' §icht fir die Amtliche Seumlungi S
' . 2508 080

Gesetz: Pat@ §§ 9, 13: BGB § 242

Rechtssatzé

Der Lizenznehmer vérstoSt gegen Treu und Glauben,
wenn er ein ihm im Rahmen einer sogenannten Verbesse-
rungsklsusel unentgeltlich zur Benubtzung iiberlassenes
Patent mit der Nichtigkeitsklamge angreift.

Aktenzeichens I ZR 86/55
Urteil des BGH vom 29.Januwar 1957 Deutsches Patentamt
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I ZR 86./55

Verkiindet
am 29.Januar 1957
Zugs; Justizange--
stellter, als Ur-
kundsbeamter der
Geschiftsstelle

ITm Namen des Volkes

In der Patentnichtigkeitssache-

des Dipl.-Ing. Jokubas Fi<iiED ; P.. @D de
Mo-glllp 8,

Beklagten und Berufungsklégers,
- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr.NENENGNS -

gegen-
l. die Pirma * F@P", Kunstpelze GmbH in Liquida--
tion, 'HEP;, gesetzlich verireten jetzt
durch ihren Liquidator, den Kaufmann Hans Sch‘ in

, M straBe §-@,

2. den Kaufmann Hans Schiiiid in LGJND/ICED
g strade -8,

Kldger und Berufungsbeklagte,
- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. G -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
miindliche Verhandlung vom 29.Januar 1957 unter Mitwir-
kung der Bundesrichter Dr.h.c.Wiide, Dr.Birnbach,
Dr.Kriiger-Nieland, Dr.Christoph und Dr.Wei8

fiir Rech’ erkamnt:

Auf; die Berufung des Beklagbten wird die
Entscheidung des 2.Nichtigkeitssenats des
Deutschen Patentamts vom 21.Dezember 1954 auf-
gehoben. .

Die Klage wird als unzulédssig abgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens werden den Kli-
gern auferlegt.

Von Rechts wegen
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Matthias Prinz
Rechtsanwalt

I

Iatbestand,

Der Beklagte ist pingetragenerllnhaber des auf Grund

des Ersten Uberleitungsgesetzes vom 8.Juli 1949 (WiGBl
8 175) erteiiten deutschen Patents Nr 897 114. Das Pa-
tent betrifft eine Vorrichtung zur kontinuierlichen Her-
steilung von rundgeglédttetem Chenillegarn. Es l#uft seit
dem 20.Degzember 1951. Bei der Anmeldung ist die Priori-
tdt der franzdsischen Anmeldung vom 15.Januar 1951 in
Anspruch genommen worden. Die Patentanspriiche lauten:

1, Vorrichtung zur kontinuierlichen Herstellung
von rundgeglédttetem Chenillegarn in praktisch
unbegrenzter Lange, dadurch gekennzeichnet,
da8 zwischen einer Vorrichtung zur Herstel-
Jung von nicht gegléttetem Chenililegarn und
einer Zieh- und Drehvorrichtung nicht rotie-

rende Rundglédttungsrthren zwischengeschaitet
sind.

2, Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekemn-
zeichnet, da8 die Chenillemaschine und die
Rundgléattungsmaschine zu einer HMaschine ver-
einigt sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die nicht rotierenden Glét-
tungsrohren in der Liéngsrichtung eine Vor-
und Rickwadrtsbewegung ausfiibrexz.

-

Dieé Kléagerin zu 1 wurde durch notariellen Vertrag
vom 13.Juli 1949 gum Zwecke der Auswertung der Erfindun-
gen des Beklagten zur Herstellung von Persianer-Imita-
tionsstoff gegriindet. Griinder der Gesellschaft waren die
Kaufleute Anton WM vnd Paul KEr@ED, die Ge-
schiaftsanteile von je 1C.000 DM iibernarmen. In nctariel-
ler Verhandlung vom gleichen Tage erkannte Paul K@i
an, er besitze den Geschidftsanteil von 10.000 DM nur
sreuhdnderisch fiir -die Pirma AQEID-T'@P in PP, cine
Gesellschaft, an welcher der Beklagte maBgeblich betei-
ligt ist. Er verpflichtete sich, den Geschédftsanteil auf
Verlangen entschddigungslos an diese Firma abzutreten
und machte ihr ein entsprechendes Angebot. Durch' Lizenz-
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vertrag vom gleichen Tage erteilte der Beklagte der
Kldgerin zu 1 die Befugnis zur Benutzung seiner Er-
findungen gzur Herstellung von Chenille- und Persianer-
imitationsstoff,

.Durch notariellen Vertrag vom 6.Midrz 1951 trat
Paul Kr@l® einen Teilgeschidftsanteil von 8,000 DM
der Kldgerin zu 1 an den Beklagten ab.

Durch Verfiigung vom: 22.Midrz 1951 versagte der
Hessische Minister fiir Arbeit, Nahrung und Forsten
dem Ligzenzvertrage vom 13.Juli 1949 die devisenrecht-
liche Genehmigung. Die Klégerin zu 1 und der Beklagte
schlossen daraufhin am 10.0ktober 1951 einen neuen
Lizenzvertrag folgenden Wortlauts:

tHerr Fi¢JJD ict Inhaber von Patenten
gur Herstellung von Chenille- und Persianer-
Imitationsstoff. Patente sind zur Zeit ange-
meldet bezw.,erteilt in Frankreich, Engliand,
USA und Canada. Patente werden noch in wei-

teren Landern angemeldet werden. In Deutsch-
land sind die Patente bereits zur Anmeldung

gebracht. .
Herr Ti hat der Firma AGEED-FED
GmbH in F a.M. eine Ligenz guf sei-

ne Erfindungen fiir die Dauer der AGNED-FED
GmbH in F a-M.erteilt. Die Lizenz
beschrdankt sich auf die Ausnutzung der Er-
findunger in Deuvschland. Als Gegenleistung
filr diese Lizenzerteilung erhdlt Herr Fig-
von der A FED GubH eine Ver-
gutung in Hohe von 5% der Einnahmen fijir Pelz-
imitationen, die auf Grund des Lizenzvertra-
ges hergestellt werden. Die Zahlung soll iper
Auslandsverrechaungskonto mit Genehmigung

der Bank Deutscher Liénder und etwa sonst in
Prage kommender Stellen erfolgen.

Herr F verpflichtet sich sowohl fiir
sich selbst als auch fiir die Firma AQID-TED
in P, vom Augenblick der Inbetriebsetzung

der Anlagen der AGED-F@P GmbH in F
a.M. an keine Exporte von PFrankreich nach

Deutschland zu tadtigen. Die Firma AGEN-FED
GmbH in F a.M, verpflichtet sich ixn-
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rerseits. die Verfahren zur Herstellung von

Chenille- und Persianer-Imitationsstoff streng

geheim zu halten.

Herr Fi verpflichtet sich ebenso wie
die GmbH, alie Verbesserungen des
Verfahrens unentgeltlich miteinander auszu-
tauschen.

Die Kosten fiir die Anmeldung und Unterhaltung

der in Deutschland angemeldeten Patente werden

von der Pirma AQEEN-FEP GmbH getragen.

Letztere verpflichtet sich auBerdem, Exporte
nach anderen Liéndern als Jsterreich, Ungarn,
Tschechoslowakei, Polen, SowjetruBland und

den Balkanstaaten nur mit schriftlicher Ge-

nehmigung der AQEEID-FED; PE@P, zu tétigen.
In einer Erklérung vom gleichen Tage erkannte der
Beklagte an, daB die Lizenzgebiihren gus dem Vertrage
vom 1C.0Oktober 1951 ausschlieBlich aus dem Gewinnen-
teil K4 zu zahlen seien., Die devisenrechtlicne
Genehmigung des Lizenzvertrages sollte im Einverstédnd-—
nis der Beteiligten erst nach der Genehmigung des Abb-
tretungsvertrages vom 6.Marz 1951 eingehoi.t werden.

Am 12.0ktober 1951 verpflichtete sich Anton WJJP-
@ scinen Geschidftsanteil auf den Xliger zu 2 zu

iibertragen. Dieser wurde am gleichen Tage zum alleini-
gen Geschédftsfiihrer der Kldgerin zu 1 bestellt.

Am 16.November 1951 stellte der Beklagte den An-
trag auf devisenrechtliche Genehmigung des Abtretungs-
vertrages vom 6.Mirz 1951. Die Ehefrau und alleinige
Erbin des am 20.August 1951 verstorbenen Paul Kr@jijilp
widersprach der Genehmigung. Die Klégerin zu 1 kam
den wiederholten Aufforderungen der Devisenbehdrde
und des Beklagten, die fiir die Genehmigung erforderli-
chen Unterlagen, insbesondere die Bilanz, eingureichen,
nicht nach.

Am 16. April 1952. trat Prau Kr@® den Ge-
schédftsanteil ihres verstorbenen Ehemannes in Héhe

At
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von 1C.C00 DM an den Kléger zu 2 ab. Am 10.¥Mai 1952 iiver-
trug auch Antor WEE® secinen Geschédftsanteil auf den
Kidger zu 2. In der Folgezeit focht Frau Kr¢i§ den
Abtretungsvertrag vom 16.April 1952 an. Am 10.Dezember
1952 wurde die Ubertragung indes erneut vorgenommen,
wobei Frau Kr@i® den Anteil wiederum in Hthe von
10.000 DM abtrat.

Als der Antrag auf devisenrechtliche Genehmigung des
Abtretungsvertrages vom 6.Mdrz 1651 weiterhin unerledigt
blieb, weil Frau Kr¢jJ die in Aussicht gestelite Be-
grindung ihres Einspruchs nicht einreichte und die Kl&-
gerin zu 1 auch weiterhin keine Bilanz zur‘Verfﬁgung
stellte; erhob der Beklagte im Februar 1953 vor dem
Lendgericht Frankfurt/M - 2}% 0 37/53 -~ gegen die jet-
gigen Kldger Xlage wegen Patentverletzung, die er u.a.
auch auf das hier in Frage stehende Patentv stiitzte. Er
beantragte, die Kléger zur Unterlassung und Rechnungs-
legung zu verurteilen. auch ihre Schadensersatzpflicas
festzustellen., .Er begriindete die Xlage im wesentlichen
damit,. die Kidger hidtten das Wirksamwerden der vorge-

~

sehenen Veriridge vereitelit, der Klidger zu z habe auco
nit VEJP und Fra: Kr@® bewuBt und gewollt zu-
sammengewirkt., um ikn aus der Gesellschaft herauszu-

drdngen, Br, der Beklagte, ktnne sich deshaib an keiner- q*
lei Vereinbarungen mehr fiir gebunden halten. ‘

.

Die Klager haben daraufhiﬂ die vorliegende Klage
erhoben urd gems#8 §§ 13 Abs 1 Nr 1 und 3 beantragt,
das Patent Nr 890 114 fiir nichtig zu erklaren. Sie ha-
ben behauptet, der Kldger zu 2 habe die patentierte
Yorrichtung entwickelt und in den dahren 1949, 1950
hergestellt. Der Beklagte habe sie im Herbst 1950 im
Betriebe der Kligerin zu 1 eingehend besichtigt. Er
habe sie ohne Zustimmung der Kldger zum Patent angemel-




det. Die Klédger haben weiter geltend gemacht, der Ge-
genstand des Streitpatenfs sei auch durch die deut-
schen Patentschriften Nr 60 995 und 667 401 und die
US-Patentschriften Nr 2 411 559, 2 228 047 und

2 276 124 neuheitsschadlich vorweggenommen. Die ge-
schiitzte Erfindung entbehre im Hinblick auf den darin
bezeichnaten Stand der Technik gumindest der erforder-
lichen Erfindungshothe. -

Nach Erhebung der vorliegenden Klage wurde der Ab-
tretungsvertrag vom 6.Mirz 1951 mit rickwirkender Xraft
devisenrechtlich genehmigt. Der Beklagte hat daraufhin
den Standpunkt vertreten, er sei Gesellschafter der
Kligerin zu 1. Er hat in dem anhingigen Verletsungs-
prozeB einen entsprechenden Feststellungsantrag ge-
stellt und im vorliegenden Verfahren géltend gemacht,
das Verlangsn der Klﬁger verstoBe gegen Treu und Glau-
ben.

Der Beklagte hat nicht bestritten, daB der Kidger
zn 2 in den Jahren 1949, 1350 Vorrichtungexn mach dem
Streitpatent hergestellt habe. Er hat jedoch behauptet,
das sel nach seinen Zeichnungen und nach seinen Aﬂwei—
sungen geschehen. Im iibrigen ist er der Auffassung der
Kidger entgegengetreten.

E- hat beantragt, die Klage abzuweisen, hilfsweise,

"den Patentanspriichen die aus dem Tatbestand der ange-

fochtenen Entscheidung ersichtliche Fassung zu geben.

Der Zweite Nichtigkeitssenat des Patentamts hat
durch Entscheidung vom 21.Dezember 1954 das angegriffe-
ne Patent fiir nichtig erklért. Er ist bei Wiirdigung der
Entgegenhaltungen zu dem Ergebnis gelangt, die geschiitz-
te Vorrichtung sei gwar neu, das Streitpatent entbehre
jedocn der Erfindungshbthe. Er hat es deshald nicht fiir

AV
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erforderlich gehalten, auf die behauptete widerrescht-
iicke Entnahme einzugehen. '

Gegen diese Entscheidung hat der Beklagte frist-
und formgerecht Berufung eingelegt. Er Lat in erster
Linie beantragt, die Klage abzuweisen; weil das Ver-
langen der Kl#ger gegen Treu und Glauben verstoBe,
hil7sweise, das Patent mit folgendem Anspruch auf-
rechtzuertalvens

Maschine zur kontinuierlichen Herstelluung von
rundgeglattetem Chenillegarn in piraktisch ur-
begrenzter Liénge. dadurch gekennzeichnet,dal
sie aus einer Vorrichtung zur Herstellung
von Chenillegarn und einer Zieh- und Dreh-
verrichtung besteht, denen an sich bekannte,
nicht rotierende. beheizte und in Léngs-
richtung hin- und hergehende Rundgldttungs-
rohren gwischengeschaltet sind, die mit den
anderen genannten Vorrichtungen eine gemein-
same Msschine.bilden,

Am Z2.Februar 1955 haben die Parteien in dem oben bezeich-
neten Verletzungsprozef, in dem das Landgericht durch
Peliorveil die auf Feststelliung der geselliscnaltsrecht-
lichen Beteiligung des jetzigen Beklagtexn an der EKl&-
gerin zu 1 gerichieten Klageanspriiche abgewiesen Zeite,
ver dem Cberlandesgericht in Prankfurt einen Vergleicn
geschlossen, der Uean folgende Bestimmung erthﬁlﬁ:

1. Der Kliger (hier der Beklagie)} verzichtet
auf die von ihm geltend gemachie g€sell-
schaftsrechtliche Beteiligung an der Bekliag-
ten zu 1 (Kliégerin zu 1) und die daraus
hergeleiteten Rechte.

ceo.(betr.eine Abfindungssumme)

Unberiihrt von diesem Vergleich bleiben die
dem Klsger (Beklagten) etwa zusiehendern
Ligenganspriche., Dabei sind sich die Be-
teiligter dariiber einig, daB die unter dem
10.0ktober 1951 privatschriftiich ebgege-
bene Erkiarung des Kldgers in keiner Weise

-
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Beschridnkungen etwaiger lizenganspriiche
darstellt.

4. .....(betr;Streitverkﬁndung)

5. Damit sind alle Anspriiche zwischen den Par-
teien, soweit sie nicht in Ziff 3 ausdriick-
iich ausgenommen sind, erledigt.

6. Pir den Fall, daB der Kléger (hier Beklag-
ter) leenzanspruche in einem neuen Verfah-
ren geltend machs, verzichten die Beklagten
(hier Kliger) schon jetzt auf das Verlangen
nach Sicherheit fiir die ProzeBkosten (§ 110
ZP0) und auf die Einrede der Verjihrung.

7. » ...(betr. Kostenregeiung).

Dem.Vergleich ist die Erklédrung des Beklagten vom i0.0k-
tober 1951 =ls Anlage beigefiigt.

Der Beklagte hat daraufhin den Lizenzvertrag von
10.0ktober 1951 zur devisenrechtlichen Genehmigung vorge-
legt. Die Genehmigung ist durch Verfiigung der Hessischen
AuBenstelle fiir AuBen- und Interzonenhandel vom 24 .Mirz
1956 mit Wirkung vom 10.0ktober 1951 erteilt worden.

Der Beklagte vertritt die Ansicht, der Vertrag sei
danit.voll wirksam geworden. Er behauptet, die Parteien
seien bei AbschiuB des gerichiiichen Vergieichs dariiter
einig gewesen, daB der Lizenzvertrag vorbehaltlich der
devisenrechtiichen Genehmigung weiter gelten solle. Aus'
diesem Ligenzvertrage leitet der Beklagte ebenfalls die
Unzuléssigkeit der Nichtigkeitsklage her.

: Die Kléiger machen geitend, der Beklagte sei bei der
Erhebung der Verlietzungsklage von dem Vertrage zuriickge-
treten. Der Vertrag sei auch nicht bei den Vergieichs-
verhandlungen bestdtigt worden. Er habe deshaib durch
die nachtrégiiche Genehmigung nicht mehr wirksam werden
konnen. Er sei im iibrigen dadurch abgelaufern,, daB die
Klégerin zu 1), wie unstreitig ist, vor der letzten miind-
lichen Verhandlung aufgeltst worden ist. Sie befindet
sich im Stadium der Liquidation.

PR
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Durch Vernehmung der bei AbschluB8 des gerichtli-
chen Vergieichs veteiligten Rechtsanwdlte und des
Dipl.-Kaufmanns K@l ist Beweis dariiber erhoben worden,

welche Bedeutung Ziff 3 des gerichtlichen
Vergleichs vom 2.Februar 1956 haben sodllte,
. wonach die dem Patentinhsber eswa zustehen-

den lLizengauspriiche unberithrt bleiben soli-
ten,

inshesqndere,

0b sich die Parteien darilber einig waren,daB
der Ligenzvertrag vom 10.0ktuber 1951 vorhe-
kaltlich der devisenrechtlichen Genehm*gu g
weiter geiten sollte; oder

ob das nicht der Pall war und wslche Regeliung
gegebenenfalis songt in der TLizenzfrage gel-
ten sollte.
Wegen des” Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die
schriftiiche Erkl#érung des Rechtsanwalts Dr.He@® vom
4.Januar 1957, die schriftliche Erkl&rung des Rechtsan-
walts LoD vor 7.Januar 1957 urd suf die Entschei-

dungsgriinde verwiesen.

Entscheidungsgriindes

1. Der Nichtigkeitssenat des Patentamts hat in

der angefochienen Entscheidung dahingestelit geiassen,
ob zwischen den Parteien gesellschaftsrech*liche oder
vertragiiche Beziehungen bestehen, mit denen das Verlan-
gén der Xldger, das Streitpatent fiir nichtig zu erklé-
ren, nach Treu und Glauben (BGHZ 10, 22 /T37; BlH GrUR
1955, 535 /53673 GRUR 1956, 264) in Widerspruch stehen
kénnte. Er hat die Auffassung vertreten, das Vorgehen .
dar Kiﬁger ktnne unter dem Gesichtspunkt von Treu und

© @iauben schon deshalb nicht beanstandet werden, weil der
Beklagte die Kidger wegen Verletzung des Patents in An-
sprucﬁ genommen habe und sich damit selbst iiber die et-
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wa vorhandenen Bﬂfdungen hinweggesetzt habe. Es miisse
deshalb auch den Kldgern unabhédngig von etwa gegebenen
Verpflichtungen gestattet sein, das Patent mit der Nich-
tigkeitsklage anzugreifen. Denn die Nichtigkeitsklage
diene lediglich' der Abwehr der Verletzungsanspriiche.

Es bedarf keiner Erdrterung, ob dem Standpunkt
des Nichtigkeitssenats, die Erhebung der Verletzungs-
klage rechtfertige in jedem Falle den von den Kligern
gestellten Antrag, beigetreten werden konnte. Denn fiir
die Beurteiiung der Frage, ob das Verlangen der Ki&dger
gegen Treu und Glauben verstd8t, sind die Verhiltnisse
im Zeitpunkt der letzten miindlichen Verkandlung maB-
gebend (BGH GRUR 1956, 264 /2657). Der Verletzungs-
gtreit ist aber inzwischen durch den gerichtlichen
Vergleich vom 2.Februar 1956 beendet worden. Fiir die
Entscheidung iiber die Zukéssigkeit der Klage kam es
deshaibd in der Berufungsinstangz nur noch darauf an,
ob sich die Weiterverfolgung der Nichtigkeitsklage
auch nach der EBrledigung des Verletzungsprozesses bei
Beriicksichtigung der bestehenden gegenseitigen Ver-
pflichtungen mit Treu und Glauben vereinbaren 1i&3%.

II. Als Grundlage fiir die rechtlichen Begziehungen
der Parteien kommt, soweit es fiir das vorliegende
Verfahren von Belang ist, nach AbschluB8 des gerichtli-
chen Vergieichs vom 2.Februar 1956 nur néch der Li-
zenzvertrag vom 10.0ktober 1951 in Betracht. Denn auf
die in Anspruch genommene gesellschaftsrechtliche Be-
teiligung an der Klidgerin zu 1) hat der Beklagte in
dem Vergleich verzichtet. Er ist damit fiir den Falil,
daB er Gesellschafter der Kl#gerin zu 1) geworden war,
aus der klagenden Gesellschaft ausgeschieden. Aus den
gesellschaftsrechtlichen Verhdltnisser dexr Kldgerin
gu 1) konnen deshalb keine Bedenken mehr gegen dis Zu-
ldssigkeit der Klage hergeleitet werden.

v
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1. Der Lizenzvertrag vom 10.Oktober 1951 bedurfte
nach Art T 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
(BAng Nr 1 vom 24.September 1949 == B1FPMZ 1949, 308)
der Zustimmung der Devisenbehbrden- Da er ohne deren
Zustimmﬁng abgeschlossen ist, war er nachk Art VII
MRG Nr 5% zundchst schwebend unwirksam. Dieser MUangeli
ist durch die nachtrédgiich erteiite Genehmigung beho-
ben worden. Der Vertrag ist damit voll wirksam geworden.

2. Der Einwand der Kliger, der Lizenzverirag sei
schon durch'die Erhebung der Verletzungsklage und die
in der Xlageschrift enthaitenen Erkl&rungen des Beklag-
ten aufgehoben gewesen, er habe deshalb durch die nach-
trigliche Gehehmigung nicht mehr wirkssm werden kénnen,
ist nicht begriindet.

Es kann auf sich beruhen, ob unter den gegebenen
Unsténden in der Erhebung der Unterlassungsklage und
in den Ausfithrungen der Klageschrift eine Riicktritts—
erkidrung des Beklaghten zu erblicken ist und ob er aus
der dort angefiikrien Griinden wdhrend des Schwebezusian-
dss zum Rickiritt von dem Vertrage berechtigt'war )
(siehe dazu BGH BB 1953, 548 /5497: BGH vom 19.Juni 1953
- U ZR 83/51 - IM MRG Nr 52 Art V Nr 2). Denn selibst
wenn zu Gunsten der XKliger unterstellt wird, daB der
Beklagte wirksam vom Vertrage zuriickgetreten 1s£: kon-
nen daraus schon deshaldb keine Rechte mehr hergeiei-
tet werden, weil die Wirkungen des Riicktritts durch
den gerichtlichen Vergleich vem 2.Februar 1956 als be-
seitigt anzusehen sird.

Das Fortbestehen des Ligzenzvertrages ist freilich
bei den -Verhandlungen, die zum AbschluB des gerichtli-
chen Vergleichs gefiihrt haben, nach den iibereinstimmen-
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den Bekundungen der Zeugen nicht ausdriicklich bestdtigt
vorden. Danach bestand bei den Verhandlungen zunsdchst die
AbsichV, in dem Vergleich alle offenen Fragen einschlief-
lich der Frage der Vergiitung fiir die Verwertung der Er-
findungen des Beklagten zu bereinigen. Da der Kléger

zu 2) indes diesem Vorhaben von vornherein widersprach,
kamen die Parteien iiberein, sich in dem Vergleick auf die
Regelung der streitigen Geseilschaftsverhdltnisse der
Kidgerin zu 1) und der damit in Verbindung stehenden Fra-
gen zu beschrénken und die Frage der Vergiitung fiir die
Benutzung der Erfindungen des Beklagten offen zu lassen.
Demgemdfl ist auch eine ausdriickliche Vereinbarung dariiber,
auf welcher Grundlage eine Vergiitung erfolgen solite, nicht
getroffen worden., - '

Die Parteien haben sich jedoch nach dem Ergebnis der
Beweisaufnahme bei AbschluB des gerichtlichen Vergleichs
stillschweigend dahin geeinigt, daB es inscweit bei dem
Zustande vor Erhebung der Verletzungsklage verbleiben
sollte. Nach den Bekundungen der Zeugen wollten.sie mit
der Kidrung der geseilschaftsrechtlichen Verhdltnisse
der K.&gerin zu 1) auch alle daraus entstandenen Strei-
tigkelten bereinigen. Dazu rechneten sie, wie die ver-
gieichsweise Erledigung des gesamten anhéingigen Rechts-
streites erkennen 1#B8%, auch den Verletzungsstreit, der
gich daraus ergeben hatte, daB die devisenrechtliche Ge-
nehmigung zu dem Abtretungsvertrage vom 6.#érz 1951 aus-
blieb und der Beklagte den Kligern vorwarf, sie ndtten
sie verhindert, um den Erwerb des Geschéftsanteils der
Kldgerin zu 1) zu vereiteln. Mit dem Vergieich sollte al-
so ersichtlich auch der gesamte Tatbestand, der zu den
vorausgegangenen Auseinandersetzungen gefiihrt hatte, als
erledigt angésehen werden. Es war bei dieser Sachlage ganz
selbstverstédndlich, daB damit auch der Riicktritt alis eine
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Folge dieses Sachvérhalts als gegenstandslos betrachtet
werden solite und der frﬁﬁere Zustand, d-h. de: schwe-
bend unwirksame Lizenzvertrag vom 1C.COktober 1551 nafge-
bend blieiben s0llte. Dafl die Parteien stillschweigend in
diesem Sinne einig waren, geht insbesondere gus der Re-
gelung in Ziff 3 des Vergleichs hervor. Wenn dorhk von
"lizenzanspriichen™ die Rede ist, so sind damit zwar, wie
nach der Beweisaufnahme unstreitig ist, sowohl vertrag-
liche wie gesetzliche Anspriiche gemeint. Die Wahl des
Wortes "Lizenzanspriiche" 1#B8t jedoch erkennen, daB dabei
in erster Linie an Anspriiche aus dem ILizenzvertrage
gedacht war. Auf das Bestehen solcher Anspriiche ist auch
die Bestimmung'in Ziff 3 Satz 2 des Vergleichs abge-
stellt. Denn ‘die dort erwidhnte Erklirung vom 1C.Okto-

ber 1951 hat nur im Zusammenhang mit dem Lizenzvertra-

ge vom gleichen Tage Bedeutung.

Wenn dort von "etwaigen® Lizenzanspriichen gesprochen
wird, so ist das fiir die hier zu beurteilende Frage bve-
langios. Dieses Wort istv nach den Bekundunger der Zeugen
nur deshald teigefiigt worden, weil die Kliger das Be-
stehen von Angpriichen wegen der noch auestehenden devi-
senrscnsiichen Genehmigung uvnd wegen der anrndngigen
Nichtigkeitsverfahren nicht anerkennen wolliten. Der Vor-
behalt betrifft danach ganz bestimmte Einwendungen, deren
Begriindetheil noch ungewiB war. Er bezieht sich nicht
auf die Folgen der Erhebung der Verletzungskiage’ iiber

ie zwischen den Parteien Einvgrstﬁqdnis bestand.

3. Der Lizenzverjirag, der danack durch die devisen-
rechtliche Genehmigung voll wirksam geworden ist, ist
auch nicht, wie die Klidger meinen, durch die AuflSsung
der Ki#gerin zu 1) hinfsllig geworden. Es kann dahinge-
stellt bleiben, ob die Auflosung der Gesellschaft nach
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dem Inhalt des Vertrages, der "fiir die Dauer" der Kldge-
rin zu 1) abgeschlossen war, in jedem Falle einen Endi-
gungsgrund fiir das Lizenzverh&éitnis bilden sollte. Denn
die Kldger konnten sich bei den gegebenen Verhdltnissen
jedenfalls nicht auf den Ablauf des Vertrages berufen.
Nach der Aussage des Zeugen K@p ist die Herstellung
von Kunstpelzen nach der Erfindung des Beklagten am
1:.Pebruar 1953, also kurz vor der Erhebung der Verles-
zungsklage, auf die UNI-Kunstpelzfertigung GmbH in
I iivergegangen, deren Geschéftsanteils sich
in der Hand des Kliéigers zu 2) und seiner Ehefrau befin-
den. Diese Firma nutzt die Erfindung des Beklagten seit-
dem mit Zustimmung der Klégerin zu 1) aus. Rechilich
bedeutet das, daB die Kligerin die Erfindunger durch
Vergabe einer Unterligenz verwertet. Es bedarf keiner
Erorterung, ob sie bei den gegebenen Unsténden dazu be-
fugt war, denn der Beklagte hat insoweit keine Bedenken
erhoben. Durch die Auflésung der Kligerin zu 1) hat.
sich ‘danach an der Auswertung der Erfindungen des Be-
klagten im wesentlichen nichts geédndert. Die Kidger
konnen dezhalb dem Beklagten gegeniiber aus der Auflg-
sung der Klégerin zu 1) keine Rechte herleiten. Damit
ist der Lizenzvertrag noch ir vollem Umfange als giiltig
angusehen.

III. Im Eingang des Lizenzvertrages vom 1C.Okte-
ber 1951 wird festgestellt, der Beklagte sei Inhaber
von ausliéndischen Patenten zur Herstellung von Chenille-
und Persianer-Imitationsstoff. Die Erfindungen seien
auch in Deutschland zur. Anmeldung gebracht. Diese Anga-
ben beziehen sich ersichtlich auf die deutschen Patente
Nr 816 870 und 884 555. Das erstere betrifft nach seiner
Uberschrift eine "A-QNJD-Pelzinitation und Verfahren
gu ihrer Herstellung"..Die zugrunde liegende Erfindung
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war bei AbschluB des Vertrages bereits in den genannten
ausi#ndischen Staaten pateniiert. Die deutsche Anmeldung
ist -am 31.0Oktober 1949 eingereicht worden. Gegenstand
des Patents Nr 884 555 sind nach seiner Bezsichnung
"Werfahren und Vorrichtungen zur Bildurng von Schlau-

fen an Chenilie-Fdden fiir kinmstliche Pelze". Auch die-
se Brfindung war bereits durch ausidndische Patente in
den erwdhnten Staaten geschiitzt. Sie ist am 27.Mdrz1950
in Deutschland angemeldet worden-

Im AnschluB an die einleitenden Feststellungen wird
in denm Ligzengvertrage bemerkt, der Beklagte habe der
Kldigerin zu 1 eine Lizenz "auf seine Erfindungen" er-
teilt. Das kann nach dem Zusammenhang nur so verstsn-
den werden, daB damit die Erfindungen gemeint sind,
die Gegenstarnd der im BEingang erwiZhnien und dort ndher
bezeichneten Patente begw. Patentanmeldungen waren. Es
fehlt jeder Anhalt dafiir, daB8 das Benuizungsrecht der
Klégerin zu 1 sich noch dauf weitere, insbesondere guf
in Deutschland noch nicht zum Patent angemeldete Er-
findvngen erstrecken sollite. Dgs vorliegende Petent ist
aber erst am 29.Dezember 1951, alsc nach LbschluB des
Lizgenzvertrages in Deutschland angemeldet worden. Es
fdilt deshallb nicht unter das im Lizenzvertrage vor-
gesetene allgemeine Benutzungsrecht-

In dem Vertrage habem die Beteiligter sich irdss
verpflichtet, alle Verbesserungen des Verfahren; unent -
geltlich miteinander auszutauschen. Eine solche Ver-
einbarung iat im allgemeinen dshin zu verstehen, da8

ucn solche Verbesserungen zur Verfiigung zu stellen
8ird, die sich als patentfdahige Erfindungen darstellen
(Zelier, Erfindervertragsrecht S 96). Bs ergibt sich
insoweit lediglich die Frage, ob fiir die Auswertung
eine tesondere Vergiitung zu entrichten ist (Zeller aal).
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In der erwdhnten Vertragsbestimmung ist zwar nur von
Verbesserungen des Verfahrens die Rede. Derartige Ver-
einbarungen sind gewdhnlich auch eng auszulegen (RG
GRUR 1936, 57 /587; 1940, 439 /4407; Zeller aa0). Es
kommt jedoch immer auf die Umsténde des einzelnen
Falles an. Die Beteiligten haben in dem Vertrage vom
10.0ktcher 1951 von vormherein nicht scharf zwischen
Herstellungsverfahren und den zu ihrer Ausfiilhrung er-
forderlichen Vorrichtungen unterschieden. So betrifft
insbesondere das deutsche Patent 884 555 sowohl ein
Herstellungsverfahren wie die dazu geeigneten Einrich-
tungen. Es mag gwar im Hinblick darauf, daB die Kldge-
rin zu 1 Stoffe und keine Vorrichtungen herstellt und
vertreibt, die lLisenzgebiihren auch allein nach dem
Umsatz an Stoffen zu bemessen sind, zweifelhaft er-
scheinen, ob sich das Benutzungsrecht der Klégerin
auch guf das Feilhalten und Inverkehrbringen der Vor-
richtungen beziehen sollte. Es kann jedoch keinen Be-

denken unterliegen, daB sie die geschiitzten Einrichtun-

gen jedeunfalils flir ihre eigensn Zwecke herstellen und
gebrauchen snllte. Denn das Herstellungsverfahréﬁ wire
fir sie chrie Interesse, wenn sie dabei nicht zugleich
die entsprechenden Vorrichtungen benutzen diirfte. Die-
ser enge Zusammenhang zwischen Verfahren und Vofrich—
tungen muB auch bei der Auslegung der Verbesserungs—
klausel beachtet werden. Er 1#B8% ‘es nach Treu und
Glauben als geboten erscheinen, die hier in Frage
stehende Bestimmung auch auf die zur Durchfithrung der
Herstellungsverfahren geeigneten Einrichtungen zu
erstrecken. So haben sie die Beteiligten auch selbst
aufgefaBt; denn der Beklagte hat vorgetragen, er

habe der Klégerin die entsprechenden Unterlagen "ver-
tragsgemdB" zur Verfiigung gestellt. Es versteht sich
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dabei von selbst, daB die Klégerin die Erfindung nur
fiir ihre eigenen Bediirfnisse verwenden darf.

Die Frage einer etwaigen besonderen Vergiitung,
die in solchen Fdllen auch dann auftreten kann, wenn
ausdriicklich eine unentgeltliche Uberlassung verein-
bart ist (RG aal; Zeller aal) , stellt sich bei den
hier gegebenen Verhdltrnissen nicht. Denn der Beklagte
soll nach dem Lizengzvertrage einen Anteil an den Um-
sitzen an Pelzimitationstoffen erhalten. Die Vorteile
einer verbesserten Herstellung kommen ihm auf.:diese
Weise ohnehin zugute. Es ist auch nichts dafiir zutage
getreten, daB sich die Herstellung der Stoffe durch
das Streitpatent derart vereinfacht oder verbilligt
hdtte, daB aus diesem Grunde eine Neuregelung des An
telilg des Beklagten erforderlich widre. Es kann deshalb
davon ausgegsngen werden, daB der Beklagte der Kidge-
rir zu 1 die Benutzung des Streitpatents fiir den eige-
nen Betrieb, wie im Vertrage vowrgesehen, unentgeltlich
gestatten muB.

IV. Bei dieser Sachlage 188t es sich nicht mit
Treu und Glauben vereinbaren, wenn die-Kligerin das
Patent mit der Nichtigkeitsklage angreift. Es kann )
dabei dahingestellt bleiben, ob sich ein derartiges . c
Vorgehen der Klégerin schon im Hinblick auf das durch
den Lizenzvertrag an sich begriindete allgemeine Ver-
trauensverhéltnis nach Treu und Glauben verbiefet
(vgl Urteil des Senats vom 29.Januar 1957 in der
Parallelsache I ZR 84/55). Denn das hier in Frage
stehende Patent unterliegt im Rahmen der Verbesse-
rungsklausel in besonderem MaBe dem Gebot von Treu
und Glauben. Der gegenseitige Austausch von Verbesse-
rungen verlangt eine besonders weitgehende Beriick-
sichtigung der Belange des anderen Teils. Es 1d8% die
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insoweit erforderliche Riicksichtnahme v$llig vermissen,
wenn dem anderen Teil der Patentschutz fiir eine Erfin-
dung streitig gemacht wird, die als Verbesserung der
lizenzierien Erfindungen unentgelitlich zur Verfilgung zu
stellen ist. Das Vorgehen der Klédgerin zu 1 verstidt da-
her gegen Treu und Giauben.

Die Behauptung der Klégerin, der Beklagte habe bei
AbschluB des gerichtlichen Vergleichs auf die Erhebung
der Einrede der Arglist vefzichtet, ist durch die Beweis-
aufnahme nicht bestdtigt worden. Nach den Bekundungen
der Zeuger. ist diese Frage bei den Vergleichsverhandlun-
gen nicht erdrtert worden. Es besteht auch kein geniigen-
der Anhalt dafiir, daB der Beklagte sich dieses Ver-
teidigungsmittels stillschweigend hdtte begeben wollen.

V. Das Benutzungsrecht am Streitpatent steht im
Rahmen des Lizenzvertrages allein der Kldgerin zu 1,
als Lizenznehmerin zu. Diese ist, obwohl sich samtliche
Anteile in der Hand des Kldgers zu 2) befinden, ais
juristische Person rechtiich selbstdndig. Die wirt-
schaftlichen Vorteile der Benutsung flieBen jedocr dem
Kldger zu 2) als alleinigem Geselischafter zu. Zr
setzt sich deshalb, wie in der voqangefﬁhrten Senats- .
entscheidung vom gleichen Tage ndher ausgefiihrt, auch
in seiner Person mit Treu und Glauben in Widerspruch,
wenn er gegen den Bestand des Streitpatents angent.

Die Klage erweist sich damit als unstatvhaft. Sie
nuite auf die Berufung des Beklagten als unzulZssig
abgewiesen werden.
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Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 42,
40 PatG.

Wilde Birnbach Kriiger-Nieland

Christoph Weiss
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