1 zR 85/55
Verkiindet

am 29. Januar 1957

.

2508 036 /?/

Zug, Justizangestellter
als Urkundsbesmter der

Geschdftsstelle

a

Im Namen des Volkes
In der Patentnichtigkeitssache
' Kunstpelze GmbH in Liqui-

1.) der Pirma "A
dation, essen, gesetzlich vertreten
jetzt durc en Liquidator, den Kaufmann Hans

Schmidt in I”/Hessen, strae -8,
2.) des Kaufmanns Hans Sch@® in L /Hessen,

NGNRs trade @0

Kliger und Berufungskldger,

- vertreten durch Rechtsanwalt Dr. QP -

den D'ipl,-Ir%Q Jokubas F_, rdi» B, e
de» Mol ©. ‘

’
~

gegen

N

Beklagten und Berufungsbeklagten,

- vertreten durch Rechtsunw 1t Dr. GHNEGEGNGNGD -

»

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mindliche Verhandlung vom 29. Januar 1957 unter Mitwir-
kung der Bundesrichter Dr. h.e. Wilde, Dr. Birnbach,
Dr. Rriiger-Nieland, Dg. Christ~ph und Dr. WeiB

filr Recht exkannt:

Auf die AnechluBberufung des Beklagten wird
unter Zuriickweisung der Berufung der Xliger die e
Entscheidung des 2. Wichtigkeitssenats des Deut-
schen Patentamts vom 21. Degember 1954 aufgehoben- .

Die Klage wird als unsuléssig sbgewiesen.

Die Xosten des Verfahrens werden den KlH- ggf‘
gern auferlegt. e ]

Von Rechts wegen

2 aneane grony
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Tatbestand:

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des suf Grund des
Ersten {iberleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 (WIGBL S 175) er-
teilten Deutschen Patents Nr 816 870. Las Patent ldéuft seit dem
1. November 1949. Bei der Anmeldung ist die Prioritdt der franzi-
sischen Hinterlegung vom 11. April 1945 in Anspruch genommen
worden. Das Patent ist mit folgenden Anmsprilchen erteilt worden:

1.) As_—?elzimitation, bestehend aus einem auf
einem Trdger befestigten Raupenfaden, der mehrere
im Abstand voneinander angeordnete Schlingen oder
Usen enthalt. ' ‘

2.) As@ME-Pelzimitation nach Anspruch 1), dedurch
gekennzeichnet, daB die Schlingen oder {isen an ih-
rem Unterteil verengt und vorzugsweise zusammenge-
schniirt sind.

3.) As.—?glzimitation uach Anspruch 2), dadurch ge-

' kennzeichnet, daB die Schlingen oder Usen an ihrem
Unterteil mittels eines Fadens zusammengeschniirt sind,
derart, daB der Faden von Sclilinge zu Schlinge wei-
teriguft.

4.) AsQIE-Pelzimitation nach den Anspriichen 2) und
3), dadurch gekennzeichnet. daB der Faden in mehre-
ren Windungen um die zusammengeschnlirten Schlingen
oder lsen gefiihrt ist.

5.) Verfahren zur Herstellung der AcGHNEEED-Pelzimita-
tion nach den Anspriichen 1) - 4), dadurch gekenn-
zeichnet, daB ein Raupenfaden mittels geeigneter
Maséhine mit in Abstédnden voneinander angeordneten
Schlingen versehen wird, die in ihrem Unterteil ver-
engt und mit einem Ffaden in einer oder mehreren Win-
dungen um die-Schlingenverengung von Schlinge zu
Schlinge fortlaufend umschlungen werden und der so

* behandelte Raupenfaden anschlieBend auf einem Tra-
ger befestigt wird.

n e apeme m———— -



Matthias Prinz

Rechtsanwalt www.prinz.|

Die Kldgerin zu 1) wurde durch notariellen Vertrag vom
12, Juli 1949 von den Kaufleuten Anton WEINNED vnd Paul
Kr@» zegriindet. Die beiden Griinder iibernahmen Geschifts-

anteile von je 10 000 IM. In notarieller Verhandlung vom glei-
chen Tage erklirte Paul Kxr@p, er besitze den Geschiftsan-
teil von 10 000 TM treuhénderisch fiir die Pirme AQP FED in
PE@D: cr verpflichtete sich, dieser Firma den Anteil auf Ver-

langen entschidigungslos abzutreten, und machte ihr ein ent-
sprechendes unbefristetes Vertragaangebot. Ebenfalls am 13.
Juli 1949 erteilte der Beklagte der Klégerin zu 1) eine Li-
zeng an seinen Erfindungen zur Herstellung wvon Chenille- und

Persianer-Imitationsstoff.

Kr‘ einen Teilgeschéftsanteil von 8 OGO IM an den Be-
klagten ab.

Minister fir Arbeit, Nahv-ung ung Forsten die nachgesuchte de-
visenrechtliche Genehmigung des lLizenzvertrages vom 13. Juli
1949 ab. Die Xldgerin zu 1) und der Beklagten schlossen da-
reufhin am 10. Oktober 1951 einen neuen Lizenzvertrag folgenden
Inhalts abz

97, Yony :SIOMUTH

Durch notariellen Vertrag vom 6. Marz 1951 trat Paul

S[e purs Sun[uIuress[ra3In) I1ap o

Durch Verfiigung ,;vom 22, wirz 1951 lehnte der Hessische

1N 1 B8 §§ Yoru JURqUIIR(

*Herr FiQD ist Inhaber von Patenten zur Herstellung
von Chenille- und Persianer-Imitationestoff? Patente
gind z.%t. angemeldet bzw. erteilt in Frankrelch, Eng-
land, USA und Canada. Patente werden noch in weiteren
Lindern angemeldet werden. In Deutachland sind die Pa- ‘,:.f
tente bereits zur Anmeldung gebracht. -

Herr PiGEIIEED hat der Firma AQED-F@ (nbd in Frank-

furt a.li. eine Lizenz auf seine Erfindungen fiir die Dau-

er der AQIID-F@D GubH in PP 2.M. erteilt. Die

Lizenz beschriénkt gsich auf die Ausnutzung der Erfindun-
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gen in Deutschland. Als Gegenleistung fiir diese Li-
zenzerteilung erhilt Herr FiQNIINED von der AQED-
F@P GmbH eine Vergiitung in Hshe von 5 # der Einnah-
men fir Pelzimitationen, die auf Grund des Lizenzver-
trages hergestellt werden. Die Zahlung soll ilber Aus-
landsverrechnungskonto mit Gehebmigung der Bank Deut-
scher Lénder und etwa sonst in Frage kommenden Stel-
len erfolgen. '

Herr Fiffl» verpflichtet sich, sowohl fiir sich
selbst, als auch fiir die Firma AQE-F@D in P,

vom Augenblick der Inbetriebsetgung der Anlagen der
AGED-r@p:GrebH in Fr@Y 2.¥. an keine Exporte von
Frankreich nach Deutschland zu tétigen. Die Firma AQED-
Faw GubH in FrGID 2.M. verpflichtet sich ihrerseits,

die Verfahren zur Herstellung von Chenille- und Persianer-

Imitaitionsstoff streng geheimzuhalten.

Herr FiQJE® verpflichtet sich ebenso wie die AQED-
@D GmbH, allg Verbesserungen des Verfahrens unentgelt-
lich miteinander auszutauschen.

Die Kogsten fiir die Anmeldung und Unterhaltung der in
Deutschland angemeldeten. Patente werden von der Firma

AGED-F@ GmbH getragen.

Letztere verpflichtet sich auBerdem, Exporie nach ande-
ren Léndern als Osterreich, Ungarn, Tschechoslowakei,
Polen. SowjetruBland und den Balkanstaaten nur mit

schriftlicher Genehmigung der AGEID-FED P@D zu titi- -
gen."

In einer Erklirung vom gleichen Tage erkeannte der Beklag-

te an, daB die Lizensgebilen ausscalieflich aus dem Gewinnanteil
Kr§lP zuv zahlen seien und eine dariiber hinausgehende Verpflich-.
tung der Kldgerin zu 1) nicht bestehe. ' '



Vie devisenrechtliche Genehmigung zu dem lizenzvertrag
vom 10. Oktober 1951 sollte im Einversgtdndnis der Beteiligten
erst eingeholt werden, nachdem iiber die Genehmigung zu der Ap-
tretung des Teilgeschédftsanteils an den Beklagten entschieden
war.

Am 12. QOktober 1951 verpflichtete sich Anton WGP,
seinen Geschiftsanteil an der Kliégerin zu 1) auf den Klidger zu
2) gzu iibertragen, der am gleichen Tage zum alleinigen Geschéfts-
filhrer der Klidgerin zu 1) bestellt wurde. '

Am 16. Rovember 1951 stellte der Beklagte den Antrag auf
devisenrechtliche Genehmigung des Abiretungsvertrages vom 6. Mérz
1951. Die Ehefrau und alleinige Erbin des am 20. August 1951 ver-
storbenen Paul Kr@# widersprach der Genehmigung und iibertrug
am 16. April 1952 den Geschiftsanteil des Verstorbenen - in vol-
ler Hohe von 10 000 DM -~ auf den Kliger zu 2). Am 10. Mai 1952
trat auch Anton WO cseinen Ges-hdftsanteil an den Xliéger
gu 2) ab. a

Als die devicsenrechtliche Genehmigung des #btretungsver-
treges vom 6. Hirz 1951 ausblieb, weil Gie Kligerin zu 1) die
von ihr erforderten Unterlagen nicht zur Verfiigung stellte und
Frau KEr@® die in Aussicht gestellte Begriindung ihres Ein-
spruchs nicht einreichte, erhob der Beklagte im Februar 1953
vor dem Japdgericht Frankfurt/Main - 2/6 0 37/53 - Klagde gegen
die jetzigen Kldger wegen Verletzung seiner Patentrechte, die er
u.a. auch auf das Patent Nr 816 870 stiitzte. Der Beklagte erklér-
te in der Klagebegriindung, er halte sich infolge des Vorgehens

der Kléger an keinerlei Vereinbarungen mehr fiir gebunden. Er be-

~antragte, die Xldger zur Unterlassung und Rechnungslegung zu ver-
urteilen auch ihre Schadensersatzpflicht festzustellen.

Die Kl&ger haben daraufhin die vorliegende Klage erhoben
und gem#B §§ 15 Abs | Fr 1, 37 PatG heantragt, das Patent Nr.

|




816 870 fiir nichtig zu erkldren. Sie haben dem ratent die
deutschen Patentschriften Nr 667 401, 113 544 und 433 195
sowie die Osterreichische Patentschrift Nr 1794 entgegen-
gehalten und die Auffassung vertreten. das angegriffene Pa-
tent entbehre im Hinblick auf den daraus zu entnehmenden Stand
der Technik der Erfindungshihe.

Der Beklagte hat dem Antrage der Kliger widersprochen.
Er ist ihrer Ansicht entgegengetreten.

Wdhrend des erstinstanglichen Verfahrens wurde - am
6. Mai 1954 - der Abtretungsvertrag vom 6. Mirz 1951 mit riick-
wirkender Kraft devisenrechtlich genehmigt. Der Beklagte hat
daraufhin im Verletzungsstreit die Feststellung beantragt. daB
er Gesellschafter der Kligerin zu 1) sei,und im vorliegenden
Verfahren geliend gemacht, die Erhebung der Nichtigkeitsklage
verstoBle gegen Treu wnd Glauben. wr hat auch aus diesem Grunde
um Klageabweisung gebeten. Er hat hilfsweise beantragt, den
Patentanspriichen die in dem Tatbestand der angefochtenen Ent-
-scheidung angegebene PFassung zu geben.

Der HKichtigkeitssenat des Patentamts hat das angegriffe-
ne Patent teilweise dadurch fiir nichtig erklért, da8 er die
Anspriiche 1) und 2) durch folgenden Anspruch 1) ersetzt:

AsUl®-Felzimitation, die aus einem auf einem Tré-
ger befestigten Raupenfaden besteht, der in Abstinden
Verstirkungen aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB
die Verstiarkungen am Triéger abstehende Raupenfaden-
tsen sind, die an ihrem Unterteil halsartig verengt
und dort durch einen einzigen darum gewickelten Binde-
faden zusammengeschniirt sind.

und in den Anspriichen 3) und 4) die Bezugsziffer 2 durch 1

.
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ersetzt hat.

Gegen dieses Urteil haben die Kijiger frist- und form-
gerecht Berufung eingelegt. Sie sind der Auffassung, daB das
angegrifiene Patent auch in seiner neuen Fassung nicht pa-
tentwiirdig sei.

Der bPeklagte hat sich fer Berufung. der Kléger angeschlos-
sen. Er bittet, die Berufung zurilickzuweisen und auf die An-
schluBberurung die Klage als unzuldssig abzuweisen. Er macht in
erster Linie geltend, das Vorgehen der Kléger widerspreche '
Treu und Glauben.

Am 2. Februar 1956 haben die Parteien in dem oben be-
zeichneten Verletzungsstreit, in dem das Landgericht durch
Teilurteil die auf PFeststellung der gesellachaftsrechtlichen
Beteiligujig des jetzigen Beklagten .n der Klégerin zu 1 ge-
richteten Klageanspriche abgewiesen hatte, vor dem Oberlan-
desgericht in Frsnkfurt am ¥ain einen gerichtliclhen Vergleich
geschlossen. Ip dem'Vergleich ist u.a. Polgendes bestimmts

1.) Der Klédger (hier der Beklagte) verzichtet auf
die von ihm geltend gemuchte gesellschaftsrecht-
liche Beteiligung an der Beklagten zu 1) (hier
Kldgerin zu 1) und die daraus hergeleiteten Rechte.

2.) .. ... (betr. Abfindung)

3.) Unberithrt von diesem Vergleich bleiben die dem
Klidger (hier Beklagten) etwa zustehenden Lizenz-
anspriiche. Dabei sind sich die Beteiligten dariiber
einig, daB die unter dem 10.10.1951 abgegebene Er-
klirung des Kligers in keiner Weise Beschriénkungen
etwaiger Lizenzanspriiche darstellt.

2) .. ... (betr. 3treitverkiindung)

iy
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5.) Damit sind alle Anspriiche zwischen den Parteien,
soweit sie nicht in Ziff 3 ausdriicklich ausgenom-
men sind, erledigt.

6.) Fiir den Fall, daB der Kldger (hier Beklagter) Li-
zenzanspriiche in einem neuen Verfahren geltend
macht, vergichten die Beklagten schon jetzt auf das
Verlangen nach Sicherheit fiir die ProzeBkosten °
(§ 110 ZPO) und auf die Einrede der Verjdhrung.

7.) «oe... (betr. Kostenregelung)

Dem Vergleich wurde als Anlage die Erklérung des Beklagten vom
10. Oktober 1951 beigefiigt.. . ... .« vov v v ~

Der Beklagte hat daraufhin den Ligenzvertrag vom 10. Ok-
tober 1951 zur devisenrechtlichen Gepn<amigung vergelegti. Die
Genehmigung ist durch V-rfligung der Hesaischen AuBenstelle fiir
AuBen- und Interzonenhandel vom 24. Mirz 1956 mit Wirkung vom
10-. Oktober 1951 erteilt worden.

Der Beklagte vertritt die Ansicht, der Vertrag sei dauit
voll wirksam geworden. Er behauptet, cie Parteien seien bei Ab
schluB des gerichtlichen Vergleichs dariiber einig gewesen, dag
der Lizenzvertrag vorbehaltlich der devisenrechtlichen Geneh-
migung weiter gelten solle. Aus diesem Lizenzvertrage leitet
der peklagte ebenfalls die Unzul¥ssigkeit der Nichtigkeitskla-
ge her.

Die Kldger machen geltend, der Beklagte sei mit Erhebung
der Verletzungsklage von dem Vertrage szurilickgetreten. Der Ver-
trag sei auch nicht bei den Vergleichsverhandlungen wiederher-
gestellt worden. Er habe deshalb durch die nachtrigliche Geneh-
migung nicht mehr wirksam werden kdnnen. Er sei im iibrigen da-



durch abgelaufen. daB die Kl#gerin zu - ), wie unstreitig
ist, vor der letzten miindlichen Verhandlung aufgeltst worden
ist. Sie befindet sich im 3tadium der Liquidation,

Durch Vernehmung der bei Abachluf des gerichtlichen
Vergleichs beteiligten Rochtsanwdlte und des Dipl-Kaufmanns
K@D ist Beweis dariiber erhoben worden,

welche Bedeutung Ziff 3 des gerichtlichen Ver-

gleichs vom 2. Februar 1956 haben sollte, wonach

die dem Patentinhaber etwa gustehende Lizenz-
anspriiche unberiihrt bleiben sollten,

inasbesondere

ob sich die Parteien dariiber einig waren, daB
der Lizenzvertrag vom 10. Oktober 1951 vorbe-
haltlich der devisenrechilichen Genehmlgung
weiter gelten sollte, .

oder

ob das nicht der Fall war und welche Regelung
gegebenenfalls sonst in der Lizenzfruge gelien
sollte.
Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die schrift-
liche Erklérung des Rechtsanwaltes Dr. He@p vom 4. Janumr
1957, die schrifiliche Erklérung des Rechtsanwalts LGP
vom 7. Januar 1957 und auf die kntscheidungsgriinde verwiesen.

-

Entscheidungsgriinde:

TR PO Gl fe G R B BV SR, Goy S Ak G SRS Gy

I. Der Kligerin zu 1) ist durch den Lizenzvertrag vom
10. Oktober 1951 ein Benutzungsrecht ungtreitig auch an dem
hier angegriffenen Patent eingerdumt worden. Dieser Vertrag
weist einen starken gesellschaftlichen Einschlag auf. Er ist
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fiir die Dauer des Bestehens der Kligerin zu 1) oder fiir die
Dauer des Bestandes des Patents abgeschlossen worden. Er be-
zieht sich von vornherein auf mehrere Erfindungen des Beklag-
ten. Der Beklagte hat es dariiber hinaus iibernommen, der Kli-
gerin zu 1) auch alle weiteren Verbesserungen des Herstellungs-
verfahrens'fﬁr,Peraianer—Imitationssteffe unentgeltlich zur
Verfiigung zu stellen. Der Vertrag ist danach auf die Auswertung
der Erfindungen und Erfahrungen des Beklagten auf dem in Frage
stehenden Gebiete gerichtet. Der Beklagte ist daffir mit 5 %

an den Einnahmen der Kilgerin zu 1) fir Pélz-Imitationen be-
teiligt, die auf Grumd seiner Brfindumgen hergestellt werden.
Die Kl#gerin zu 1) hat sich zur Geheimhaltumg verpflichtet,

_und sie hat auch ihrerseits versprochen, dem Beklagten alle -

Verhesserungen des Verfahrens mitsuteilen. Diese Regelung

.1#B8% in ihrer Gesamtheit erkennen, daB sich die Kldgerin zu 1)

und der Beklagte zur gemeinsamen Ausnutzung der Erfindungen
des Beklagten und der belderseluzgen Erfahrungen miteinander
verbinden wollten.

Mit den aus dem zesellschaftsihnlichen Ligenzvertrage
sich ergebenden Verpflichtungen 188t ee sich nach Treu und
Glauben (BGHZ 10, 22 /237; BGH GRUR 1955, 535 /536/; GRUR
1956, 264) nicht vereinbaren, wenn die Ki#gerin zu 1) des
Streitpatent wihrend der Dauer des Bestehens des Vertragsver-
h#ltnisses mit der Nichtigkeitsklage angreift. Denn ein der-
artiges Verhdltnis verpflichtet die Parteien, alles zu unter-
lassen, was die Erreichung des gemeinsam verfolgten Zweckes
gefahrden konnte. Das Verlangen, das zur Ausnutszung iiberlas-
sene Patent fiir nichtig zu erkléren, ist, wie der erkennende
Senat in dem gleichzeitig ergangenen Urteil in dem Nichtig-
keitsverfahren der Parteien betreffend das Patent Nr 884 555
(I 2R 84/55) dargelegt hat, bei einer solchen Sachlage nicht
zulissig. Wie der Senat dort weiter ausgefiihrt hat, versto8t
auch das Vorgehen des Kligers zu 2) als alleinigen Gesellschaf—
ter deX Kliégerin zu 1) unter solchen Umstdnden gegen Treu und
Glauben.

%
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II. Der Lizengvertrag vom 10. Oktober 1951 war, da er
ohne die nach Art I Nr 1 MRG Nr 53 in Verbindung mit dem ND-
Rundschreiben Nr 16/49 betreffend Lizenzzahlungen fiir die
Benutzung von Patenten usw vom 16. September 1949 (BAnz Nr 1
vom 24. September 1949 := B1PMZ 1949, 308) abgeschloésen war,
geméB Art VII MRG Nr 53 zundchst schwebend unwirksem. Er ist
jedoch durch die nachtrégliche Genehmigung der zustiéndigen
Devisenstelle voll wirksam geworden. '

'Es steht nieht entgegen, daB sich der Bekiagte durch
die Erhebung dex'@héiétzwxngsklage vorher selbst von dem Lizenz>}
vertrage loggesagt hatte. Denn wie der erkenrlende Senat in den
Entscheidungsgrinden des schon erwihnten Urteils in dem Paral-
lelverfahren betreffend das Patent Nr 884 555 festgeatellt hat,
haben sich die Parteien nach dem Eprgebnis der Beweisaufnahme
bei AbschluB des gerichilichen Vefgleicha stillschweigend da-
hin geeinigt, daB es hinsichtlich der Benutzung der Erfindun-
gen des Beklagten unbeschadet des etwaigen Riicktritts des .Be-
klagten bei dem Zustand wvor Erhebt ;g der Verletzungsklage ver-
bleiben sollte. Damit ist fiir den Fall, daB der Lizenzvertrag
durch die Erhebung der Verletzungsklage aufgehoben sein soll-
te, der friihere Schwebezustand wiederhergestellt worden. :
| | o

Die Behaupiung der Xldgerin, der Beklagte habe bei Ab-
schluf8 des gerichtlichen Vergleichs vom 2. Februsy 1956 der
Durchfilhrung der anhidngigen Nichtigkeitsverfshren gugestimmt
und damit auf die binrede der Arglist aus dem Lizengvertrage
verzichtet, ist durch die Beweisaufnahme nicht bestitigt wors
den. Nach den Bekundungen der Zeugen ist die Frage der Durch- .
filhrung der Nichtigkeitsverfahren bei den Verhandlungen nicht -
erdrtert worden. Es fehlt auch jeder Anhalt dafiir, daB sich :
der Beklagte stillschweigend demit hitte einverstanden er— F

kldren wollen.

Das Vertragsverhdltnis ist auch nicht durch die Auf-
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l8sung der Klidgerin zu 1) hinf&liig geworden. Nach der Aus-
sage des Zeugen K@D ist die Herstellung von Kunstpelzen nach
den Erfindungen des Beklagten schon am 1. Pebruar 1953 auf die
UNI-Kunstpelzfertigung GmbH in I.- eine Gesellschaft,
deren Anteile sich in der Hand des Klégers zu 2) und seiner
Ehefrau befinden, iibergegangen. Diese Gesellschaft nutzt die
Erfindungen des Beklagten seitdem mit Zustimmung der Kldgerin
zu 1), also in einem Unterlizenzveirhiltnis, aus. An der Ver-
wertung der Erfindungen des Beklagten hat sich danach durch
die Auflssung der Klégerin zu 1) im wesentlichen nichts ge-
éndert. Die Kléger:ktnnen sich deshalb nicht mit Erfolg auf
einen etwa in der Auflasuﬁg*dér Klégerin zu 1) liegenden
Beendigungsgrund flir das Vertragsverhiltnis berufen.

Die Klage erweist sich damit ale unstatthaft. DemgemHB
war die Berufung der Kliger szuriickzuweisen und suf die Anschlufl-
berufung die angefochtene Entscheidung absuiindern und die Kla-
ge als unguléssig abzuweisen. '

Die Rostenentscheidung beruht auf den §§ 42, 40 PaiG.

Wilde . Birnbach Kriiger-Nieland
Thristoph . Weis
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