BGer - 4A_145/2024 - Immaterialgiiter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht - S. 1

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 145/2024
Urteil vom 11. September 2024
I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung

Bundesrichterin Jametti, Prisidentin,
Bundesrichterinnen Hohl, Kiss,
Bundesrichter Riedi, Kolz,
Gerichtsschreiber Tanner.

Verfahrensbeteiligte

C. ,

vertreten durch

Rechtsanwilte Dr. Kilian Schirli und Dr. Stefan Schroter,

Beschwerdefiihrer,
gegen

1. A. ,

2.B. gmbh,

beide vertreten durch
Rechtsanwilte Bernard Volken und Pascal Spycher,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Urheberrecht; finanzielle Wiedergutmachung,

Beschwerde gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Aargau, 1. Kammer, vom 31. Januar 2024
(HOR.2019.16 / SB).

Sachverhalt:
A.

A.a. C. (Kliger, Beschwerdefiihrer) betitigt sich als Bildhauer und Stahlplastiker. Er ist Inhaber des
Schweizer Patents Nr. www betreffend eine ”Vorrichtung zum Garen von Lebensmitteln” (Anmeldedatum: 1.
Juli 2008; Erteilungsdatum: 15. Januar 2010), der europdischen Patente Nr. xxx B1 (mit gleicher Bezeichnung)
und Nr. yyy B1 betreffend eine ”’Vorrichtung zum Kochen von Nahrungsmitteln” sowie der Schweizer Marke
Nr. zzz ”Feuerring” fiir Waren und Dienstleistungen der Nizza-Klassifikation Nrn. 6, 11 und 21 (Hinterlegungs-
datum: 4. Oktober 2010; Eintragungsdatum: 16. Mirz 2011).

A. (Beklagter 1, Beschwerdegegner 1) ist einziger Gesellschafter und Geschiftsfiihrer der B.

gmbh (Beklagte 2, Beschwerdegegnerin 2).

Die Beklagte 2 ist eine am 21. Juni 2017 gegriindete und am 26. Juni 2017 ins Handelsregister eingetragene
Gesellschaft mit beschrinkter Haftung. Sie bezweckt einerseits die Herstellung von und den Handel mit ei-
genen dekorativen und funktionellen Elementen aus Stahl, Holz und Keramik sowie den Vertrieb exklusiver
Designermobel und Zubehor fiir den Innen- und Aussenbereich und andererseits die Planung und Gestaltung
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von Girten und Empfangsbereichen von Unternehmen.

Der Kliger stellt sogenannte “Feuerringe” her. Ursprungsmodell ist der "Feuerring D”, aus dem der Kliger
weitere Varianten entwickelt hat. Bei den “Feuerringen” handelt es sich um grosse Stahlschalen mit unter-
schiedlichem Aufriss und Durchmesser und aufgesetztem, 12 mm starkem, am Rand der Schale befestigtem
horizontalem Stahlring, in deren Zentrum ein Holzfeuer entfacht werden kann und auf deren Stahlring Lebens-
mittel gegart werden konnen.

Der Beklagte 1 konstruierte den ersten sogenannten “Grillring” im Jahr 2014. Er ist Inhaber der Internet-
Domains "www.grillring.ch” und "www.gartenfeuer.ch”, iber die namentlich “Grillringe” der Beklagten 2 ver-
trieben werden. Die ebenfalls auf den Beklagten 1 registrierte Domain "www.feuerundring.ch” ist seit Anfang
Mirz 2019 inaktiv.

A.b. Der Klager liess den Beklagten 1 mit Schreiben vom 12. Juni 2014 wegen Verletzung seines Patents
CH www abmahnen und verlangte von ihm eine entsprechende Unterlassungserkliarung.

Mit Schreiben vom 25. Juni 2014 teilte der Beklagte 1 dem Klédger mit, er konne die vorformulierte Unter-
lassungserkldrung nicht unterzeichnen, werde es aber unterlassen, Produkte zu produzieren, zu verkaufen oder
anderweitig in Verkehr zu bringen, welche das kldgerische Patent CH www verletzten. Er habe alle Hinweise,
welche die Feuerschalen “vesta” und “dimidius” betridfen, von sdmtlichen elektronischen Medien entfernt und
Dritten unzugiinglich gemacht; Printmedien seien keine vorhanden.

Mit E-Mail vom 19. August 2016 liess der Kldger den Beklagten 1 erneut abmahnen; dieses Mal wegen be-
haupteter Verletzung der kldgerischen Patente CH www, EP xxx und EP yyy sowie der Schweizer Marke Nr.
zzz "Feuerring”.

Weitere Abmahnungen an die Beklagten 1 und 2 ergingen am 12. Januar 2017 betreffend Verletzung des
Schweizer Patents Nr. www und des europdischen Patents Nr. yyy.

Mit Stellungnahme vom 18. September 2017 lehnte die Beklagte 2 eine Unterlassungserklarung mit dem Ar-
gument ab, sie verletze die letztgenannten beiden Patente des Klidgers nicht, weil ihren Produkten jeweils ein
erfindungswesentliches Merkmal fehle.

Mit Schreiben vom 19. Februar 2019 liess der Kliger die Beklagten 1 und 2 ein weiteres Mal abmahnen,
nunmehr wegen behaupteter Verletzung seiner Rechte aus Patent-, Marken- und Urheberrecht sowie wegen
Verstosses gegen den lauteren Wettbewerb.

In der Folge stellte der Beklagte 1 den Betrieb der Domain “www.feuerundring.ch” ein und gab mit Schreiben
vom 4. Mirz 2019 eine Unterlassungserkldrung betreffend die kiinftige Beniitzung der Bezeichnung "Feuerund-
ring” ab. Dagegen bestritt er, dass dem Kliger in Bezug auf den “Feuerring” Urheberrechtsschutz zukomme.
Weiter bekriftigte er seine Ansicht, die Produkte der Beklagten 2 verletzten die kldgerischen Rechte aus dem
Schweizer Patent Nr. www und dem europdischen Patent Nr. yyy B1 mangels erfindungswesentlicher Merk-
male nicht.

B.

B.a. Am 15. Mirz 2019 reichte der Kldger beim Handelsgericht des Kantons Aargau Klage gegen die Be-
klagten ein. Er verlangte wegen Verletzung seiner Urheberrechte und Verstosses gegen das Bundesgesetz vom
19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241) (1) ein Verbot, die bezeichneten Grills
anzubieten, zu verdussern oder sonstwie zu verbreiten, ferner (2) die Anordnung der Zerstorung, sodann (3)
Auskunftserteilung und Rechnungslegung und schliesslich (4) die Bezahlung eines nach dem Ergebnis der
Auskunftserteilung zu beziffernden oder durch das Gericht festzulegenden Betrags als finanzielle Wiedergut-
machung.

Mit Teilurteil vom 3. August 2021 hiess das Handelsgericht unter Strafandrohung die Klagebegehren 1 (Unter-
lassung), 2 (Beseitigung) und 3 (Auskunftserteilung und Rechenschaftsablegung seit 26. Juni 2014 bis Urteils-
datum) teilweise gut, ndmlich hinsichtlich der Grillgerdte mit den Modellnamen “dimidius”, ”conicum’ und
“hemisfir”. Im Ubrigen wies es die Klagebegehren 1, 2 und 3 ab.

Dagegen erhoben beide Parteien Beschwerde an das Bundesgericht. Dieses wies die Beschwerden mit Urteil
vom 17. Juni 2022 ab, soweit es darauf eintrat (Verfahren 4A 472/2021, 4A 482/2021 = BGE 148 III 305).
Beziiglich der Modelle “dimidius”, “conicum” und “hemisféar” bejahte auch das Bundesgericht trotz engem
Schutzumfang von Werken der angewandten Kunst eine Urheberrechtsverletzung. Hingegen verneinte es, dass
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sich die kldgerischen Anspriiche auf das UWG stiitzen kdnnen.

B.b. In der Folge nahm das Handelsgericht das Verfahren wieder auf. Mit Eingabe vom 9. Mirz 2023 bezifferte
der Kldger seine Forderung betreffend finanzielle Wiedergutmachung gegen die Beklagten (Klagebegehren 4)
auf Fr. 377°354.—. Am 16. Mai 2023 beantragte er auf dem geforderten Betrag zusitzlich Zins von 5% seit 15.
Mirz 2019. Die Beklagten trugen auf vollumféangliche Abweisung an.

Mit Urteil vom 31. Januar 2024 verpflichtete das Handelsgericht die Beklagte 2, dem Kléiger Fr. 50°581.80
sowie verschiedene Zinsbetreffnisse zu bezahlen. Im Ubrigen wies es die Klage ab.

Das Handelsgericht bejahte einzig einen Bereicherungsanspruch nach Art. 62 OR gegen die Beklagte 2, wobei
es die diesbeziigliche Passivlegitimation des Beklagten 1 verneinte. Den primir geltend gemachten Gewinn-
herausgabeanspruch nach Art. 423 Abs. 1 OR verwarf es und ebenso einen Schadenersatzanspruch nach Art.
41 OR. Bei der Berechnung des Bereicherungsanspruchs des Klédgers ging es davon aus, dass die hypotheti-
schen Lizenzgebiihren, die vor dem 15. Marz 2018 fillig wurden, verjdhrt sind, weshalb es nur die Verkéufe
der beklagtischen Grills nach dem 15. Mirz 2018 heranzog. In analoger Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR
nahm es eine Lizenzgebiihr von 10% an. Dies ergab bei 164 Grillverkdufen zu durchschnittlich Fr. 3°084.26
den zugesprochenen Betrag von Fr. 50°581.80.

C.

Der Beschwerdefiihrer beantragt dem Bundesgericht mit Beschwerde in Zivilsachen, Ziffer 1 des Urteils des
Handelsgerichts vom 31. Januar 2024 sei insoweit aufzuheben, als das gemiss Bezifferung des Forderungsbe-
trags vom 9. Mirz 2023 spezifizierte Klagebegehren 4 abgewiesen wurde, und die Beschwerdegegner 1 und 2
seien zu verurteilen, dem Beschwerdefiihrer Fr. 377°354.— als finanzielle Wiedergutmachung nebst Zins zu 5%
seit dem 15. Mirz 2019 zu bezahlen. Eventualiter sei die Sache zu neuer Beurteilung im Sinne der Erwigungen
an das Handelsgericht zuriickzuweisen.

Die Beschwerdegegner beantragen, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das Handels-
gericht hat auf Vernehmlassung verzichtet und trigt auf Abweisung der Beschwerde an.

Die Parteien haben repliziert und dupliziert.

Erwégungen:
1.

1.1. Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefiahrdet wird, kann vom Gericht unter
anderem verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten oder eine bestehende Verletzung zu beseitigen (Art.
62 Abs. 1 lit. a und b des Bundesgesetzes vom 9. Oktober 1992 iiber das Urheberrecht und verwandte Schutz-
rechte [Urheberrechtsgesetz, URG; SR 231.1]). Vorbehalten bleiben die Klagen nach dem Obligationenrecht
auf Schadenersatz, auf Genugtuung sowie auf Herausgabe eines Gewinns entsprechend den Bestimmungen
iber die Geschiftsfiihrung ohne Auftrag (Art. 62 Abs. 2 URG).

Die Voraussetzungen fiir Schadenersatzanspriiche im Immaterialgiiterrecht sind identisch mit den Haftungsvor-
aussetzungen im Obligationenrecht, auf welche die entsprechenden Gesetze, hier Art. 62 Abs. 2 URG, verwei-
sen. Massgebend sind demnach die Haftungsvoraussetzungen der jeweiligen Normen (BGE 132 III 379 E. 3.1).

1.2. Der Beschwerdefiihrer stiitzt seine finanziellen Wiedergutmachungsanspriiche auf Art. 423 Abs. 1 OR
(Geschiftsanmassung) und auf Art. 41 OR (unerlaubte Handlung), subsididr auf Art. 62 OR (Bereicherung). Er
richtet seine Beschwerde gegen die Ablehnung des geltend gemachten Gewinnherausgabeanspruchs nach Art.
423 OR (dazu Erwidgung 2) und des Schadenersatzanspruchs nach Art. 41 OR (dazu Erwédgung 3). Betreffend
den von der Vorinstanz zuerkannten Bereicherungsanspruch nach Art. 62 OR kritisiert er die Bemessung (dazu
Erwigung 4).

2.

2.1. Wurde die Geschéftsfithrung nicht mit Riicksicht auf das Interesse des Geschiftsherrn unternommen, so
ist dieser gemiss Art. 423 Abs. 1 OR gleichwohl berechtigt, sich die aus der Fithrung seiner Geschifte ent-
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springenden Vorteile anzueignen. Art 423 OR regelt die sogenannte unechte Geschiftsfiihrung ohne Auftrag
(auch Geschiftsanmassung, Eigengeschiftsfithrung). Im Unterschied zur echten Geschiftsfithrung ohne Auf-
trag handelt der Geschéftsfiihrer nicht fremdniitzig, sondern fiir eigene Rechnung und im eigenen Interesse.
Dabei nimmt er Handlungen vor, die in die Rechtsposition eines anderen eingreifen (BGE 129 III 422 E. 4;
86 II 18 E. 4; Urteil 4A 88/2019 vom 12. November 2019 E. 3.1.1). Hauptanwendungsfall sind Eingriffe in
absolute Rechte eines anderen, wie namentlich in Immaterialgiiterrechte.

Der Vorteilsherausgabeanspruch ist an drei Voraussetzungen gekniipft: Widerrechtlicher Eingriff in die Rechte
eines anderen, Wille des Geschiftsherrn, das Geschift ausschliesslich oder schwergewichtig im eigenen Inter-
esse zu flihren, und schliesslich Bosglaubigkeit des Geschéftsherrn. Dieser handelt bosgldubig, wenn er weiss
oder wissen muss, dass er ohne Rechtsgrund in eine fremde Rechtsposition eingreift (BGE 129 III 422 E. 4;
126 III 69 E. 2a; Urteile 4A 450/2019 vom 18. Mai 2020 E. 5.1.1; 4A 88/2019 vom 12. November 2019 E.
3.1.1; 4A 474/2012 vom 8. Februar 2013 E. 8.1). Wer unter schwierig zu beurteilenden Umsténden einer zwar
falschen, aber doch vertretbaren Ansicht folgt, kann den guten Glauben fiir sich in Anspruch nehmen (BGE 94
11297 E. 5h; Urteil 4A 474/2012 vom 8. Februar 2013 E. 8.1 m it Hinweisen).

Der Beweis des bosen Glaubens obliegt dem Geschéftsherrn (Urteil 4A 474/2012 vom 8. Februar 2013 E. 8.1 m
it Hinweisen; Matthias Leemann, Schadenersatz-, Gewinnherausgabe- und Bereicherungsklagen, in: Schweizer
IP-Handbuch, 2. Aufl. 2021, § 53 S. 1651 ff., Rz. 14.2 S. 1673).

2.2. Bei der Beurteilung der Bosgldubigkeit des Geschéftsherrn ist im Urheberrecht besonders zu beachten,
dass Urheberrechte nicht aus einem Register hervorgehen und schwer recherchierbar sind. Darin unterscheiden
sie sich von Markenrechten (Art. 37 ff. des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 iiber den Schutz von Marken
und Herkunftsangaben [SR 232.11], Patentrechten (Art. 60 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1954 iiber die
Erfindungspatente [SR 232.14]), Designrechten (Art. 24 ff. des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 2001 iiber den
Schutz von Design [SR 232.12]) oder Rechten an dreidimensionalen Strukturen von Halbleitererzeugnissen
(Art. 13 ff. des Bundesgesetzes vom 9. Oktober 1992 iiber den Schutz von Topographien von Halbleitererzeug-
nissen [SR 231.2]). Ob ein Werk urheberrechtlich geschiitzt ist und wie weit der Schutzumfang reicht, kann
fraglich sein und bildet oftmals Kern eines nachfolgenden Streits. Die Zuerkennung von Urheberrechten an ei-
nem Werk hingt auch von Wertungen ab, so dass es schwierig absehbar sein kann, wie die Gerichte entscheiden
wiirden. Deshalb zerstort auch ein Abmahnschreiben, das auf der Behauptung des angeblichen Schutzrechtsin-
habers beruht, den guten Glauben nicht ohne weiteres.

Dies gilt besonders fiir Werke der angewandten Kunst (Art. 2 Abs. 2 lit. f URG), ist hier doch die vorausge-
setzte Werkindividualitit schwieriger zu erfiillen, da der Gebrauchszweck die normale Form vorgibt und im
Zweifel auf eine rein handwerkliche Leistung zu erkennen ist (BGE 148 III 305 E. 5.1 und 5.3; 143 III 373 E.
2.1). Sodann ist der Schutzumfang bei einem Gebrauchsgegenstand umso geringer, je weniger ausgeprigt der
dem Werk durch die Ausnutzung des Gestaltungsspielraums verliehene individuelle Charakter ausfallt (Urteil
4A 472/2021 und 4A 482/2021 vom 17. Juni 2022 E. 7.3; nicht publ. in: BGE 148 III 305). Wenn der Ge-
brauchszweck, die vorbekannten Formen oder die Technizitédt des Gebrauchsgegenstands keinen Raum fiir eine
individuelle Schopfung lassen, liegt ein rein handwerkliches Erzeugnis vor, dem kein urheberrechtlicher Schutz
zukommt (vgl. Besprechung des Urteils 4A 472/2021 und 4A 482/2021 vom 17. Juni 2022 durch Brigitte Bie-
ler, Feuerring - Ein Holzfeuergrill als Werk der angewandten Kunst, iusNet IP, Oktober 2022). Erforderlich ist
eine Wertung des Gesamteindrucks im Vergleich zu anderen Modellen derselben Warengattung unter Beriick-
sichtigung der Vorbedingungen des betreffenden Gegenstands.

Es stellen sich mithin heikle Fragen, die nicht ohne weiteres beantwortet werden kénnen und schwierig zu beur-
teilen sind. Deshalb werden an den Beweis des Kennenmiissens des Bestands und Schutzumfangs des fremden
Rechtsguts im Urheberrecht hohe Anforderungen gestellt (Barbara K. Miiller, in: Urheberrechtsgesetz, 2. Aufl.
2012, N. 18 zu Art. 62 URG). Aus dem gleichen Grund darf im Urheberrecht das Mass der erforderlichen
Sorgfalt zur Abklarung der Rechtslage nicht iiberspannt werden (Leemann, a.a.0., § 53 Rz. 4.12 S. 1662).

2.3. Die Vorinstanz verneinte die Bosgldubigkeit der Beschwerdegegner. Der Beschwerdefiihrer habe erstmals
im Schreiben vom 19. Februar 2019 lauterkeitsrechtliche und urheberrechtliche Anspriiche geltend gemacht.
In der vorgéngigen Abmahnkorrespondenz seit 12. Juni 2014 habe er sich auf die Verletzung seiner Patente fo-
kussiert, deshalb einen Patentanwalt beigezogen und einseitig auf patentrechtliche, d.h. technische Anspriiche
seines Grills hingewiesen, ohne das Urheberrecht auch nur zu erwéhnen. Die Beschwerdegegner hitten da-



BGer - 4A_145/2024 - Immaterialgiiter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht - S. 5

her bis zur Abmahnung vom 19. Februar 2019 von vornherein nicht als bosglaubig gelten konnen. Entgegen
dem Beschwerdefiihrer sei es ferner nicht so, dass derjenige, der Patente verletze, sich auch fragen miisse, ob
er dariiber hinaus auch Urheberrechte verletze. Patente und Urheberrechte hitten einen vollkommen anderen
Schutzgegenstand, und eine Patentverletzung impliziere keineswegs auch eine Urheberrechtsverletzung. Es be-
stehe kein Grund, weshalb die Beschwerdegegner vor dem 19. Februar 2019 vom (behaupteten) Urheberrecht
des Beschwerdefiihrers wussten oder hitten wissen miissen.

Die Bosglidubigkeit der Beschwerdegegner komme daher nur seit dem Abmahnschreiben vom 19. Februar
2019 in Betracht, denn damit seien sie immerhin dariiber informiert worden, dass der Beschwerdefiihrer nun-
mehr auch Urheberrechte beanspruche. Betreffend die Verletzung eines Urheberrechts vermoge ein Abmahn-
schreiben den guten Glauben aber nicht zu zerstdren. Solange der Verletzer des Urheberrechts eine vertretbare
Rechtsposition einnehme, scheide Bosgldubigkeit aus. Vorliegend sei die Rechtslage damals unklar gewesen.
Zwar sei im ersten Teil des Verfahrens eine Urheberrechtsverletzung bejaht worden, allerdings nicht betreffend
aller vom Beschwerdefiihrer beanstandeten Grills der Beschwerdegegner. Die vorliegende Konstellation stelle
eindeutig einen Grenzfall dar. Die Ansicht der Beschwerdegegner, dem Beschwerdefiihrer stehe kein Urheber-
recht zu, sei eine (damals) vertretbare Rechtsauffassung gewesen.

2.4. Diesen Erwigungen ist durchwegs zuzustimmen. Was der Beschwerdefiihrer dagegen vorbringt, dringt
nicht durch:

2.4.1. So insistiert er erfolglos auf den Abmahnschreiben vor demjenigen vom 19. Februar 2019. Bis dahin
konzentrierte sich der Beschwerdefiihrer auf die Verletzung seiner Patente und erwihnte das Urheberrecht nicht
einmal. Die Vorinstanz urteilt richtig, wenn sie unter diesen Umsténden ein Wissen oder Wissenmiissen der Be-
schwerdegegner vom behaupteten Urheberrecht des Beschwerdefiihrers von vornherein ausschliesst (vgl. Art.
3 Abs. 2 ZGB e contrario).

Die Beschwerdegegner waren daher auch nicht verpflichtet, Abkldrungen zu treffen. Der Beschwerdefiihrer
irrt, wenn er meint, die Beschwerdegegner hitten eine fachkundige Beratung beiziehen und ein Gutachten
einholen miissen. Nur wenn dieses die Verletzung von Urheberrechten ausgeschlossen hétte, kdnnten sie als
gutgldubig gelten. Da sie dem Gericht kein solches Gutachten vorgelegt hitten, hétten sie nicht bewiesen, sorg-
filtig gehandelt zu haben. Entgegen der Meinung des Beschwerdefiihrers besteht kein Erfordernis, stets bei
einer fachkundigen Person ein Gutachten zu allen denkbaren Aspekten einholen zu miissen, sobald die Verlet-
zung von Immaterialgiiterrechten im Raum steht. Das vom Beschwerdefiihrer angerufene Urteil des Bundespa-
tentgerichts 02022 002 vom 12. Februar 2024 unterscheidet sich massgeblich vom vorliegenden Sachverhalt
und kann ohnehin nicht auf die Verletzung von Urheberrechten iibertragen werden. Zudem hat die Vorinstanz
zutreffend dargelegt, dass der Beschwerdefiihrer seine Abmahnungen auf die Verletzung seiner Patente konzen-
trierte. Die Beschwerdegegner hatten daher nur diesbeziiglich Abkldrungen zu treffen. Sie waren aber aufgrund
der unterschiedlichen Schutzgegenstidnde von Patent- und Urheberrecht nicht verpflichtet,

auch Abkliarungen, geschweige denn ein Gutachten, zur moglichen Verletzung von Urheberrechten einzuholen,
nachdem der Beschwerdefiihrer selbst solche nicht einmal erwihnt, sondern sich bloss einseitig auf seine Pa-
tente berufen hatte.

Daran édnderte sich nichts, wenn - wie der Beschwerdefiihrer behauptet, der seine Behauptung aber ohnehin
nicht durchwegs auf die Feststellungen im angefochtenen Urteil stiitzen kann - “eine iiberméssige Werkver-
wendung” vorliegen wiirde. Wie ausgefiihrt, mussten die Beschwerdegegner angesichts der einseitigen Fokus-
sierung auf die Patentverletzung die Moglichkeit einer Urheberrechtsverletzung nicht in Betracht ziehen und
durften demnach auf diesbeziigliche Abkldarungen verzichten.

2.4.2. Entgegen der Meinung des Beschwerdefiihrers vermochte aber auch das Abmahnschreiben vom 19.
Februar 2019 den guten Glauben der Beschwerdegegner nicht zu zerstoren. Zum einen kann nicht von einer
“urheberrechtsspezifischen Abmahnung” gesprochen werden, wie der Beschwerdefiihrer sich ausdriickt. Denn
in diesem Schreiben berief er sich wiederum auf seine Patent- und Markenrechte und lediglich zusétzlich und
erstmals auch auf Urheberrecht und unlauteren Wettbewerb. Er liess die Beklagten also gerade nicht spezifisch
wegen behaupteter Verletzung seiner Urheberrechte abmahnen. Im angefochtenen Urteil finden sich keine Fest-
stellungen, wonach er sein behauptetes Urheberrecht spezifiziert oder niher substantiiert hitte. Der Beschwer-
defiihrer erhebt keine Sachverhaltsriige, die eine diesbeziigliche Ergiinzung der vorinstanzlichen Feststellungen
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erlauben wiirde. Die nebst anderen Rechten angerufene, aber nicht weiter begriindete Verletzung von Urheber-
rechten, nachdem dieser Aspekt zuvor nie auch nur erwdhnt worden war, musste die Beschwerdegegner nicht
veranlassen, nunmehr spezifische Abkldrungen zum Urheberrecht zu tétigen, zumal ein solches nicht augen-
fillig in Betracht fiel.

2.4.3. Vielmehr erkannte die Vorinstanz zutreffend, dass die Rechtsauffassung der Beschwerdegegner, wonach
dem Beschwerdefiihrer in Bezug auf den “Feuerring” kein Urheberrechtsschutz zukomme, (damals) durch-
aus vertretbar war, da diesbeziiglich jedenfalls erhebliche Zweifel bestehen bzw. ein Grenzfall vorliegt. Der
Beschwerdefiihrer vermag diese Beurteilung nicht umzustossen, indem er im Wesentlichen auf seinem vorin-
stanzlich eingenommenen, aber zu Recht verworfenen Standpunkt beharrt.

Beim Eingriff in ein Urheberrecht kann es nicht nur fraglich sein, ob eine Handlung als Verletzung anzusehen
ist. Vielmehr kann es mangels Registereintrag bereits fraglich und ungewiss sein, ob ein Werk tiberhaupt Ur-
heberrechtsschutz geniesst. Die diesbeziigliche Beurteilung richtet sich zwar nach rechtlichen Kriterien, beruht
aber auch auf einer Wertung, die schwierig abzuschitzen ist. Dies gilt in besonderem Mass fiir Werke der ange-
wandten Kunst (vgl. oben E. 2.2). Wie das Bundesgericht namentlich im vorliegenden Fall bei der Beurteilung
des urheberrechtlichen Schutzes des streitgegenstdndlichen Grills betonte, ist hier die Hiirde der Werkindivi-
dualitdt hoch und ist von einem engen Schutzumfang auszugehen (Urteil 4A 472/2021 und 4A 482/2021 vom
17. Juni 2022 E. 5.3, 6.3.2 und 7.3, tw. nicht publ. in: BGE 148 III 305). Dass der streitgegenstindliche Grill
schliesslich als urheberrechtlich geschiitztes Werk anerkannt wurde, stand auf Messers Schneide. Ausschlag-
gebend war dabei nota bene nicht die vom Beschwerdefiihrer in den Vordergrund gestellte Reduktion bzw.
minimalistische Ausgestaltung des Grills, sondern andere vom Bundesgericht angefiihrte Aspekte; auch wurde
der Schutzumfang enger gezogen als vom Beschwerdefiihrer postuliert

(Urteil 4A 472/2021 und 4A 482/2021 vom 17. Juni 2022 E. 6.1.2 und 7, nicht publ. in: BGE 148 III 305). Dies
zeigt, dass selbst die Einschitzung des Beschwerdefiihrers nicht durchwegs zutraf. Mit anderen Worten sind
beziiglich des urheberrechtlichen Schutzes des “Feuerrings” unterschiedliche Ansichten vertretbar; auch in der
Fachwelt gehen die Meinungen auseinander (vgl. nur die Kritik an BGE 148 III 305 etwa von Mischa Senn,
Die Zweckénderung bei einer Grundform als Individualitétskriterium?, sic! 2023, S. 211 ff.; Gregor Wild, Be-
sprechung der Dissertation von Eliane Haas: Die Verwendung von Bearbeitungen urheberrechtlich geschiitzter
Werke, sic! 2023, S. 323 ff., 323; Volken/Stampfli, Fiihrt die Rechtsprechung zum Urheberrecht zu einer Aus-
hohlung des Designrechts?, SJZ 2023, S. 1020 ff., 1025).

Unter diesen Umstinden war es schwierig zu beurteilen, ob dem Grill des Klédgers Urheberrechtsschutz zu-
kommt und wieweit dessen Schutzumfang reicht.

Bestand und Schutzumfang des Urheberrechts am streitgegenstindlichen Grill standen mithin keineswegs fest,
zumal sich der Beschwerdefiihrer erst in letzter Zeit mit dem Abmahnschreiben vom 19. Februar 2019 unter
anderem neu auch auf das Urheberrecht berief, wobei er dies nicht ndher substantiierte. Die Beschwerdegeg-
ner hatten deshalb keinen Anlass, Abkldarungen zum Urheberrecht zu titigen. Daran 4ndert nichts, dass in
Juristenkreisen das Thema Urheberrecht in “’erheblichem Ausmass” diskutiert wird, wie der Beschwerdefiihrer
vorbringt. Die Beschwerdegegner durften auch nach dem Abmahnschreiben vom 19. Februar 2019 ohne Ab-
klarungen zum Urheberrecht in guten Treuen davon ausgehen, dass ihre Handlungen keine Verletzung von
Urheberrechten am Grill des Beschwerdefiihrers darstellen. Ihre Rechtsauffassung, sie verletzten kein Urheber-
recht des Beschwerdefiihrers, war damals vertretbar.

2.5. Die Vorinstanz verneinte die Bosglaubigkeit der Beschwerdegegner zutreffend und verwarf demnach einen
Gewinnherausgabeanspruch nach Art. 423 OR zu Recht.

2.6. Bei diesem Ergebnis eriibrigen sich Ausfithrungen zum Vorwurf des Beschwerdefiihrers, die Vorinstanz
wende Art. 55 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 423 Abs. 1 OR bundesrechtswidrig an, indem sie sich nicht zur per-
sonlichen Haftung des Beschwerdegegners 1 aus Art. 423 Abs. 1 OR &dussere, obwohl die Voraussetzungen fiir
dessen personliche Haftung erfiillt wiaren. Mangels Zusprechung eines Anspruchs nach Art. 423 OR geht diese
Riige ins Leere.

3.
Der Beschwerdefiihrer macht sodann einen Schadenersatzanspruch nach Art. 41 OR geltend. Ein solcher setzt
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auch im Immaterialgiiterrecht den Nachweis des Schadens, der Widerrechtlichkeit, des Verschuldens und des
natiirlichen und adidquaten Kausalzusammenhangs zwischen der schidigenden Handlung und dem Schaden
voraus (BGE 132 III 379 E. 3.1; Leemann, a.a.0., § 53 Rz. 2.1 S. 1658).

Die Vorinstanz verneinte das Verschulden. Dabei verwies sie auf die Ausfithrungen zur mangelnden Bosglaubig-
keit der Beschwerdegegner. Es seien keine Griinde ersichtlich, das Verschulden abweichend von der Bosglaubig-
keit zu beurteilen.

Der Beschwerdefiihrer widerspricht dem zu Unrecht. Bei der Verletzung von Immaterialgiiterrechten hiingt das
Verschulden davon ab, ob der Verletzer den Bestand des vorbestehenden Schutzrechts sowie dessen Schutzum-
fang kannte bzw. hiitte kennen miissen. Damit besteht Ubereinstimmung zur Voraussetzung der Bosglidubigkeit
fiir den Gewinnherausgabeanspruch nach Art. 423 OR (Leemann, a.a.0O., § 53 Rz. 4.2 S. 1660 und Rz. 14.2
S. 1672 f.). Da die Vorinstanz die Bosgldubigkeit der Beschwerdegegner bundesrechtskonform verneinte (vgl.
oben E. 2.4 und 2.5), verwarf sie folgerichtig auch das Verschulden. Die anderslautende Auffassung des Be-
schwerdefiihrers hat sich bereits unter dem Titel der ”"Bosglaubigkeit” nicht erhértet und vermag daher auch im
vorliegenden Zusammenhang betreffend das Verschulden nicht durchzudringen.

Damit eriibrigt es sich, die weiteren Voraussetzungen zu priifen. Dem Beschwerdefiihrer steht bereits mangels
Verschuldens der Beschwerdegegner kein Anspruch auf Schadenersatz nach Art. 41 OR zu.

4.

4.1. Der Anspruch des in absoluten Rechten Verletzten auf Herausgabe des erzielten Gewinnes beruht nur im
Falle der Bosgldaubigkeit auf Geschéftsanmassung (Art. 423 OR), wihrend der Gutgldubige den aus der Rechts-
verletzung erzielten Gewinn nach den Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung (Art. 62 OR) herauszugeben
hat. Im Unterschied zu Art. 423 OR kniipft Art. 62 OR den Herausgabeanspruch nicht an das Verschulden des
Bereicherten an (BGE 129 111 646 E. 4.4; 129 [I1 422 E. 4).

Auszugleichen ist die Bereicherung, die der Schuldner gemaéss Art. 62 Abs. 1 OR auf Kosten eines andern ("aux
dépens d’autrui”) erlangt hat; nicht vorausgesetzt ist eine unmittelbare Vermogensverschiebung zwischen dem
Bereicherungsgldaubiger und dem Bereicherungsschuldner und im Gegensatz zum Schadenersatzanspruch be-
darf es keiner Vermogenseinbusse des Bereicherungsgldubigers (BGE 129 III 422 E. 4; 129 III 646 E. 4.2;
Urteil 4C.290/2005 vom 12. April 2006 E. 3.1).

Anders als die Geschiftsanmassung (Art. 423 OR) erlaubt das Bereicherungsrecht (Art. 62 OR) keine Gewinn-
abschopfung (BGE 133 III 153 E. 2.4). Bei Immaterialgiiterrechtsverletzungen geht der Bereicherungsanspruch
nach Art. 62 Abs. 1 OR auf Wertersatz im Sinne einer Gebrauchsentschidigung, mithin auf eine angemessene
Lizenzgebiihr. Dabei richtet sich die Angemessenheit in erster Linie nach der fiir eine solche Nutzung iiblichen
Lizenzgebiihr. Kann eine solche nicht festgestellt werden, ist zu fragen, was verniinftige Vertragsparteien in
Kenntnis der Umsténde vereinbart hitten (hypothetische Lizenzgebiihr). Notigenfalls ist die {ibliche oder hypo-
thetische Lizenzgebiihr in analoger Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR vom Gericht zu schitzen (zum Ganzen
Leemann, a.a.O., § 53 Rz. 27.3 S. 1681).

4.2. Die Vorinstanz bejahte, dass dem Beschwerdefiihrer gegen die Beklagte 2 ein Anspruch aus ungerecht-
fertigter Bereicherung gemiss Art. 62 Abs. 1 OR zusteht. Die Hohe der zu entrichtenden hypothetischen Li-
zenzgebiihr setzte sie in analoger Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR nach Ermessen fest. Dabei zog sie den
Nettoerlos der beklagtischen Grillverkdufe von durchschnittlich Fr. 3°084.26 heran und ging von einer Lizenz-
gebiihr fiir Luxusprodukte von 10% dieses Nettoerloses aus. Dies ergab bei 164 Grillverkdufen den zugespro-
chenen Betrag von Fr. 50°581.80. Eine solche ermessensweise Schitzung beruht - von der ausnahmsweisen
Beriicksichtigung abstrakter Erfahrungssitze abgesehen - auf Tatbestandsermessen. Sie gehort mithin zur Fest-
stellung des Sachverhalts und ist daher vom Bundesgericht nur auf Willkiir iiberpriitbar (BGE 144 III 155 E.
2.2.1; 143 111 297 E. 8.2.5.2; BGE 131 III 360 E. 5.1). Bei der Schitzung ist zudem eine gewisse Schematisie-
rung zulassig (Urteil 4A 49/2016 vom 9. Juni 2016 E. 5.2).

4.3. Der Beschwerdefiihrer beanstandet die Bemessung der hypothetischen Lizenzgebiihr als zu tief. Die Vor-
instanz ziehe zu Unrecht die von der Beklagten 2 konkret erzielten Nettoverkaufspreise heran anstatt auf das
abzustellen, was verniinftige Vertragsparteien vereinbart hétten. Zur Bestimmung des verniinftigerweise Ver-
einbarten zieht er Lizenzvertrige bzw. Vereinbarungen heran, die er mit Dritten teilweise vergleichsweise ab-
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geschlossen habe. Gestiitzt darauf postuliert er, pro Verkauf von einer “minimalen Lizenzgebiihr von Fr. 500.—
auszugehen.

4.4. Die Vorinstanz hielt diese Angaben des Beschwerdefiihrers fiir nicht aussagekriftig. Sie liessen sich nicht
in Beziehung zu den jeweiligen Nettoverkaufspreisen der betroffenen Grillgerite setzen, weil der Beschwer-
defiihrer Letztere nicht beziffert habe. Ohnehin seien die im Rahmen eines Vergleichs geschlossenen Verein-
barungen nicht geeignet, eine hypothetische Lizenzgebiihr festzusetzen. Diese zutreffenden Erwédgungen der
Vorinstanz vermag der Beschwerdefiihrer nicht zu entkriéften, indem er im Wesentlichen bloss seinen bereits
vorinstanzlich eingenommenen Standpunkt wiederholt. Auch bei Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR oblag es
dem beweispflichtigen Beschwerdefiihrer, alle Umstiinde darzutun, welche die Schitzung der hypothetischen
Lizenzgebiihr erlauben oder erleichtern (vgl. BGE 122 III 219 E. 3a). Nachdem die von ihm angefiihrten Ver-
gleiche mit Dritten keine taugliche Schitzungsgrundlage bildeten, ist es nicht zu beanstanden, dass die Vorin-
stanz auf die konkreten Angaben der Beschwerdegegnerin 2 zu den von ihr getétigten Grillverkédufen abstellte.
Die zur Anwendung gebrachte prozentuale Gebiihr von 10% pro Verkauf fiel eher grossziigig zugunsten des
Beschwerdefiihrers aus und wird daher von diesem nicht kritisiert. Damit erweist sich die

Beschwerde gegen die Bemessung der hypothetischen Lizenzgebiihr als unbegriindet.

4.5. Der Beschwerdefiihrer beanstandet nicht, dass die Vorinstanz die Passivlegitimation des Beschwerdegeg-
ners 1 betreffend den Bereicherungsanspruch nach Art. 62 OR mit der Begriindung ablehnte, diesem personlich
seien keine Vorteile erwachsen. Dazu eriibrigen sich folglich weitere Ausfithrungen.

4.6. Demnach hilt das angefochtene Urteil der bundesgerichtlichen Uberpriifung auch insoweit stand, als es
dem Beschwerdefiihrer einen Bereicherungsanspruch von Fr. 50°581.80 nebst Zinsen gegen die Beschwerde-
gegnerin 2 zuspricht und diesen im Ubrigen abweist.

5.

Der Beschwerdefiihrer dussert sich zu den Kosten- und Entschiddigungsfolgen des vorinstanzlichen Verfahrens.
Er ficht diese aber nicht unabhingig vom Ausgang des bundesgerichtlichen Verfahrens an.

Allerdings schliesst er in Rz. 64 der Beschwerdeschrift, die Beschwerdegegner seien zu verpflichten, ”dem
Beschwerdefiihrer fiir das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschidigung zu bezahlen”. Sollte darin ein ei-
genstindiger Antrag zu erblicken sein, konnte darauf nicht eingetreten werden. Die beschwerdefiihrende Partei
muss Antrige zur Hohe der kantonalen Parteientschdadigung beziffern (BGE 143 III 111 E. 1.2). Daran fehlte
es vorliegend.

6.
Die Beschwerde ist abzuweisen. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird der Beschwerdefiihrer kosten-
und entschiddigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 7°000.— werden dem Beschwerdefiihrer auferlegt.

3.
Der Beschwerdefiihrer hat die Beschwerdegegner fiir das bundesgerichtliche Verfahren mit insgesamt Fr. 8’000.—
zu entschidigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Aargau, 1. Kammer, schriftlich mitgeteilt.
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Lausanne, 11. September 2024

Im Namen der L. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Prisidentin: Jametti

Der Gerichtsschreiber: Tanner



