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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

Ta 2R 240/63 URTEIL Verkiindet am

25.Februar 1965

Oechsler

Justizangeotellte
als Urkundsbeamter

der Geschiftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma HedEED Elektrizitdtswerke B und
K@, Xommanditgesellschaft, He@llllD, CEGEED:stratc @D,
gesetzlich vertreten durch die personlich haftende:Gesell-

schafterin Marion ArElEED geb. Kr@iip, HeGlD, St GlNED-
straBe @9,
Beklagten und Revisionsklégerin,

~ Prozefbvevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. GNP -

gegen

den Diplomingenieur Alwin Karl Bo@ll®, F-, I )
Kug - c . @,

Kldger und Revisionsbeklagten,

~ ProzcBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. G -
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Der Ta-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die
miindliche Verhandlung vom 28. Januar 1965 unter Mitwirkung
des Senatsprédsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter
Dr. Spreng, Dr. Spengler, ClafBlen und Schneider

fiir Recht erkannt:

Dic Revision der Beklagten gegen das Urteil
des 2. Zivilsenats dcs Oberiandesgerichts in Diisscl-
dorf vom 8. Mdrz 1963 wird auf Kosten der Beklagten
zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

o —— —_ - s

Der Kléger leitete von seinem Dienstantritt am 15. Marz
1950 bis zu seinem Ausscheiden am 15. August 1957 den ge-
samten technischen Betrieb der Beklagten, die sich im Rah-
men ihrgs Fabrikationsprogramms u.a. mit der Herstellung
von Elektromotoren befaBt. Er war nach dem Anstellungsver-
trag vom 15. Mdrz 1950 ausdriicklich damit betraut, die
Fertigung der Beklagten zu reorganisieren und die tech-
nische Entwicklung auf den modernsten Stand zu bringen (vgl.
ziff. 3 aal). Sein monatliches Gehalt betrug anfiénglich
500.~- DM brutto. Nach mehrmaligen Erhdhungen belief es sich
schlieRlich ab 1. Juli 1852 auf 80o0.-- DM. Die Beklagte er-
kléarte sich ferner bereit, dem Klédger wegen der besondcers
schwierigen Wohnungsverhilltnisse die damit verbundenen, not-
wendigen Barauslagen zu ersetzen (vgl. Ziff. 2 aal).

Hach den Bestimmungen des Anstellungsvertrages (vgl. Ziff.
4 Abs. 1) iiberliefl der Kldger zwei von ihm vor Dienstan-
tritt fertiggestellte Erfindungen der Beklagten zur Be-
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nutzung. Die eine der beiden Erfindungen, welche in dem
vorliegenden Rechtsstreit allein von Interesse ist, hatte
der Kldger am 14. Juni 1950 zum Patent angemeldet. Sic be-
zieht sich auf ein leicht zu fertigendes Gehduse von
grofBer Festigkeit fir elektrische Maschinen bei geringen
Aufwand fir Material und spanabhebende Bearbeitung, mit
guter Vidrmeableitung und Oberflachenschutz gegen Korro-
sion und Rosten. Das Geh#duse besteht aus einer Doppel-
wvand und einem dagwischen eingesetzten, mehrfach abge-
kropften, Klihlrippen bildenden Zwischenstiick. Es wird
vorzugsweise aus diinnwandigem Eisen- oder Stahlblech
gefertigt und ohne vorausgehende spanabhebende Bear-
beitung zusammengepreflit. Alsdann wird es in eine Metall?
schmelze, beispielsweise aus Zink, Blei oder deren Legié-
rungen, eingetaucht. Hierdurch wird bezweckt, daB das .
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Metall im fliissigen Zustand zwischen die Berﬁhrungsoberf
fléachen der drei Blechteile tritt und ihre Stoflstellen
ausfiillt. Dies hat zur Folge, dafl ein Klirren der einze
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Teile gegeneinander vermieden, eine weitere Verfestigung
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des GesamtkOrpers und cine gute Warmeableitung bewirkt
wird. Gleichzeitig 1d4Bt sich durch die MaBnahme aber auéh
erreichen, dafl dic gesamten Rippen und Manteloberflﬁchcg
durch das eincn Korrosionsschutz bildende Material iiber
wverden.
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Der Kliéger begehrte im Erteilungsverfahren, an welcgen
die SCIEEED-ScUP crke Akticengesellschaft als Einspxs-e-
chende beteiligt war, zundchst nicht nur Schutz fiir das
Eintauchen in die Metallschmelze, sondern auch fiir das
dreiteilige Geh#duse (vgl. hierzu die urspriingliche An-
meldung und insbesondere die Eingabe des Kldgers vom
2. Dezenmber 1952). Hiergegen erhob das Patentamt durch
Zviischenbescheid vom 2. Februar 1953% Bedenken und vertrat
unter Hinveis auf die Gsterreichische Patentschrift Nr.
126 779 dic Ansicht, ein § hutz sei nicht gewdhrbar, sowve:
er lediglich fir ein doppelwandiges Geh83use mit mehrfach
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abgekropftem Zwischenstiick beansprucht werde. Daraufhin
erklédrte sich der Klidger mit Eingabe vom 3%1. Miarz 1953 unter
Ubernahme eines neuen Anspruchs ausdriicklich mit der vom Pa-
tentamt "vorgeschlagenen Beschrankung" einverstanden. An-
schlicBénd reichte er mit Eingabe vom 4. September 195%""zur
Schaffung klarer Rechtsverhdltnisse" eine Erpgdnzung der Be-
schreibung ein. Der Kldger hatte ferner mit seiner Eingabe
vom 11. August 1952 auch versucht, die Verwendung von hart-
barem plastischem Material, wie beispielsweise Tauchlack, an-
stelle der fllissigen Metalle in das Patent einzubeziehen. Das
Patentant sah jedoch hierin laut seinem Zwischenbescheid vom
11. Oktober 1952 eine unzulédssige Erweiterung des Anspruchs, da
entsprechendc Angaben in den ausgelegten Anmelddngsunterlagen
nicht enthalten seien und da der bezeichnete Werkstoff im vor-
liegenden Falle nicht als technisches Aquivalent von Metallen
gelten konne. Der Klédger verzichtete daraufhin durch Eingabe
vom 2. Dezember 1952 auf "seine Anmeldungserweiterung". Das
Patentamt erteilte alsdann dem Kliger durch BeschluB vom 16. No-
vember 1954 das Patent Nr. GEP@EB nit folgendem Anspruch:
"Doppelwandiges Geh#duse fiir elektrische Maschinen
mit zwischen Innen- und Auflenwand eingesetztem,
mehrfach abgekropftem, Kihlrippen bildendem Zwischen-
stiick, dadurch gekennzeichnet, daB das Zwischenstiick
mit der Innen- und Auflenwand durch im fliissigen Zu-
stand zwischen die Beriihrungsfldchen tretendes Metall
verbunden ist und die gesamten Rippen- und Mantelober-
fldchen durch das einen Korrosionsschutz bildende Metall
uberzogen werden."
Nachdem die Beklagte bereits geraume Zeit Motorengehiusc
in der bezeichneten Art hergestellt hatte, bestellte ihr
der Klager durch schriftlichen Vertrag am 12. August 1952
einc ausschliefliliche Lizenz an der seine Erfindung betref-
fenden Patentanmeldung, welche ingwischen, ndmlich am
17. Mai 1951, bekanntgemacht worden war (vgl. § 1 aa0).
Gleichzeitig rdumte der Kldger der Beklagten die Befugnis
zur Vergabe von Unterlizenzen ein {(vgl. § 5 aa0). Die Be-
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klagte verpflichtete sich, fii jeden nach der Erfindung
hergestellten und in Verkehr gebrachten Motor eine Lizenz-
gebithr von 1,5 % des Netto-Fabrikverkaufspreises zu zahlen
(vgl. § 2 aal). Durch eine Zusatzvercinbarung der Partcien
vom 15./21. November 1952, welche im Zusammenhang mit einer
vom Klédger ausgesprochenen, aber wieder zurilickgenommencn
Kiindigung stand, wurde der Vergilitungssatz auf 2,25 % mit
der Mallgabce erhoht, daB der niedrigere Satz wieder in

Kraft treten solle, sobald der Kldger sein Dienstverhdlt-
nis bei der Beklagten beende (vgl. Ziff. 2 dieser Verein-
barung). Dic Beklagte behielt sich ferner vor, die Erhshung
des Lizenzsatzes durch Kindigung mit einmonatiger Frist
riickgédngig zu machen, falls ihre Umsdtze fallen wiirden.

Dic Parteicn bestimmten in dem Vertrag vom 12. August 1952,
dall Verbesserungen des Klidgers an der Erfindung auf seinen
Hamen beim Patentamt anzumelden scien und daf durch evtl.
Neuerungen und Verbesserungen an den vereinbarten Prozenten
weder nach oben noch nach unten etwas gedndert werde (vel.
§ 6 aa0). Dic Beklagte verpflichtete sich ferner, "alles
aufzubieten, um moglichst grofle Umsédtze betreffend den
Vertragsgegenstand zu erzielen und eine Verkaufsorganisa-
tion fiir die Ware des Vertragsgegenstandes im Werk zu un-
terhalten, ferner die Qualitat der Ware des Vertragsgegen-
standes auf seiner bewdhrten Hohe zu halten" (vgl. § 7 aal).
Die Beklagtc libernahm auch die Verpflichtung, an den Klager
eine Mindestlizenz in Hohe der jdhrlich fdlligen Gebilhren
fiir die Aufrechterhaltung des Sghutzrechts abzufiihren (vgl.
§ 8 aa0). Die Parteien vereinbarten schlieflich ein beider-
scitiges Kindigungsrecht mit zwolfmonatiger Frist. Das Kiin-
digungsrecht des Kldgers wurde jedoch davon abhéngig ge-
nmacht, daB die Beklagte mindestens ein Jahr lang keine erfin-
dungsgemiédfen Motoren baute und vertrieb (vgl. § 11 aa0).

Unnmittelbar nach AbschluBl des Vertrages vom 12. August
1952, nd@mlich Ende August des genannten Jahres, ordnete der
Kliger an, die Gehiduse nicht mehr, wic bisher, in fliissiges
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Zink, sondern nach Einbau des bewickelten Standerpaketes in
aushidrtbaren Kunststoff {Tranklack) einzutauchen. Die Be-
klagte behielt diese Herstellungsweise nach dem Ausscheiden
des Kldgers aus ihrem Betriebe bei. Der Klidger lieB sich bei
seiner damaligen Anordnung von der Vorstellung leiten, daf3
durch die Verwendung des Trénklacks, der zugleich das not-
vendige Impragnieren der Wicklung bewirkt, die gleichen
Vorteile fiir das Gehduse erreicht wiirden wie bei der Ver-
wendung des flissigen Metalls, dafl dariiber hinaus jedoch

die Herstcllungskosten erheblich vermindert werden konnten,
weil dic zusdtzlichen Aufwendungen fiir Arbeitskraft, Ar-
beitsgerdt und Material filir das Einbringen der Metallschmelze
entfielen.

Der Kldger versuchte im ilibrigen mit seiner Anmeldung vom
27. Dezember 1956 erneut, fir den Vorschlag, aushirtbaren
Kunststoff als Verbindungs- und XKorrosionsschutz fir die
Motorengehiduse zu benutzen, ein Patent zu erlangen. Das Pa-
tentamt wies ihn jedoch im Pritfungsbescheid vom 11. Juli 1957
darauf hin, dafl ein derartiger Anspruch nicht gewidhrt werden
konne, weil e¢s technisches Allgemeingut sei, an Stelle des
bisher zur Verbindung von metallischen Korpern verwendeten
Schweiflens und Lotens mit der gleichen Wirkung und dem
gleichen Erfolge auch die aushdrtbaren Kunstharze zu ver-
wenden. Auf die Anmeldung, welche nach entsprechender An-
derung an 6. M'rz 1958 bekanntgemacht worden war, erhiclt
der Kléger alsdann im Sommer des genannten Jahres das Patent
Nr. ® WP @B, dessen einziger Anspruch wie folgt lautet:

"Verfahren zur Herstellung eines doppelwandigen
Gehiduges fiir elektrische Maschinen mit zwischen
Innen- und AuBenwand eingesetztem, mehrfach abge-
kropftem, Kihlrippen bildendem Zwischenstiick, das
mit der Innen- und Auflenwand durch ein im fliissigen
Zustand zwischen die Beriihrungsfléchen tretendes Ma-
terial verbunden wird, welches auch die gesamten
Rippen- und Manteloberflidchen als Korrosionsschutz-
schicht Uberzieht, dadurch gekennzcichnet, daf
glcichzeitig Impragnieren der Viicklung, Verbindung
sowvie Korrosionsschutz von Gehidusecteilen und Stator-
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paket durch im montierten Zustand vorgenommenes
Dinbringen des zur Imprégnierung der Wicklung be-
stimmten Trénkmittels, vorzugsweise im Tauchver-
fahren und anschlicfBendes Aushérten erfolgt."

Entgegen der im Anstellungsvertrag getroffenen Regeclung
(vgl. Ziff. 4 Abs. 2) erklédrte die Beklagte gegeniiber dem
Kldger nicht, ob sie die durch das Patent Nr. I D@D zc-
schiitzte Erfindung gegen eine angemessene Verglitung in An-
Spruéh nehne oder dem Kldger zur freien Verfligung iiberlasse.

Dic Beklagte zahlte an den Xldger die in den Vertrigen
vom 12. August 1952 und 15./21. November 1952 vereinbarten
Lizenzgeblihren ohne Einwand jahrelang auch dann nhoch, als
bei cer Herstellung der Motorengehiduse flussiges Metall
nicht mehr verwendet wurde. So erteilte sie auch fiir den
hier in Betracht mn zichenden Abrechnungszeitraum vom 1. Ja-
riuar 1954 bis zum %o. Juni 1957 dem Klidger Gutschriften fiir
Lizenzgebiihren fiir die Benutzung der dem Patent Nt. () @D
zugrunde liegende Erfindung im Gesamtbetrag von 86 619,58 DV
Hiervon wurden an den Kliger 46 032,57 DM ausgezahlt. (Unte:
Einbeziehung diescs Betrages beliefen sich nach den Angaben
der Beklagten ihre Lizenzzahlungen fir dic beiden ihr nach
dem Anstellungsvertrag iibeirlassenen Erfindungen des Kla-
gers auf zusammen etwa 75 o000 DM). Die Beklagte lehnte es
jedoch im AnschluB an die Mahnung des Kldgers vom 13. Au-
gust 1957 cndgiltig ab, an ihn den nach der Berechnung noch
offenstehenden Restbetrag von 40 587,01l DM abzuffihren. Sie
behiclt sich im Gegenteil sogar vor, den nach ihrer Ansicht
ohne Rechtsgrundlage geleisteten Betrag von 46 03%2,57 DM
zuriickzufordern. Im Zusammenhang mit den Auseinandersetzung
welche zwischen den Parteien wegen der Lizenzfrage entstan-
den waren, schied der Klédger schlieflilich aus den Diensten
der Beklagten aus.
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Mit seincr Klage hat der Klédger geltend gemacht, die
Beklagte sei zu den verceinbarten Leistungen verpflichtet,
weil sie trotz der Umstellung des Herstellungsverfahrens
das Vertragspatent benutzt habe und auch weiterhin benutze;
das Eintauchen der MotorengehBuse in aushdrtbaren Kunststoff
sci, wie auch das Patentamt in dem Erteilungsverfahren be-
treffend das jlngere Patent Nr. @G @P angenommen habe,
gquivalent zum Eintauchen in flilssiges Metall. Sollte die
Beklagte jedoch nicht mehr nach dem Vertragspatent arbei-
ten, dann verstofie sie in grober Weise gegen die vertrag-
liche Auswertungspflicht.

Der Kldger hat beantragt,

die Beklagte zur Zahlung von 4o 587,¢l DM

nebst Verzugszinsen und zur Rechnungslegung
iiber Herstellung und Vertrieb erfindungsgemifer
Motoren seit dem 30. Juni 1957 zu verurteilen.

DieﬂBeklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.

Die Beklagte hat vorgetragen: Sie habe die Auswirkung
der von dem Kléger angeordneten Umstellung des Herstellungs-
verfahrens auf den Lizenzvertrag zunachst nicht erkannt. So-
bald sie jedoch erkannt habe, daB die Verwendung des aushdrt-
baren Kunststfffes anstelle des fliissigen Metalls nicht unter
das Vertragspatent falle, habe sie die Zahlungen an den X1li-
ger sofort eingestellt. Filir die Lehre des Vertragspatents
gei die Verwendung von Metall wes ntlich, da es dem Kléger
erfindungsgemdfl auf eine gute Warmeleitung angekommen sci,
urt dadurch dic Lebensdauer des gefdhrdeten Teils einer elek-
trischen Maschine, ndmlich der Isolation, 2zu erhtohen. Dem-
gegeniiber wirke Kunststoff eher widrmeisolierend. So sel es
auch versténdlich, daB der Kliger im Erteilungsverfahren
ausdriicklich darauf verzichtet habe, die Verwendung von aus-
hiartbarem Xunststoff in den S hutzbereich einzubeziehen.
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Jedenfalls stche ihr ein Vorbenutzungsrecht zu, da sie be-
rcits seit 30 Jahren Elektromotorengehiduse mit eingebautcn
tianderpaket in Trianklack eintauche.

Das Landgericht hat die Klage kostenfdllig mit der Be-
grindung abgewicsen, daB die Beklagte seit der Umstellung
dcs Herstellungsverfahrens von dem Patent Nr. QD @ kciner
Gebrauch mehr mache, da die Verwendung von Kunststoff nicht
als dquivalentes Mittel gegeniiber der Benutzung von flus-
sigem Metall angesehen werden konne. Im Ubrigen scheide
auch einc Vertragsverletzung der Beklagten aus, weil der
Kldger selbst die Umstellung eingefithrt habe.

Gegen dicse Entscheidung hat der Kladger Berufung einge-
lcgt, mit welcher er seine urspringlichen Klageantrige mit
der MaBgabe weiterverfolgt hat, daB8 der Rechnungslegungs-
antrag auf die Zeit ab 1. April 1959 beschréankt bleibt. Fir
die vorausgegangene Zeit hat der Klédger diesen Antrag in
der Hauptsache fiir erledigt erklért, weil die Beklagte in-
zwischen fiir die Zeit vom 30. Juni 1957 bis zum 31. Marz
1959 Rechnung gelegt hat.

Der Klidger hat die Klageanspriiche in erster Linie wieder
darauf gestitzt, daB die Beklagte das Vertragspatent trotz
der Anderung des Herstellungsverfahrens benutze. Im einzelr
hat der Kldger hierzu vorgetragen: Das Landgericht habe der
Schutzumfang des Vertragspatents zu eng gefaflt. Neu und vor
teilhaft sei schon dic Herstellung von Motorengehiusen aus
diinnwvandigen Blechen, die ohne vorausgehende spanabhebende
Bearbeitung zusammengepreft wirden. Insoweit benutze die
Beklagte die N :uerung auf jeden Fall. Hierfir werde zwar
kein selbstéandiger Schutz beansprucht, wohl aber fir die
Kombination diescr Liehre mit der Anweisung, das Blechgehdu:
in einc erstarrende Fliissigkeit zu tauchen. Durch das Ein-
tauchen in hdrtbaren Kunststoff statt in flissiges Metall
viirden sdmtliche weiteren erfindungsgemidfien Vorteile errei
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Denn unzweifeclhaft wiirden die Geh#duseteile auch durch den
Kunststoff fester mitcinander verbunden, wodurch das sog.
Klirren vermindert werde. Der genannte Werkstoff bewirke
auch einen Korrosionsschutz. Dariiber hinaus bleibe die
Warmeableitung, welche bereits durch die direkte Kontakt-
verbindung zwischen den zusammengeprefBlten Teilen sicher-~
gestcllt sei, bei der Inbetriebnahme der Motoren zumindest
aufrechterhalten, wdhrend sic sich bei ungetatichten Ge-
hdusen infolge Korrosion im Laufe der Zeit erheblich ver-
schlechtere. Es werde sogar die Warmeableitung zwischen

den einzelnen Geh#useteilen verbessert, da der in die Spal-
ten zwischen diesen Teilen eindringende Kunststoff die Varme
zehnmal besser weiterleite als Luft. Dabei sei zu beriick-
sichtigen, daBl der Ersatz von Metall durch Kunststoff zun
Viissen des Durchschnittsfachmannes gehtre. Jdedenfalls mache
dic Beklagtc in verschlechterter Form von der Lehre des
Vertragspatents Gebrauch, wobei sie allerdings - wic inso-
veit zwischen den Parteien unstreitig sei - in crheblichem
Umfangeszsten svare und dadurch einen zusidtzlichen Vorteil
erzicle. Gleichzeitig benutze die Beklagte den unmitteclbaren
Gegenstand des jingeren Patents Nr. @RGP W, vwofiir jcdoch
nach dem Vertrag vom 12. August 1952 keine besondere Lizenz-
gebihr gefordert werden konne.

In zweiter Linie hat der Kléger in der Berufungsinstanz
sein Klagebegehren aus § 6 des genannten Vertrages hergelei-
tet, wonach dic Lizenzpflicht der Beklagten unverandert fort-
bestehen s80ll, wenn an die Stelle des Vertragspatents Ncuerun-
gen oder Verbesserungen treten. Der Klédger hat hierzu die An-
sicht vertreten, die von ihm eingefiihrte Lacktrdnkung stelle
eine derartige Neuerung dar, die vom VerfragSpatent abhiingig
sei und durch das Patent Nr. @ @D @ zusitzlich geschiitzt
werde. In diesem Zusammenhang hat der Kldger noch daraufl
hingewiesen, daB es der Becklagten bei Vertragsschlufl vor
allem darauf angekommen sei, billige Motoren auf den Markt
bringen zu kodnnen.

I
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In Rahmen seines Berufungsvorbringens hat der Klager
ferner ausgefiihrt: Falls das Gericht die Meinung vertreicn
s0lltec, dic Beklagte benutze weder das Vertragspatent noch
an desscen Stelle eine Neuerung im Sinne des Ligenzvertrages
vom 12. August 1952 (vgl. § 6), dann diirfe nicht aufer acht
bleiben, dafl er seine vertraglichen Pflichten voll crfiillt
und daher cinen Anspruch auf die vereinbarte Gegenléistung
oder auch auf Schadensersatz wegen Nichterfiillung habe. Die
Beklagte habe sich bisher eincrseits davor gehlitet, den
Vertfag zu kiindigen, sie lehne andererseits aber auch die
ausdriicklich vereinbarte Auswertung der Erfindung ab, ob-
wohl sich nach ihrer cigenen Behauptung dice Lebensdauer der
Stédnderpakete beim Eintauchen der Motorengehidugse in fllis-
siges Metall infolge der bessceren Warmeableitung mehr als
verdoppeln lieBe.Demgegeniiber konne sich die Beklagte
nicht auf sein Einvergtdndnis zu der Umstellung der Her-
stellungsweise berufen, da er das Trinken in Kunststoff
lediglich als Weiterentwicklung seiner Stammerfihdung unter
der Voraussetzung empfohlen habe, dafl die vereinbarte Lizenz
wveitergezahlt werde. Hiervon sei die Beklagte zundchst auch
sclbst ausgegangen. Nur so sei es erklérlich, daB dic Be-
klagte nach der Umstellung des Verfahrens, nadmlich in dem
Zusatzvertrag vom 15./21. November 1952, einer Erhdhung dcs
Lizenzsatzes zugestimmt und auf dieser Grundlage noch jahrc-
lang Lizenzgebiihren abgerechnet habe. Durch diescs Verhalter
habe die Beklagte ihre Verpflichtungen bestdtigt. Im ibriger
habe dic Beklagte im AnschluB an dic Anderung des Herstel-
lungsverfahrens ihre Ums#étze noch erheblich erhohen konncen,
wie die von ihr selbst angegebenen Umsatzzahlen (1951:

410 000.-DM; 1952: 450 ooo.~ DM; 1953: 640 ooo.- DM; 1954:
600 000.-IM; 1955:1110 ocoo.- DM) bewiesen. Um so unver-
stindlicher gei es, daB die Beklagte nunmehr ihm als dem
Urheber dieser Umsatzsteigerung das vereinbarte bescheidenc
Entgelt verweigere.
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Hilfsueise hat der Kldger das Klagebegehren auch darauf
gestiitzt, daB die Beklagte das jiingere Patent Nr. @ D @D
stillschweigend in Ansvruch genommen habe und daher auf
Grund des Anstellungsvertrages (vgl. Ziff. 4 Abs. 2) eine
angemessene Verglitung schulde.

Der Kliger hat ferner geltend gemacht, dafl die Beklagte
nach dem Lizenzvertrag vom 12. August 1952 (vgl. § 8) in
jedem Falle verpflichtet sei, diec inzwischen aufgelaufencn
Patentgebiihren in Hohe von 2 112,- DM als Mindestlizenz zu
zahlen.

SchlicBlich hat der Klédger die Klageantrdge vorsorglich
auch noch auf eine rechtswidrige Verletzung des Patonts

lir, 5 WD @ zcstiitzt.

Die Beklagte hat zur Begriindung ihres Antrags, die Be-
rufung des Kldg rs guriickzuweisen, in Ergédnzung ihrer
erstinstanzlichen Ausfiilhrungen u.a. vorgetragen:

Sie presse bei ihren Erzeugnissen die drei Blechteile
unter so erheblichem Druck ineinander, dafl ohne zusidtzliche
Mittel eine geniigend feste Verbindung erzielt und ein Klir-
ren vermicden werde. Anschlieflend sei entgegen der Lehre
dea Vertragspatents noch eine Raumbehandlung erforderlich.
Durch eine derartige Herstellung von Motorgehdusen aus drei
Blechteilen werde das Vertragspatent schon deshalb nicht
benutzt, weil dreiteilige Blechgeh#use bereits in vorver-
8ffentlichten Druckschriften (Ssterreichische Patentschrift
Nr. 126 779 und deutsche Patentschriften Nr. 720 551 und Nr.
516 474) beschrieben seien und seitt langem von verschiedcencen
Pirmen hergestellt wiirden.

Sie tauche die Gehiduse mit den eingebauten Sténderpaketen
nur deswegen in den Trénklack ein, weil die Wicklungen iso-
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liert werden miiBten. Auch insoweit werde das Vertragspatent
nicht benutzt, da flr dieses die Verwendung von Metall
charakteristisch sei, das Wdrme mehr als filinfhundcrtmal bess
als Kunststoff ableite. Sie schaffe bei ihren Konstruktionen
den erforderlichen Widrmeausgleich durch den Einbau stérkerer
Entlifter. Im tibrigen habe sie selbst ebenso wie eine Reihe
anderer Firmen bereits seit langer Zeit Motorgehduse, die
allerdings aus einstiickigem GuB bestanden hdtten, nach Einba
der Stdnderpakete als Ganzes in Kunststoff getridnkt. Dariliber
hinaus seien in ihrer Reparaturabteilung schon vor Dienst-
antritt des Kldgers drei-~ und mehrtecilige Geh#use nach dem
Heuwickeln der Statoren in Lack getrdnkt worden. Das gleiche
Verfahren sei auch von anderen Firmen angewandt worden. Bei
der von dem Klager angcordneten Umstellung sei man also ledi
lich zu dem fritheren Verfahren zurilickgekchrt unter Fortlassy
des Uberflissigen Tauchens in eine Metallschmelze.

Bei dieser Sachlage konne auch nicht von der Benutsung
cincr Verbesscrung oder Ncuerung im Sinne des Ligcnzvertrage
vom 12. August 1952 (vgl. § 6) gesprochen werden.

Das jiingere Patent Nr. 1 025 500 sei gegeniiber dem er-
wahnten Stand der Technik nicht schutzfdhig und durch ihre
Ausliceferungen offenkundig vorbenutzt worden. Zumindest stei
ihr ein persodnliches Vorbenutzungsrecht zu. Daher sei sic a
nicht daran interessiert, das Recht auf Grund des Anstcllun
vertrages {vgl. Ziff. 4 Abs. 2) in Anspruch zu nehmen.

Schadensersatzanspriiche des Klédgers schieden schon des-~
halb aus, weil er selbst die Umstellung angeordnet habe. Da
bei habe er ihre kaufminnischen Betriebsleiter zundchst
pflichtwidrig in den Glauben versetzt, auch das Eintauchen
der Gehdusc in Kunststoff falle unter das Vertragspatent.
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So habe der Kldger ihr auch den Zwischenbescheid des Patent-
amts vom 11. Oktober 1952 verschwiegen, in welchem dic Ein-
beziehung von Lack als eine unzuldssige Erweiterung des
Erfindungsgcgenstandes bezeichnet werde. Unter diesen Um-
stédnden sei die Annahme nicht gerechtfertigt, sie sei still-
schweigend damit cinverstanden gewesen, daB ihre Lizenz-
pflicht fortbestehe. Wenn der Kldger sich nunmehr auf ihre
Auswertungspflicht berufe, handele er arglistig.

Das Oberlandesgericht hat nach Einholung eines Sachver-
stdndigengutachtens der Professoren Dr.-Ing. JEEE® und
Dr.-Ing. habil. Ma@ip dcr Berufung des Kldgers zum Teil
stattgegeben und unter teilweiser Abidnderung der landge-
richtlichen Entscheidung die Beklagte verurteilt,

1.) an den Kldger 27 058,- DM nebst 4 % Zinsen
seit dem 15. August 1957 zu zahlen;

2.) dem Klidger unter Uberreichung eines nach
Kalenderviertel jahren aufgeschliisselten
~ Verzeichnisses Rechnung dariiber zu legen,

“wie viele Elektromotoren sie seit dem 1. April
1959 hergestellt und vertrieben hat, deren
dreitelliges Statorgehduse aus einem inneren
und cinem &duBeren hohlzylindri'schen Mantel
sowie einem dazwischen angeordneten, mehrfach
abgekropften, Kithlrippen bildenden Zwischen-
stliick - alle Teile vorzugsweise aus Eisen- oder
Stahlblech - besteht und deren Hohlrdume, die
zvischen den durch Ineinanderpressen der vorge-
nannten drei Teile hergestellten Beriithrungs-
fldchen entstehen, durch Eintauchen in fliissigen
und erhidrtbaren Kunststoff gefiillt sind, so dafB
dadurch die drei gemannten Teile miteinander ver-
bunden sowie mit dem einen Korrosionsschutz bil-
denden Kunststoff iberzogen sind.

Von den Kosten des Rechtsstreits hat das Oberlandesge-
richt der Beklagten 4/5 und dem Kldger 1/5 auferlegt.

Nach ErlafB dicsos Urteils hat die Beklagte den Lizenz-
vertrag gekindigt.

Mit ihrer Revision beantragt die Beklagte, das Urteil
des Oberlandesgerichts aufzuheben, die Berufung des Klédgers
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zurlickzuweisen und damit die landgerichtlich- Entschelidung
wiederherzustellen, durch welche die Klage in vollem Umfange
abgeviescn worden ist. Der Kliédger bittet um Zuriickweisung

der Hevision.

I. 1. Das Berufungsgericht vertritt in:Ubercinstimmung

mit dem Landgericht die Ansicht, dafl der Zahlungsanspruch
des Klidgers, soweit er als vertraglicher Erfiillungsanspruch
auf § 2 des Lizengvertrages vom 12. August 1952 i.V. m. Zifi{
2 der Zusatzvereinbarung vom 15./21. November 1952 gestiitzt
verde, ebenso unbegriindet sei wie der hieraus abgelcitete
Anspruch auf Rechnungslegung, da die Beklagte die Lehre des
Vertragspatents Nr. 929 676 seit der Umstellung auf Trénklad
(Ende August 1952) nicht mehr benutze.

Bei der Bestimmung des S hutzumfangs des Vertragspatcnts
geht das Berufungsgericht angesichts der im Erteilungsver-
fahren vorgenommencen Beschridnkung davon aus, dafl am Anmelde-
tag {(14. Juni 1950) doppelwandige Gehduse, bei denen ein
swischen Innen- und AuBenmantel eingesetztes, mehrfach abge
<ropftes Zwischenstiick Kilhlrippen bzw. Kithlkanidle bildet,
zum Stand der Technik gehdrten. Es sieht alsdann die Aufgab
welche sich der Kléger fiir seince Erfindung gestellt hat,
darin, auf einfache Weise ein aus den genannten drei Teilen
bestehendes Gehduse filr Elektromotoren zu schaffen, das ein
seits einen geringen Aufwand fir Material und spanabhebende
Bearbeitung erfordert und andererseits groBe Festigkeit unt
Vermeidung von Klirren der einzelnen Teile gegeneinander, g
Widrneableitung und Oberfléchenschutz gegen Korrosion und
Rosten aufweist. ErfindungsgemidB wird diese Aufgabe - so fi
das Berufungsgericht fort - dadurch gelost, daB das druck-
gchliissig ineinander geprefite dreiteilige Gehduse in fllssi
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Metall getaucht wird, das zwischen die Beriihrungsstellen
der Teile tritt, dic StoBstellen ausfiillt und die gesamte
Oberfldache mit einer Schutzschicht iiberzieht.

Das Berufungsgericht stellt alsdann fest, daBl die Beklagtc
von den unmittelbaren Gegenstand der Erfindung keinen Ge-
brauch mache, da ihre Motoren seit der Umstellung nicht in
fliissiges Hetall, sondern in héartbaren Kunststoff getaucht

viirden.

AnschlieBend gelangt das Berufungsgericht zu dem Ergebnis,
dafl das Tauchen in Kunststoff auch nicht unter dem Gesichts-
punkt der Aquivalenz oder eines allgemeinen Erfindungsgedan-
kens in den Schutzbereich des Vertragspatents falle.

Nach Auffassung des Berufungsgerichts kann die Verwendung
von Lack an Stelle von Metall nicht als glattes, d.h. dem
Durchschnittsfachmann ohne besondere Uberlegung zur Verfiigung
stehendes- Aquivalent gewertet werden. In diesem Zusammenhang
wird in dem angefochtenen Urteil u.a. ausgefithrt: Es soil mit
den gerichtlichen Sachverstédndigen zwar anzunehmen, daB durch?
die Verwendung von Kunststoff hinsichtlich der Verfestigung
des Gehduses, der Verhinderung eines Klirrens uné des Korro-
rionsschutzes die gleichen Wirkungen erzielt werden konnten
vie durch die Verwendung von flissigem Metall. Das gelte aber
nicht hinsichtlich der Wdrmeableitung. Die Losung dieses Prob-
lems spiele aber im Klagepatent nach den Darlegungen der ge-
ichtlichen Sachverstdndigen, denen insoweit gefolgt werden

konne, wenn nicht die bestimmende, so doch eine ganz wesentliche

Rollc. Durch die im Klagepatent vorgesehene Verwendung von
Metall werde die Warmeableitung derart verbessert, dall sich
die Lebensdauer des gefidhrdeten Sténderpaketes mehr als ver-
doppele. Demgegeniiber bedeute filir die Losung des genannten
Problems die Verwendung von Kunststoff wegen seiner geringcn
Vdrmeleitfdhigkeit einen Riickschritt. Durch das Tauchen in
Lack werde ndmlich die Wirmeabgabe gegeniiber ungetauchten Ge-
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hdusen nach den - auf Versuchen beruhenden - Feststellunger
der Sachverstindigen noch wesentlich verschlechtert; denn
wenn auch durch die etwas bessere Warmeleitfihigkeit von
Lack gegenitber Luft der Wdrmekontakt zwischen den Blech-
teilen geringfiligig verbessert werde, so wirke doch anderer
seits der Lackiberzug wie eine Isolieréchicht, welche dic
Warmeabgabe an die Auflenluft ganz erheblich herabsetze. In
Ubrigen seil aie Beklagte nach ihren Angaben bestrebt, den
aufgezeigten Riickschritt durch Verstdrkung des Luftgebliise
auszugleichen.

Yine Erstreckung des Schutzes unter dem Gesichtspunkt
nicht glatter Agquivalente - das sind solche gleichwertigen
Arbeitsmittel, die nicht ohne ndhere Uberlegung, aber ohne
erfinderisches Bemilhen zur Losung der besonderen Aufgabe
zur Verfigung stehen - oder unter dem Gesichtspunkt eines
allgemeinen Erfindungsgedankens scheitert nach Ansicht
des Berufungsgerichts an der fehlenden Offenbarung. Zur
Begrindung fihrt das Berufungsgericht hierzu im einzclnen
aus: Wenn ecin Fachmann durch sein Pachwissen davon abge-
lenkt werdce, zur Losung der erfindungsgemdfien Aufgabe eir
Ersatzweg zu beschreiten, dann kdnne dieser nicht mehr alcs
offenbart angesehen werden. Dies sei hier der Fall. Denn
angesichts der Bedeutung des Problems der Wiarmeableitung
werde der Durchschnittsfachmann davon abgehalten, an Stel!
des gut widrmeleitenden Metalls einen schlecht wirmeleitent
Kunststoff zu verwenden, selbst wenn dieser die librigen
Vorteile zu erreichen helfe. Diesem Ergebnis stche nicht
entgegen, dafl das Patentamt bezliglich des jlingeren Patcnt:
r. B WD @D cine Aquivalenz zwischen Metall und XKunstst
bejaht habe. Bei diesem Patent sei ndmlich die Aufgabe de
Warrmeleitung nicht von erfindungswesentlicher Bedeutung.

2. Im Verlaufe seiner weiteren Erdrterungen hat das Beru
fungsgericht die Frage untersucht, ob sich die Lizenzford
des Klidgers als vertraglicher Erfiillungsanspruch aus der
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gelung in § 6 des Vertrages vom 12. August 1952 ergecbe,
wonach dic vereinbarten Lizenzsédtze unverandert bleiben,
wenn an Stelle des Vertragspatents Neuerungen und Verbes-
serungen verwvendet werden. Das Berufungsgericht hat die
Prage verneint. Es geht zwar davon aus, daBl unter die Re-
gelung nicht nur technische Verbesserungen, etwa in Gestalt
abhéngiger Fortentwicklungen, sondern auch solche Fortent-
wicklungen fallen, di~ zwar vom Vertragspatent patentreccht-
lich unabhidngig sind, aber wirtschaftlich an desscn Stclle
treten. Das Berufungsgericht nimmt aber in Ermangelung ge-
genteiliger Anhaltspunkte an, daff die Lizenzpflicht der
Beklagten sich nur auf schutzrechtsfdhige Neuerungen be-
zicehe. Diesc Voraussetzung hdlt das Berufungsgericht nicht
fir gegeben. Der Klédger habe zwar - so erwagt das Berufungs-
gericht - fir das abgewandelte Verfahren inzwischen das
Patent Nr. @ ED WP erwirkt. Dieses Patent sei aber nicht
rechtsbestédndig. Seiner Schutzfdhigkeit stehe vielmehr ent-
gegen, "dafl die Beklagte den dem Patent zugrunde liegenden
Erfindungsgedanken nach dem Ergebnis der Beweisgufnahme -
wie in dem angefochtenen Urteil eingehend auseinanderge-
setzt wird - jahrelang vor der Anmeldung des Kldgers im
Dozenmber 1956 offenkundig vorbenutzt habe.

3. Der Zahlungsanspruch des Kldgers kann nach Ansicht des
Berufungsgerichts auch nicht ganz oder teilweise darauf
gestiitzt werden, dafl diec Beklagte die Lehre des jungeren
Patents Nr. @B QP @P bvenutzt. Ein vertraglicher Anspruch
auf Zahlung einer angemessenen Verglitung gemédl3 Ziffer 4
Abs.2 des Anstellungsvert-ages vom 15. Mdrz 1950 sgheide -
so m~int das Berufungsgericht - bereits deswegen aus, weil
sich nicht feststellen lasge, daR die Beklagte die Erfin-
dung recchtswirksam in Anspruch genommen habe. Entgegen der
Annahne des Kldgers kdnne eine Inanspruchnahme angesichts

der weitreichenden Folgen'(ﬁbergang des Patents auf die



- 19 -

Beklagte) jedenfalls nicht allein darin gesehen werden, daB
dic Beklagte das Patent benutze. Zin Schadensersatzanspruch
wegen rechtswidriger Benutzung des Patents komme selbst

dann nicht in Betracht, wenn das Patent entgegen den Er-
drterungen zu Ziff. 2 schutzfihig sein sollte. Der Beklagten
stehe nédnlich infolge langjdhriger Benutzung vor Anmeldung
des Patents zumindest ein Vorbenutzungsrecht im Sinne dces

§ 7 Abs. 1 PatG zu. Die Beklagtc handele im iibrigen nicht
unbillig, wenn sie sich auf ihr redlich erworbenes Vorbe-
nutzungsrecht berufe, Es dlirfe in diesem Zusammenhang nicht
aufler acht bleiben. dafl der Kldger im Rahmen des Anstellungs-
vertrages verpflichtet gewesen sei, die Fertigung 2u reorga-
nisicren und die technische Entwicklung auf den modernstcn
Stand¢ zu bringen (vgl. Ziff. * aal), und daB er - letztlich
in Erfillung dieser Verpflichtung - die strittige Neuerung
bei der Beklagten eingefiihrt habe.

4. Das Berufungsgericht hat schliefllich ebenso wie das Land:
gericht auch diec ¥rage verneint, ob die Klageforderung etwa
als Anspruch wegen schuldhafter Verletzung des Lizenzvertra-
ges begrindet sei, weil die Beklagte das Patent Nr. 926 676
entgegen der in Ziff. 7 des Vertrages iUbernommenen Verpflich
tung nicht benutzt habe. Das Be ufungsgericht tritt insoweit
dem Standpunkt des Landgerichts bei, dafl von einem Vaerschul-
den der Beklagten nicht die Rede sein konne, weill unstreitig
der Klédger selbst die Verwendung von Xunststoff an Stellc de
Metalls veranlaflit habe.

II. Zu Beginn seiner weitcren Darlegungen stellt das
Berufungsgericht fest, daB der Klidger infolge der Umstellung
auf cin nicht mehr unter das Vertragspatent fallendes Her-
stellungsverfahren nicht si@mtlichc vertraglichen Anspriiche
verloren habe. Das Berufungsgericht gelangt alsdann zu dem
Ergebnis, dafl der Verglitungsanspruch des Kldgers aus fol-
genden krwdgungen jedenfalls zum Teil begrindet sci:



Der Kldger mache mit Recht geltend, daB der Lizenzvertrag
wirksam abgcschlossen sei, daf die Beklagte in § 7 des Ver-
trages ganz betont eine Auswertungspflicht ubernommen habe,
daBl er scinerseits den Vertrag vollsténdig erfiillt habe,
indem er der Beklagten eine ausschlieBliche Lizenz an einem
Patent bestellt habe, nach dessen Lehre die Lebensdauer von
Motoren verdoppelt werden konne, und daB die Beklagte den
Vertrag bisher nicht gekindigt habe, obwohl sie hierzu gemif
§ 11 bevorzugt berechtigt gewesen sei. Ferner miisse beriick-
sichtigt werden, daB der Klédger mit der von ihm veranlafiten
Umstellung auf Kunststoff nicht etwa auf eine vertragliche
Gegenleistung verzichtet habe, ebenso wie umgckehrt die zeit-
weilige Fortzahlung der vereinbarten Verglitung nach durchge-
fihrter Umstellung in V.rbindung mit der Vertragsé@nderung vom
November 1952 nicht als Anerkenntnis der Beklagten gewertet
verden konne. Denn der Kliager habe stets daran festgehalten,
daB das neue Verfahren ebenfalls unter das Vertragspatent
falle. Unstreitig sei auch die Beklagte in den ersten Jahren
dieser Meinung gewesen. Der Ubergang von Metall auf Kunst-
stoff sci gsonach in der ilbereinstimmenden Annahme der Par-
teien erfolgt, dafll die Umstellung des Herstellungsverfahrens
den Lizenzanspruch des Klidgers nicht beriihre. Da sich diese
Annahme dls unzutreffond herausgestellt habe, kdnne die Um-
stellung nicht einseitig zu Lasten des Kldgers gehen, der
scinerseits den ungekindigten Lizenzvertrag vollstdndig
erfiillt habe. Andererseits sei es aber auch nicht gerecht-
fertigt, dem Klédger den vollen Ligzenzsatz von 2,25 % zuzu-
billigen, da sich die Beklagte ausdriicklich nur verpflich-
tet habe, den genannten Satz flir jeden nach dem Vertrags-
ratent hergestellten und vertriebenen Motor zu zahlen. Die
Lizenz sei vielnmehr so zu bemessen, wie die Parteien sie
als Gegenleistung fiir die Benutzung des Patents einschlicB-
lich der Berechtigung zur Vergabe von Unterlizenzen verein-
bart haben wiirden, wenn sie gewuBt’hétten, dafl das Trinken
mit Lack nicht mchr unter das Patent Nr. (0 @ falle. Da
die Partcien zu diesem Gesichtspunkt trotz eines entsprechen-
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den Hinweises in dem Beschlufl vom 9. November 1962 nichts
vorgeitragen hatten, habe das Gericht von sich aus unter
Beriicksichtigung der ndheren Umstédnde gemdB § 242 BGB
cince Regelung zu treffen.

Dem Klagebegehren stiinde allenfalls dann der Einwand
der Arglist entgegen, wenn der Kldger der Beklagten den in
Erteilungsverfahren ergangencn Zwischenbescheid des Patent
ants vom 11. Oktober 1952, wonach die Binbegiechung von
Lack eine uﬁzuléssige Erwveiterung der Anmeldung darsteclle,
schuldhaft verschwiegen hdtte und wenn sich auBerdem fest-
stellen liefle, daB die Beklagte bei Kenntnis des Beschei-
des den Lizenzvertrag alsbald gekiindigt haben wirde. Diese
Voraussetzungen seien jedoch nicht erfiillt. Dem Kléger
konne aus seinem Verschweigen kein Vorwurf gemacht wer-
den, weil das Patentamt lediglich aus formlichen Griinden
einc Erweitrrung des Patentanspruchs abgelehnt habe. Der
Klidger habe daher nach wie vor der Uberzeugung sein konner
¢all das Tré@nken mit Lack auch ohne die Erweiterung unter
den Schutzumfang des Patents falle. Uberdies konne nicht
festgestellt werden, dafl die Beklagte:bei Kenntnis des
Zwvischenbescheides den Vertrag gekiindigt hdtte; denn sie
habe trotz der spiter gewonnenen Einsicht bisher keine
Kindigung ausgesprochen. Unter diesen Umstédnden konne le-
diglich angenommen werden, dafi diec Parteien iber eine Xr-
méfligung des Lizenzsatzes verhandelt hédtten. Im librigen
wdre es nicht nur Sache des Kldgers, sondern mindestens
chenso Sache der Beklagten gewesen, bei dem Ubergang zur
Lacktréankung dic Rechtslage alsbald zu kldaren. Da dies
unterblieben sei, miisse eine Regelung nunmehr nachgecholt

werden.

Bei dieser Regelung sei vornehmlich zu beachten, daB
der Lizenzsatz nach der Zusatzvereinbarung vom 15./21.
Novenmber 1952 (vgl. 2iff. 2) fir die Dauer der Anstellung
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des Klidgers einen Zuschlag von 0,75 % umfaBt habe. Hach

der Behauptung decs Klagers, welche die Wahrscheinlichkeit
fir sich habe, sei ihm dieser Zuschlag von der Beklagten,
dic hierfiur trotz Hinweises in dem bereits erwdhnten Be-
schlud vom 9. November 1962 keine andere iiberzeugende Be-
grindung gegeben habe, an Stelle einer zundchst vorgeseche-
nen Umsatzbeteiligung zugebilligt worden. Bei dieser Sach-
lage erscheine es unter Beriicksichtigung von Treu und Glau-
ben gerechtfertigt, dem Kldger fiir die Zeit bis 2zu seinem
Ausscheiden einen V-rgiitungssatz von 0,75 % vorab zuzuer-

kennen.

Schwieriger scei die Feststellung, welcher Lizenzsatz
in Ubrigen als Gegenleistung der Beklagten angemessen sei.
Die Interessen der Parteien seien naturgemidfl entgegengesetzt
gcwesen. Der Kldger habe einen - allerdings kiindbaren -
Lizenzvertrag lber ein Patent von einigem Wert in der
Hand gehabt und sei auch im Falle der Nichtbenutzung an
ciner mglichst hohen Verglitung interessiert gewesen, da
ihn die vertragliche Bindung an einer anderweitigen Verwer-
tung gehindert habe und die Beklagte mit dem Patent habe
immerhin versuchen koénnen, Dritte vom Nachbau erfindungsge-
mdfBer Motoren abzuhalten, oder aber Unterlizenzen zu verge-
ben. Die Beklagte sei umgekehrt auf die Zahlung einer mOg-
lichst niedrigen Ve rgiitung bedacht gewesen, nachdem es ihr
mit Hilfe des Kldgers gelungen sei, an Stelle der friiher von
ihr hergestellten GuBgehéiuse einen einfachen und billigen
Motor zu cntwickeln, der zwar zum freien Stand der Technik
gehort habe, was jedoch nicht klar zutage getreten sei. In
Lrmangelung sonstiger brauchbarer Anhaltspunkte sei es an-
gebracht, den nach Abzug der erwdhnten 0,75 % verbleibenden,
urspriinglich vercinbarten Lizenzsatz von 1,5 % zu halbicren
und auf diese Veisce dic Folgen der Umstellung auf beide
Seiten zu verteilen. Dabei gehe der Senat davon aus, daBl die
in der Vergangenheit bereits geleisteten, auf der Basis von
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2,25 % abgercchneten Zahlungen als erledigt zu gelten hiit-
ten. Dies wiirde auch deshalb Treu und Glauben entsprechen,
well dic Beklagte die Lizenzzahlungen an den Kldger nach

der Lebenscrfahrung in ihren Preisen einkalkuliert und

zuden ihren Umsatz stdndig ausgeweitet habe, ohne dafl ihre
Mitbewerber entsprechende Motoren auf den Markt gebracht
hidtten. Insgesamt errechne sich demnach fiir die Dauer des
Anstellungsverhidltnisses ein Lizenzsatz von 1,5 % aus dem
Unsatz derjenigen Motoren, welche an die Stelle der metall-
getauchten Motoren getreten seien, und fir die Zeit nach

den Ausscheiden des Kligers cin Satz von 0,75 %. Da die

auf der Basis von 2,25 % berechnete Klageforderung von

{0 587,01 DM unstreitig auf einen Zeitraum vor dem Ausschei-
den des Klagers entfalle, schulde die Beklagte hiecrvon

bei Zugrundelegung eines Satzes von 1,5 % den zuerkannten
Betrag von 27 058,- DM. In dieser Hohe sei somit der Zah-
lungsanspruch des Kléagers begriindet, widhrend sich der weiter
gehende Anspruch als unbegriindet erweise.

ITI. Dic Revision wendet sich mit zahlreichen Sach- und

Verfahrensrigen gegen die vorstehend wiedergegebenen Aus-—
fihrungen des Berufungsgerichts. . durch welche die Beklagto
beschwert wird. Dem Rechtsmittel bleibt jedoch der Erfolg

versagt.

1. Die Revision weist zunidchst darauf hin, dafl nach der
von Rasch, Der Lizenzvertrag in rechtsverglcichender Dar-
stellung, 1973, 8. 17 f und von Tetzner, Kommentar zum
Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl., § 9 PatG
Anm. 27 vertretenen Auffassung ein Lizenzvertrag auf eine
von Anfang an unmogliche Leistung gerichtet und infolgedes-
sen nach § %06 BGB nichtig sei, wenn sich nachtridglich herau
stelle, daB das Patent nicht den von den Vertragschlicfiendern
angenonnenen Schutzunfang habe und dafl dsher die Fabrikatiorn
welche der Lizenznehmer betreibe, gar keinen Patentschutz g¢
niefle. Aus dieser Auffasoung, die im ilibrigen von der herrscl
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den Meinung nicht goteilt wird ivgl. hierzu Reimer, Kommentar
zun Fatentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl., § 9

PatG Anm. 29 mit Nachweisen), kann dic Revision ebensovenig
etwas fiir dic Beklagte herleiten wie aus der von ihr cbenfalls
berufenen, aal0. dargestcllten Ansicht von Reimer, wonach der
Lizenznehner das Recht habe, bereits gezahlte Betriadge ganz
oder zunm Teil zuriickzufordern, demnach auch nicht gezahlte
Betridge zu verweigern, wenn das Patent einc tatsdchliche
Vorzugsstellung nicht gewdhre. Die Revision ibergicht, dafl
hier ein derartiger Fall nicht vorliegt. Die von den Par-
teien bei Vertragsschlufl beabsichtigte und zundchst auch
durchgefiihrte Herstellungsweisc {Metalltridnkung) fiel durchaus
in den Schutzbereich des Patents Nr. @) @, an welchem der
Kliger der Beklagten eine ausschliefliliche Lizcnz bestellt hat.
Aus diesen Schutzbercich ist die Beklagte nach den rechtlich
unangreifbaren Fests%ellungen des Berufungsgerichts crst nach-
triaglich dadurch herausgeraten, daB sic seit Ende August

1052 dic Motorengehduse nicht mehr in fliissiges Metall {Zink},
sondern nach dem Einbau der bewickelten Sténderpakcte in aus-
hédrtbarcn XKunststoff (Tranklack) eingetaucht hat. Dic Beklagte
héitte jedenfalls wdhrend der Dauer des Lizenzvertrages, den
sie erst nach Erlafl des Berufungsurtecils vom 8. Marz 1963
geklindigt hat, dic in den Schutzbereich des Vertragspatents
fallende Fabrikation mectallgetrénkter Motoren zu jeder Zeit
wieder aufnchmen kénnen. Ob dic Beklagte im ilibrigen bei der
Unstellung auf dag bei ihr seit Jahrzchnten iibliche Her-
stellungsverfahren zuriickgegriffen hat, ist in diesem Zu-
sarmenhang ohne Bedeutung. Die Riige der Revision, das Beru-
fungsgericht habe es unter Verletzung des § 286 ZPO versiiumt,
sich mit diesem Gesiichtspunkt auseinanderzusctzen, stoft

daher ins Lecre.

2. Da sonach der Lizenzvertrag vom 12. August 1952 und

die Zusatzvereinbarung vom 15./21. November 1952 rechts-
wirksan zustandegckommen sind, hat das Berufungsgericht ent-
gegen der Auffassung der Revision zu Recht versucht, im Rahmen
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des § 242 BGB eine Anpassung der vertraglichen Verpflichtun
der Beklagten vorzunchmen, die notwendig geworden ist, weil
dic Beklagte einerseits auf Veranlassung des Klidgers seit
“nde August 1952 ein Herstellungsverfahren angewendet hat,
das nicht mchr unter das lizenzierte Patent fdéllt, und daB
sie andererseits jahrclang von der Moglichkeit keinen Ge-
brauch gemacht hat, das Vertragsverhidltnis zu kiindigen f{vgl
hierzu § 11 des Vertrages vom 12. August 1952) und dadurch
das noch bis zum 14. Juni 1968 laufende Patent dem Kliager
zur anderwveiten Verwertung freizugeben.

Soweit die Revision darauf abhebt, daB nach jeder kauf-
mannischen Frfahrung niemals eine Iizenzvercinbarung fir la
getrinkte Gehduse zwischen den Parteien getroffen worden wi
wenn sic den wirklichen Schutzumfang des Vertragspatents ge
kannt hiitten, 1ldB%t sie - wie auch die Revisionserwiderung
betont - die nachstehende, allein mafSigebende Uberlegung ausB
achts
Bei der Umstellung des Herstellungsverfahrens iEnde August
1952} stimmten beide Parteien unstreitig in der Auffassung
iibcrein, daB auch die lackgetrankten Motorengchéduse unter
dem Gesichtspunkt der Aquivalenz von dem Schutzbereich des
Vertragspatents erfaft wiirden. Diese Annahme hat sich, wic
in dem angcfochtenen Urteil verbindlich festgestellt wird
:vgl. oben zu I 1), als unzutreffend erwiesen. Angesichtg
dicser PFeststellung hatte das Berufungsgericht ausschlicefi-
lich dariiber zu cntscheiden, wie die irrtiimliche Einigung
der Partecien iiber die Anwendung der Lizcenzvereinbarungen au
auf lackgctridnkte Motorengehduse rechtlich zu werten ist. I
dicsem Zusammenhang tritt, wie das Berufungsgericht richtig
erkannt, in dem angcfochtenen Urteil aber nicht deutlich ge:
herausgestellt hat, die Frage auf, wie die Parteicn anliéfili
der Anderung des Herstellungsverfahrens ihr Vertragsverhiilt
nis gercegelt hdtten, wenn ihnen seinergeit bewullt gewesen
wirc, dafl die Lacktriankung nicht unter das Vertragspatent
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falle. Es gecht also nicht, wie dic Revision meint, um dic

Frage, ob dic Beklagtce bei Abschlufl des Vertrages vom 12. August
1952 bereit gewescn widre, Lizenzen fir dic Herstellung von Mo-
toren zu zahlen, diec zum freien Stand der Technik gchorten. So-
nach komnt es nicht auf die Zeit vor bzw. bei Abschlufl des
Lizenzvertrages an - damals wollten die Parteicn ja gerade

das fliissige Metall verwenden -, sondern auf den Zeitpunkt,

zu welchem das Verfahren von Metall auf Kunststoff (Trinklack)
umgestellt worden ist.

Bei Beriicksichtigung des aufgezeigten Ausgangspunkts kann
es aus Rechtsgriinden nicht becanstandet werden, daB das Beru-
fungosgericht es fir gerechtfertigt hidlt, den beidersecitigen
Irrtun der Perteien nicht allein zu lLasten des Kladgers wir-
ken zu lassen, sondern die Folgen dieses Irrtums im Wege der
richterlichen Vertragsgestaltung auf beide Parteien zu ver-
teilen., Die Erwdgungen, mit welchen das Berufungsgericht seinen
Standpunkt im einzelnen begrindet, lassen einen cntscheidungs-
erheblichen Rechtsirrtum nicht erkennen. Bs fehlt auch jeder
Anhalt dafiir, daB das Berufungsgericht, wie die Revision
behauptet, bei der Viirdigung der in Betracht zu ziehenden Um-
stdnde wesentlichen ProzeBstoff unter VerstoB gegen den §

286 ZPO auBer acht gelagsen bzw. unzutreffend Pewertet habe.

DaB der Klédger den Lizenzvertrag vom 12. August 1952
vollstédndig erfiillt hat, kann entgegen der Auffassung der
Reovision nicht in Abrede gestellt werden. Der Kldger hat
der Beklagten ein Patent zur Benutzung iliberlasscn, gegen
dessen Rechtsbestidndigkeit keinc Bedenken bestehen und von
der Revision auch nicht erhoben werden. Die Revision be-
zweifelt ferncer nicht, daB die durch das Patent geschiitzte
Lehre, nach weclcher dic Beklagte unstreitig geraume Zeit
gearbeitet hat, technisch ausfithrbar, d.h. mit den der Technik
zur Verfiigung stehenden Mitteln wiederholbar ist. Auch diec
technische Brauchbarkeit der Erfindung, die sich als besonderer
Acpekt der Ausfithrbarkeit darstellt und fiir welche der Kliger
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ebenfalls haftete {vgl. hierzu BGH Urt. vom 1. Dezember 1964 -
Ia 212/63 -~ Reaktions-MeBgerdt; ferner RGZ 163, 1, 6), 1iBt
sich nicht bestreiten. Nach den leststellungen, welche das
Berufungsgericht im Anschlufl an das Gutachten der beiden
Sachverstiéndigen getroffen hat {vgl. hierzu dic Darlegungen
unter I 1), werden durch das Eintauchen der Gehduse in dic
Metallschmelze die in der Patentschrift beschriebenen Vor-
teile erreicht. Vornehmlich wird durch die besonders giinstige
Warmeableitung dic Lebensdauer der Motoren mehr als verdop-
pelt. lMangels entsprcechender Abrede hatte der Kléger jedoch
nicht, wic die Revision anzunehmen scheint, dafiir einzustchen,
dafl die nach der Lchre des Patents hergestellten Motoren wett-
bewerbofdhig sind und da8 die Ausnutzung der Erfindung ertrag-
reich (rentabel) ist (vgl. hierzu BGH GRUR 1955, 338, 341 -
Beschlagfreic Brillenglédser; ferner RGZ 1lo6, 362, 366).

Das Berufungsgericht hat zu Recht auch angenommen, daf
sich die Beklagte nach § 7 des Lizenzvertrages vom 12. August
1952 ausdriicklich verpflichtet hat, das Patent auszuwerten.
Tiesc Verpflichtung der Beklagten wird entgegen der Annahme

.der Revision weder durch die Bestimmung des § 8, nach welcher

dic Parteicn eince Mindestlizenz in Hohe der Patentgebiihren
vereinbart haben, novh durch dic Bestimmung des § 11, in
welcher dem Klidger und der Beklagten cin Kiindigungsrccht
eingerdumt wird, aufgchoben oder eingeschrinkt.

Der Revision kann auch nicht darin gefolgt werden, daB
die tatsdchliche Feststellung des Berufungsgerichts, das
Patcnt habe Mfeinigen Wert" verkorpert, auf einer unvollstiin-
digen Auswertung des Gutachtens der Sachverstdndigen beruhlies
s ist zwar richtig, daB die Sachverstdndigen den Wert der
Erfindung als gering bezcichnet haben. Dins schliefit aber
nicht aus, daB das Patent fiir den Klédger ecincn nicht unerhcb-
lichen wirtschaftlichen Wert darstellte, weil er hieriiber
cinen Lizenzvertrag in Hinden hatte, nach welchem die Beklagtc
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zur Auswertung verpflichtet war. So ist e¢s auch erkldrlich,
dafl der Klédger nach seinem Ausscheiden aus den Diensten der
Bcklzagten den Lizenzvertrag nicht gekiindigt hat. An der Aus-
iibung des Kundigungsrechts hdtte allenfalls die Beklagte
interessiert sein miissen, als sic im Sommer 1957 dic Uber-
zeugung gewonnen hatte, daf die unter Benutzung des Lack-
trankverfahrens hergestellten Motoren nicht von dem Ver-
tragspatent erfaffit werden. Dic Beklagte hat cs jedoch, wie
in der mindlichen Verhandlung vor dem Revisionsgericht klar-
gestellt worden ist; auf den Rat der von ihr herangezogenen
Rechtsanwdlte zunidchst flir richtig gehalten, von einer Kiindi-
gung des Ligenzvertrages bis zur gerichtlichen Bestimmung des
Schutzunfangs des Patents abzuschen. Damit erledigen sich
rehrerc Verfahrensriigen aus § 286 ZP0, mit dencn die Revision
dic Folgerung bekdmpft, welche das Berufungsgericht aus der
Unterlassung der Kiindigung durch dic Beklagtc gezogen hat
und die ersichtlich dahin geht, daB auch die Bcklagte dem Ver-
tragspatent nicht jeden VWert abgesprochen hat. Die Beklagte
hat zwar offonbar nicht mehr beabsichtigt, metallgetridnktc und
danit in den Schutzbercich des Vertragspatents fallende Motoren
herzustellen. Damit war aber, wie die Revision verkennt, die
Ledecutung des Patents fiir die Beklagtec nicht erschopft. Ihr
kary vielmehr wdhrend der Dauer des Lizenzvertrages die Sperr-
virkung des Schutzrechts {vgl. hierzu dic §§ 6, 47 Abs. 1 und
2 PatG) zugutc. Uberdies hatte sie, wie auch das Berufungsgericht
anmimmt, von der ihr in § 5 des Lizenzvertrages cingerdumten
Befugnis Gebrauch machen konnen, Unterlizenzen zu vergeben.
Dic Beklagte konnte zudem auf Grund des Patents nicht nur
verhindern, dafB ihre Mitbewerber unter Anwendung des Metall-
schnelizverfahrens hergestellte - also dem Patent entsprechende -
FKotoren auf den Markt brachten, sondern konnte, solange dic
Prage des Schutzunfangs des Patents nicht geklart war, aufler-
den erwarten, dal3 das Patent die Mitbewerber auch davon ab-
halten werde, sich des von %atsachllch gelubten, abgednderten
Herstellungsverfahrens zu bedienen. Sic h&@tte schliefllich,
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wenn sic den Lizenzvertrag geklindigt und das Patent freigege
ben hdtte, mit der Moglichkeit rechnen miissen, daB alsdann
ein dritter Erwerber oder Lizenznehmer des Patents sic
seinergeits mit einer Verletzungsklage iiberzogen hitte.
Wenn auch cinc solche Klage, wie sich nunmehr herausge-~
stellt hat, im XEndergebnisikeinen Erfolg hiatte haben
kdnnen, so hidtte sic doch fur dic Beklagte cine nicht

zu untexrschitzende Bechinderung bedeutet. Die Auffassung
des Berufungsgerichtg, daB das Vertragspatent fiir die
Beklagte trotz der Umstellung des Herstellungsverfahrens
cincn gewissen Wert gehaht habe,ist unter diesen Umstiinden
jedenfalls aus Rechtsgriinden nicht zu beanstanden. In der
mindlichen Verhandlung vor dem Revisionsgericht hat dic
Beklagtc allerdings noch geltend gemacht, ihre Mitbewer-
ber hdtten schon geit langem die von der technischen Ent-
wicklung iliberholte Konstruktion dreiteiliger Motorengchiuse
aufgegeben. Hierauf kann es jedoch nicht entscheidend an-
kommen. Der Umstand, daB die Beklagte, wie dargelcegt,

bis nach ErlaB des angefochtenen Urteils von der Kindigung
des Lizenzvertrages glaubte absehen zu sollen, zeigt, daB
sic degt Patent aus dem einen oder anderen Grunde fiir sich
einen gewissen Wert beigemessen hat.

Dic Revision wirft dem Berufungsgericht ferner zu Unreccl
vor, daBl es dic {begrenzte} Vergiitungspflicht der Beklagter
mit den Hinweis begriindet, daB es dieser "mit Hilfc des
Kldgers gelungen war, cinen cinfachen und billigen Motor
an Stelle der fritheren Gufigehduse gu entwickeln." Dieser
Hinwels kann nur im Zusammenhang mit den ibrigen Ausfithrun-
gen des Berufungsgerichts betrachtet werden. Dann aber er-
gibt sich, dafl das Berufungsgericht dic Beteiligung des
Klégers an der LIntwicklung des Motors nicht als entschei-
denden Grund fiir die Zubilligung der Vergiitung angeschen
hat. Der geriigte Hinweis dient vielmehr lediglich der
Erlauterung der konkreten Situation, welche bei der im Ral



des § 242 BGB vorzunchmenden Wiirdigung allcr Umstdnde mbg-
lichst umfassend zu ermitteln ist.

Das Berufungsgericht ist jedenfalls ohne Rechtsirrtum zu
denm Ergebnis gelangt, dafl der Klédger die Beklagte von der
vertraglich vereinbarten Auswertungspflicht nur dann ent-
bunden hdtte, wenn ihm hierfiir einc Entschddigung gezahlt
oder das Vertragspatent unversziiglich freigegeben worden
wadre. Die Annahme des Berufungsgerichts ist um so mehr
gerechtfertigt,woenn man aufier den von ihm angefiithrten
Unstédnden zusidtzlich bericksichtigt, daBl dic von der Be-
klagten filir die Benutzung des Vertragspatents versprochene
Verglitung z.B. in dem Abrechnungszeitraum vom 1. Januar
1954 bis zum 30. Juni 1957 cinen Betrag ergeben wilirde, der
etwva zweieinhalbmal héher ist als das dem KTéger aufgrund
des Anstellungsverhidiltnisses zustehende Gehalt. Wahrend
das Jahres-Bruttogehalt des Kldgers damals 9 600,-~DM be-
trug, wiirdm sich diec iiberdies stcuerlich beglinstigten
Lizcnzgebiihren in der fraglichen Zeit im Jahresdurchschnitt
auf ctwa 24 Too.-DM belaufen. Dieser Betrag crrechnet sich,
wenn man dic dem Kldger filir die Benutzung des Vertragspa-
tents von der Beklagten gutgeschricbenen Iizenzgebiihren in
Hohe von insgesamt 86 619,58 DM auf die einzelnen Jahre
gleichmédfBig verteilt.

Die Beklagte kann sich zur Abwendung ihrer vertraglichoen
Verpflichtungen auch nicht, wie die Revision meint, nit
“rfolg darauf berufen, daB der Kladger sclbst die Unstel-
lung auf das Lacktridnkverfahren angecordnet hat. Es darf
ndnlich, wic dic Revisionserwiderung zutreffend bemerkt,
nicht auBier acht bleciben, daB der Kldger im Rahmen seiner
Verpflichtungen als Arbeitnehmer {vgl. hicrzu insbesondere
Ziff. 3 des Anstcllungsvertrages vom 15. Mdrz 1950) gchal-
ten war, der Beklagten im Interesse ihrer Wettbewerbsfia-
higkeit dic Umstellung auf das kostensparende Lacktrink-
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verfahren ohne Riicksicht darauf zu empfchlen, daB cr als
Lizenzgeber an der weiteren Erfiillung der Auswvertungspflic
der Beklagten interessiert gewesen ist. Unter diesen Unm-
stdnden ware cs mit den Grundsétzen von Treu und Glauben
nicht zu vereinhircn, wenn der Beklagten gestattet wiirde,
aus der Konfliktsituation, in welche der Klidger infolge
seiner Doppelstellung als Lizenzgcber und Arbeitnchmer
verwickelt worden ist, cinseitig Nutzen zu zichen.

3. Diec Revision vertritt abgchliceBend die Ansicht, daB
das Berufungsgericht auch bei der Bemessung der dem Klii-
ger zustehenden Vergiitung das matericlle Recht sowice
verfahrensrechtliche Vorschriften und Grundsdtze verletzt
habe. Der Angriff geht inlossen cbonfalls fehl.

Das Berufungsgericht geht bei seiner Bercchnung davon
aug, daB dem Kldger fir dic Zeit bis zur Becndigung secines
Anstellungsverhiltnisses am 15. August 1957 cin Lizcnzsatz
von 0,75 % vorab zugesprochen werden miisse, weil der in
dem Zusatzvertrag vom 15./21. November 1952 von den Par-
teien in dieser Hohe vereinbarte Zuschlag an dic Stelle
einer zundchst vorgeseheonen Umsatzbeteiligung getreten
seio ﬁiergegen bestehen keine rechtlichen Bedenken. Dic
Revision nimmt in dicsem Zusammenhang zwar an, dafl sich
das Berufungsgericht mit der blofBen Wahrscheinlichkeit
der entsprechenden Behauptung des Kligers begniigt habe.
Das ist jedoch unrichtig. Wic aus den Zusammenhang sciner
Ausfithrungen hervorgeht, hat das Berufungsgericht die Be-
hauptung des KliZgers als nicht bestritten behandelt und
dariiber hinaus auch als wahrscheinlich angeschen, weil die
Beklagte hierzu trotz Hinweises in dem Aufklérungsbeschlul
vont 9. November 1962 nicht cine im einzelnen begriindete
Gegendarstellung gegeben hat (vgl. hierzu § 138 Abs. 2 ZP(
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Eg kann also keine Rede davon sein, daB das Berufungsgericht,
wvie die Revision meint, dic fiir die Tatsachen- und Beweis-
wirdigung und fiir dic Bewecislastvertcilung mafBigebenden Regelni!
miBachtet habe. Ebensowenig ist aus ﬂechtsgrﬁndon zu bean-
standen, daB das Berufungsgericht den nach Abzug jener o,75 ¢
verbleibenden urspriinglich vercifdbarten Lizenzsatz von 1,5 ¢,
soweit noch keince Zahlungen crfolgt sind, halbiert, ihn
deagegen, soweit die Beklagte gezahlt hat, dem Klédger in un-
verédnderter Hohe zugebilligt hat. Is handelt sich hierbei,
wic das angefochtene Urteil in seinem Zusammenhang erkenncn
148t, um Rechnungsfaktoren, mit deren Hilfe das Berufungs-
gericht zu einem der Sachlage cntsprechenden billigen Ge-
santergebnis gelangen zu konnen glaubte. Dic Erwdgungen,

mit denen cs seine Berechnung begriindet, liegen durchweg

auf tatsdchlichem Gebiet und lassen keinen entscheidungs-
erheblichen Rechtsfehler erkennen. Es lag unter den gegcbenon
Unstédnden nahc, die in der Vergangenheit abgerechneten und
geleisteten Zahiungen als erledigt zu betrachten, und die-
sem Ausgangspunkt auf die Bemessung der noch zu zahlenden
Lizenzgebiihren EinfluB einzuriumen. Die in diesem Zusammen-
hang in Frage kommenden Zahlungen belaufen sich zwar nur

auf insgcsant 46 032,57 DM und nicht, wie das Berufungs-
gericht in den Entscheidungsgriinden auf Grund der Angaben

der Beklagten bemerkt, auf den Betrag von 75000,-DM, der

dic Gesamtsumme der Lizengzgebiihren darstellt, welche die
Beklagte fiir die Auswertung der beiden Patente des Klidgers

in dcr‘Zcit vom 15. M&rz 1950 bis zum 3%0. Juni 1957 gezahlt

“hat. Hierdurch ist dic Beklagte indessen nichit beschwert.

Auch dic zusdtzlichen Erwdgungen, welche das Berufungs-
gericht hierzu anfithrt, und dic dazu getroffenen tatsdchlichen
Feaststellungen kénnen weder aus den von der Revision ange-
filhrten noch aus andercn Griinden beméngelt werden. Entgegen
der Annahmc der Revision hat das Beruf ungsgericht nicht gegen
die fiir dic Tatsachenwiirdigung gliltigen Regeln verstofBen,
wenn es unter Hinweis auf die Lebenserfahrung davon ausgeht,
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daB dic Beklagte die Lizenzzahlungen an den Kléger in ihre
Preoisc cinkalkuliert hat. Es findet sich jedenfalls kein
Anzeichen dafilir, daB die Beklagte von der kaufménnischen
Gepflogenheit, Xostenbelastungen an die Abnechmer weiter-
zugeben, abgewichen ist. Dem Berufungsgericht kann als
Rechtsfehler auch nicht zur Last gelegt werden, dafl es
bei seiner Entscheidung die stiindig steigenden, oben im
Urtcilstatbestand zusammengestellten Umsdtze der Beklag-
ten in Betracht gezogen hat. Aus ihnen ergibt sich, daf
dor Beklagtcn zumindest keinc wirtschaftlichen Nachteiile
durch die vom Kliager angcordnetce Umstellung auf das nicht
in den Schutzbereich des Vertragspatents fallende Trénk-
lackverfahren erwvachsen sind. Soweit das Berufungsgericht
darauf abhcbt, daB die Mitbewerber der Beklagten ent~
sprechende Motoren nicht auf den Markt gebracht hatten,
handelt es sich um eine tatséchliche Feststellung, welche
das Revisionsgericht bindet. Ob hicrfir, wice die Beklagte
geltend macht, lediglich ursdchlich war, daB die Mitbe~
verber die von der technischen ¥ntwicklung iberholte Kon-
struktion drciteciliger Motorengehdusc aufgegeben hdtten,
ist auch in diesem Zusammenhang unerheblich. Denn iim Rehmer
der hier in Rede stehenden Billigkeitserwdgungen lam:cnis
ersichtlich nicht auf den Grund, sondern auf die Tatsache
der Monopolstellung der Beklagten an.

Soweit dic Revision schliefllich beanstandct, dafl das
Berufungsgericht nicht begriindet hat, weshaldb es gerade
einc Halbicrung des Lizenzsatzes von 1,5 %
fertigt hilt, beachtet sie nicht, daB hierfilir cine zwingoen-

de, ziffernmdflig zu belegende Begriindung nicht gegeben

fiir gerecht-

verden konnte und auch nicht gegeben zu werden brauchte.
Das Berufungsgericht muBte gemidB § 242 BGB die vertrag-
lichen Vercinbarungen der Partecien an die veradnderten Um-
stiinde anpasscn. Wie es diese Anpassung im cingzelnen vor-
nahn, war weitgchend cine Frage seines pflichtgemédfliecn Er-
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messens. Dall cs dicses Ermessen mit der Halbierung
des Lizenzsatzes von 1,5 % sachwidrig ausgeiibt oder
dic Grenzen des ihm durch § 242 BGB cingerdumten Er-
messengspielraums iUberschritten habe, ist nicht zu
erkennen. Das Ergebnis, zu dem das Berufungsgericht
gelangt ist, wird jedenfglls fiir den der Beurteilung
unterliegenden Zcitraum bis zum Ausscheiden des Kla-
gers aus den Dicnsten der Beklagten den besonderen
Ungstidnden des Streitfalles durchaus gerecht. Die
Frage, ob der Satz von 0,75 %, welchen das Berufungs-
gericht dem Klidger auch fiir dic spdtere Zeit - bei-
ldufig - zubilligt, fiir die gesamte regtliche Dauer
des Lizenzvertrages beizubehalten ist, braucht hier
nicht entschieden zu werden, weil sich der mit der
Klage verfolgte Zahlungsanspruch nur auf die Zeit
bis zum 3o0. Juni 1957 und .damit auf dic:Zeit vor -der
Bcondigung des”Anétellungsverhélfnisseé erstreckt.

IV. Amn Endec der Entscheidungsgriinde legt das Beru-
fungsgeéricht noch dar, dafl der Anspruch des Klidgers
auf Rechnungslegung als "Hilfsanspruch" zum Zahlungs-
angpruch fiir die Dauer der Wirksamkeit des Lizenzver~
trages begriindet sei und dafl sich der Zinsanspruch

in dem gucrkannten Umfange aus § 288 BGB recchtfertige,
da sich dic Beklagtc seit Zugang der Mahnung des Kla-
gers von 13. August 1957 in Verzug befinde.

Gegen diesen Teil der Entscheidung werden von
der Revision keine besonderen Riigen erhoben., Es ist
insoweit ein Rcchtsfchler auch nicht ersichtlich.
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V. Dic Revision der Beklagten war sonach mit der
Kostenfolge aus § 97 ZPO zuriickzuweisen.

Dr. HNastelski Spreng Spengler

Claflien ‘Schnoider
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