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IM NAMEN DES VOLKES

Ia_2R 16/65 URTEIL Verkiindet am
10. Oktober 1967
Oechsler,
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma H (P GwbH, Vertrieb und Kundendienst,
vertreten durch den Geschaftsfithrer Tritz KNP,

D . - .

Beklagten und Revisionsklagerin,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr.—_

gegen

den Rechtsanvalt Hermann X (D FONEEGNGGEGND
D O .o gP,

Kldger und Revisionsbeklagten,

- ProgzeBbevollm” -htigte : Rechtsanwdlte Prof. Dr.
und Dr. -



der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die
miindliche Verhandlung vom 10. Oktober 1967 unter Mitwirkung
des Senaispridsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Dr.
Bock, Dr. Loscher, ClaBen und Schneider

" fiir Recht erkannt:
Die Revisitn gegen das Urteil des 6. Zivilscnats
des Oberlandesgerichts in Frankfurt (HMain) von
17. Dezember 1964 wird auf Kosten der Beklagten

zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Parteien streiten um Zahlungsanspriiche, dic der
Kliger aus einem zwischen seinem Rechtsvorginger V(EEP-
@ :né der Beklagton am 7. Januar 1957 abgeschlossenen Li-
zenzvertrag herleitet.

Der Erfinder V@j@hatte am 24. MArz 1956 ecine Blech-
Schere beim Deutschen Patentamt zum Patent angemeldet und
scine Rechte am 31. Juli 1956 an V(NN avsetreten.
Dieger rAumte sodann der Beklagten im Vertrag vom 7. Januar
1957 cine ausschlieflliche Herstellungs- und Vertriebslizenz
cin fir dic Kombi-Schere mit Drahtschneider gemidB der dem
Vertrag beigefiigten Anmeldung VR vom 24. Marz 1956 - Hr.
V 10 410 Ib/87; die ILizenzgebithr wurde auf 5 % des Verkaufs-
preiscs der Schere festgesctzt, abzurechnen je Vierteljahr
nachtriglich. Durch Vertrag mit V(@ von 4. Dezember
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1958 hat der KlAger dic Rechte aus der Patcentanmeidunz Ve
ervorben und ist in den Lizenzvertrag eingetreten.

In dem Vertrag vom 7. Januar 1957 heiflt es u.a.:

10.

VO veoroflichtet sich, die obengenannten
Erfindungsanspriiche nach Patenterteilung aufrechti-
zucrhalten und gegen Nichtigkeitsklagen zu vertei-
digen, gegen Verletzer vorzugehen und ihm bekannt
wverdende Umstédnde, welche den fir diesen Vertrag
unterstellten selbstdndigen Patentschutz becintréch-
tigen oder als solche von Dritten behauptet werden,
Horex unverziiglich mitzuteilen.

11,

ist berechtigt, soweit Umstinde eintreten,
die ihre eingerdumten Rechte mindern oder beseiti-
gen, wie insbesondere Abh#ngigkeitserklirung, ¥Fest-
stellung der Einschrinkung des Schutzumfangs der
durch diesen Vertrag erfaBten Anspriiche, Weigerung

oder Unvermdgen Wq, Verletzer auszuschal-
ten, von dem Vertrag zurickzutreten.

12.

VAN verpfiichtet sich, innerhalb der
Prioritadtsfrist, Auslandsanmeldungen entsprechend
den deutschen Schutzrechten zu Ziffer 1 und 2, nmin-
destens in den IAndern Frankreich, Schweiz, England
und USA durchzufiihren.

¥ ® 0 0 0 0 00

15.

Der Vertrag wird abgeschlossen auf die Dauer von

5 Jahren. Er verlangert sich jeweils um ein veiteres
Jahr, wenn er nicht durch einen der Vertragschlicfien-
den 3 Monate vor Ablauf durch eingeschricbenen Bricf
gekindigt wird.
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16.

Sollten die dem Vertrag zugrunde liegenden Schutz-
anspriiche als nicht schutzfdhig vom Patentamt ab-
gelehnt werden, so verliert der vorlicgende Vertrag
seine Giiltigkeit. In diesem Falle igt W
verpflichtet, dic gemi#fl Ziffer 6 gleistete Voraus-
zahlung an HE@® zuriickzuzahlen, @alls diesclbe
nicht inzwischen gem#B Ziffer 8 durch Finbehaltung
der Lizenzgebihren getilgt wurde.

18.

Der Vertrag gilt auch filir die etwaigen belderscitigen
Rechtsnachfolger.

Mit Einverstindnis VP »d des Xligers
hatte dic Beklagte die Herstellung der erfindungsgemiédfien
Hllll-Kombi—Schere ihrem Schwesterunternchmen iibertragen,
dor Firma H@-Werke-KG (im folgenden: XG). Dieses Unter-
nehmen hat mit der Beklagten im wesentlichen die gleichen
Gesellschafter, und sein vertretungsberechtigter Gesellschaf-
ter ist zugleich Geschiftsfihrer der Beklagten} Einfiihrung
und Vertrieb der Schere erfolgte durch dic Beklagte sclbst;
dabei war u.a. der Erfinder Vi@ eingeschaltet, der allcin
im Jahre 1959 in seinem Vertreterbezirk 7.540 Scheren ab-
setzte.

Im Jahre 1960 verduBlerte die KG ihre Betriebsanlagen
an die Firma DD @ AG und stellte die Produktion der
Schere ein. Der Kldger beanstandete dies gegeniiber der Be~
klagten, verlangte Wiederaufnahme der Hersteilung und drohte
mit Schadensersatzforderungen. Im Verlauf der Korrcsbondenz
setzte dic Beklagte mit Schreiben vom 4. Mdrz 1961 eine
zweiwdchige Frist zum Nachweis der erfolgten Patenterteilung
und erkldrte sodann durch Schreiben vom 22. MArz 1961 gegen-



ilber dem Klﬁgef den sofortigen "Rucktritt" von dem mit
Weilsenburger geschlossencen ILizenzvertrag.

Der Kldger hat - zundchst durch Zahlungsbefehl vom
14. Juni 1961 - fiur das Jahr 1960 und fir das erste Halb-
Jahr 1961 die Zahlung von insgesamt 8.157,52 DM nebst
8 1/2 % Verzugszinsen ab Falligkeit der jeweiligen Quar-
talsbetrige verlangt. Bei Errechnung der Hauptsumme hat
der Kldger fir die - im vorliegenden Verfahren allein inte-
ressierende - Zeit vom 1. Januar 1960 bis 30. Juni 1967 Um-
sdtze der Beklagten zugrunde gclegt, wie sie nach seiner
Behauptung in der Abrechnung der Beklagten fir das vierte
Quartal 1959 ausgewiescn sind; von dem so errechneten Be-
trag hat der Kldger 5 ¢% als entgangene Lizenz angesctsi
und davon die fir den genannten Zeiltraum geleisteten Zah-
lungen der Beklagten abgezogen. Der Kldger hat im vorliegen-
den Verfahren behauptet, die Beklagte habe Produktion und
Vertrieb der Schere im Umfang der Umsédtze des vierten Quar-
tals 1959 ohne weiteres fortsetzen kdonnen; sie sei nach dem
Iizenzvertrag dazu auch verpflichtet, ihr Ricktritt sei un-
berechtigt und unwirksan.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben und die
von der Beklagten erhobene Widerklage auf Feststellung, da8
dem Klager iiber die Klageforderung hinaus keine Anspriiche
zustehen, als unbegrindet abgewiesen.

Wiahrend des Berufungsverfahrens haben die Parteien
ibereinstimmend die Widerklage als in der Hauptsache erle-
digt erkldart, nachdem der Klager durch weitere Zahlungs-
befehle auch fur die Zeit ab 1. Juli %961 bezifferte An-
spriche gegen die Beklagte geltend gemacht nat.



Nach den Darlegungen des KlAgers im Berufungsver-
fahren sind auf die Erfindung Veith 4 Auslandspatente er-
teilt worden. Der KlHger hat im Sommer 1964 dic - bis
dahin noch nicht bekanntgemachte — deutsche Patentanmel-
dung zuriickgenommen.

Das Oberlandesgericht hat die auf Abweisung der
Klage gerichtete Berufung der Beklagten zuriickgewicsen
und ihr auch die Kosten der in der Hauptsache erledigten
Widerklage auferlegt (§ 91 a ZPOj.

Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihr Verlangen
nach Klagcabweisung und Auferlegung der Kosten der Wider-
klage weiter. Der Klidger bittet um Zuriickweisung der Re-

vision.

Entscheidungsgriinde:

T. 1. Das Berufungsgericht hdlt den Inhaber einer aus-
schlieflichen Lizenz jedenfalls dann fiir verpflichtect, den
Gegenstand des Lizenzvertrages wihrend der Vertragsdauer
auszuwerten, wenn die Lizenzgebithr vom verkauften Stiick zu
berechnen ist. Hier sei in Ziffer 5 des Vertrages Stiickli-
zenz vercinbart. Es bleibe deshalb nur zu priifen, ob und
gegebenenfalls wann der Lizenzvertrag beendet worden sci -
ctwa durch Riicktritt -, verneinendenfalls ob etwa besondere
Umstédnde die “erwdhnte Ausilibungspflicht" entfallen liefien.

Grundsatzes von der Ausiibungspflicht des ausschliefilichen
Lizenznebmers bei vereinbarter Stiicklizenz in Abrede und
meint, der Grundsatz gelte nur fir den Regelfall. Dagegen
sei eine Ausiibungspflicht und eine Schadenshaftung dcs aus-



schliefllichen ILizenznehmers bei Nichtauslibung der Tizeng
nicht anzuerkennen, wenn, wie hier, ein Sachverhalt be-
sonderer Art gegeben sei. Der vorliegende Fall erhalte
scin Geprédge durch mehrere Besonderheiten, was das Be-
rufungsgericht nicht beriicksichtigt und im wesentlichen
nicht cinmal crortert habe: im Vertrag sci einc Ausibungs-
pflicht der Beklagten nicht ausdricklich festgelegt, cben-
sowenig sei fir den Kléger cinc Mindestlizenz vercinbart,
sodann habe der lizenziertc Gegenstand nic patentrecht-
lichen Schutz — auch keinen nur vorlidufigen Schutz- ge-
habt, er sei sogar durch die Riicknahme der Anmeldung als
schutzunfihig ausgewiesen, und schlicfilich habe die Be-
klagte die Iizenz tatsdchlich nicht oder zumindest nicht
in dem ihr abverlangten Umfang ausgeiibt. All dics sei vom
Berufungsgericht iibersehen.

3. Der Revisionsangriff kann kecinen Erfole haben.

Gegen diec Auffassung des Berufungsgerichts, daBl diec Beklag-
te wHhrend der hier in Frage kommenden Zeit verpflichtet
war, den Gegenstand des ILizenzvertrages ausguwerten, und

dafl sie wegen Nichtausiibung schadensersatzpflichtig ist,
aind aus Rechitsgriinden Bedenken nicht zu erheben.

a) Vas zundchst das Fehlen einer ausdriicklichen
Klausel iber die Ausiibungspflicht betrifft, so iibersicht
die Revision, dafl der in Redc stehende Rechtsgrundsatz von
der Ausiibungspflicht des ausschlieBlichen Iizenznechmers
gerade filir diejenigen PFdlle in Rechtsprechung und Iehre
entwickelt worden ist, in denen der Vertragstext hierzu
nichts sagt. Bei ausdriicklicher Regelung dieser Frage in
Vertrag stcllt sich iiberhaupt nicht das Problem der Aus-
legung.



b) Nicht erkennbar ist sodann, warum der ausschlieB-—
liche Lizengnehmer gerade dadurch, daB er eine Mindesitlizeng
nicht zugesagt hat, auch von der Pflicht zur Ausibung der
Lizenz freigestellt sein sollte. Trdfe dies zu, so wire in
Falle der sog. Stlicklizenz der Lizenzgeber ohne Jjeden prak-
tisch wirksamen Schutz: der ausschlieBliche ILizenznchmer
konnte verhindern, daB uberhaupt Lizenzen anfallen, indem
er nach Ermessen - d.h. ohne eigeneg Risiko und ohne Ge-
gegenleistung fiir die beanspruchtce Freiheit der EntschlieBung
- von der Ausvertung der Erfingung ganz absieht. Eine der-
artige Rechtlosstellung des ILizenzgebers widre nicht nur grobdb
unbillig, sic ist erkennbar von den Parteicen des Lizenzver~
trages in aller Regel auch nicht gewollt und deshalb nicht
vercinbart. Es ist daher mit der im Schrifttum und Recht-
sprechung herrschenden Meinung (vgl. Benkard 4. Aufl. § 9
PatG Rdn. 36 m. zahlr. Nachw.) daran festzuhalten, daB bei
ciner ausschliefllichen Lizenz im Zweifel die Pflient zur
Ausnutzung der Erfindung besteht, wenn die Gebihr nach dem
Unfang der Bchutzung bemessen ist (Stiicklizensz).

Das Berufungsgericht hat demgemif Fiir dié Frage der
Ausiibungspflicht zu Recht dem Umstand besondere Bedeutung
beigemessen, daB die Beklagte als ausschliefliche Iizenz-
der vertriebenen Scheren bemessene Vergiitung zu zahlen. Das
Fehlen einer Mindestlizchz im vorliegenden Vertrag bedurtte
keiner Frdrterung im Berufungsurteil.

¢) Der weitere Hinweis der Revision, die Beklagte
habc ~ in dem hier allein in Betracht kommenden Zeitraum bis
Juni 196% - die Iizonz tatsichlich nicht oder doch nicht
in dem von ihr verlangten Umfang ausgeiibt, fdllt rechtlich



ins Ieere: Aus der Nichtnutzung kann dic Beklagte keine
Rechte herleiten, da es gerade darum geht, ob sie nutzen
mute, also ob sie durch dic Nichtnutzung vertragsbriichig
wurde. Der Hinweis der Beklagten auf die unterlassene Aus-
ibung der Iigzenz ist somit kein Argument filir das Fehlen
ciner Ausibungspflicht, sondern dieser Hinweis wiederholt
im Grunde nur das Vorbringen des Kligers, daB die lLizenz
nicht ausgeiibt wurde, frecilich unter Verwahrung gegen die
vom Klédger daraus hergecleiteten Rechtsfolgen.

d; Schlieflich 14Rt die Revision bei ihrem Hinweis,
der lizenzierte Gegenstand habe niemals patentrechtlicheni
Schutz gchabt, den Umstand unerwdéhnt, dafl schon bei Ab-
schlufl des Vertrages der Gegenstand ohne diesen Schutz
wvar. Die Pflicht der Beklagten zur Ausiibung der Lizcnz
ergibt sich einzig und unmittelbar aus dem Lizenzvertrag,
sie ist - zumindest fir den hier allein bedcutsamen Zeit-
raum bis Ende Juni 1961 - in ihrer Entstchung wie in ihrer
Fortdauer unabhidngig vom svidtcren patentrechtlichen Schick-
sal des lizenzierten Gegenstandes. VWirde man dem Umstand,
daB es infolge der Ricknahme der Anmeldung nicht zu einem
ratentrechtlichen Schutz gekommen ist und mbglicherweise
mangels Schutzfidhigkeit hierzu auch nicht kommen konnte,
Bedeutung fiir die Ausilbungspflicht der Beklagten und die
Lizenzberechtigung des Klédgers auch in dem Zeitraum der
vertraglich zugesagten und tatsidchlich mbglichen Auswvertung
beimessen, so licefe dies auf eine unzuléssige riickschauende
Betrachtung hinaus. Solcher Argumentierveise lige notwendig
“die rechtlich fehlsame Auffassung zugrunde, dic Beklagte
sel befugt gewesen, ihre vertraglich zugesagte, sofort
und ohne Rilcksicht auf die matericlle Schutzfédhigkeit des
‘lizenzierten Gegenstandes entstandene Verpflichtung zur
Auslibung der ILizenz abzuschiitteln oder doch bis zur Kliirung
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der materiellen Schutzfihigkeit beiseite zu stellen, sei
¢s auch unter dem Risiko der Schadenshaftung im Falle
spater hestatigter Schutzfidhigkeit, jedenfalls aber nit
der Folge, daB vertraglich und unbedingt iibernommene
Pflichten zur Ausilbung der ILizenz dann riickwirkend ent-
fallen wiirden, wenn Schutzunfihigkeit spiter festgestellt
oder sonstwie zutage treten sollte.

DafB ein solches Ergebnis nicht nur unbillig, son-
dern mit dem Vertragswillen der Parteicn und den abge-
gcbenen Erkldrungen schlechthin unvereinbar ist, liegt
auf der Hand. Bei dem hier vorliegenden Lizenzvertrag
iiber eine im Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht cin-
mal bekannt gemachie Anmeldung ist fiir die Dauer der zu-
gesagten und tatsiichlich moglichen Nutzung dic Ausiibungs-
pflicht mit sofortiger Wirkung, unabhidngig von der spiate-
ren Anerkennung oder Versagung des patentrechtlichen
Schutzes und deshalb unwiderrufbar und endgiltig ilibernom-
nen. Das spdterc patentrechtliche Schicksal des lizenzier-
ten Gegenstandes konnte deshalb bereits eingetretenc Rechts-
folgen der tatsHchlichen Nutzung oder auch die Rechtsfol-
gen zugesagter, an sich moglicher, aber unterlassener
Nutzung nicht riickwirkend beseitigen, sondern allenfalls dic
Yortgeltung der vertraglich iibernommenen Pflichten fir die
Polgezeit in Frage stellen. '

4. Da somit die von der Revision aufgezeigten, vor-
stehend (zu 3.) erdrterten Umstidnde den Rechtsgrundsatz
nicht in Frage stellen, dafl der ausschlieBliche ILizenzneh-
mer jedenfalls im Falle der Stiicklizenz zur Lizenzausiibung
auch dann verpflichtet ist, wenn der Vertragstext dies nicht
ausdrickxlich ausspricht, fallen die in diesem Zusammenhang
vorgebrachten Verfahrensriigen der Revision rechtlich ins



TLeere. Beziiglich der fchlenden Mindestlizenzklausel und
der angeblich zu Unrecht unterbliebenen Erdrterung und
Beriicksichtigung diescs Umstandes im Berufungsurteil ist
cben zu 3 b bereits das Revisionsvorbringen als rechtlich
unerheblich herausgestellt, entsprechendes gilt aber

auch {iir die oben zu 3 a, ¢ und d behandelten Punkte.

II. 1. Die Revigion stellt c¢ine Verpflichtung der Be-
klagten zym Schadenscrsatz wegen Nichtausibung der einge-
riumten lizenz weilter in Abrede, indem sic auf Z2iff. 116
des Iizenzvertrages verweist. Dem dort ausdricklich ge-
regelten Fall der Patentversagung sei namlich der hier
gegebene Fall der Riicknahme der Anmeldung gleichzusetzen,
denn diese Mafinahme, die der Klidger unter bewuBter Ver-
zogerung des Erteilungsverfahrens iibrigens erst 1964 vor-
genommen habe, um die Schutzunfidhigkeit des Lizenzgegen-
standes miglichst lange zu verheimlichen, lasse erkennen,
daBl eine schutzféhige Erfindung uberhaupt nicht vorgelegen
habe; dies sei zumindest fiir das jetzige Revisionsverfah-
ren zu unterstellen.

Dem Hinwels des Scnate, in Ziff. 16 des
Lizenzvertrags sci fur den Fall der Patentversagung nur be-
stimmt, daB der Vertrag seine Gilltigkeit "verliere', also
fur die Zukunft méglicherweise Vertragspflichten beseitige,
was auch mit der dort weiter getroffenen Regelung in sach-~
lichem Einklang stche, daB ILizenzgebiihren fiir die Vergangen-
heit nicht zuriickzuzahlen sondern auf empfangene Voraus-
zahlungen zu verrechnen seien, ist die Revision mit der Be-
hauptung entgegengetreten, Hauptzweck des vorliegenden ILi-
zenzﬁertrages sei gewesen, der Beklagten einen wirksamen
Patentschutz, zumal einen alsbaldigen vorliufigen Schutz,
zu verschaffen; dies sei nicht geschehen, die Geschafts~
grundlage des Vertrags sei somit fortgefallen.
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2. Mit dieser ihrer Behauptung von der angeblichap,
entscheidenden Bedeutung der patentrechtlichen Schutz-
fohigkeit des lizenzierten Gegenstandes und der Deutung
der Ziff. 16 des Lizenzvertrages sctzt dic Revision sich
jedoch in Widerspruch zu den tatsidchlichcen Peststellungen
des Berufungsgerichts und zu der Auslegung, die Ziff. 16
des Iizenzvertrages im Berufungsurteil crfahren hat und
die einen Rechtsfehler nicht erkennen 148%.

Das Berufungsgericht hat dahingestellt sein lassen,
ob der hier gegebene Fall der Riicknahme der Anmeldung durch
den Kldger im Sommer 1964 glcichzusctzen ist dem in Ziffer
16 des Lizenzvertrages ausdriicklich geregelten Falle der
Patentversagung. Eine etwaige Beendigung des Vertrages
wirke jedenfalls nur fir die Zukunft, nicht fir dic hier
in Streit befangenen Anspriiche bis Juni 1961. Nur diesc
Auslegung entspreche auch der im zweiten Satz der Ziffer
16 fiir den PFall der Patentversagung getroffenen Regelung,
wonach bereits erfolgte Verrechnungen von Lizenzgebiihren
bestehen bleiben sollten. Solche Auslegung decke sich fer-
ner mit dem Parteiwillen, den man nach der Lebenserfahrung
bei derartigen Vertrigen anzunehmen habe: bei einem Ver-
trag lber eine im Erteilungsverfahren schwebende Erfindung
begnilige der ILizenznehmer sich zundchst mit dem Bestehen
gines faktischen Monopols und mit dem Vorsprung, der durch
den zeitlich fritheren Beginn der Auswertung gegeniiber Iit-
bewerbern erzielt werde; erst mit dem endgiiltigen Wegfall
der Hoffnung, durch die Patenterteilung auch ein recht-
liches Monopol zu erlangen, sei die Geschadftsgrundlage
wesentlich verdndert.

Die Revision ist der Auffassung, das Berufungsge-
richt habe zu Unrecht den vorliegenden Fall nach den gleichen
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Regeln behandelt wie den Fall des “praktisch wirksamen,
wenn auch rickwirkend vernichtbaren" Patentschutzes. Die
Ausfibrungen S. 10 ff des Berufunguuritcils zeigen indes,
daB das Berufungsgericht seine Untersuchungen gerade dar-
auf abgestellt hat, daB bei AbschluB des TLizenzvertrages

L1rd

vom 7. Januar 1957 cin - cndgiiltiger oder auch nur vor-

im Vertrag auch nicht zugesagt wurde. Wenn das Berufungsge-
richt zu dem Ergebnis kommt, daB bei solcher Sachlage die
Schutzfdahigkeit dexr Erfindung nach der Vorstellung und
nach dem Willen der Parteien jedenfalls kein grifieres Ge-
wicht hat als in jenen Fdllen, in denen die Erfindung im
Zeitpunkt der Lizenzierung bereits einen - vorlaufigen
oder endglltigen -~ Schutz geniefBt, und wenn es daraus fol-
gert, daBl auch im erstgenannten ¥Fallc dic spdter zutage ge-
tretene Schutzunfihigkeit der Erfindung die Anspriiche der
Lizenzvertragsparteien fiir die Vergangenheit unberiihrt 143€,
so liegt in solcher Wertung kein VerstoB gegen dic Lebens-
‘erfahrung oder gegen Denkgesetze.

Die Revision will demgegeniiber dic Tatsache, dafl
die Vertragsparteien bei der ILizenzierung die Erlangung
patentrechtlichen Schutzes fiir den ILizenzgegenstand in Aus-~
sicht genommen haben, dahin werten, dexr Lizenzgcber habe
danit die Gewdhr iibernommen, dafl dieser Schutz tatsdchlich
auch erlangt werde; der Lizenzvertrag sci also unter einer
auflosenden Bedingung geschlossen, d.h. mit der Verpflich-
tung zur Riickgewdhr aller empfangenen ILeistungen im Falic
zutage getretener Schutzunfdhigkeit. Gegen eine solche,
cinseitig den Lizenzgeber belastende Auslegung spricht indes
bereits, daB der Vertrag schon vor der Gewdhrung jedes pa-
tentrechtlichen Schutzes geschiossen und die Erheblichkeit
der Frage der 'patentrechtlichen Schutzfihigkeit nicht in
Form einer Bedingung im Vertragstext klargestellt wurde.



Das Berufungsgericht hat aber dariiber hinaus dic bei
Tizenzvertrigen idber noch ungeschiitzte Erfindungen gegebenen
Besonderheiten auch insoweit beriicksichtigt, alses fest-
gestellt hat, der Gegenstand der Ligenzierung sei im vor-
liegenden Falle technisch brauchbar und fabrikationsreif
gevesen, es habe fiir ihn ein ausreichender Markt bestanden
und die Beklagte sci nicht ctwa durch Konkurrenzerzeugnisse
an einer weilteren gewinnbringenden Produktion gehindert ge-
wvesen. Diescn Umstdnden tatsidchlicher Art, d.h. der wirt-
schaftlich vernliinftigen Durchfilhrbarkeit des Lizenzvertrages,
kommt fUr dic Frage der Fortdauer der Geschidftsgrundlage
naturgemdfl dann hesondere Bedeutung zu, wenn - wic in vor-
liegenden Falle -~ mangels eines patentrechtlichen Schutzes
nicht die Mdglichkeit bestcht, mit besondcren Handhaben
rechtlicher Art gegen Konkurrenten vorzugehen.

III. Der Revision ist auch nicht darin zu folgen, der
Kidger habe bel Durchfiihrung des Ligzenzvertrages Pflichten
verletzt; dics habe die Beklagte berechtigt, die Ausibung
der TLizenz einzustellens:

Das von der Revision angezogene, an dic Beklagte ge-
richtete Sehreiben des Patentanvalts M vom 8. Dezember
1960 148t erkennen, daB auch der Bevollmidchtigte des Kli-
gers den schleppenden Gang des Erteilungsverfahrens be-
dauerte, fir den das Patentamt Arbeitsiiberlastung und Vor-
rangikeit dlterer Anmeldungen angab. Der weitere Hinweis in
jenem Schreiben, man habe neue Anspriiche eingereicht, um
dic Erfindung einerseits gegeniiber dem Stand der Technik
abzugrenzen und um andercrseits "einen noch immer aus-
reichenden Schutz" fiir die Kombi-Schere zu erreichen,
spricht jedenfalls fir den hier allein in Betracht kommen-
den Zeitraum bis Ende Jduni 1967 nicht fiir eine treuvidrige Ver-
zogerung des Erteilungsverfahrens durch den Kldger, sondern
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- ebenso wic die Erteilung der vier Auslandspatente - fiir
eine sachgerechte Behandlung der Angelegenheit im Rahmen
des tatsdchlich Moglichen. Was die Revision als Verletzung
von Auskunftspflichten des Kldgers tber den Stand des Er-
teilungsverfahrens bezeichnet (Schreiben der Beklagten

vori 4., Februar und vom 4. Marz 7967 und Antwort des Kl#-
gers vom 14. Mirz 1961), ist in Wirklichkeit die erst nach
Prcduktionseinstellung und nach dem Zerwirfnis gewechselte
Korrespondenz, dic mit dem fristlosen "Ricktritt" der Be-
klagten vom 22. Mdrz 1961 ihren Abschlufl fand. Der KlHger
konnte schwerlich etwa anderes tun als -~ wie im Schreiben
seines Bevollmidchtigten vom 8. Dezember 1960 bereits ge-
schehen -~ auf die noch ausstehende Patenterteilung hin-
welisen. In diesem Zusammenhang kann dahinstehen, ob -~ was
das Berufungsgericht wegen der Gefahr einer wirtschaftlichen
Schiddigung veraeint - der Kldager der Beklagten gegenilber zu
einer Auskunftserteilung, insbesondere iber die patentamt-
lichen Entgegenhaltungen, iberhaupt verpflichtet war.

Eg ist somit kein Rechtsfehler erkennbar, wenn das
Berufungsgericht die Berechtigung der Beklagten zu frist-
losem Riicktritt vom Iizenzvertrag verneint hat. Die in die-
sem Zusammenhang erhobene Verfahrensriige der Revision, das
Berufungsgericht hidtte dem Antrag der Beklagten auf Bei-
ziehung der Erteilungsakten stattgeben missen, da sich dar-
aus dic Absicht des Klagers ergebe, dic formliche Ablehnung
der Patentanmeldung hinauszuzogern und die Schutzunfidhigkeit
des Ligzenzgegenstandes zu verheimlichen, kann schon ange-
sichts der Sachlage, die in dem hier allein bedeutsamen Zeit-
raum bis Ende Juni 1961 gegeben war, nicht durchgreifen.

Iv. Entgegen der Auffassung der Revision wurden die Pflich-
ten des Kligers auch nicht erweitert, als die KG ihre Be-



triebastAtten im Sommer 1960 veriuBerte. Der Kliger war,
wie das Berufungsgericht zutreffend feststellt, nicht ver-
pflichtet, scinerseits einen neuen Hersteller 2zu suchen
oder hierbei mitzuwirken oder gar die Beklagtc aus demn
Vertrag zu entlassen. Im Vertrag vom 7. Januar 1957 war
einzig der Beklagten, nicht etwa der KG, die Herstellungs-
und Vertriebslizenz eingerdumt, und es war deshalb allein
Sache der Beklagten, die ILizenz auszuliben und bei Ferti-
gung in einem fremden Betrieb hierzu geeignete und bereitc
Unternehmen zu finden.

V. Da gesonderte Angriffe zur Hohe der im Berufungsur-
teil zuerkannten Klageanspriiche und gegen die Kostenent-
scheidung zur Widerklage (§ 91! a ZPO) nicht vorgebracht
sind, auch nichts fiir eine Uberschreitung der Grenzen
billigen Ermessens spricht, war die Revision in vollem Um-—
fang als unbegriindet zuriickzuweisen. Die Kosten des Revi-
sionsverfahrens waren der Beklagten gemdaf § 97 Abs. 1 ZPO
aufzuerlegen.

Spreng Bock Ldscher ClafBlen Schneider
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