I ZR 76/60

Verkiindet 24 27 06 8

am 5. Dezember 1961
Grunau, Justizhauptsekretdr
als Urkundsbeamter der
Geschidftsstelle

Im N a m'e n d es Volkes

In dem Rechtsstreit

des Adalbert D, SuNNNEGEGEGEGD. 'TEEEERND
PO

Beklagten und Revisionskliigers,

- ProzefRbevollmiéchtigter: Rechtsanwalt Frof. Dr. —-

gegen

den Dr. med. Reinhold AN CENENENNNND. "N
str. @,

Kldger und Revisionsbeklagter,

~ Prozefbevollméichtigter: Rechtsanwalt Dr. (NN -

hat der Erste Zivilsenat des Bundeégerichtshofs auf die
miindliche Verhandlung vom 5. Dezember 1961 unter Mitwirkung
des Senatsprédsidenten Prof. Dr. h.c. Wilde und der Bundes-
richter Dr. Spreng, Dr. Loscher, Pehle und Clafen

fiir ﬁecht erkamnts

Die Revision des Beklagten gegen das Urteil
des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in
Diisseldorf vom 18. Mirz 1960 wird auf Kosten
des Beklagten zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen
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Der Rechtsstreit hat eine Forderung des Kliégers aus einem
gwischen den Streitteilen geschlossenen lizenzvertrage zum
Gegenstand.

Neben seiner #rztlichen Tdtigkeit befaBt sich der Kliiger
mit Entwicklungen auf dem Gebiete von Monatsbinden, Tampons u.ii,
Ihm sind folgende Patente erteilt worden:

1. DBP 916 572 (hervorgegangen aus der Anmeldung F 9260
IX a/30 4 vom 15. Juni 1952). Der Anspruch 1 dieses Patentes
lautet:

"Pampon zur Einfiihrung in Kérperhohlen, insbesondere
in die Vagina, dadurch gekennzeichnét, daB er aus
einem festen Kernu aus Torf besteht".

2. DBP 920 091 (hervorgegangen aus der am 8. Juli 1952
vorgenommenen Anmeldung F 9436 IX a/30 4, Patenterteilung am
21. August 1954). Die Patentanspriiche 1 und 3 lauten:

"1, Tampon zur Einfiihrung in Kdrperh8hlen, insbesondere
in die Vagina, nach Patent 916 572, dadurch gekenn-
zeichnet, daB dessen Kern aus Torffasern besteht.

3. Tampon nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeich-
net, daB dieser mit Chlorophyll als geruchadecken-
dem bzw. geruchsminderndem Stoff versetzt ist".

3. DBP 920 092 (hervorgegangen aus der gleichfalls am
8. Juli 1952 erfolgten Anmeldung F 9437 IX a/30 d, Patenter-
teilung am 21. August 1954). Die Patentanspriiche lauten:
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"1l. Menstruationsbinde, dadurch gekennzeichnet, dag
deren aus Zellstoff und Verbandmull bestehende,
in sich geschlossene Umhiillung Torffasern als
Fillmaterial enthiélt.

2. Binde nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB diese mit Chlorophyll ale geruchsdeckenden
bzw. geruchsminderndem Stoff versetzt ist'.

Der Beklagte befaBt sich mit Papier- und Zellstoffverar-
beitung. Er lieB am 30. August 1992 beim Deutschen Patentamt
eine Erfindung anmelden (Anmeldung D 13043 IX a/30 d), deren
erster Patentanspruch wie folgt lautet:

"Monatsbinde, dadurch gekennzeichnet, daf der vor-
zugsweise aus Zellstoffwatte bestehende Binden-
korper Chlorophyll odér ein anderes desodorierendes
Agens in fein verteilter Form enthdlt",

Am 19. Januar/10. Februar 1954 schlossen die Parteien
einen Iizenzvertrag, in dessen § 1 zundchst die erwiihnten
Patentanmeldungen der Streitteile sowie entsprechende Anmel-
dungen im Ausland aufgefiihrt sind. Im Anschluf hieran ist in
§ 2 gesagt:

"Die Schutzrechte beider Parteien iiberschneiden sich
mit Bezug auf die Verwendung von Chlorophyll als
desodorierendes Agens, und zwar soll der vorzugsweise
aus Zellstoff bestehende Bindenkdrper der Monats-
binde des Herrn D@l Chlorophyll oder ein anderes
desodorierendes Agens in fein verteilter Form ent-
halten.
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Bei der Zusatzanmeldung F 9260 IX a/30 d soll der
"Vaginal-Tampon" des Herrn Dr. FEJENJEE nech An-
spruch 3 mit geruchsdeckenden bzw. geruchsmindern-
den Stoffen oder Chemikalien, 2z.B. Chlorophyll,
versetzt sein, ebenso bei der Menstruationsbinde

des Herrn Dr. Rl nach Anspruch 2",

In § 3 des Lizenzvertrages erteilte der Klidger dem ﬁeklag-

ten fiir die Gegenstiénde seiner in § 1 erwdhnten Patentanmel-
dungen eine ausschlieflliche Lizenz fiir das Gebiet der Bundes-
republik und fiir die Auslandsanmeldungen. § 7 des Vertrages
regelt die finanziellen Verpflichtungen des Lizenznehmers
(Beklagten), wobei zu bemerken ist, daB laufende Lizenz-

" zahlungen vom Beklagten an den Klédger auch fiir gemé der An-

meldung des Beklagten hergestellte und vertriebene Henetruationaﬁ

binden zu entrichten sind (§ 7 Ziffer 1 a). § 7 lautet wie

folgt:

"Mir die durch diesen Vertrag gewdhrte ausschlieBliche
Ligzenz zahlt der Lizenznehmer an den Lizenzgeber

1. mit Bezug auf dié Auswertung der Schutzrechte in
der deutschen Bundesrepublik:

a)

b)

c)

fiir die Menstruationsbinde D 13043 IX a/3%0 d
Gr 14 1/2 % (ein haldb Prozent) vom Nettofaktu-
renpreis jeder gelieferten und bezahlten Binde,

fir den Vaginal-Tampon nach Patentanmeldungen
P 9260 IX a/30 d und F 9436 IX a/30 4, soweit
sie als Mediginal-Tampon vertrieben werden,

6 % (sechs Prozent) vom Netto-Fakturenpreis
jedes verkauften und bezahlten Tampons, gleich-
gliltig ob dieser mit Chlorophyll versetzt wird
oder nicht.

Fiir den Vaginal-Tampon nach den Patentanmel-
dungen zu b, soweit sie als Gebrauchstanpons
vervendet werden, 3 ¢: (drei Prozent) vom Netto-
Pakturenpreis jedes verkauften und bezahlten
Tampons, gleichgiiltig, ob dieser mit Chlorophyll
versetzt wird oder nicht.
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d) Riir die Menstruationsbinde F 9437 IX a/30 4
1 1/2 % (eineinhaldb Prozent) vom Netto~
FPakturenpreis jeder verkauften und bezahlten
Binde, gleichgiiltig ob sie mit Chlorophyll
versetzt ist oder nicht.

2. teuen
30 ceenn

4. Herr Demmer zahlt an Herrn Dr. !F 6 Wochen
nach Zustellung des Erteilungsbeschlusses auf die

Patentanmeldung F 9436 IX a/30 4 DM 5.000.- (fiinf-
tausend D) und weitere DM 5.000.- (fiinftausend

DNM) 6 Wochen nach Zustellung der Erteilungsverfii-
gung in Sachen der Menstruationsbinde F 9437 IX a/

30 d.
Diese Betridge werden auf die Lizenzzahlungen nach
§ 7, 1 a - 4 angerechnet". F

Ergiénzend hierzu bestimmt § 12 folgendes:

"Fir den Fall einer Nichtigkeitserkldrung oder Léschung
des bzw. der Schutzrechte. des Lizenzgebers ist dieser
nicht verpflichtet, die ihm bisher vom lLizenznehmer
gezahlten Betrige zuriickzuerstatien. Herr D@} hat
aber das Recht, den Vertrag auB8erhalb der sonst fest-
gesetzten Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt der endgiiltigen
Gerichtsentscheidung iiber eine solche Nichtigkeitser-
kldarung zu kiindigen.

Pir den Fall der Nichtigkeitserklidrung oder Ldschung
des oder der Schutzrechte des Herrn D@® ist dieser
vom Zeitpunkt der endgilltigen Gerichtsentscheidung

von den Lizenzzahlungen an Herrn Dr. _be-
freit. Herr Dr. P* ist nicht verpflichtet, die

bisher empfangenen Betrage zuriickzuzahlen".

Im Laufe des Jahres 1954 kam es wegen der Durchfithrung
des Lizenzvertrages und insbesondere wegen der Zahlung der
10.000.-~ D gemiiB § 7 Ziffer 4 des Vertrages zu Verhandlungen
zwischen den Parteien. Mit Schreiben vom 3. Dezember 1954 kiin-
digte der Patentanwalt des Klidgers, L{JJJlll nemens des Kli-
gers den Lizenzvertrag.
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it der Klage hat der Klédger die Zahlung der 10.000.- DM
genB § 7 Ziffer 4 des Lizenzvertrages begehrt.

Durch Urteil im Urkundenproze8 vom 11l. Dezember 1956
ist der Beklagte verurteilt worden, an den Kliger 10.000.- DI
nebst 4 % Zinsen hieraus seit dem 1. November 1954 zu zahlen.
Die Ausfiihrung seiner Rechte blieb dem Beklagten vorbehalten.
Dieses Urteil ist im Nachverfahren durch Urteil des Landge-
richts vom 21. Oktober 1958 bestédtigt worden. Der Vorbehalt
fiel weg.

Zur Begriindung seiner gegen dieses Urteil eingelegten Beru-
fung hat der Beklagte im wesentlichen geltend gemacht:
Der Zahlungsanspruch des Klégers entbehre der Berechtigung,
weil Ausgangspunkt und Voraussetzung der Vereinbarungen der
Parteien deren Annahme gewesen sei, daB sich die Schutzrechte
der Parteien hinsichtlich der Anwendung von Chlorophyll in
rechtlich erheblicher Weise iiberschnitten. Der Gedanke, lNonats-
binden mit Chlorophyll 2zu versehen, sei jedoch durch eine
Veroffentlichung in der Wiener medizinischen Wochenschrift vom
10. Mai 1952 neuheitsschéddlich vorweggenommen worden. Da dem
Klédger somit fiir die Verwertung dieses Gedankens kein Aus-
- schlieflichkeitsrecht zustehe, sei die auch in § 2 des Lizensz-
vertrages ausdriicklich festgelegte Geschiéftsgrundlage des Uber-
schneidens der Schutzrechte der Parteien in Fortfall gekommen,
so da8 der Kldger keine Zahlungen mehr verlangen kénne. Im
iibrigen sei, so brachte der Beklagte weiter vor, in § 7 aus-
driicklich vereinbart worden, daB die anfallenden Lizenzen auf
jene Pauschgebiihr angerechnet werden sollten. Da keine Lizenzer
angefallen seien und auch in Zukunft nach Auflisung des Ver-
tragsverhiiltnisses nicht mehr anfallen konnten, er jedoch die
Pauschgebiihr nicht "4 fonds perdu" habe zahlen sollen, bestehe
der Zahlungsanspruch des Kldgers nicht mehr.
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Das Oberlandesgericht hat u.a. Beweis erhoben durch
Vernehmung des Patentanwaltes Rudolf L) als Zeugen. Ilit
Urteil vom 18. Miérz 1960 hat das Oberlandesgericht alsdann die
Berufung des Beklagten zuriickgewiesen.

Mit seiner gegen dieses Urteil eingelegten Revision er-
strebt der Beklagte die Abweisung der Klage. Der Kliiger bittet
um Zuriickweisung der Revision.

Entscheidungsgriinde:

I. Das Berufungsgericht hélt in Ubereinstimmung mit dem
Iandgericht den Zahlungsanspruch des Klidgers aus § 7 Ziffer 4
des zwischen den Parteien geschlossenen Lizenzvertrages fiir
gerechtfertigt, weil die in dieser Vertragsbestimmung vorge-
sehene Voraussetzung der Zahlung der DM 10.000.-, némlich die
Erteilung der Patente 920 091 und 920 092 auf die Anmeldungen
F 9 436 und F 9 437 erfiillt sei und weitere Voraussetzungen
nach dem Vertrag nicht vorzuliegen brauchten.

Bei der Priifung der von dem Beklagten erhobenen Einwen-
dungen setzt sich das Berufungsgericht zuniichst mit der Beru-
fung des Beklagten auf volligen oder teilweisen Vegfall der
Geschiéftsgrundlage auseinander. Es meint, der Beklagte kitnne
sich auf Wegfall der Geschiéiftsgrundlage nicht mit der Behauptuaj
berufen, die absolute Neuheit des Vorschlages in den Patenten
des Kldgers, Chlorophyll bei Monatsbinden zu verwenden, sei die
wichtigste und maBgebendste Grundlage des Lizengvertrages ge-
wesen, dieser Gedanke sei aber durch eine Vorvertffentlichung
in der Wiener medizinischen Wochenschrift vom 10. Mai 1952
neuheitsschiddlich vorweggenommen. Aus der im Ligenzvertrag ge-
troffenen Regelung folgert das Berufungsgericht, dafB es den
Parteien auf eine lLizenzierung und Auswertung aller drei
Schutzrechte des Kligers angekommen sei, und zwar gleichgiiltis
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ob dabei Chlorophyll verwendet werde oder nicht, und dag der
urspriingliche Anla8 ihres Zusammenkommens, némlich das etwaige
{berschneiden der Schutzbereiche, ganz in den Hintergrund

ihrer Uberlegungen und Vereinbarungen getreten sei. Das ganze
Vertragswerk der Parteien sei, so fiihrt das Berufungsgericht
aus, darauf hinausgelaufen, daf der Beklagte, wie er schon in
Schreiben seines Patentanwaltes vom 30. Dezember 1953 vorge-
schlagen habe, in ausachlieBlicher Lizenz die wirtschaftliche
Verwertung der drei miteinander zusammenhdngenden Schutzrechte
des Kliédgers iibernehme, und zwar ohne Riicksicht darauf, ob er
hierbei von dem Gedanken, Chlorophyll als geruchsdeckenden
Stoff zu verwenden, Gebrauch mache oder nicht. Insbesondere sei
der Beklagte gerade auch an Tampons aus Torf interessiert ge-
wesen. Weder in der Vorkorrespondenz noch bei den Besprechungen
der Parteien noch .im Ligenzvertrage selbst habe der Beklagte
fir den Kldger erkennbar zum Ausdruck gebracht, daB8 er an
alledem nicht interessiert gewesen sei, wenn dem Kliiger kein
selbstdndiger Patentschutz fiir den Gedanken zustehe, Chlorophyll
als desodorierendes Agens bei Tampons und Binden zu verwenden.
Ein selbstidndiger Patentschutz des nur in einem Unteranspruch
erwdhnten Gedankens, Chlorophyll als geruchdeckenden bzw.
geruchsmindernden Stoff zu verwenden, sei sonach nicht Ge-
schiftsgrundlage der Vereinbarung der Parteien gewesen.,

Im Anschlusse hieran beschiéftigt sich das Berufungsgericht:
mit dem Vorbringen des Beklagten; das Zahlungsverlangen des
Klédgers sei unbillig und ungerechtfertigt, weil der Klédger
selbst den Lizenzvertrag geklindigt habe und es sonit zu keinen
Lizenzzahlungen und zu keiner Verrechnung der Lizengzahlungen
auf die Pauschgebiihren habe kommen konnen. Der Berufungsrichtex
hédlt dieses Vorbringen fiir unbegriindet. Er fiihrt aus, die in
§ 7 zZiffer 4 des Lizenzvertrages vom Beklagten iibernommene Ver-
pflichtung, alsbald nach Erteilung der Patente auf die Anmel-
dungen F 9 436 und P 9 437 je 5.000.~ DM zu bezahlen, sei -
jedenfalls in erster Linie - die Gegenleistung des Beklagten

. e— - eee e e e e s b
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dafiir gewesen, dal der Kliger iiberhaupt mit ihm den ILizenzvep.
trag abschloB, wodurch gleichzeitig die Gefahr, daB der Kligep
Einspruch gegen die Patentanmeldung des Beklagten einlegte,
beseitigt worden sei. Die Verpflichtung des Beklagten zZur Zah.
lung der Pauschbetriige sei darum, so fiihrt das Berufungsgericht
weiter aus, im Vertrag an keine weiteren Voraussetzungen oder
Vorbehalte als die der Erteilung der beiden Patente gekniipft
worden. Der Kléger habe auch, wie der Patentanwalt LD
als Zeuge glaubhaft bekundet habe, ausdriicklich klargestellt,
dag8 er diesen Betrag haben wolle, gleichgiiltig ob Lizenzen
anfielen oder nicht und gleichgiiltig, wie sich die weitere Zu-
sammenarbeit der Parteien in wirtschaftlicher wie in recht-
licher Hinsicht entwickle. Deshalb sei auch z.B. in § 12 des
Vertrages ausdriicklich vereinbart,worden, da8 selbst fiir den
Fall der ﬁichtigkeitserklﬁrung eines der Schutzrechte oder
aller Schutgzrechte nichts, also auch nicht die Pauschbetrige
guriickzuzahlen seien. Allerdings hdtten, so legt das Berufung:
gericht weiter dar, die 10.000.- DM nach der in § 7 Ziffer 4
Abs. 2 des Vertrages getroffenen Bestimmung mit den zukiinfti-
gen Lizenzen verrechnet werden sollen. Der Beklagte habe
diesen Betrag demnach nicht zusiétzlich zu den vereinbarten
Stiicklizenzen, also gewissermafen "4 fonds perdu" zahlen
sollen, wogegen er ausdriicklich Verwahrung eingelegt habe, vidl
mehr habe er die Moglichkeit haben sollen, die Pauschgebiihren
"abguverdienen". Weder dem Inhalt der getroffenen Vereinba-
rungen noch aus den Grundsdtzen von Treu und Glauben sei jedock
zu entnehmen, daf der Beklagte die Pauschbetrige nicht zu
zahlen brauche, nachdem er sich durch eigene Schuld dieser
Moglichkeit der spiteren Verrechnung begeben und den Kléger sw
Kiindigung des ILizengzvertrages genotigt habe.

II. 1. Die Revision riigt zuniichst, das Berufungsgericht
habe mit seinen Ausfithrungen zur Geschiéftsgrundlage den Vortrag
und die Einwendungen des Beklagten nicht erschopft (§ 286 zP0)
Der Beklagte habe stets vorgetragen, Geschdftsgrundlage des

-
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Vertrages sei der Bestand der Schutzrechte des Kliédgers gewesen
und diese Geschiiftsgrundlage sei sowohl hinsichtlich der Haupt-
anspriiche wie auch der Unteranspriiche sdmtlicher Patente viegge-
fallen bzw. niemals vorhanden gewesen. Zur Begriindung habe sich
dexr Beklagte auf die Vertffentlichung in der Wiener nmedizini-
schen Vochenschrift vom 10. Hai 1952 und auf die britische
Patentschrift Nr. 109 326 aus dem Jahre 1916 bezogen. Erkennbar
habe der Beklagte geltend gemacht, daB die in § 1 des Lizenz-
vertrages genannten Patente sémtlich und vollstiéndig wertlos
seien. Wenn sich das Berufungsgericht nicht nur mit der Teil-
frage beschidftigt hidtte, ob die Rechtsbestdndigkeit der Unter-
anspriiche betr. die Verwendung von Chlorophyll Geschidftsgrund-
lage gewesen sei, sondern das gesamte Vorbringen des Beklagten
beachtet und einer Uberpriifung unterzogen hiitte, habe es, so
macht die Revision geltend, zur Auffassung gelangen miissen,

daB die Rechtsbesténdigkeit aller in § 1 des Vertrages genannter
Schutzrechte Geschidftsgrundlage gewesen sei, und da8, wie sich
spdater herausgestellt habe, diese Geschadftsgrundlage keincn
Bestand hatte bzw. von vornherein nicht vorhanden gewesen sei.
Nichtvorhandensein bzw. Wegfall der Geschéftsgrundlage sei
daher, so meint die Revision, vom Berufungsgericht zu Unrecht
verneint worden. Unter Beriicksichtigung der von dem Beklagten
beigebrachten beiden Druckschriften hdtten die Schutzrechte

des Kligers nur noch formal mit engstem Schutzbereich bestanden, :

seien jederzeit vernichtbar und damit wirtschaftlich wertlos
gevesen. Unter solchen Umstiénden aber sei, so macht die Revi-
sion weiter geltend, der Zahlungsanspruch unbegriindet. Die Wir-
kung des Fehlens der Geschéiftsgrundlage bzw. des beiderseitigen
Irrtums sei gemidB § 242 BGB unter Beriicksichtigung der Verein-
barungen der Parteien, daB bezahlte Lizenzbetriige und damit
auch der hier in Streit stehende Betrag nicht zuriickzuerstatten,
Iizenzen aber auch nicht mehr zu zahlen seien.
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Die Revision kanmn jedoch mit diesem Vorbringen keinen
Erfolg haben. Ihr ist allerdings zuzugeben, daf das Berufungs-
gericht den weitergehenden Sachvortrag des Beklagten nicht
ausreichend beriicksichtigt hat. Indessen rechtfertigt dieser
Sachvortrag keine andere Entscheidung.

Im Hinblick auf das Vorbringen des Revisionsbeklagten
stellt sich dabei zuniéchst die Frage, ob nicht schon aus der ij
§ 12 des lLizenzvertrages fiir den - hier nicht gegebenen - Fall
der Nichtigkeitserklarung getroffenen Regelung geschlossen
werden kann, da8 die -Verpflichtung zur Zahlung der nach § 7
Ziffer 4 des Lizenzvertrages geschuldeten Betridge durch offen-
bar gewordene Vernichtbarkeit bzw. Wertlosigkeit der Schutszrec
te des Klégers nicht beriihrt wird. Der Revisionsbeklagte ist T
dabei davon ausgegangen, daB "gezahlt" im Sinne von § 12 Abs. )
des Lizenzvertrages nur heiflen konne "geschuldet", weil sonst
der piinktliche Zahler benachteiligt widre. Wenn also der lizensz-
nehmer nach der in § 12 Abs. 1 des Vertrages getroffenen Rege-
lung verpflichtet sei, die bis zur Nichtigkeitserkldrung fillig
gewordenen Betridge zu zahlen, sei als dem Parteiwillen ent-
sprechend anzunehmen, da8 eine etwa schon vorher gzutage ge-
tretene Vernichtbarkeit die Zahlungsverpflichtungen nicht bve-
rithre. Das Berufungsgericht hat sich mit dieser Frage nicht
befa3t, obwohl diese Auslegung immerhin nahelag. Die Frage
kann jedoch auf sich beruhen, und es bedarf keiner abschlieBen-
den Erorterung, ob in § 12 Abs. 1 des Ligenzvertrages das Fort-
bestehen der Zahlungsverpflichtung fiir den Fall des Vegfalls
der Geschdftsgrundlage vor Nichtigkeitserkldrung vertraglich
bestimmt ist, weil sich eine andere Rechtsfolge auch dann nichij
ergibt, wenn man jene Bestimmung des Vertrages auBer Betrachi
ldBt und lediglich die Grundsdtze von § 242 BGB anwendet.

Das Vorbringen der Revision hierzu l#uft, da der vorlauf@u
Schutz gem#i8 § 30 PatG im Zeitpunkt des Vertragsschlusses gegdnul
war, die Patente demniéichst erteilt und bis Vertragsende nicht
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vernichtet worden sind, die Gesch&ftégrundlage insoweit also
nicht beriihrt sein kann, ersichtlich darauf hinaus, nach den
gemeinschaftlichen Vorstellungen beider Vertragsteile sei Ge-
schiftsgrundlage gewesen, da8 dem Beklagten durch die Erteilung
der ausschliefllichen Lizenz an den Schutzrechten des Kliigers
eine lMonopolstellung eingeréiumt werde und diese zunéchst durch
den vorldufigen Patentschutz und dann durch die spdtere Patent-
erteilung abgesicherte Monopolstellung fortbestehe. An anderer
Stelle der Revisionsbegriindung (S. 10) hat die Revision denn
auch ihr Vorbringen dahin zusammengefaBt, zwischen den Parteien
sei vorausgesetzt worden, daB8 die Schutzrechte dem Lizenznehmer
eine gewisse lNonopolstellung auf dem HMarkte sichern wiirden.

Der Revision mag zugegeben werden, daB solche Vorstellung
beider Vertragsteile Geschidftsgrundlage des Vertrages war.

Fir den Fall der - hier nicht gegebenen - Vernichtung des
Schutzrechtes hat das Reichsgericht in sténdiger Rechtsprechung
trotz der Riickwirkung des Nichtigkeitsurteils den Lizenznehmer
zur Entrichtung der aus dem lLizenzvertrag geschuldeten Jlei-

stungen bis zur Nichtigkeitserklérung fiir verpflichtet gehalten.

weil er bis dahin eine tatsidchliche Nutzungsmoglichkeit und
eine giinstige geschdftliche Stellung hatte, die er ohne den
Lizenzvertrag nicht gehabt hiatte (RGZ 86, 45, 56; 101, 235,
238; 123, 114, 116; 155, 306, 314). Dariiber hinaus hat das
Reichsgericht (RGZ 86, 45, 56; Recht 1915 Nr. 2746) die offen-
bar oder wahrscheinlich gewordene Nichtigkeit der tatséchlicher
Vernichtung dann gleichgestellt, wenn nach den Umstiéinden das
Patent seine bisherige geschiéiftliche Wirkung verloren hatte un¢
dem Lizenznehmer daher eine weitere Nutzung nicht mehr zumutda:
war. Der erkennende Senat ist der Auffassung des Reichsgerich-
tes unter dem rechtlichen Gesichtspunkt des Vegfalls der Ge-
schiftsgrundlage und der damit auf Grund § 242 BGB gegebenen
Moglichkeit der Anpassung der Leistungen an die veriinderte
Sach- bzw. Rechtslage beigetreten (BGH GRUR 1957, 595, 597 -
Verwandlungstisch, GRUR 1958, 231, 232 - Rundstuhlwirkware).
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Der Senat hat damit dem Falle der Vernichtung des Patentes dep
Fall gleichgestellt, da8 infolge offenbar gewordener Vernicht-
barkeit die durch die Patentierung gegebene Monopolstellung de
facto nicht mehr besteht. Die drohende Vernichtung allein kamn,
wie der Senat in einer anderen Entscheidung ausdriicklich her-
vorgehoben hat (GRUR 1958, 175, 177 - Wendemanschette), den
Wegfall der widhrend der Vertragsdauwer fdéllig werdenden Zah-
lungsverpflichtungen noch nicht zur Folge haben. Der wirt-
schaftliche Wert der Auswertungsmoglichkeit entfillt erst und
Zahlungsverpflichtungen konnen erst dann unzumutbar werden,
wenn dem lLizenznehmer infolge der offenbar oder wahrscheinlich
gewordenen Nichtigkeit des Patentes die Vertragsvorteile da-
durch entzogen werden, da8 auch andere die unter Schute ge-
stellte Anordnung verwerten. Entscheidend ist, ob die Monopol-
stellung von den Mitbewerbern nicht geachtet wird und damit
eine ungestorte Alleinnutzung der Erfindung ernsthaft in Frage
gestellt is% (so richtig Liidecke - Fischer, Lizenzvertriige

C 26). “ntsprechendes hat zu gelten, wenn sich herausstellt,
da8 der von den Vertragsparteien vorausgesetzte Schutzumfang
in Wirklichkeit enger ist (vgl. dazu Reimer, Patentgesetz und
Gebrauchsmustergesetz, Anm.. 29 zu § 9 PatG).

Der Beklagte hat nun aber trotz dahingehenden Hinweises
des Kliégers (vgl. Schriftsatz vom 22.5.1959 S. 3) vor dem Tat-
richter nicht geltend gemacht und keinen Beweis dafiir ange-
treten, daB8 die ihm vom Kldger durch die ausschliefBliche Lizemn2
eingerdumte Monopolstellung von den Mitbewerbern insofern
nicht respektiert worden sei, als Hitbewerber in Erkenntnis
der nur formalen Bedeutung des Patentschutzes nach den Patentes
gearbeitet hidtten. Er hat zwar, worauf die Revision hinweist,
geltend gemacht, mit der Verdffentlichung in der Wiener medi-
zinischen Wochenschrift seien die "Patentanmeldungen betr.
Chlorophyll hinfdllig geworden', es sei auch "der Hauptan-
spruch des Klagers aus seiner Patentammeldung nichtig, weil
eine dltere englische Patentschrift auf demselben Gebiet
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bestehe". Durch diese beiden Veriffentlichungen seien "sowohl
der Hauptanspruch als auch der Unteranspruch des Kliigers wert-
los geworden" (Schriftsatz des Beklagten vom 14. November 1956
S. 2). Er hat an anderer Stelle weiter ausgefiihrt, dem Vertrage
fehle "jegliche Grundlage, da die von dem Beklagten zu er-
werbenden Haupt- und Unteranspriiche des Kliégers wertlos" seien
(Schriftsatz des Beklagten vom 30. November 1956 S, 1).
SchlieBlich hat er auch ausgefiihrt, das Patent des Klégers

Nr. 916 572 weise gegeniiber der britischen Patentschrift

Nr. 109 326 "keinen erfinderischen UberschuB aus". Mit diesen
Ausfiihrungen hat der Beklagte ersichtlich jedoch auf die nach
seiner Auffassung gegebene Vernichtbarkeit der Patente hinge-
wiesen und nicht etwa geltend gemacht, die ihm durch die Li-
zenzierung eingerdumte Monopolstellung werde von den llitbe-
werbern nicht mehr beachtet bzw. sei schon von VertragschluB
an nicht beachtet worden. Entgegen der Meinung der Revision
hat der Beklagte damit auch nicht zum Ausdruck gebracht, er
habe mit der Produktion iiberhaupt nicht begonnen und nicht zu
beginnen brauchen, weil ihm eine wirtschaftliche Verwertung
und damit die Ausnutzung der ihm durch die ausschliefliche
Lizenz eingerdumten Monopolstellung wegen der Vernichtbarkeit
und Wertlosigkeit der Schutazrechte unzumutbar gewesen sei.

0b ein solcher Sachverhalt bei Anwendung des § 242 BGB zu einenm
Viegiall der Zahlungsverpflichtungen fiihren kdnnte, kann dahin-
stehen. Denn es fehlt trotz einschligigen Hinweises des Klidgers
(Schriftsatz vom 22. Mai 1959 S. 3) insoweit an jedem Sach-
vortrag. Zu eingehenden Darlegungen hiitte aber insbesondere
schon deshalb Anlaf bestanden, weil sich der Bekxlagte in § 4
des Lizenzvertrages zur Aﬁsﬁhung verpflichtet hatte.

Selbat wenn sonach davon auszugehen widre, da8 die vom Be-
klagten vorgelegten Veriffentlichungen eine ausreichende Grund-
lage fiir eine Nichtigkeitserkléirung der Patente des Kliégers
darstellen konnten oder wenn sich der Schutzumfang der Patente
im Hinblick auf diese Verdffentlichungen enger als angenommen

—— S
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erweisen kinnte, wiire dies fiir die Frage der Zahlung der vor
Vertragsende fdllig werdenden Lasten ohne Bedeutung. Der
auf das Fehlen bzw. den Wegfall der Geschidftsgrundlage gegrﬁmH
te Revisionsangriff muB daher erfolglos bleiben. Auch die in
diesem Zusammenhang von der Revision in der miindlichen Ver-
handlung unter dem Gesichtspunkt des Dekartellierungsrechts
erhobenen und zur Nachpriifung gestellten Bedenken bestehen
nicht.

In der miindlichen. Verhandlung vor dem Revisionsgericht
ist die Revision auch noch auf die vom Berufungsgericht er-
orterte Behauptung des Beklagten zuriickgekommen, die wichtigsie
und maBgebendste Grundlage des Lizenzvertrags sei erkennbar
die absolute Neuheit des Vorschlages gewesen, Chlorophyll zu
verwenden. Die Revision meint, das Berufungsgericht habe dies
verkannt. Die Auffassung des Berufungsgerichtes, ein selbstiin-
diger Paterntschutz des nur in einem Unteranspruch erwihnten
Gedank~-ns, Chlorophyll als geruchsdeckenden bazw. geruchsminhmm
den Stofi zu verwenden, sei nicht Geschadffsgrundlage der Ver-
einbarung der Farteien gewesen, beruht indessen auf einer ein-
gehenden Wiirdigung des Liaenzvertrageé und der Vorkorrespon-
denz. Ein Kechtsfehler ist insoweit nicht ersichtlich. Auf dnﬂ
von der Revision an ihr Vorbringen gekniipften rechtlichen Fol-
gerungen braucht daher nicht eingegangen zu werden.

2. 1st sonach die Zahlungsverpflichtung des Beklagten
nicht unter dem Gesichtspunkt des Pehlens bzw. des Wegfalls
der Geschidftsgrundlage entfallen, so bleibt douch noch zu
priifen, ob die Zahlungsweigerung des Beklagten nicht deshalb
berechtigt ist, weil die Pauschbetrige nach § 7 Ziff. 4 Abs.j
des Lizenzvertrages auf die Lizenzzahlungen angerechnet werd
sollen, Lizenzzahlungen jedoch nicht angefallen sind und in-
folge Vertragsbeendigung nicht mehr anfallen werden. Das Beru
fungsgericht hat dies, wie dargelegt, mit der Begriindung ver-
neint, weder dem Inhalt der getroffenen Vereinbarung noch aus
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den Grumdsiétzen von Treu und Glauben sei zu entnehmen, dag der
Beklagte die Pauschbetridge nicht zu zahlen brauche, nachden er
sich durch eigene Schuld der Mioglichkeit der spiiteren Verrech-
nung begeben und den Klédger szur Kﬁndigung des Lizenzvertrages
genotigt habe. Diese Auffassung des Berufungsgerichtes 1Bt
sich aus Rechtsgriinden nicht beanstanden. Zu Unrecht wendet die
Revision demgegeniiber ein, die Nichtzahlung der Pauschbetrige
sei rechtmédBig und nicht schuldhaft gewesen,'weil der Beklagte
infolge Wegfalls bzw. Fehlens der Geschiéftsgrundlage von der
Zahlung der DM 10.000.- nach Treu und Glauben befreit gewesen
sei. DaB dem nicht so war, wurde oben dargelegt. Auch die vom

- Berufungsgericht getroffene und mitberiicksichtigte Feststellung,
die in § 7 2iff. 4 des lLizenzvertrages festgelegten Pauschbe-
trdge hidtten in erster Linie ein Entgelt fiir die Bereitschaft
des Kligers zum VertragsschluB8 und einen Ausgleich fiir die

dem Kléger gelegentlich der Entwicklung und Anmeldung der Er-
findungen entstandenen Unkosten dargestellt, 1lidBt sich aus
Rechtspriinden nicht beanstanden. Die Feststellung des Berufung.;-
gerichtes ist ohne ngstoﬂ gegen gesetzliche Auslegungsregeln
getroffen. MNer Revision kann auch nicht zugegeben werden, daf
die Auffassung des Berufungsgerichtes gegen die Denkgesetze
oder allgemeine Erfahrungssiédtze verstoB8t. Mit der von ihr ver-
tretenen gegenteiligen Auffassung sucht die Revision in Wahr-
heit eine andere tatséchliche Wiirdigung an die Stelle der

ohne RechtsverstoB getroffenen tatrichterlichen \fiirdigung des
Berufungsgerichtes 2zu setzen, womit sie jedoch in der Revisions-
instanz nicht gehort werden kann. Die Auffassung des Berufungs-
gerichtes, der Beklagte konne sich nlcht darauf berufen, das
Zahlungsverlangen des Kliégers sei nicht gerechtfertigt, weil
der Klédger selbst den lizenzvertrag gekiindigt habe und es somit
zu einer Verrechnung von Lizenzzahlungen auf die Pauschbetrége
nicht habe kommen konnen, léd8t sich daher rechtlich nicht bean-
standen. Ob die Peststellungen des Berufungsgerichtes zur Frage,
wofiir die Pauschbetrége geschuldet wurden, den SchluB recht-
Tfertigen kitnnen, nach dem Willen der Vertragsparteien seien
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die Pauschbetrédge in voller Hohe auf jeden Fall, d.h. also
auch dann zu entrichten, wenn sich der Beklagte der Mdglich-
keit der spidteren Verrechnung nicht durch eigene Schuld be-
geben hdtte, kann dahinstehen,

Nach alledem erweist sich die Revision des Beklagten als
unbegriindet, sie war daher mit der sich aus § 97 ZPO ergebendmﬁ
Kostenfolge zuriickzuweisen.

>

Wilde Spreng Loscher Pehle ClaBen
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