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‘' Pir. dag' NachschlageWerk!
Nicht fiir die Amtliche Sammlung!

Gesetz: PatG §§ 9. 13; BGB § 242

Rechtssate:

1. Bei der Beurteilung der Frage, ob der Lizenz-
nehmer zur Erhebung der Nichtigkeitsklage berechtigt
ist, sind alle Umsténde des Eingelfalles zu beriicksich-
tigen. Weist das Lizenzverhéiltnis einen gesellschaft-
lichen Einschlag auf, so ist die Nichtigkeitsklage im
allgemeinen nicht als suliéssig anzusehen (Bestdtigung
von RG Lz 1912, 80 [BL7).

Es ist dabei ohme Bedeutung, ob es sich bei dem
zur Auswertung ﬁberlassehen Patent um ein gepriiftes
oder um ein ohne Vorpriifung auf Grund des Ersten
Uberleitungsgesetzes vom 8.Juli 1949 erteiltes Patent
handelt - ’

2,Ist die Ligzengnehmerin eine GmbH, so ist auch de-
ren alleiniger Gesellschafter gehindert, das Patent mit
der Nichtigkeitsklage angugreifen, solange nicht die
Gesellschaft. dazu berechtigt ist,

Aktenzeichen: I ZR 84/55

Urteil des BGH vom 29.Januar 1957 Deutsches Patentamt
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1 ZR 84/55

Verkiindet
am 29.dJdanuar 1957
Zug,Justizangestell-
ter als Urkundsbeam-
ter der Geschafts—
stelle

Im Namen des VYVolkes

In der Patentnichtigkeissache

1, der Firma ™A F,II", Kunstpelze GmbH in ILiquida-
tion, H }, gesetzlich vertreten
jetzt durch ihren Liquidator, den Kaufmann Hans

Sch@P® in , M@IP:=trase §-0.
2. des Kaufmanns Hans Sch@l@ in LD, G-

straBe -0,

Kldger und Berufdngskléger,
-~ vertreten durch: Rechtsanwalt Dr.@HP -
gegen
den Dipl.-Ing. Jokubas FiglaaS: ‘e 9. R. e

g @,
Beklagten und Berufungsbekiagten,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr.GIENGEND -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf
die miindliche Verhandlung vom 29.Januar 1957 unter
Mitwirkung der Bundesrichter Dr.h.c.Wilde, Dr.Birnbach,
Dr.Kriiger-Nieland, Dr.Christoph und Dr.WeiSB

fiir Recht erkannt:

Auf die AnschluBberufung des Beklagten
wird unter Zurilickweisung der Berufung der Klé-
ger die Entscheidung des 2.Nichtigkeitssenats
des Deutschen Patentamts vom 21.Dezember 1954
aufgehoben.,

Die Klage wird als unzulissig abgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens werden den Kli-
gern auferlegt.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

f/

Tatbestand:

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des auf
Grund des Ersten Uberleitungsgesetzes vom 8.Juli 1949
(WiGB1 S 175) erteilten deutschen Patents Nr 884 555.
Bei der Anmeldung des Patents am 27.Mdrz 1950 wurde die
Prioritdt der frangtsischen Anmeldung vom 10.Dezember
1945 in Anspruch genommen. '

Das Patent ist mit folgenden Anspriichen erteilt
worden:

1. Verfahren zur Bildung von Schlaufen an
Chenillefédden fiir kiinstliche Pelze, da-
durch gekennzeichnet, daB ein Teil des
Chenillefadens in Form einer Schlaufe
gefaltet wird, deren Hals widhrend einer
Zeitspanne zusammengedriickt wird, wdhrend-
dessen der Hals durch einen Faden zusammen-
gebunden wird, wodurch der entsprechende
Teil des Chenillefadens in Schlaufenform
gehalten- ist, worauf der auf diese Weise
mit gebundenen Schlaufen versehene Che-
nillefaden stufenweise verschoben wird,

2. Vorrichtung zur Durchfithrung des Verfahrens
nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die
Anordnung von hin und her beweglichen Ele-
menten, durch die ein Teil des Chenillefa-
dens in eine die Schlaufe haltende Anord-
nung gestofen wird, worin gleichzeitig
die Schlaufe gebildet wird.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, gekenngeich-
net durch die Anordnung von einemn swfge-
wickelten Faden tragenden Mittel, deren
Faden um den Hals der Schlaufe des Che-
nillefadens geschlungen wird, welcher stu-
fenweise ‘gusammen mit dem Bindfaden wei-
terbewegt wird. .

4. Vorrichtung nach den Anspriichen 2 und 3.da-
durch gekennzeichnet, daB die Elemente zum
Haltern der Schlaufen als zangenartige Grei-
fer ausgebildet sind, deren Backen zusammen-
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gedriickt werden durch ein elastisches Mittel,
wie eine Feder oder dergleichen.

5, Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, gekennzeichnet durch die Anordnung
einer Pihrung, durch die ein Teil des Chenille-
fadens in den Bereich des Greifers gezogen
wird, eines hin und her gehenden Hebers,
durch den dieser Teil des Chenillefadens ge-
faltet und in den Greifer gestoBen wird, wo-
durch eine Schlaufe gebildet wird, die zwi-
schen den Backen des Greifers gehalten ist,
eine hin und her gehende Stofistange, durch
die ein Teil des Chenillefadens, der Hals
der Schlaufe, der aus dem Greifer herausragt, Vi
gegen ein festes Lager gedriickt und hier wih-
rend einer Zeitspanne gehalten wird,

'6,Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dafl die einen
Paden tragenden Mittel aus einer drehbaren
Piatte bestehen, die auf einer den Greifer
tragenden Welle gelagert ist, ferner aus
einer Garnrolle, die an der Platte befestigt
ist, und aus einem ebenfalls an der Platte
befestigten Schenkel, der den Bindfaden von
der Rolle bis zu dem Schlaufenhals fiihrt
und ihn wdhrend der Drehung der Platte um
diesen herumschlingt.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daf zum stu-
fenweisen Vorschub drehbare winden- oder haspen-
artige Mittel vorgesehen sind, die aus einer Ai
drehbar gelagerten Trommel bestehen, auf die
der mit Schlaufen versehene Chenillefaden auf-
gewickelt wird, und die durch ein Sperrge-
triebe so gedreht wird, daB der Chenillefa-
den nach Bildung einer Schlaufe und nach
Umschlingung des Schlaufenhalses mit einem
Faden aus dem Greifer heraus und ein entspre-
chendes Stiick weitergezogen wird,

—, -~

Die Klédgerir zu 1 wurde durch notariellen Vertrag vom
13, Juli 1949 zur Auswertung von Erfindungen des Beklagten
zur Herstellung von Persianer-Imitationsstoff von den

Kaufleuten Anton WP vrd Paul Kr@I errichtet.

~
o
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Durch privatschriftlichen Vertrag vom gleichen Tage
rdumte der Beklagte der Klégerin ein Benutzungsrecht
an seinen Erfindungen zur Herstellung von Chenille-
und Persianer-Imitationsstoff fiir die Dauer der
AGED-F@D GmbH (Kldgerin zu 1 ) ein.

In notarieller Erklérung ebenfalls vom 13.Juli
1949 erkannte der Mitgriinder der Klidgerin zu 1), Paul
Kriwenko, an, seinen Geschéaftsanteil von 1 Q00 DM
treuhédnderisch fiir die Pirma AQD-FE@P in PEP zu
besitzen, an welcher der Beklagte maSgeblich beteiligt
ist. Paul Kr{jJJ# verpflichtete sich, seinen Anteil
auf Verlangen entschidigungslos auf die franz@sische
Firma zu iibertragen. ’

Durch notariellen Vertrag vom 6.Mirz 1951 trat
Paul Kr¢® einen Teil von 8.000 DM seines Geschiifts-
anteils von 10.000 DM an der Klédgerin zu 1 an den
Beklagten ab. ‘

Durch Verfiigung vom 22.Mdrgz 1951 versagte der hessi-
sche Minister fiir Arbeit, Erndhrung und Forsten dem Li-
zenzvertrage vom 13.Juli 1949 die erforderliche devisen-
rechtliche Genehmigung. Es wurde daraufhin am 10.0kto-
ber 1951 ein neuer'Lizenzvertrag geschlossen. Dieser
Vertrag hat folgenden Wortlaut:

. "Herr FP ist Inhaber von Patenten
zur Herstellung von Chenille- und Persianer-
Imitationsstoff. Patente sind z.Zt.angemel-
det bezw. erteilt in Frankreich, England,
USA und Canada. Patente werden noch in wei-
teren Ldndern angemeldet werden. In Deutsch-
land sind die Patente bereits zur Anmeldung
gebracht.
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Herr Fighat der Firma AQD-FED
GmbH in ¥ a.M. eine Ligenz auf seine

Erfindungen fiir die Dauer der A

GmbH in Fr a.M. erteilt. Die Lizenz
‘beschrankt sich auf die Ausnutzung der Erfir-
dungen in Deutschland. Als Gegenleistuni fir

diese Lizenzerteilung erhdlt Herr PFi

von der A P@® GmbH eine Vergiitung in

Hohe von 5 der Einnahmen fiir Pelgzimitationen,
die auf Grund des Lizenzvertrages hergestellt
werden. Die Zahlung soll iiber Auslandsver-
rechnungskonto mit Genehmigung der Bank Deut-
scher Lénder und etwa sonst in Frage kommender
Stellen erfolgen.

Herr Fi verpflichtet sich sowohl fiir
sich selbst, als auch fiir die Firma AQEED- [
FEP in PEP. vom Augenblick der Inbetrieb-
setzung der Anlagen der AQP-F@® GnbH in
Frd a.M. an keine Exporte von Frank-
reich nach Deutschland zu atigen. Die Pirma
AGED-P@P GobH in Fr@J® a.M. verpflich-
tet sich ihrerseits, die Verfahren zu Herstel-
lung von Chenille- und Persianer-Imitations-
stoff streng geheim zu halten.

Herr FiQEED verpflichtet sich ebenso wie
die AQEED-F@D GmbH, alle Verbesserungen des
Verfahrens unentgeltlich miteinander auszu-
tauschen. ’

Die Kosten fiir die Anmeldung und Unterhaltung
der in Deutschland angemeldeten Patente wer-
den von der Firma F@P» GmbH getragen. *

Letztere verpflichtete sich auBerdem, Exporte
nach anderen Lindern als Usterreich, Ungarn,
Tschechoslowakei, Polen, SowjetruB8land und
den Balkanstaaten nir mit schriftlicher Ge-

nehmigung der AQEID-FED *@P zu titigen.”
_ Tn einer schriftlichen Erkldrung vom gleichen Tage
erkannte der Beklagte an, da8 die Lizenzgebithren nur aus
dem Gewinnanteil Kri@jip zv zahlen seien.

Der Lizengvertrag sollte vorerst nicht zur devisen-
rechtlichen Genehmigung vorgelegt werden. Es sollte viel-
mehr zundchst abgewartet werden, ob de:r Abtretungsvertrag

- .:X;.;,,L
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vom 6.Mdrz 1951 die devisenrechtliche Genehmigung finden
wiirde. .

Am 12.0ktober 195i, also zwei Tage nach Abschlufl des

neuen Lizenzvertrages, verpflichtete sich aAnton W(D:

seinen Geschéftsanteil auf den Kldger zu 2 zu libertragen.
Dieser wurde am gleichen Tage zum alleinigen Geschiéfts-

fiihrer der Kldgerin zu 1 bestellt.

Am 16,.November 1951 suchte der Beklagte um.die devi-
senrechtliche Genehmigung des Abtretungsvertrages vom
6.Marz 1951 nach. ‘Die Ehefrau und alleinige Erbin des
an .20.August 1951 verstorbenen Paul Kr{§ weigerte
sich, bei der Antragstellung mitzuwirken und widersprach
der Brteilung der Genehmigung . Am 16.April 1952 trat
sie den Geschéftsanteil ihres verstorbenen Ehemannes
-~ in Héhe von 10.000 DM - an den Kliger zu 2 ab., Am
10.Mai 1952 iibertrug auch Anton W seinen Ge-
schdftsanteil auf den Kldger zu 2.

Die Klédgerin gu 1 kam wiederholten Aufforderungen
der Landeszentralbank Hessen um Einreichung der fiir die
devisenrechtliche Genehmigung des AbtretungsiWertrages
erforderlichen Unterlagen nicht nach. Auch die wieder-
holten Aufforderungen des Beklagten an die Klégerin zu 1
blieben erfolglos. Der Beklagte  erhob deshalb vor dem
Landgericht in Prankfurt/M. - 2/6 0 37/53 im Februar
1953 gegen beide Klédger Klage wegen Patentverletzung.
die er u.a. auch auf das Patent Nr. 884 555 stiitzte.

Er beantragte, die Klédger zur Unterlassung und Rechnungs-
legung zu verurteilen, auch ihre Schadensersatzpflicht
festzustellen. Zur Begriindung trug er u.a. vor. der
Kliger zu 2 habe mit Frau Kr@ i und Anton WD
in d er Absicrkt zusammengewirkt, ihn aus der klagenden
Gesellschaft herausgudréngen. Die Klédgerin zu 1 habe
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die devisenrechtliche Genehmigung des Abtretungsvertrages
vom 6.Miarz 1951 vereitelt. Er, der Beklagte, halte sich
deshalb an keinerlei Vereinbarungen mehr fiir gebunden.

Die Kliger haben daraufhin die vorliegende Klage
erhoben und gem#B §§ 13 Abs 1 Nr 1 und 2, 37 PatG bean-
tragt, das Patent Nr 884 555 fiir nichtig zu erkléren.,
Sie haben dem Streitpatent die Patentschriften der deut-
schen Patente Nr. 443 195 und 667 401 entgegengehalten
und die Ansicht vertreten, das Patent werde durch diese
Patentschriften neuheitsschéddlich vorweggenommen. Der
Gggenstand des Patents sei auch bereits durch das prio-
ritdtsdiltere deutsche Patent Nr 816 870 des Beklagten
unter Patentschutz gestellt. ‘

Der Beklagte hat beanfragt, die Klage abzuweisen,
Er ist der Ansicht der Klédger entgegengetreten.

Nach Erhebung der vorliegenden Klage - am 6.Mai
1951 - wurde der Abtretungsvertrag vom 6.Mdrz 1951 mit
riickwirkender Kraft devisenrechtlich genehmigt. Der Be-!
klagie hat daraufhin im Verletzungsstreit die Feststel-
lung beantragt, daB er mit einem Anteil von 8.000 DM
Gesellschafter der Kldgerin gu 1 sei, und sich im vorlie-
genden Verfahren weiterhin demit verteidigt, die Erhe- -
tung der Nichtigkeitsklage verstofe im Hinblick auf
seine gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der Kli-
gerin zu 1 gegen Treu und Glauben. -

In der miindlichen Verhandlung vor dem Nichtigkeits-l
senat hat der Beklagte erklért, er verzichte auf den Pa-
tentanspruch 1. Er hat seinen Klagabweisungsantrag im
iibrigen aufrecht erhalten und hilfsweise gebeten, den
Petentanspriichen 2, 3 und 5 unter Voranstellung vor die
ibrigen Anspriiche, die aus dem Tatbestand der angefoch-
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tenen Entscheidung ersichtliche Fassung zu geben.

~Der Nichtigkeitssenat hat das angegriffene Pa-
tent dadurch teilweise fiir nichtig erklart, daB er
den Patentanspruch 1 gestrichen und die Patentansprii-
che 2 - 6 zu folgendem Anspruch 1 zusammengefaBt hats
"1, Vorrichtung zur Bildung von Verstidrkungen
an Raupenféden fiir Asb—l’elzimitationen,
gekenngeichnet durch einen Greifer (14) mit
federnd oder dergleichen gegeneinander ge-
driickten Haltebacken, zwischen die durch
einen hin- und herbeweglichen Heber (11)
ein Ysenartig ausgezogenes Raupenfaden-
stiick einfiihrbar und durch eine senkrecht
dazu bewegliche StoBstange (12) in der
FPaltstellung festhaltbar ist, und einen -
um den Greifer drehbaren Garnfithrungs-
schenkel (18) zum fortlaufenden Abbinden
der Raupenfaden®sen nach dem Zuriickziehen
- des Hebers (11)™
und den Anspruch 7 in Anspruch 2 gedndert sowie die
Wortfolge "nach einem der vorhergehenden Anspriiche”

durch die Worte "nach Anspruch 1" ersetzt hat.

Dagegen richtet sich die Berufung der Klédger
mit dem Antrage, das Patent in vollem Umfange fiir
nichtig zu erklédren. Die Kldger machen geltend, das
Patent weise auch in der Fassung, die es durch den
Nichtigkeitssenat erhalten habe, nicht die erforderli-
che Erfindungshéhe auf.

Der Beklagte hat sich der Berufung der Kldger
nach Ablguf der Berufungsfrist angeschlossen. Er bit-
tet, die Berufung der Klédger szuriickzuweisen und die
Klage auf die AnschluBberufung als ﬁnzuléssig abzuwei-
sen. Er vertritt weiter die Auffassung, das Verlangen
der Klidger verstoBSe gegen Trew und Glauben. )

Ad

e mw com—-
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Am 2.Februar 1956 haben die Parteien in dem
obenbezeichneten Verletzungsstreit, in dem das Land-
gericht durch Teilurteil die auf Peststellung der
gesellschaftsrechtlichen Beteiligung des jetzigen
Beklagten an die Kligerin zu 1 gerichteten Klag-
anspriiche abgewiesen hatte, vor dem Oberlandesge-
riecht in Prankfurt a.M. - 6 U 15/55 - folgenden Ver-
gleich geschlossent .

"1,

Der Klidger (hier der Beklagte) verzich-

tet auf die von ihm geltend gemachte
gesellschaftsrechtliche Beteiligung

an der Beklagten zu 1 (hier Kligerin

:u 1) und die daraus hergeleiteten Rech-
8.

_ Zur Abgeltung der gem#8 Ziff. 1 aufgege-

benen Beteiligungsrechte verpflichten
sich die Beklagten (hier Kldger) gesamt-
schuldnerisch, an den Kléger (hier Be-
klagten) den Betrag von 90.000 DM zu
zahlen, und zwar in drei .Raten von je
%0.000 DM am 1.0ktober 1956, am l.April

"1957 und am 1.0ktober 1957. Bleiben die

Beklagten mit einer Rate ganz oder teil-
weise mehr als zwei Wochen im Riickstend,
80 801l die gesamte Restsumme fédllig

‘sein.

Unberiihrt von diesem Vergleich bleiben
die dem Kldger etwa zustehenden Lizenz-
anspriiche. Dabei sind sich die Beteilig-
ten dariiber einig, daB die unter dem
10.0ktober 1951 privatschriftlich abge-
gebene Erklarung des Klégers in keiner
Weise Beschrinkungen etwaiger Lifenz-
anspriiche darstellt.

veeseos( betrifft Streitverkiindung)-
Damit sind alle Anspriiche zwischen den

Parteien, soweit sie nicht in Ziff. 3
ausdriicklich ausgenommen sind, erledigt.
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6. Fir den Fall, daB der Kléger Lizenzansprii-
che in einem neuen Verfahren geltend macht,
verzichten die Beklagten schon jetzt auf
das Verlangen nach Sicherheit fiir die Pro-
zeBkosten (§ 110 ZP0) und auf die Einrede
der Verjahrung.

7+ «oe...(Kostenregelung).

Dem Vergleich wurde als Anlage die Erklérung des Kligers
(Beklagten) vom 1CQ.Oktober 1951 beigefiigt.

Der Beklagte hat daraufhin den Lizenzvertrag vom
10.0ktober 1951 zur devisenrechtlichen Genehmigung vor-
gelegt. Die Genehmigung ist durch Verfiigung der Hessi-
schen Auflenstelle fiir AuBSen- und Interzonenhandel vom
24 .Mdrg 1956 mit Wirkung vom 10.0ktober 1951 erteilt
worden.

Der Beklagte vertritt die Ansicht, der Vertrag sei
damit vollwirksam geworden. Er behauptet, die Parteien
seien bei AbschluB des gerichtlichen Vergleichs dariiber
einig gewesen, daB der Lizengvertrag vorbehaltlich der
devisenrechtlichen Genehmigung weitergelten solle. Aus
diesem Lizenzvertrage leitet der Beklagte ebenfalls
die Unguléssigkeit der Nichtigkeitsklage her.

Die Klédger machen geltend, der Beklagte sei durch
die Erhebung der Verletzungsklage von dem Ligenzver-
trage zuriickgetreten. Der Vertrag sei auch nicht bei den
Vergleichsverhandlungen bestdtigt worden. Er habe des-
halb durch die nachtriéigliche Genehmigung nicht mehr
wirksam werden konnen. Er sei im iibrigen dadurch be-
endet worden, daB die Klégerin zu 1, wie unstreitig
ist, vor der letzten miindlichen Verhandlung aufgelost
worden ist. Sie befindet sich im Stadium der Liquida-
tion. .
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Durch Vernehmung der bei Abschluf des gerichtiichen
Vergleichs beteiligten Rechtsanwdlte und des Diplomkauf-
manns K@) ist Beweis dariiber erhoben worden,

welche Bedeutung Ziffer 3 des gerichtlichen Ver-
gleichs vom 2.Februar 1956 haben sollte, wonach
die dem Patentinhaber etwa zustehenden Lizenz-
ansprﬁeﬁe unberiihrt bleiben sollten,
insbesondere,

ob sich die Parteien dariiber einig waren, da8
der Lizenzvertrgg vom 1Q.0ktober 1951 vorbe--
haitlich der devisenrechtlichen Genehmigung
weitergelten sollte,

oder

ob das nicht der Fall war und welche.Regelung
gegebenenfalls sonst in der Ligzenzfrage gelten
sollte. )

Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf
die schriftliche Erklérung des Rechtsanwalts Dr.He@lP
vom 4.Januar 1957, die schriftliche Erkliérung des ‘
Rechtsanwalts L@ vom 7.Januar 1957 und auf die
Entscheidungsgriinde verwiesen.

ntscheidungsgriindes l%.

Iv ‘ -

Der Nichtigkeitssenat des Patentamts hat in der
angefochtenen Entscheidung die Auffassung vertreten,.
das Verlangen der Kliger, das Streitpatent fiir nichtig
zu erklareh, konne unter dem Gesichtspunkt von Treu und
Glauben (BGHZ 10, 22 /237; BGH GRUR 1955, 535 /536/;
GRUR 1956, 264) schon deswegen nicht beanstandet werden,
weil der Beklagte die Kl¥ger wegen Verletzung des Streit-
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patents in Anspruch genommen habe. Der Beklagte habe
sich damit selbst iiber die behaupteten gesellschafts-
rechtlichen und vertraglichen Bindungen hinweggesetzt.

Es miisse deshalb auch den Klégern unabhéngig von etwai-

gen geselléqhaftsrechtlichen oder vertraglichen Ver-
pflichtungen gestattet sein, das Patent mit der Nich-
tigkeitsklage angugreifen.

Es bedarf keiner Erdrterung, ob der Auffassung des

Nichtigkeitssenats beigetreten werden kiénnte. Denn es
kommt fiir die Beurteilung der Frage, ob das Vorgehen
der Kldger gegen Treu und Glauben verstoBt, auf die
Verhédltnisse im Zeitpunkt der letzten miindlichen Ver-
handlung an (BGH GRUR 1956, 264 /265/). Der Verlet-
gungsstreit ist aber inzwischen durch den gerichtli-
chen Vergleich vom 2.Februar 1956 beendet worden. Er
kann deshalb den Antrag, das Patent fir nichtig zu er-
kl&dren, jetzt nicht mehr rechtfertigen. Die Entschei-
dung iiber die Zuléssigkeit der Klage hingt denach in
der Berufungsinstanz nur noch davon ab, ob sich die
Weiterverfolgung des Antrages der Kléger auch nach
der Beendigung des Verletzungsprozesses bei Beriick-
sichtigung der zwischen den Parteien bestehenden
Rechtsverh#ltriisse mit Treu und Glauben vereinbaren
188t . ‘

II.

In dem gerichtlichen Vergleich hat der -Beklagte
auf die in Anspruch genommene gesellschaftsrechtliche
Beteiligung an der Klégerin z2u 1 verzichtet. Der Be-
klagte ist damit fiir den Fall, daB er Gesellschafter
der Klidgerin zu 1 gewordsn ist, aus der klagenden
Gesellschaft ausgeschieden;»Epwaige Mitgliedschafts-

e e P A Tt o m e
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rechte des Beklagten an der Kliégerin zu 1 sind damit
erloschen und ktnnen somit eine Unzulédssigkeit der
Nichtigkeitsklage nicht mehr begriinden.

In dem gerichtlichen Vergleich ist iiber die Fra-
ge der Fortfithrung des Nichtigkeitsprozesses eine aus-
driickliche Regelung nicht getroffen worden. Die Unzu-
l#ssigkeit der Nichtigkeitsklage kann sich daher htch-
stens aus einem zwischen der Klidgerin zu 1 und dem
Beklagten bestehenden Lizengvertrage ergeben.

Der Ligenznehmer ist nach sténdiger Rechtspre-
chung und allgemeiner Ansicht zwar grundsédtzlich nicht
gehindert, des ihm zur Ausnutzung iiberlassene Patent
mit der Nichtigkeitsklage angugreifen (RG Bl f PMZ
1913, 158; EGZ 101, 235 /2377; BGH GRUR 1956, 264;
Lindenmaier PatG Anm 52 zu § 9 PatG; Benkard. PatG
3, Aufl Anm 1 a zu § 13 Pat@; Schippel GRUR 1955,

522 ff mit Hinweisen auf das ausléndische Recht). Ein
solches Vorgehen kann aber mit Riicksicht auf die be-
sonderen Verhdltnisse des Einzelfalles nach Treu

und Glauben unzuléssig sein (RG Bl £ PMZ 1913, 158;
RGZ 101, 235 /2377). Es kommt_dabei auf alle Umsténde
des Einzelfalles an (RGZ 101, 235 /237/). Es ist
deshalb insbesondere zu beriicksichtigen, in welcher
Weise die Beteiligten ihre gegenseitigen Beziehungen
geregelt haben. Weist der Lizenzvertrag einen §esell—
schaftlichen Einschlag auf, so kann die Erhebung der
Nichtigkeitsklage im allgemeinen nicht als zuldss:ig
angesehen werden. Denn ein gesellschaftséhnlicher Ver-
trag begriindet ein persdnliches Vertrauensverhéltnis,
das in besonderem MaBe von dem Gedanken von Treu und
Glauben beherrscht wird (RGZ 142, 212 /216/). Es
verpflichtet die Beteiligten, alles zu unterlassen,
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was der Erreichung des gemeinsam verfolgten Zweckes
abtriglich sein kbnnte (RG JW 1935, 1773). Damit 1liBt
es sich in aller Regel nicht vereinbaren, wenn der
Lizenznehmer das Patent, 2 dessen gemeinsamer Aus-
nutzung sich die Beteiligten zusammengeschlossen
haben, durch die Nichtigkeitsklage zu Fall zu bringen
sucht (RG L2 1912, 80 /Bl/; Pietzcker Anm 29 e zu

§ 6 PatG; Schippel GRUR 1955, 357; filr das schweizeri-
sche Recht Schweiz BG E II 61, 138 /I407; 75, 166
/1677). Es macht dabei keinen Unterschied, ob es sich
um ein sachlich gepriiftes .oder um ein ohne Vorpriifung
auf Grund des Ersten Uberleitungsgesetzes vom 8.Juli
1949 erteiltes Patent handelt. Der Ansicht der Kléger,
der Umfang der Treuepflicht des Lizenznehmers sei

bei einem nach dem Ersten Uberleitungsgesetz erteilten
Patent geringer, kann nicht beigetreten werden. Der
Lizenznehmer hat bei ungepriiften Patenten die Mbglich-
keit, sich vor dem AbschluB des Lizengvertrages liber
die Schutzfdhigkeit zu vergewissern. Wenn er das unter-
148t, so muB er das damit verbundene Risiko tragen.
Ein hinreichender .nlaB, ihn anders zu stellen als

den Lizenznehmer an einem gepriiften Patent, ist da-

her nicht ersichtlich.

Es kommt also darauf an, ob zwischen der Klige-
rin -zu 1 und dem Beklagten ein solches gesellschafts-
ghnliches Rechtsverhdltnis besteht. Das ist im Hin-
blick auf den Ligengvertrag vom 10.0ktober 1951 zu
bejahen.

1. Dieser Vertrag war, da er ohne die nach .
Art I Nr 1 MRG Nr 5% in Verbindung mit dem ND-Rund-
schreiben Nr 16/49 betreffend Lizenzzahlungen fiir die
Benutzung von Patenten usw. vom 16.September 1949

- o mema
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(BAnz Nr 1 vom 24.September 1949 = Bl £ PMZ 1949, 308)
abgeschlossen war, gemdB Art VII MRG Nr 53 zundchst
schwebend unwirksam. Dieser Mangel ist durch die nach-
tragliche Genehmigung behoben worden. Der Vertrag ist
damit voll wirksam geworden. Der Auffassung der Kliger;
der Vertrag sei bereits durch die Erhebung der Verlet-
zungsklage aufgehoben gewesen, er habe deshalb durch
die nachtrégliche Genehmigung nicht mehr wirksam werden
konnen, kann nicht gefolgt werden.

"Es kann dahingestellt bleiben, ob in der Geltendma-
chung des Unterlassungsanspruches eine Riicktrittserkl&- ne
rung zu erblicken ist und ob der Beklagte aus den in
der Klageschrift angefiihrten Griinden zum Riicktritt von
dem schwebend unwirksamen Vertrsge berechtigt war (vgl
dazu BGH BB 1953, 548 /5497; BGH vom 19.Juni 1953
- V ZR 83/51 - IM MRG Nr 52 Art V Nr 2). Denn selbst
wenn zugunsten der Kligerin unterstellt wird, daB der
Reklagte wirksam von dem Vertrage zuriickgetreten ist,
wonnen die Klédger daraus keine Rechte mehr herleiten,
well die Wirkungen det Riicktritts durch den gerichtli-
cken Vergleich vom 2.Februar 1956 als beseitigt anzu-
sehen sind.

| Lt

Die Parteien haben den Lizenzvertrag nach dem Er-
gebnis der Beweisaufnahme bei AbschluB des gericéﬁlichen
Vergleichs zwar nicht ausdriicklich bestétigt. Nach den
iibereinstimmenden Bekundungen der Zeugen bestand bei
den Vergleichsverhandlungen guntichst die Absicht, in dem ‘
Vergleich glle Streitigkeiten einschlieBlich der Frage
der Vergiitung fiir die Verwertung der Erfindungen des
Beklagten zu beheben. Da der Kldger zu 2 diesem Vor-
haben indes von vornherein .widersprach, kamen die Par-
teien ﬁberein, sich in dem Vergleich auf eine Regelung
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der streitigen Gesellschaftsverhiltnisse der Klidgerin
zu 1 und der damit in Verbindung stehenden Fragen zu
beschrdnken. Die Frage, ob und gegebenenfalls auf wel-
cher Grundlage eine Vergﬁtuné fiir die Benutzung der Er-
findungen des Beklagten zu leisten seil, sollte..in dem:
Vergleich dagegen grundsdtzlich offen bleiben.

Insoweit ist jedoch nach dem Sinn und Zweck des
Vergleichs eine stillschweigende Einigung der Parteien da-
hin angunehmen,daB es insoweit bei dem Zustand vor thebung
der Verletzungsklage verbleiben sollte.Aus den Bekundungen
der Zeugen geht hervor,daB die Parteien mit der Kld-
rung der streitigen Gesellschaftsverhdltnisse der Kli-
gerin zu 1 auch alle daraus entstandenen Streitigkei-
ten bereinigen wollten. Dazu rechneten sie, wie die
vergleichsweise Erledigung des gesamten anhéngigen
Rechtsstreits erkennen 1ldB8t, auch den Verletzungsstreit,
der sich daraus ergeben hatte, daB die devisenrecht-
liche Genehmigung 2z2u dem Abtretungsvertrage vom
6.Mérz 1951 ausblieb und der Beklagte den Kldgern
vorwarf, sie hdtten sie hintertrieben, um den Erwerb
des Geschédftsanteils der Kldgerin zu 1 zu vereiteln.

Mit dem Vergleich sollte also ersichtlich der gesamte
Tatbestand, der gu den Auseinandersetgungen gefiihrt
hatte, als erledigt angesehen werden. Die Parteien
waren sich demgémﬁB stillschweigend auch dariiber einig,
daB damit auch der etwaige Riicktritt des Bekiagten als
Folge dieses Sachverhalts als_gegensiandslos betrachtet
werden sollte und es demzufolge bei dem frilheren Zu-
stande, d.h, bei dem - schwebend unwirksamen - Lizenz-
vertrage vom 10.0ktober 1951 bewenden sollte. Das kommt
vor allem in der Regelung in Ziffer 3 des Vergleichs
zum Ausdruck. Wemn dort von "Lizenzanspriichen" die Re-
de ist, so sind damit zwar, wie nach der Beweisaufnahme

A
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unstreitig ist, sowohl vertragliche wie gesetzliche An-
spriiche gemeint. Die Wahl des Wortes "Lizenzanspriiche®
148t jedoch erkennen, daB8 dabei in erster Linie an An-
spriiche aus dem Lizenzvertrage gedacht war. Auf das Be-
stehen solcher Anspriiche ist auch die Bestimmung in
Ziffer 3 Satz 2 des Vergleichs abgestellt; denn die dort
erwidhnte Erkldrung des Beklagten vom 10.O0ktober 1951

ist nur im Zusammenhang mit dem Lizengvertrage vom glei-
chen Tage von Bedeutung.

Wenn dort von "etwaigen" Lizenzanspriichen gespro-
chen wird, so steht das der Annahme, daB die Parteien
ungeachtet der Erhebung der Verletzungsklage an dem
Lizenzvertrage festhalten wollten, nicht entgegen.Denn
das Wort “etwaige®™ ist nach den Bekundungen der Zeugen
nur deshalb beigefiigt worden, weil die Kléger das Be-
stehen von Vergiitungsanspriichen wegen der noch aus-
stehenden devisenrechtlichen Genehmigung und wegen der
anhéngigen Nichtigkeitsverfaehren nicht anerkennen woll-
ten, Der darin liegende Vorbehalt betrifft deshalb be-
stimmte Einwendungen, deren Begriindetheit noch ungewiB
war, Er bezieht sich nicht auf die Folgen der Erhebung
der Verletzungsklage, iiber die zwischen den Parteien
Einversténdnis bestand.

2. Das Vertragsverhiiltnis ist auch nichf, wie die
Kldger meinen, durch die Auflisung der Kligerin &u 1
hinféllig geworden. Es kann dahingestellt bleiben,
ob die Aufldisung der Gesellschaft nach dem Inhalt des .
Vertrages, der fiir "die Dauer®" der Kl#igerin abgeschlos-
sen ist, in jedem Falle einen Endigungsgrund darstellen
sollte. Denn die Klédger ktnnten sich bei den gegebenen
Verhdltnissen jédenfalls nicht auf den Ablauf des Ver-
trages berufen. Nach der Aussage des Zeugen K@ ist
die Herstellung von Kunstpelzen nach den Erfindungen
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des Beklagten schon am l.Februar 1953, also kurs vor Er-
hebung der Verletzungsklage, auf die Uni-Kunstpelzferti-
gung GubH in LGN ivergegangen, deren Anteile
sich in der Hand des Kligers zu 2 und seiner Ehefrau
befinden. Diese Gesellschaft nutzt die Erfindungen

des Beklagten seitdem mit Zustimmung der Klégerin zu 1
aus. Daraus folght, daB die Kliégerin gu 1 die Hrfindungen
des Beklagten durch Vergabe einer Unterlizenz verwer-
tet. Es braucht nicht erdrtert su werden, ob die Kldge-
rin dazu befugt war, denn der Beklagte hat dagegen kei-
' ne Bedenken erhoben. Durch die Auflésung der Kligerin
hat sich danach an der Auswertung der Erfindung des Be-~
klagten im wesentlichen nichts gedndert. Bei dieser
Sachlage kann sie aber gus der Aufldsung dem Beklagten
gegeniiber keine Rechte geltend machen.

3. In dem Ligensvertrage hat der Beklagté der Kl&d-
gerin zu 1 eine ligenz "auf seine Erfindungen® erteilt.
Es kann fiir das vorliegende Verfahren dahingestellt
bleiben, ob damit sdmtliche Erfindungen des Beklagten
gemeint waren, die damals bereits vorlagen,oder nur
diejenigen., die im Eingang des Vertrages niher bezeich-
net sind., Denn die hier in Frage stehende Erfindung
betrifft u.a. ein Verfshren sur Herstellung von Pelz-
imitationsstoff, sie ist in Frankreich (Nr 506 970,
England (Nr 619 433%), in den Vereinigten Staaten -

(Nr 2 523 690) und Kanada (Nr 474 702) patentiert und
sie war bei AbschluB des Ligenzvertrages auch bereits
in Deutschland zum Patent angemeldet. Sie erfiillt
daher alle Voraussetzungen, die im Eingang des Vertra-
ges angegeben sind. '

Zweifel kénnen nach dem Inhalt des Vertrages nur
in der Richtung bestehen, ob die Ligeng fiir den gesam-

- R, agmrn
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ten Gegenstand des Patents fiir alle Benutzungsarten
erteilt ist. Das Patent betrifft sowohl ein Verfahren
(Anspruch 1) wie Vorrichtungen zur Anwendung dieses
Verfahrens (Anspriiche 2 -~ 7). Die Kligerin 2zu 1 hat
aber immer nur Stoffe und keine Vorrichtungen herge-
stellt. Die Lizenzgebiihr sollte auch allein nach dem
Umsatz an Stoffen bemessen werden. Es kann deshalb
zweifelhaft sein, ob der Kjégerin zu 1 auch gestattet
sein sollte, die geschiitzten Vorrichtungen feilzuhal-
ten und in den Verkehr su bringen. Diese Frage kann je-
doch suf sich beruhen; denn die Kldgerin sollte jeden- ,‘J
falls befugt sein, die Vorrichtungen fiir ihre eigenen
Zwecke herzustellen und su gebrauchen. Die Lizenz be-
zieht sich daher inhaltlieh in jedem Falle auf den ge-
samten Gegenstend des Patents.

4. Die Kligerin zu 1 und der Beklagte haben durch
den Lizenzvertrag vom 10.0ktober 1951 ihre Interessen
fir eine léngere Zeit miteinander verbunden. Denn der
Kldigerin ist das Recht zur Benutzung der Erfindungen
des Beklagten zur Herstellung von Persianer-Imitations-
stoff fiir die Dauer ihres Bestehens oder bis zum Ablauf
des Patents eingerdumt. Der Lizengvertrag begieht sich
schon von vornherein auf mehrere Erfindungen des Be- .ﬂ‘
<iagten, Der Beklagte hat es dariiber hinaus iibernommen,
der Klégerin zu 1 auch alle weiteren Verbesgseruwgen des
Herstellungsverfahrens fiir solche Stoffe unentgeltlich
sur Verfiigung zu stellen. Der Vertrag ist daher auf die
Auswertung der Entwicklungen und Erfahrungen des Be-
klagten auf dem betreffenden technischen Gebiet in
ihrer Gesamtheit gerichtet. Der Beklagte ist dafiir
mit 5 % an den Einnahmen der Kligerin fiir Pelgimita-
tionen auf Grund seiner Erfindungen beteiligt.-Die Xld-
gerin hat sich verpflichtet, die Verfehren zur Herstel-

.
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lung von Chenille- und Persismer-Imitationsstoff streng
geheimzuhalten. Sie hat auch ihrerseits versprochen, dem
Beklagten alle Verbesserungen mitsuteilen.

Diese Regelung 1l#B8t in ihrer Gesamtheit erkennen,
daB sich die Klidgerin zu 1 und der Beklagte zur gemein-
samen Ausnutgung der Erfindungen des Beklagten und der
beiderseitigen Erfahrungen verbinden wollten. Sie recht-
fertigten nach den von der Rechtsprechung entwickelten
Grundsitzen (RGZ 142, 212 /214/; RG MuW 1935, 407) die
Annahme eines gesellschaftsiéhnlichen Verhéltnisses.Mit
den Treuepflichten, die gich aus diesem Verh#ltnis er-
geben; getzt sich die Klédgerin su 1 in Widerspruch,
wenn sie gegen das Streitpatent angeht. Es ist dabei
auch zu beriicksichtigen, daB sie nach dei? Ligzenzver-
trage die Kosten der Unterhaltung des Patents su tra-
gen hat. Derunter fallen auch die Kosten der Verteidi-
gung des- Patentschutzes. Mit der Verpflichtung, insoweit
filr die Aufrechterhaltung des Patents zu sorgen; - 1ldBt
es sich besonders schwer in Einklang bringen, wenn sie
selbst das Patent angreift. Ihr Verlangen, das Patent
fiir nichtig su erkléren, verst$8t daher gegen Treu und
Glauben. ’

Die Behauptung der Kliger, der Beklagte habe bei
AbschluB des gerichtlichen Vergleichs auf die Erhebung
der Einrede der Arglist verzichtet, ist durch die Be-
weisaufnahme nicht bestédtigt worden. Nach.den Bekundun-
gen der Zeugen ist diese Frage bei den Vergleichsver-
handlungen nicht erdrtert worden. Es besteht auch kein
geniigender Anhalt dafiir, daB8 der Beklagte sich dieses
Verteidigungsmittels stillschweigend hdtte begeben
wollen.
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III.

Lizenznehmerin ist nach dem Vertrage vom 10,0k-
tober 1951 nur die Kiidgerin zu 1 als selbsténdige
juristische Person. Die Verpflichtungen aus dem Li-
zengvertrage treffen daher nur die Klédgerin zu 1,
nicht dagegen den Klidger zu 2, jedenfalls nicht in
dem Sinne, daB er fiir ihre Erfiillung personlich ein-
zustehen hitte, Bei der Beurteilung der Frage, ob
der Antrag des ﬁlﬁgers gu 2, das Streitpatent fiir
nichtig zu erkléren, zul#issig ist, handelt es sich
jedoch nicht um die Frage der Haftung, bei der auch
bei einer Einmann—GﬁbH grundsétzlich gwischen der Ge-
sellschaft und dem alleinigen Gese.lschafter zu un-
terscheiden ist,. sondern um eine Wiirdigung des Ver-
haltens des alleinigen Gesellschafters unter dem Ge-
sichtspunkt von Treu und Glauben. Dafiir kommt es we-
niger auf Jdie rechtlichen als auf die wirtschaftlichen
Verhditnisse an. Wirtschaftlich gesehen sind aber die
Kldgerin zu 1 und der Kldger zu 2 als Inhaber der
sémtlichen Anteile ein ﬁnd dieselbe Person. Als dem
~eigentiichen wirtschaftlichen Beteiligten kann dem
Kldger zu 2 jedoch unter dem Gesichtspunkt von Treu
und Glauten such perstnlich der Antrag, das Patent
fir nichtig su erkl#iren, nur damn gestattet werden.
wenn dazu auch die Kl&ééffﬁ‘ZH 1..2Ts die rechtljch
Beteiligte in der Lage ist. Denn es geht nicht an,
daB er auf der einen Seite die Vorteile der Verwertung
der Erfindung genieBt und auf der anderen Seite entge-
gen dem der Klédgerin zu 1 obliegenden Verpflichtungen
das zur Ausnutzung iiberlassene Patent zu beseitigen
sueht - : »
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Die Klage erweist sich damach in voilem Umfange als
unstatthaft. Die Berufung muBte demgemiéB zuriickgewiesen
werden. Auf die AnschluBberufung war die Klage als unzu-
i@ssig abzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 42,
40 PatG.

Wilde Birmbach Kriijger-Nieland

" Chrisvoph: .4 Weiss
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