Nachachlagewerks ja
Antliche Sammlung: nein

PatG §§ 9, 13, 37, 40 Abs. ? Satz 2

a)

b)

Zur Frage, wann dic Nichtigkeitsklage oinco Lizenznohmers
auch ohne ausdriickliche Nichtangrif{foabrede unzulissig ist,

Zur Frago, wann dic Nichtigkoitsklage oinecs Lizenznohsors
infolge Nachwirkungen oineo beendigten Lizenzverirages
unzuliissig iot. , '

c) Bei cinom Lizenzvertrag, dor nicht auf die volle Dauer des

Schutzrechitis abgecachlosaen int oder dor vor Ablauf dos
Schutzrechts ohne Angabe von Griinden gekiindigt werden kann,
verstft der Lizenznehmer auch bei Vorlicgen weiterer Unm-
stidnde, dic sonst moglicherweise fiir cine fortwirkende Nicht-
Angriffsverpflichtung des Lizensnchmers sprechen kénnten,

- in der Regel - nicht gegen Treu und Glauben, wenn or nach
der reguliiren Vertragsbeendigung und dcm damit gcgebenen
Wegfall aller ausdriicklich voroinbarten Rechte und Pflichten
dic Nichtigkcitsklage erhebt.

BGH, Urt.v. 14, Juli 1964 ~ Ia ZR'195/63 Bundespatentyericht
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Verkiindet

am 14. Juli 1964

Oechgler, Justizangestellte
als Urkundsbcanter

der Gesochéftsstelie

Im Nanon des Volkes

In dor Patentnichtigkeitseachc

dor Firma Cq-I A.G, in H— (r4lp)
vertreten ’

gecetzlich urch ihren Vorstand
1. Dr. VD in COIIED, -
2. br. St in HENIINNEN.

Kligerin, Berufungeskliigerin, AnschluBberufungsbeklagte,

- ProzeBtevollmichtigter: Recitsanwalt or. G in

gegen

Dr. Arno Sta@EP in 3@ED-BEED, schllllicg 0,
Beklagten, Berufungsbeklagten, AnschluBberufungskliégor,

- ProzeBRbevollmichtigto: Reghlt)sanwalto Pr%
un r. @GP in un
., Patentanwalt Dr. @i in— -
votroffend dag Patont 952 573

hat der Ia-Ziviloenat des Bundesgerichtshofs auf die munde
lichce Verhandlung vom 9. Juli 1964 unter Mitwirkung dor Bundes-
richter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Loscher, ClaBon und Schneider
durch Zwischenurteil | .

fiir Rocht erkannt:
Die Nichtigkeitsklagoe ist zuldssig.

Von Rechts wogen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law
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Tatbostand:

Der Boklagte ist als Erfinder Inhabor des auf Grund
deo Eroten Uberleitungsgesetzoes vom 20, Oktober 1950 an
laufenden, ein Verfahren zum Schutz von keramischen Obor-
fldchen betreffenden Patents 952 513.

- Nachdem der Beklagte dic Kligorin soit dem Jahre 1949
in allwmiihlich zunchmendem MaBo in Rohstoff- und Entwicklungs-
fragen beraten hatte, iibernahm or im Oktober 1954 zundchst
aushilfocweisc dic Leitung ihres Laboratoriums. Mit Vortrag
von 1. Hovember 1954 verpflichtete sich der Beklagte, dor
Kliigerin scinc "Vanel-Patente auf kerasmischenm Gebiet" ent-
gprechend der damels noch nicht bekannt'gcmachten "Stamm-
anmeldung" zu dem spiteren Patent 952 513, dem Strouitpatent,
und scine entsprechenden Warcnzeichenrechte zu itbertragen. _
Er riunte der Kligerin das Recht ein, dic nach scinen Erfin-
dungen hergestellten Erzeugnisse unter scinem Vargnzeichen
"Vanel® allein in Buropa mit Ausnahme von England und den
skandinaviachen Léndern hersustollen und zu vertreiben und
unter dem Nomen dor Klégerin cum Patent anzumelden. Er ver-
pflichtetc gich, die Kligerin in den Ertcilungsverfahron,
bei Angriffen ouf die Patente oder bei Petentverletzungen
zu untersctiitzen und seincrseits nicht gegen die Patente vor-
zugeken, dic Kldgerin in die Herstellungsweise der Patent-
gegenstindce cincuweisen, iiber dic Rezepto zu informicron
und sich fiir den Verkouf der "Vanal"-krzeugnisaoe einzuactzen,
wobei ihm nur Specocen und Reisekoatencrsatz zustenden., Ver-
becserungen und Weiterentwicklungen hatte er allein der
Kligerin czur Verfiigung zu stellen und vor anderen geheimzu-'
halten. Die Kosten der Anmecldungen und Patento iibernahm dic
Kligerin von der Uberschreibung an. Dic Xligerin hatte die
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noch crforderlichen Entwicklungsarbeiton durchzufithren und
~dic Patento aufrecht zu erhalten, soweit die Entwicklungs-
arbeiten dic technische Verwertbarkeit cergaben. Als "Kauf-
preis" wurde einc Zahlung von 5 % vom Nettofaktorcenbetrag
aller von der Kliégerin gellcfertcn "Vanal"-Produkto verein-
bart, wobei dic Klégerin jedoch als Mindestbetrag ein jihr-
lickes Fixum von 3, 600 M garantic*‘too § 9 des Vertrages
lautet:

"Die Verpflichtung dor H § H (der Kldgerin) zur
Aufrechterhaltung der Patente gemil § 5 vesteht
auf dic Dauwer von 5 Jahren und vcrldngert gich
jeweils un weitere 3 Jahro, wenn nicht ciner der
Vertragsteile mit einer Frist von 6 Monaten vor
Avlouf der jeweiligen Vertragsdeuer dic Linstel-
lung der Verfehrengbeniitzung veérlongt. Beide Par-
teien sind zu dem fristlosen Verlengen der Einstel-
lung der Verfahrensbeniitzung bexechtigt, wenn dor
anderc Vertragspertner seinen Verpflichtungen sugs
diegom Vertrag trotz einer schriftlichen Anmohnung
nicht nachkbmﬁlto

In dicsem Falle ist H S H verpflichtet, dic ihr
ubcertragenen Fatente auf den Erfinder und urspring-
lichen Bigentimer Herrn Dr. Staerker (den ‘Beklagtoen)
zuriickzutibertragen.

Dic Kosten der Rickiibertragung trégt der Vertrags-
toil, der dic Einstollung der Beniitzung dos Ver-
fahrens verlangt hat, im Falle der Vertragover-

~ letzung jedoch der Vertragsteil, der den Vertrog
verletzt het."

Entoprechend diesem Vertrag iibertrug der Beklagte dic
Rechtc cus der Petentenmeldung fiir das Streitpatent auf dic
Klégerin, dor daraufhin das Streitpatent erteilt wurde.
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it schrifilichem Vertrag vom 1. Juli 1955 stollte
dic Kligerin den Beklagton als "technisch wisgenschattlichen
Mitarbeiter" und Leiter ihres Laboratoriums ein. Diesor
Einstellungsvortrag wurde zunidchst fiir 1 Jahr geschlosson,
jedoch mit der Vereinbarung, daB er sich jeweils um cin
woiteres Jdhr verléngern sollte, wenin er nicht mit ciner
Frist von 3 Monaten gekiindigt werde. Der Beklagte ver-
pflichtetc sich in dom Vertrag, mindestens 3 Wochen im
Monat scincd Arbeitskraft der Kligerin zur Verfiigung zu
stellen, auf dem Gebict "Feuorfest' ausschlieBlich fir
dic Kliégerin tatig 2u scin und ihr seince Entwicklungs-
arbeiten und Patente gegen cine Umsatsvergiitung zur Be-
nutzung zu iiberlassen. ' '

Dic anfangs vertrauensvolle und cnge Zusammensrbeit
zwischon dem Beklagten und den Vorstandsmitgliedern der
Kldagerin verschlechtorte sich nach cinem Viechsel der Vor—
stondcoitglicder der Kligerin ab Mittce 1957. Am 16. Januar
1958 fand in Diisgeldorf, im Biiro und in Gegonwart von Rochto-
anvalt Gewvicse, dem Vertrauensanmvalt des Beklagten, einc
Begprechung cwischen ihm und der Kliégeorin statt, boli dor
die Klugerin durch inren fritheren kaufmiéinnischen Direktor
Schocller vertreten war. Im Verlauf dicger ‘Besprechung
wica der Beklagte auf den Wort seincs Patents hin und
darauf, doB er den Vertrag mit dor Kligerin in zwoi Jahren
kilndigen konne. Er bot dic unkiindbare Verlidngerung des Ver-
trages auf dio gesamte Laufzeit des zuletzt angemeldeten
Auslcndcpatenta, d.h, bis zum Jehro 1977, an, woboi exr e¢in
Fixun von jibrlich 60.000 I¥ forderte und einc mit dom Um-
catz stecigende Umcatzbeteiligung. In der Verhandlung ormidBig-
t¢ cor seinc Forderung aul ein Fixum von 48.000 DM im Jahr
uné cine Umsatclizenz von 5 % bis zu cinem Umsatz von 1,2
Millioren DM und fiir den dariiber hincusgchenden Umsatz auf
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cine Lizenz von 4 %. Zu einer endgiltigen Einigung kam es
jedoch nicht, auch nicht bei einer erneuteh Besprochung dor
Partoien im Biiro des Rechtsenwalts Gewicsc in Disscldorf om
10, Dezember 1958, bei der von Seiten dor Klégerin der iui-
sichtsratsvorsitzende RechtSanwalt'Mack, dag technische

- Vorgtandsmitglied Dr. We¢kerle und der von ihr zugesogene
Fatentunwelt Klopper asnwesend waren.

Mit Schreiben vom 22, April 1959, das bei der Klagerin
atm 24, April 1959 einging, kiindigtc der Beklagte den zwischen
den Parteien abgeschlossenen Lizenzvertrag zum 37. Oktober
1959, In dem Schreiben heiBt es, die Kindigung erfolge vor.
sorglich; os werde dic Moglichkeit offen gelassen, zu einer
Neuregclung des Vertragsverhdltnisses auf einor beiderseits
,zumutbafen und den iblichon Gepflogenheiten entuprechenden
Grundloge zu gelangen. '

Am 25, April 1959 bvestatigte dic Klégerin den Singong
der Kindigung und erginztc daboi, auch sie vertrote den
Standpunkt, daB der Vertrag den heutigoen Verhdltnisson nicht
mehr entspreche, so daB auch sic gelbst die Kindigung beub-
sichtigt gehabt habe. Auch dic Kligerin brachte in ihrem
Schreiben zum Ausdruck, daB sic bereit soi,.ﬁbor cine necuc
Vereinbtorung zu verhandeln., Mit Schreiben ihres Patentan~
walts vom gleichen Tage legte dic Klidgerin dom Beklogten
unter Entgegoenhaltung des Aufsatzes von Amberg in “"The
Journal of the Amefican Ceramic Socicty" dar, daB sic begrin
dete Zweifel an dor Rechtsbestiéndigkeit dos .Patents have.

Zu ciner neuen vertraglichen Vereinbarung kam es jedoch
nicht. Vielmchr wurde a0g5a? der Dienstvertrag deos Beoklagten
im gegenscitigen Einverstidndnis der Parteien vom 30. Juni
1959 tecndet. Da die Klégerin entgegen der vorangegongonon
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Gepflogenheit in dic zum 30. Juni 1959 filligoe Abrechnung
nuch dem Lizenzvertrag dic "Vanalierten Stampfmassen" nicht
oufnohm, voranlaBte der Beklagtc dic Lieferfirma des "Vanalv,
dic Firma Dogussa, dice Belieferung der Kliégerin mit "Venal®
¢inzustellen. '

Mit Schreiben vom 14, Oktober 1959 iibersandte dic
Kliégerin dem Becklagten die Ubertragungserklirung fiir das
Streitpatent und stellte dio Ubertragung der entsprechenden
Auglendspatente in Aussicht. Unter Bezugnahme auf das Schrei-
bon ihreg Patentanwalta vom 25. April 1959 fiigte sic oine
Fotokopic der US-Patentschrift 2 422 215 bel und kilndigte
oinc Nichtigkeitskloge gegen das Streitpatent mit der Boegriin-
dung an, daB gic oich nach Ablauf des Vertrages durch nicht
rechtobestindige Rechte nicht in ihrer Produktion stéren las-
sen konne. Sic¢ bot an, von einer Nichtigkeitsklage abzuschen,
wenn der Beklagte bis zum 31, Oktober 1959 cxrkliére, daB or
aug dem Streitpatent keine Rechte gegen sic herleiten werde.
An 24. November 1959 erhob die Klégerin dio Nichtigkeitsklago.

Der Beklagte hat unter Bezugnahme auf dic Entscheidungon
dco Reichsgerichts in RGZ 101, 235, 237, des Bundesgerichto-
hofs in GRUR 1956, 264 und des Deutochen Patentamis in Mitt.
1960, 77 geltcnd gemacht, die Erhebung der Nichtigkeitsklugo
verstole gegen Treu und Glauben. Dic in dem Lizenzvertrag
zugungten der Klégerin vorgeschence Nichtangriffegklauscl mitesc
nach der (Riick-) Ubertrogung des Patents auf ihn zu scinen
Guncten wirken, Zu berucksichtigén scl auch der gegollschafts-
-dknliche Charakter des Licenzvertrages, der Trecuepflichten
iiber dic Vertragsbeendigung hinaus ergebe. DaB es nach der
Vertragcteendigung nicht zum AbschluB cines ncuen Vertrages
gekonmen sei, beruhe nicht auf seiner tiberhshten Lizenzfor-
derung, condern dorauf, daB dic Kligerin dic Rechtsbestin-
digkeit dco Streitpatento bectritten habe. Die Klégerin hat
demgegeniiber vorgetregen, zum AbschluB8 cincs neuen Vertrages
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sei es nur deshald nicht gekommon, woil dor Beklagte cinor
ernothaften Auseihandersotzung iber den freien Stand dor
Tcehnik aug dem Wege gegongen soi. Sic hat die Ansicht ver-
troten, der vom Beklogten selbst gekiindigte Vertrag binde
aic nicht mebr. - '

Das Bundospatentgericht hat mit der hier angefochtoncn
Entscheidung vom 10. Juli 1962 die Klage fiir zuldssig gohal-
ten und das Patent unter Zuruckwclsung der Klago im {ibrigen
toilweise vernichtet. Es hat die Klagerln deshalb nicht fir
gehindert gehalten, die Nlchtlgkeitsklagc zZu erhcbcn, woil
der Beklagte den Vertrag solbsot gekiindigt habe und weil or
trotz Sctzung ciner AusschluBfrist nicht SChlﬁBblg dorgotan
habe, daB dic Xlggerin ihn. durch vort*agSW1dr1gcs Verhalten
zu der Kindigung veranlaBt habo.

Gegon diesc Entscheidung hat die Kldgerin frist- und
formgerecht Berufung eingelegt, mit der sie dic restloso
Vernichtung des Streitpatents erstrebt.

Der Beklagte hat AnschluBberufung cingelegt. Er bean-
troagt, das Urteil des Bundespatentgerichts aufzuheben und
dic Nichtigkeitgklage abzuweisen, hilfsweisao die Anspriiche
deo Streitpatents in anderer Weise neu zu fassen, und dic
Berufung szuriickzuweisen. '

Die Klégerin bittet um Zuriickweisung dor Angchluf-
berufung des Beklegten.
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Entacheidungsgriinde:

D . s Gue i W e tn Wer A W N S T S . S S

GemiiB § 40 Abs. 1 PatG kann iiber die Zuldssigkeit der
Klage durch Zwischenurteil vorab entschieden werden. Das
ist hicer ausnahmsviecioce angebracht; denn bei Vernocinung der
zwvioschen den Parteien stark umgtrittonen Zuligssigkeit. der
Klagce konnte dic cinen grofien Aufwand und die Einholung cincs
beconders schwierigen Sachverstindigengutachtens erfordernde
Kldrung der technischen ¥ragon desc Rechtsotreits uhterbleiben°
Dic Klege igt jedoch zulégoig. |

Dic Verpflichtung, cin Patent nicht mit dor Nichtigkeito-
kloge anzugreifen, kenn nach stindiger Rechtoprechung wirksam
iibernommen werden und filhrt, wenn sic dom Kliger im Nichtig-
keitoverfahren entgegengehalien wird, zur Abweisung der Klage
als unzulidsseig.(grundgitzlich: BGHZ 10, 22; vgl. jetzt auch
§ 20 Abs. 2 Nr. 4 GVB). ' ‘ -

Auch ohne ausdriickliche Parteiabredc kann cine Nichtig-
keitoklage unzulidooig sein, und zwar unter dom Gesichtspunkt
der unczuléssigen Rechtsausiibung, wonn der Klédger mit seinem
Klagebegehren gegen Treu und Glauben verstofit. Ein solcher
Verstol kenn sich sowohl aus einer erginzenden Vertragsaus-
legung (§ 157 BGB) als cuch ohne Vorliegon cinos Vertrago-
verhiltnisces aus auBergewthnlichen Umgtinden crgebon.

Die crginzende Vertragsauslegung kenn insbosondore
dann dazu fiihren, daB die Klago ohne Sachpriifung abgewieaen_.
werden nui, venn zwischen den Parteien vertragliche Bindungen
z.3. augs Kauf-, Licenz-, Einstellungs- oder Gesellschafte-
vertreg bestchen, die wegen ihrer Ausgéstaltung im cinzolnen,
inatecendere wegen Bestchens eincs besonderen Vertrauensvore
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hiiltnigoes oder wegen goscellschaftsidhnlichoer Ziige nach
Inhalt, Sinn und Zweck der vertraglichen Bezichungen dic
Lrhebung ciner Hichtigkeitsoklagoe als VorstoB gegen Treu
und Glaubén cracheincen lassen (BGH Urt. v. 29. Scptombor
1961 - I ZR 47/59; BGH GRUR 1958, 177, 178; 1957, 482, 484;
1957, 485, 486; 1955, 535, 537; DPA Mitt. 1960, 77).

Nach Fortfall der vertraglichen Bindungen wird die
Erhcbung der Nichtigkeitsklage in der Regel keinen Vorstof:
gegen Treu und Glauben darstellen. Ausnghmen sind jedoch
denkbar. Eg ist in der Rechisprochung anerkennt, daB sich
aug einen Vertragsverhédltnis iiber scine Beendigung hinaus
' fortwirkende Treuepflichicn ergeben ksnnen (BGH Urt. v.
29,9.1961 - I ZR 47/59 - Lack-Yrénkcinrichtung; GRUR 1956,
264, 265 - Yiendenenschette). So wird ein Angestellter, der
. in Erfiillung seincs Anstellungsvertrages seine Erfindungen -
dem Arteitgeber iibertragen hat, hiéufig auch nach Beendigung
deg Arhecitsverhdltnisscs gehindert sein, Nichtigkeitsklege
hingichtlich der Patente zu erheben, die dem Arbeitgober
auf Grund secincy, des Angestellten, Exrfindungen crteilt
worden sind (BGH GRUR 1955, 535, .537). Umgckehrt kenn jedoch
nicht allein eug .einem fritheren Arbeitsverhaltnis gefolgert
werden, daf der Arbeitgeber grundsdtzlich gehindert sei, dic
Nichiigkeitoklage gegen cin Patent su erheben, das or auf
cinc von iknm als Diensterfindung in Anspruch genommenc ¥rfin-
dung des Arbeitnehmers erwirkti hat, wenn or das Patent dem
Arbeitnehmer curiickiibertragen hat (DPA B1PNMZ 1958, 307, 302).

Unstreitig ist das Vertragsverhdltnis der Parteien nit
viirkung vom 30. Juni 1959 erloschen. Eine ausdritckliche Ver-
einborung, dofl die Kliégerin das Sireitpatent nach Vertrags-
endc nicht angreifen darf, haben die Parteicn hicht gotroffen
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Nur unter dem Gesichtspunkt von Nachwirkungen des frithercn
Lizenzvertrages und vielleicht auch des Anstollungsvertrages
zvischen den Parteien konnte die Nicht:gkeitaklago der Kli-
gorin aungeschloscon gsein.

1. Im Gegensatz zu der vom Beklagten in dor miindlichen
Verhandlung vertretencn Auffassung gibt cs keinen Grundoatz
deco Inhalts, daB8 jeder Lizenznchmer zuch nach Vertragobeen-—
digung an der Erhebung dor Nichtigkeitsklege gehindcrt iat.
Etwas Derartiges konn sich allenfulls aus der besonderon
Gestaltung dor Vertragsbeziechungen im Einzelfall orgeben.

- In Ergebnig mit der angefochtenen Entscheidung des Bundes-
patentgerichto libereinstimmend kann in den Vercinbarungen
der Parteien keine ilber das Vertrogsende fortwirkendo Nicht-
angriffspflicht der Kliégerin gefunden werden. |

Mit der angefochtenen Entscheidung ist davon ausZugehon,
daf der zwischen den Parteien am 1. November 1954 geschlossene
Vertrag im Hinblick auf die hier intercssiergindo Frage sich
nicht grundsitzlich von cinem normalen ausschlieflichen
- Lizenzvertrag unterscheidet. Es macht nichts aus, ob dor
Lizenzgeber das Patent in scinen Hinden bohidlt und daran
einc ausschlieBliche Lizenz certeilt, oder ob er das Patent
formell Ubertrigt mit,der Verpflichtung fiir den Lizenznehmer,
dag Patent aufrechtzuerhalten und es nach Vertragsbeendigung
auf den Lizencgeber zuriickcuiibertragen. Zwar ist dem Beklagten
zucugeben, daB der vorliegende Vertrag viele Ztige aufweist,
die fiur cin dbesonders cnges Vertrauensverhiltnis und fiix ein
gecellscheftcibnliches Verhiltnis zwicchen den Parteien
cprechen, In diesem Zusammenhong kenn als Anzecichen dic _
Lizencgoviibrung in der Form der treuwhindericchen Ubertragung
dea latcnts gewertet werden. Ardere Anzeichen deuten in dice
gleiche Richiung: Der Beklagte hat nicht ezn bercits erteiltos
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Patent auf die Klégerin ibertragen, sondern cine Patent-
anmeldung, dic noch nicht einmal bekannt gemacht war.
Dadurch, daB die Klidgerin das Erteilungsverfahren im
eigenen Namen durchgefiihrt und vereinbarungsgemdf weitore
Patente im Auslond angemeldet hat, hat gic mehr uber dic
Erfindung und den Stand der Technik erfahren, ols das beil
nornolen Lizcenzvertrégen der Fall ist. Dartiber hinaus
hatte der Beklagte sic vertragsgemdf in alle Einzcelheiten
und Verbesserungen der Erfindung und ihre Anwendung cin-
zuweisen, wahrend die Klagerin die noch erforderlichen
Entwicklungcarbelten durchfiihren muS8te. Dic Kldgerin hatte
diec Patentc aufrechtzuerhalten, der Beklagte sollte sic
im Erteilungs#orfahren und bei Angriffen auf dio Patente
und bei Patentverlcetzungen unterstitzen. Damit liegen im
wesentlichen allc Umsténde vor, dic das Patentemt in dex
von Beklogten herangezogenen Entscheidung vom 26, Hal 1959
(Kitt. 1960, 77) AnlaB gaben, dic Fortwirkung cincr Nichi-
angriffsabrede iiber das Vertragsende hinaus zu bejahen.

Weasentliche Bedeutung kommt demgegeniiber aboer -dom
Unstand zu - und darin unterscheidet sich der wvorliegende
Sachverhalt von dem, dor der ervidhnten Entscheidung des
Patentonts sugrunde lag -, daB von vormherein in dem Ver-
treg von 1. November 1954 vorgeschen war, daB jedc Portoi
den Vertrag kiindigen konnte, ohme hierfilr eincn begsondercn
Grund angeben zu milssen. Zvar kommt das Wort "Kindigung®
in dem Vertrag nicht vor. Das in § 9 vorgeschenc Verlungen,
dic Verfahrensveniitzung einzustellen, hindert jedoch - und
das iibersicht der Beklagte, wenn cor den Vertrag fir grund-
sgtzlich unkiinéber erklédrt - dic sonst nach fiinf Jahren
autormatiasch cintretende Verlidngerung des Vertrages um wei-
tere drei Jehre., Mit seiner "Kindigung' im Schreiven vom
22, April 1959 hat der Beklagte dcher, wie cer solbst nicht
verkennt, den Vertrag zum 31, Oktober 1959 zum Erldschen
gcbracht.
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Durch dic Vereinbarung dioses Kiindigungsrochts haben
dio Parteien zum Ausdruck gebracht, daB sic sich nicht
unbedingt bis 2zum Endc dor lLaufzeit deos oder der Schutz-
rechte verbinden wollten, sondern sich vorbehielten,
gegebenenfalls ihre Interessen an don Schutzrechton in
andercer Weise wahrzunchmen. DaB es sich dabei um entgegen—
gesetete Interesaen hondeln konnto, war von vornherein klar.
Wenn dor Beklagte fir don PFall der Kiindigung und der sich
snschlieBenden Rickitbertragung der Putento keine Nichban-~
griffgzusage der Kligerin verlangte, kann or jeotzt nicht
nachirtiglich, nachdem er sclbgt den Vertrag von sich aus
gekindigt hat, untexr Berufung aul Treu und Glauben von dor
Kligerin ecrwarten, Angriffe gegen sein Schutzrecht zu unter-
lagsen. Mit Recht hat das Bundespatentgericht darauf hinge-
wiosen, daB sich asus der Nichtangriffevorpflichtung des
Beklagten, dic nach dem Vertrag so lange bestand, wie dice
Klidgerin widhrond der Vertragsdauer Patentinhabexrin wdr,
nicht von selbst cine Nichtangriffsverpflichtung dor Klia-
gerin nach Vertragsende und Riickiibertragung des Patonts
crgibt. | |

- 2, Die Nichtigkeitsklage kann auch nicht unter dem
Gosichtspunkt als unzuldseig erachtot werdon, da8 der Be-
Klegto, wic er behauptet, durch dao Verhalten der Vorstands—
nitglieder und des Aufsichtsratsvorsitzendon der XKligerin
. gur Xiindigung -gedriingt worden sei. Diescs Vorbringen konnte
nur denn von Bedecutung sein, wenn die Klégerin obne die
Kiindigung dco Beklagten an don Vortrag gebunden geblicben
wirc. Im Gegencatz zur Ansicht des Beklagton war die Klé-~
gorin qpcr von sich aus, mit uwnd obne Grund, ebenso wic
der Belllogte oelbst berechtigt, den Vertrag nech fiinf Vor-
tragojehren cun krldschen cu bringen. ¥Wenn dic Klégerin
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dem Beklagten AnlaB zur Unzufriedenheit und zur Verir-
gorung gegeben hat und damit zur Kiindigung, schlicft das
deshalb dic Erhebung der Nichtigkeitsklage durch die
Kligerin nicht aus. Praktisch hat sie durch ihr Verhaltoen,
aber cuch durch ihr Schreiben vom 25. April 1959 zum Aus-
druck gebracht, daB sie den Vertrag selbst gekiindigt hitto,
vienn ¢g nicht der Beklagte getan hiatte. Etwas andercs kannte'
allenfalls denn in Ervigung gezogen werden, wonn das Verhal-
ten der Kléagerin dorart gewesen ware, daB es den Belklagtien
zur fristlocen Kiindigung berechtigt hidtte. Das behauptot

der Beklagte jedoch selbst nicht. Es erseheint uuch ausge-
schlossen, da der Beklagte noch in seinem Kindigungsschrei-
ben vom 22, April 1959 den AbschluB eines neuen Vertrages
anbot. DTariber hinaug ergibt sich aus dem unstreitigen Sach-
verholt, doB der Beklagte mit der Kiindigung cine Exhohung
der ihm zugesagten Mindestlizenz erreichen wollte. Nach
seinem cigenen Vortrag erscheint es nicht unwahrscheinlich,
daB gerode scin hierauf gerichtetes Bestreben zu dem von
ihm beangtondeten Verhalten der Vorstandsmitglicder dex
Kldgerin gefiihrt hat. Wenn die Klégerin im Verlauf der
Moinungsverschiedenheiten iiber die Hohe der new zu vereine
barendgn Lizenz ecuf Zweifcl an der Rechtebestindigkeit des
Patents hinwies, liegt derin kein ihr widhrend dor Vertrags-
dauer sicherlich untersegter Angriff auf dad Schutzrocht _
sclbst; c¢o hondelt sich vielmehr nur um ein im Rahmen nouer
Vertragoverhondlungen nicht unzuléssiges Argument.

3. Das Klagébegehren.ist auch nicht etwa desholb unzu-
lisoig, weoil, wie der Beklagtc meint, dic Kligexin mit ciner
erfolgreichen Nichtigkeitsklage gegen das Patent pruktisch
ihre vertragliche Verpflichtung, ibm das Patent nach Vertyur
ende surickocugevidhren,; gegenstandslos machen wiirde. Dicuer
Gedonke 2ot deshalb nicht iiberzeugend, woil, wiec bereits
susgefiikrt, der Vertrag swischen den Partecien scinem ¥esen
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nach ¢incem normalen ausschlieBlichn lizenzvertrag gleich-
kommt. Aus der Tatsache, dafl die Lizenzgewidhrung in der
Form dor trouhinderischen Patentiibertragung erfolgte, cr-
gibt gich dile Riickiibertragungsverpflichtung der Kligerin
nach Vertragsende; aus dieser Pflicht allein kann daher

kein weitorgchender SchluB gezogen werden, als wenn dor
Beklagtc das Patent von vornhercin in sciner Hand behalten
und der Kliégerin daran lediglich eine ausschlicBliche Lizenz
ertcilt hatte. |

4. Auch unter dem Gesichtspunki von Fortwirkungen aus
den Ansteilungsverhaltnis crscheint dio Nichtigkcitskloge
nicht unzuldssig. Abgesehen davon, daB der Anstellungsver-
trag zwicchen den Porteien erst nach .dem AbschluB dca Lizenz-
verirages und der Ubertragung deao Patents geschlossen worden
ist, des Patent also im Gegensatz zu dem vom Bundocgerichts-
hof in GRUR 1955, 535, 537 enischiedenen Fall nicht in Er-
fiillung des Anctellungsvertrages suf dic Klégerin ibertragen
viorden ist, hordelt co sich hier nicht um die Nichtigkeita-
klage cines Argestellten gegen seine friiherc Arbveitgeberin,
gondern ea licgt der umgekehrte Fall vor, wie er Gegenstand
dor Entscheidung dea Deutschen Patentamts in B1PMZ 1958,

301 viar. Wenn nicht besondere Umstiénde vorliegon, ist der

. friihere Arbeitgeber nicht gehindert, die Nichtigkeitsklage
gegen cin von ihm auf eine als Dicasterfindung in Anspruch
genormene Erfindung orwirktes, an den Angestellten zuriick-
dbertragenes Patent zu crheben. '

5. Die vom Beklagten herangezogene Entscheidung dos
 Bundesgerichtshofs in GRUR 1956, 264, 265 stcht mit diocsen
Ausfilhrungen in vollem Einkleng. Dort ist lediglich ausge~
sprochcn, daB8 nach Auflosung des Lizencvertrages durch ver-
troglich vorgecehenc, fristgemifie Kiindigung cino Nichtan-
griffcobrede nicht mehr wirksom ist, wonn nicht auBergovwshn-
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liche Umsténde vorliegen. Die weiter vom Beklagten erwiihnte
Entscheidung deo Reichsgerichts in RGZ 101, 203 igt nicht
in cinen Nichtigkeitsverfahren, sondern wegen ciner aufl
cincen Lizenzvertrag gestiitzicn Schadensersatzklage crgangen.

- Nach allem ist der Einwand des Beklagton, dic Erhcbung

der Nichiigkeitsklage durch die Kldgerin verstoBe gegen Treuw
und Glauben, nicht gerechifertigt. :

Bock _ Spreng ' Lbscher

ClaBen .~ Schneider



