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85. Samm bei ber Gutjdjeidung jiber bie Koften in Fwongsliens:
jaden bie Tatjadie beriidjidtigt werhen, baf der Kliger durd) eine
unbegriindete Klage wegen Pafentberlebung sur Erhebung der
Jwangslizenstloge bevanlaft worben ift?

Pat®. §§ 40, 42 95}, 3.

I Bivilfenat. Vefdhl. b. 14. Olfober 1938 i. &. Firma K. (§L).
w. T. Manufacturing Tie. (Bell.). T 144/36.

I. Feiddpatentamt.

Die Frage it bejaht worden aud folgenden, ben Sadverhalt
ergebetiben
' @ritnden:

Die fldgerin fat in jwei getrermien Klagen den Unirag geftellt,
ihr bie Crlaubnid zur Venupung ztveier der Vellagien zuftebenben
Patente gegen angemefjene Vergittung und Sidjerheitdleifhmg zu
erteilen. Die flagen find zur gemeinjamen Verhandlung und Ent-
{cheibung berbunben totben. Dad Reidhspatentamt hat ber Kldgerin
an beiben Patenten eine Jmwangslizeny fur Lieferungen nacdh bem
Nusland erteilt und die Rizenzgebithr auf 10, ded Verfaufspreijes
feftaejept. Die Bwangslizeny fitr Qieferungen nady dem Jnfand ift
mithin verjagt worben. @egen bie Enijdjeidung Haben beibe Parteien
Berufung eingelegt, die Kldgerin mit bem Jiele, baf thr die Jroangs-
lizenz in bollem Umfang und unter Herabfepung ber Lizenzgebiibr
erteilt werbe, die Bellagte mit dem Biele der flagabiveifung in bollem
Umfange. Gleidhzeitig {dhvebte jwifchen ben Parteten ein Redjts-
fireif, in weldjem bie Vellagte bie Kldgerin wegen Verlebung ber
ermdbhnten Patente auf Unterfaffung, Redhnungélegung und Shadenss
erfag in Anjpruch nahm. Diefer Redisftreit ift todhrend des Sdhive-
bens ber Bwangslizensfadie tm zweiten Red)iBzuge dDadurd) redyts-
friftig erlebigt worben, bap bie Rlage wegen BVerlepung des einen
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Ratented abgetviefen, bie Rldgerin dbagegen wegen Vetlepung bded
atveiten antragdgemdp berurteilt worden ift. Die Kldgerin hat barauf=
Bin die Bwangslizensiiage in der Hauptjade fiir exledigt erllart und
beantragt, bie Bellagte in bie Koften de3 BVerfabhrend st verurteilen.
Die Bellagte beantragt, ber Rligerin bie Kojten ded BVerfahrens auf-
guetleger.

©eiweit bad zweite Patent in Betradyt tommt, ift ber Untrag der
Bellagten begrimbet. '

nber3 ift bie Sadiage bei bem erften Patent. Die Bellagte
madit allerbingd aud) hier geltend, daf eine Erlebigung ber Jwangs-
lizenztage buvch die Entjdheidbung im BVerlepungsfiveit nicht eingetreten
fet und baf e3 fich in Wabrheit um eine Klagerfidnahme hanbdele.
Darin fann ihr aber nidyt gefolgt werben. Durd) die Entjdeidung
im RBerlepungditreit ift die Kligerin in die Rage perjebt tworden,
biejenige Art von Fenfterfurblern frei Herguftellen, 3 deren Her-
ftellung jie bie Erloubnis ber Bellagten im Jwangslizensverfahren
gu etlangen fudite. &3 {ind biesd furbler mit Rlemmgetriebe. Daf
jie frither nod) anbere Yrien Bergeftellt Bat, bie unter den Sdub-
bereid) bes Patented fielen, ift vhne Belang, da fie biefe Herftellung
Lingft unb enbgliltig eingeftellt Hat. Die Kldgerin Hat dbaber ba3 er-
teitht, twad fie mit ber RQigenzllage erjirebte. &3 befteht firr fie fein
Redptsjduinterefje an dber Fortiebung der flage. Wiirde fie ben
Redytasiteeit fortgefept Haben, fo tofirbe ihr bied vbon ber Bellagien
mit Redt entgegengehalten tworben fein, und bie flage hitte aud
biefem Grunbe abgemwiefen werden miiffen. Daber liegt eine edyte
Erlebigung ber flage vor. Der Umftand, daf die Formel ber Urteile
im Bmangslizengverfafiren auf Erlaubnis ber BVenmupung eines Pa-
tentes im gangen geht, Tann devan nidhtd dnbern. DVenn ed mup auf
bas fonfrete ntereffe ber Kldgerin an ber Entjdeibung abgeftellt
werden. Wud) farm der Kldgerin nidit entgegengehalten twerden,
bap fie burd) ihre Antrdge im Verlehungsprozel die Erlebigung felbit
wilitiirlich Berbeigeflifrt Hebe. Da fie mit einer BVerlepungslage
itbetzogen twar, blieb if nidhytd anberes {ibrig, ald beren Wbtweifung
su beantragert. .

&5 muf baber gundd)t gefragt werben, mwie iiber die Jivangs-
lizenzfage 3u ent{dieiden gemwefen fein toiitbe, wenn dad etledigenbe
Eretgnis nidt eingefreten wite. Dasd Reidydpatentamt Hat die Lizen
fite Smlanbalieferungen verfagt, weil bie beiden Lizenznehmerinnen
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per Bellagten unbeftritten in ber Lage feier, ben inldnbijhen Markt
mit ben gefdiisten Fenfterfurblern ju betjorgen, und mweil anbere
purdhfchlagende Gritnbe, aus denen ein bifentlidied Jnterejfe an ber
Belieferung bed Julanbes burd) die Kldgerin gefolgert werben tinne,
nidit vorgebrad)t feten. Dem iwilrde, jomeit bie Lizenz fitr Snlanbs-
lieferungen fiir fidh) in Frage fommt, auf Grund bed Guladhtensd des
geridhlichen Sadyerftéinbigen beizutreten fein. Die Verforgung bes
Sulanbdmarfted mit ben gefdiipten Lurblern burd) bie RLizemz-
nehmerirmen ber Vellagten ift geficherf. Die RKldgerin Hat nidt
bargetan, nidt eimal behauptet, dah biejenige Konftruttion, deren
Sreibeit jie berlangt hat, ben von ben Rizenznefmerinnen vertriebenen
furblern derart fiberlegen fei, baf ihr Vertrieb neben oder jtatt ber-
jertigen ber Rizengnelmerimmen im Offentliden Snierefje liege. Der
Umftand, baf ein Teil der Gefolgfdiaft ber Rldgerin bei Einftelitmg
bet $erjtelimg ber betreffenben RKonfrultion Bitte entlaffen
werben miiffen, ift Heute nidht bon Bebeutung, dba Mangel an ge-
lernten Ytbeitern beftehit und bie Enilafjenen baber jofort anbere
Arbeit finben wittben. Daf die Kldgerin thren Betrieb hatte einftellen
miiffen, ift ebenfalls — wenn man nur die Qizens fiir ben Jnlanbs-
abfay in Betradt gieht — nidht geeignet, ein Hfjentliched Jntereffe
an Perfellung imd Bertrieb burd) die Kldgerin zu begriinben.
Die Erteilung ber Boangslizens fiir Lieferungen nad) bem Aus.
lanbe Bat bad Patentamt damit begritndet, baf, wenn der Kldgerin
ber uslandsmarlt freigegeben erbe, bie Gefamtarbeit vermebrt
werbe. Die Belieferung ded Andlanddmarkted hinge weniger von
ber Miglichleit ber inlindbijden Fabrifen ab, dben Bedarf ju beden,
al3 von bem Befteben alter Gefddftsverbindbungen beutider Firmen
mit qusldndijden Ubnehmern. €8 erjdeine durdhaus glaubhaft,
baf im vorliegenben Falle wefentlidhe Yuslandaaufirdge ber Slagerin
bei Michterteilung ber Hioangslizen; ben Lizenznebmetinnen ber
Beflagten entgehen iwiirben. Yuferdem Iinne die Patentinhaberin
ebenjo, toie fie an beutfde Firmen Lizengen erteilt habe, audy aus-
landifden Firmen Lizengen erfeilen oder felbit ben Vertauf nad) bem
Husland {tbernebmen. €38 lege aber im Jnferefje bed beutfchen
Arbeitdmartte3, bap thm bie Yuslanb3auftrdge foweit wie moglid)
erhalten blieben. ud) biefer Vegrimbung {dHlieht fih der Senat
an. &8 erhebt fid) aber folgenbed Bebenlen gegen bie gefroffene
Enifdheibung: Wie ber Sadyperftdndige feltaeftellf baf, riirbe bie
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Rldgerin, wenn fie auf ben AuslandBabfop befdrdntt twiirde, ihren
Betrieh midyt aufrechterhalten Ionnen, dba bie allgemeinen Unkoften
im Berhaltnia su bem twefentlich geringeren Wbfaf su hody mwerden
mwiitben. Gie wittbe die fliv bo3 Ausland erteilte Ligens nidt aus-
mugen fnnen. Werm dem {o ift, jo entfteht die Frage, ob 3 nidy,
bamit bie Rldgerin bie im Bffentlihen Jniereffe gebofene Ligeny
fiir bag Yusland audnupen Iann, geboten ift, ihr bie Moglichleit der
Nufredterhaltung ihred Betriebes dburd) Gewdhrung ber an fidy nidht
im Bffentliden Gnierefje liegendben Broangslizen; fir ben Jnlanb3-
abjap su gewdhren. Die Frage braudt aber nidyt abjdhlieend be-
anttoortet ju werden, da dber Senat fdhon auf Grund einer anbeten
Crivdgung su bem Ergebnid gelangt, daf der Bellngten bie Koften
ber Broangslizenstlage fiir dad jweite Patent in vollem Umfang
auferfegt werben mitjffen. Die Vellagte hat bie Kldgerin mit einer
flage wegen Verlepung dbed Patented {iberzogen, die, wie fidh her-
audgeftellt Bat, unbegriindet war. Durd) die Unfirenqung bdiefer
Rlage ift bie fldgerin, ba fie deren Erfolgdmdglicyleit in vorfiditiger
Youfmannifder Gebarung nicht ohne weitered auper Redjrung laffen
founte, in bie Bwangslage verfelt worben, um ifre Belange in bollem
Mafe zu twahren, bie SwangslizenzHage gu etheben auf die Gefahr
bin, baf fid) biefe bei threm Objiegen in ber Vetlefungdtiage als
urmdtig evweifen Innte. DOhne dbas BVerhalten der Bellagten wire
e su biefer Rlage nidht gefommen. €3 famn babingeftellt bleiben,
ob innethalb ber Megeln ber Bivilprozefordming biefer Tatbeftand
fiit bie Koftenentideibung bon Bebeutung fein Wnnte. Jn Patent-
nidjtigleits- unb Bwangslizenzfadien ift nad) § 42 UBf. 3 in BVerbin-
bung mit §40 Pai®. nad) freiem Ermeffen su entjdeiden, fo bap
Billigteitsertvigungen in Ridfidyt gezogen werden innen. Der Senat
exachtet 3 fir billig, daf bie Beflagte unter ben dargefteliten Um-
ftanben bie Soften ber Klage, fomeit fie bad erfte Patent betreffen,
allein trdgt.



