BUNDESPATENTGERICHT

10 V (pat) 53/01
(Aktenzeichen)
BESCHLUSS
In Sachen
BPatG 152

10.99



betreffend Vollstreckungsabwehrklage

hier: Kostenentscheidung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 6. November 2003 durch den Vorsitzenden Richter Schilke sowie die

Richterinnen PlUschel und Schuster

beschlossen:

Die Klager tragen die Kosten des Rechtsstreits.

Grinde

Durch rechtskraftigen Kostenfestsetzungsbeschluss vom 12. Oktober 2001 im
Verfahren 10 W (pat) 67/00 (= Anlage K1) wurden die Kosten, die die beiden Kla-
ger der Beklagten zu erstatten haben, auf insgesamt 4.989,70 DM =
2.551,19 Euro und je Person auf 2.494,85 DM = 1.275,60 Euro festgesetzt. Dieser
Beschluss wurde durch den Erganzungsbeschluss vom 13. Marz 2002 hinsichtlich

der Verzinsung (mit vier vom Hundert vom 31. Januar 2001) erganzt.

Hiergegen richtet sich die Vollstreckungsabwehrklage, die sich darauf stutzt, dass
die rechtskraftig titulierte Forderung aus dem Kostenfestsetzungsbeschluss durch
die mit Schreiben vom 6. November 2001 (= Anlage K2) erklarte Aufrechnung der
Klager mit einer Gegenforderung in Hohe von 4.989,70 DM erloschen sei. Die Ge-
genforderung sei ein den Klagern abgetretener Anspruch auf Schadensersatz

und/oder aus ungerechtfertigter Bereicherung, der den Unternehmen



Z... GmbH & Co. KG (im folgenden: Z...) sowie der B...

... GmbH (im folgenden: B...) gegen die Beklagte aus ihren fehlge-

schlagenen Lizenzvertragen zustehe. Die Beklagte habe Z... und B... die
Nutzungsrechte nicht wirksam eingeraumt, denn sie sei bei Abschluss der Lizenz-
vertrage nicht Inhaberin der Markenrechte gewesen. Die Beklagte halt demgegen-

uber den Anspruch fur nicht gegeben.

Hintergrund flr die streitige Gegenforderung ist folgender Sachverhalt. Die Be-
klagte schloss ua mit dem Klager zu 2. am 27. Juni 1996 einen Kooperations- und
Nutzungsvertrag, in dem dieser der Beklagten die ausschlieBBliche und raumlich
unbegrenzte Befugnis zur Benutzung mehrerer Marken mit dem Bestandteil
"Ballermann" einrdumt (Ziffer 1.2 des Vertrages, siehe Anlage B4). In der Folge-
zeit schloss die Beklagte mit den Unternehmen Z... sowie B... Lizenzver-

trage ab (= Anlagen B2 und B3), in denen sie den Unternehmen die Benutzung
zweier Marken mit dem Bestandteil "Ballermann" gestattet. In der Praambel der Li-
zenzvertrage ist jeweils ua ausgefuhrt, die Benutzung werde gestattet fur die Mar-
ken, die die Beklagte "zur ausschlieRlichen Nutzung im Rahmen eines Nutzungs-
und Kooperationsvertrages erhalten hat, und zwar ... von E... bezlg-

lich der fur ihn allein eingetragenen Marken ...". In § 10 Nr 3 des zwischen der Be-
klagten und Z... geschlossenen Lizenzvertrages (dieser Passus ist gleichlautend
in § 8 Nr 3 in dem zwischen der Beklagten und B... geschlossenen Li-

zenzvertrag enthalten) heildt es: "Im Falle, dass der Vertrag der in der Praambel
genannte Kooperations- und Nutzungsvertrages der I... mit den Markeninhabern
vor dem Ende des vorliegenden Lizenzvertrages einvernehmlichen oder durch
rechtskréftige Entscheidung eines Gerichtes beendet wird, stimmt Z... dem Uber-
gang und der Fortfihrung dieses Vertrages mit den Markeninhabern zu. Weitere
Anspruche gegen die I... bestehen nicht." Aufgrund der Lizenzvertrage erhielt die
Beklagte von den Unternehmen Z... und B... in den Jahren 1997 bis

1999 Lizenzzahlungen.



Ein zwischen ua den hiesigen Parteien geflihrter Rechtsstreit Uber die Rechte an
mehreren "Ballermann”- Marken (die zum Teil Gegenstand der vorerwahnten Li-
zenzvertrage zwischen der Beklagten und Z.../B... sind) wurde durch
rechtskraftiges Urteil des OLG Hamm vom 8. Juni 1999 (= Anlage K5, Anlage zum
Schriftsatz der Klager vom 1. Marz 2002) beendet, in dem es im Tenor unter VI
heillt, es werde festgestellt, dass die dortigen Beklagten zu 1. (= hiesiger Klager
zu 2.)und 3. (FE... & D... GbR, D...) verpflichtet seien,

der dortigen Klagerin (= hiesige Beklagte) allen Schaden zu ersetzen, der aus der
Nichterfullung des Kooperations- und Nutzungsvertrages vom 27. Juni 1996 ent-
standen sei und noch entstehen werde, insoweit die Beklagten zu 1. und 3. der
Klagerin die nach Ziffer 1.2. des Vertrages geschuldeten Rechte an mehreren
Marken mit dem Bestandteil "Ballermann" nicht eingeraumt haben. In den Grin-
den des Urteils ist hierzu ausgefuhrt, der Beklagte zu 1. (= hiesiger Klager zu 2.)
sei seiner Vertragspflicht zur Verschaffung dinglicher Lizenzen nicht nachgekom-
men, weil er bei Abschluss des Kooperations- und Nutzungsvertrages nicht mehr
Inhaber der vertragsgegenstandlichen Marken gewesen sei, weil er diese zuvor

anderweitig Ubertragen habe.

Die Klagerin zu 1. machte den Anspruch auf Schadensersatz bzw aus ungerecht-
fertigter Bereicherung aus abgetretenem Recht - von dem ein Teilbetrag die mit
der vorliegenden Vollstreckungsabwehrklage geltend gemachte Gegenforderung
ist - zugleich durch Klage vor dem LG Kdln geltend. Das LG Koéln wies durch Urteil
vom 1. Februar 2002 (= Anlage zum Schriftsatz der Beklagten vom 13. Fe-
bruar 2002) die von der Klagerin zu 1. gegen die Beklagte erhobene Klage mit der
Begrindung ab, dass hierflr keine Anspruchsgrundlage erkennbar sei. Die Unter-
nehmen Z... und B... hatten keine Anspriuche gegen die Beklagte gehabit,

weil der in den Lizenzvertragen geregelte Haftungsausschluss greife. In der zwei-
ten Instanz wurde vor dem OLG Kodln am 7. August 2002 ein Vergleich geschlos-
sen (= Anlage zum Schriftsatz der Beklagten vom 22. August 2002), in dem die
Klagerin zu 1. auf die im Verfahren geltend gemachten Anspriche, sei es aus ei-

genem, sei es aus abgetretenem Recht, verzichtet hat. Der Klager zu 2. ist dem



Vergleich beigetreten.

Mit Schreiben vom 20. Februar 2003 (= Anlage zum Schriftsatz der Klager vom
3. Marz 2003) hat die Beklagte in Hohe von 1.380,48 EUR mit ihrer Forderung aus
dem angegriffenen Kostenfestsetzungsbeschluss gegenuber einer Forderung der
Klagerin zu 1. die Aufrechnung erklart. Die zwischen den Parteien unstreitige For-
derung der Klagerin stammt aus einem vor dem LG Koblenz am 19. Februar 2003

geschlossenen Vergleich der Parteien.

Die Klagerin zu 1. hat in Bezug auf die von der Beklagten vorgenommene Auf-
rechnung zunachst erklart, der Rechtsstreit wurde fur erledigt erklart, wenn sich
die Beklagte keiner weiteren Anspriche aus dem Kostenfestsetzungsbeschluss
berihmen sollte. Die Beklagte hat daraufhin erwidert, dass sie sich der Erledi-
gungserklarung der Klagerin anschlie3e, da sich die Klage durch ihre Aufrechnung
erledigt habe, sie habe der Klagerin auch die Titel ausgehandigt. Die Klagerin zu
1. hat danach den Rechtsstreit flr erledigt erklart, der Klager zu 2. hat die Klage

zuruckgenommen.

Die Klagerin zu 1. ist der Ansicht, die Klage sei von Anfang an begrindet gewe-
sen. Die von ihr im Kolner Verfahren geltend gemachten Anspriche seien begrin-
det gewesen, die titulierte Forderung aus dem Kostenfestsetzungsbeschluss sei
daher durch die am 6. November 2001 erklarte Aufrechnung erloschen. Dartber
hinaus habe die Beklagte mit Schreiben vom 20. Februar 2003 die Aufrechnung
mit einer anderen Gegenforderung erklart. Da die Beklagte die vollstreckbare Aus-
fertigung des Kostenfestsetzungsbeschlusses zurtickgegeben habe, sei die Erledi-

gung des Rechtsstreits eingetreten.

Die Klagerin zu 1. beantragt,

der Beklagten insoweit die Kosten des Verfahrens aufzuerle-

gen.



Die Beklagte beantragt,

den Klagern die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

Die Beklagte ist der Ansicht, der Klagerin zu 1. seien die Kosten aufzuerlegen, da
die zur Aufrechnung gestellte Forderung nicht bestanden hatte. Auch zeige der
Verzicht auf die Forderung im Vergleich vor dem OLG Kaln, dass die Klagerin zu
1. selbst nicht von einer wirksamen Aufrechnung ausgegangen sei. Sonst hatte sie
keinen Verzicht erklaren kdnnen, weil dann keine Forderung bestanden hatte, auf

die hatte verzichtet werden konnen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsatze und eingereichten Anla-

gen der Parteien Bezug genommen.

1. Der Klagerin zu 1. sind die Kosten des Rechtsstreits gemat § 91a Abs 1 ZPO
iVm § 82 Abs 1 MarkenG aufzuerlegen.

a. Hinsichtlich der Klage der Klagerin zu 1. haben die Parteien den Rechtsstreit
Ubereinstimmend in der Hauptsache fur erledigt erklart. Dass zuerst die Beklagte
und erst dann die Klagerin zu 1. die Erledigung erklart hat, ist unerheblich. Es ist
gleichgultig, welche Partei dies zuerst tut (vgl Thomas/Putzo, ZPO, 25. Aufl, § 91a
Rdn 17). Gemal § 82 Abs 1 MarkenG - der hier zur Anwendung kommt, weil der
angegriffene Kostenfestsetzungsbeschluss in einem markenrechtlichen Verfahren
entstanden ist, in dem die Kosten gemal § 71 MarkenG auferlegt (vgl den Be-
schluss 10 W (pat) 67/00 vom 4. Dezember 2000, GRUR 2001, 339) und festge-
setzt worden sind - ist fur die Kostenentscheidung daher § 91a ZPO entsprechend
anzuwenden. Das Hauptsacheverfahren ist eine im Markengesetz nicht geregelte,
aber durch die Verweisung in § 71 Abs 5 MarkenG auf die Vorschriften der ZPO

uber die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlissen statthafte Voll-



streckungsabwehrklage gewesen (vgl BGH BIPMZ 2001, 315, wonach zu den Vor-
schriften Uber die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlissen auch
die Vorschriften Uber die Vollstreckungsabwehrklage gehdren). Das Markengesetz
enthalt in Bezug auf das Verfahren vor dem Bundespatentgericht keine Kostenvor-
schriften fir Klageverfahren, sondern nur flir Beschwerdeverfahren (§ 71 Mar-
kenG). Besonderheiten des patentgerichtlichen Verfahrens, die eine Heranziehung
von § 91a ZPO hier ausschlielRen wirden, sind nicht ersichtlich. Vielmehr ist es,
da das Hauptsacheverfahren eine Klage nach der ZPO gewesen ist, nur sachge-

recht, auch die insoweit geltenden Kostenregelungen der ZPO (mit)anzuwenden.

b. Gemall § 91a Abs 1 ZPO erfolgt die Kostenentscheidung unter Bericksichti-
gung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen. Hierbei ist
abzustellen auf den voraussichtlichen Ausgang des Rechtsstreits, wenn die
Hauptsache sich nicht erledigt hatte oder nicht fur erledigt erklart worden ware;
eine summarische Prufung der Erfolgsaussichten ist ausreichend (vgl
Thomas/Putzo, aaO, § 91a Rdn 47; Zdller, ZPO, 23. Aufl, § 91a Rdn 24). Diese
Prifung ergibt, dass die Klagerin zu 1. mit ihrer Klage voraussichtlich unterlegen

ware.

Ihre Klage ist zwar zuletzt begrindet gewesen, denn die von der Beklagten im Fe-
bruar 2003 erklarte Aufrechnung hat die hinsichtlich der Klagerin zu 1. titulierte
Forderung im Kostenfestsetzungsbeschluss auf jeden Fall zum Erléschen ge-
bracht. Es ist aber gerade dieses Ereignis, das den Rechtsstreit erledigt hat (die
Beklagte hat dadurch die Klageforderung gewissermalen freiwillig "erfullt"), es
bleibt daher aufder Betracht, denn malgeblich ist der voraussichtliche Ausgang

des Rechtsstreits ohne das erledigende Ereignis.

Bei der Klagerin zu 1. kann daher nur darauf abgestellt werden, ob die Klage unter
Berucksichtigung der urspringlich geltend gemachten Gegenforderung - Anspruch
auf Schadensersatz bzw aus ungerechtfertigter Bereicherung aus abgetretenem

Recht - Erfolg gehabt hatte. Dies ist zu verneinen, denn es ist mit dem Landgericht



Koln in seinem Urteil vom 1. Februar 2002 davon ausgehen, dass Z... und

B... Anspruche gegen die Beklagte nicht zustehen, weil der in den jeweili-

gen Lizenzvertragen geregelte Haftungsausschluss (§ 8 Nr 3 bzw § 10 Nr 3) greift.
Im Hinblick auf die weitgehende Vertragsfreiheit im Lizenzvertrag richten sich die
Folgen von Leistungsstorungen primar nach den Vereinbarungen der Parteien,
insbesondere ist es auch maoglich, alle Gewahrleistungsanspriche des Lizenzneh-
mers auszuschliel3en (vgl Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl, § 30 Rdn 46; Benkard,
PatG, 9. Aufl, § 15 Rdn 91). Insoweit hat das Landgericht Kéln Gberzeugend aus-
gefuhrt, dass angesichts der ausdricklichen Einbeziehung des Kooperations- und
Nutzungsvertrages vom 27. Juni 1996 in den Praambeln der jeweiligen Lizenzver-
trage und angesichts des schon bei Abschluss der Lizenzvertrage bestehenden
Rechtsstreits zwischen der Beklagten und den Klagern Uber die Rechte ua an den
vertragsgegenstandlichen "Ballermann”-Marken die Haftungsausschlussklausel in
den Lizenzvertragen, die zwischen Z... bzw B... einerseits und der Be-

klagten andererseits bestanden haben, ihrem Sinn nach gerade auch fur Falle wie
den vorliegenden gewollt war. Auch ist der Verzicht der Klagerin zu 1. auf die gel-
tend gemachten Anspriche in dem am 7. August 2002 vor dem OLG Koéln ge-
schlossenen Vergleich ein zusatzliches, durchschlagendes Indiz dafur, dass inso-
weit keine Anspriche bestehen. Von daher erscheint es angemessen, der Klage-

rin zu 1. die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

2. Hinsichtlich des Klagers zu 2., der die Klage zurickgenommen hat, ergibt sich
die Kostenfolge aus § 269 Abs 3 Satz 2 ZPO iVm § 82 Abs 1 MarkenG. Dabei gel-
ten hinsichtlich der Anwendbarkeit von § 269 Abs 3 Satz 2 ZPO im vorliegenden
Verfahren vor dem Bundespatentgericht die gleichen Erwagungen wie unter 1.a.
Da der Klager zu 2. im Verhaltnis zur Beklagten nicht weniger oder mehr Kosten
verursacht hat als die Klagerin zu 1., hat der Senat auf Seiten der Klager von einer

Aufteilung der Kosten nach Quoten abgesehen.



3. Der Senatsbeschluss vom 21. Marz 2002, in dem die Zwangsvollstreckung aus
dem Kostenfestsetzungsbeschluss einstweilen gegen Sicherheitsleistung einge-
stellt worden ist, ist im Ubrigen durch die Ubereinstimmende Erledigungserklarung
bzw die Klagericknahme wirkungslos geworden, ohne dass es einer besonderen
Aufhebung bedarf (vgl Thomas/Putzo, aaO, § 269 Rdn 14; § 91a Rdn 21). Uber
die Kosten musste insoweit keine gesonderte Entscheidung ergehen, denn in Pro-
zessen gemal §§ 767, 771 ZPO gehdren Kosten der einstweiligen Anordnung zu

den Kosten des Rechtsstreits in der Hauptsache (vgl Zéller, aaO, § 91 Rdn 9).

Schiilke Pischel Schuster
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