wird.
Wiirde das Bestehen eines Restitutionsgrundes in dem gegen-
widrtigen Verfahren bei der Kostenentscheidung bereits be-
rlicksichtigt, dann wiirde sich bei einer Nichterhebung

oder einem Scheitern der Restitutionsklage (etwa wegen
Versdumung der Klagefrist des § 586 ZPO oder wegen Nicht-
beachtung der Erfordernisse des § 587 ZPO) das mit dem
Gesetz nicht im Einklang stehende Ergebnis einstellen, das
die Kostenentscheidung im Widerspruch zu der nicht mehr

zu beseitigenden Entscheidung in der Hauptsache stiinde.
Eine Anderung der von dem Berufungsgericht getroffenen
Entscheidung liber die Kosten der beiden frilheren Revi-
sionsverfahren ist daher nur noch méglich, soweit sich

die in diesem Urteil getroffene Entscheidung zur Haupt-
sache auswirkt und soweit die Kostenverteilung auch unter
Berilicksichtigung der rechtskrédftigen Sachentscheidungen
unzutreffend ist.

Die Nichtigerkldrung des Klageschutzrechts hat
keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Rechtskraft
eines Urteils und stellt damit auch den Grundsatz der
Bindung der Kostenentscheidung an die Entscheidung in
der Hauptsache nicht in Frage.
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Da die in dem angefochtenen Urteil enthaltene Ent-
scheidung liber die Kosten des ersten Revisionsverfahrens
nur die Ausfiihrungsformen Ax 1 und Ax 2 betrifft, die
nicht mehr Gegenstand des nunmehr angefochtenen Urteils
gewesen sind, hat sich die Kostenverteilung ausschliefi-
lich nach dem Ergebnis zu richten, das der Rechtsstreit
in Bezug auf diese beiden Ausfiihrungsformen in der Haupt-
sache gehabt hat. Der Senat erachtet die Ausfiihrungsformen
hinsichtlich des Streitwerts fiir gleichwertig. Beziiglich
der Ausfihrungsform Ax 1 entfdllt je die Hdlfte des Wertes
auf den in der Hauptsache erledigten Unterlassungsanspruch
und auf die streitig entschiedenen Anspriiche. Hinsichtlich
des Teils des ersten Revisionsverfahrens, der auf den er-
ledigten Teil entfdllt, hdlt der Senat mit Rlicksicht auf
den im Zeitpunkt der Erledigung noch offenen Ausgang des
Rechtsstreits eine Aufteilung zu gleichen Teilen fiir an-
gemessen und billig. Da von dem Sach- und Streitstand im
Zeitpunkt der Erledigung auszugehen ist, kann auch hier-
bei der spidtere Wegfall des Klageschutzrechts keine Beach-
tung finden. Wegen der weiteren Kosten der ersten Revision
ist zu beriicksichtigen, daB die Klédgerin hinsichtlich der
Verletzungsform Ax 2, die Beklagte hinsichtlich der rest-
lichen Anspriiche betreffend die Verletzungsform Ax 1 obge-~
siegt haben. Danach sind die Kosten im Verh#ltnis drei zu
finf zu Gunsten der Kligerin aufzuteilen (§§ 91, 91a, 92,
97 ZPO).

Bei der Entscheidung iiber die Kosten des zweiten
Revisionsverfahrens ist das Obsiegen der Klidgerin mit
ihren Antrégen zur Ausfiihrungsform Ax 2 und ihr Unter-
liegen mit den Antrdgen zu den Ausfiihrungsformen Ax 3
und Ax 1 (bei letzterer rnur Rechnungslegung und Schaden-
ersatzfeststellung) zu beriicksichtigen. Unter Zugrunde-
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legung der oben genannten Wertverh#dltnisse ergibt dies
nach den §§ 91, 92, 97 ZPO eine Kostenverteilung im Ver-
hdltnis drei zu zwei zugunsten der Beklagten.

V. Eine Entscheidung iber die Kosten der beiden ersten
Rechtsziige oder iliber Teile davon kommt nicht in Betracht.
In den beiden Tatsacheninstanzen war aufler der Beklagten
auch deren friiherer Geschédftsfiihrer am Verfahren betei-
ligt. Soweit sich die Klage gegen ihn richtet, ist der
Rechtsstreit ausgesetzt. Folgerichtig hat das Oberlandes-
gericht Teilurteile erlassen und die Entscheidung iiber
die Kosten - auBler iiber die Kosten der Revisionen, an
denen der Geschidftsfilhrer oder seine Rechtsnachfolger
nicht beteiligt gewesen sind - dem SchlufBurteil vorbehal-
ten. Ein solches ist bisher nicht ergangen. Aus diesem
Grunde ist die gebotene einheitliche abschlieBende Ent-
scheidung iiber die Kosten der Tatsacheninstanzen auch

bei dem gegenwdrtigen Stand des Verfahrens noch nicht
moglich.

Bruchhausen Ochmann Hesse
Brodefier von Albert
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