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Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschdftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ : nein

PatG 1981 § 15

Umsatzlizenz

Es ist eine Frage der Auslegung der Vereinbarung im Einzel-
fall, ob bei einer Umsatzlizenz die nach dem Wortlaut des
Lizenzvertrages mit AbschluB eines lizenzpflichtigen Ver-
trages entstandene Zahlungspflicht des Lizenznehmers wieder
entfdllt, wenn die Abnahme der Ware verweigert, das Ge-
schaft rilickgangig gemacht oder der Kaufpreis nicht gezahlt

wird.

BGH, Urt. v. 2. Dezember 1997 - X ZR 13/96 - OLG Frankfurt/Main



LG Limburg



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am
2. Dezember 1997 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und
die Richter Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen und

Keukenschrijver

fir Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 2. Zivilsenats des
Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 17. November

1995 wird auf Kosten des Kldgers zuriickgewiesen.
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Tatbestand:

Der Beklagte, Inhaber eines Patents, das eine sog.
D. -Anlage betrifft, erteilte der D. AG in H.
(Schweiz), an der er zu 40 % beteiligt war, eine Lizenz.
Diese schloB am 1. August 1985 mit der D. M.
GmbH in D. , an der der Beklagte ebenfalls mit 40 % betei-
ligt war, einen Unterlizenzvertrag. Darin rdumte die
D. AG der GmbH die nicht ausschlieBliche Lizenz an den
D. -Anlagen ein. Nach Ziffer 5.2 verpflichtete sich die
Lizenznehmerin, der Lizenzgeberin "eine Stilicklizenz in Hohe
von 10 % des Umsatzes an den vertragsgemdBen Maschinen,
spezifischen Ersatzteilen und ZubehOr zu bezahlen". MaBge-
bend fiir den zugrundeliegenden Umsatz sollten die vom Li-
zenznehmer in Rechnung gestellten Nettofakturabetrage, ab-
ziiglich Verpackungskosten, Frachten und Verkaufsprovisionen
sein. GemaB Ziffer 5.4 sollte die Lizenznehmerin berech-
tigt, aber nicht verpflichtet sein, die Lizenzgebiihren di-
rekt mit dem Beklagten "mit befreiender Wirkung gegeniiber

der Lizenzgeberin" abzurechnen. In Ziffer 7 Abs. 1 heiBt

es:
"Der Anspruch auf Lizenzgebiihr entsteht zum Zeitpunkt
der Inrechnungstellung des lizenzgebilhrpflichtigen
Gegenstandes durch den Lizenznehmer an seinen Kun-
den."
Der Beklagte ist nunmehr Alleingesellschafter der

D. M. GmbH. Uber deren Vermdgen wurde am

15. November 1991 das Konkursverfahren eroffnet.



Der Klager hat den Beklagten aus Darlehensvertrag vom
16. Oktober 1990 auf Riickzahlung von 250.000,-- DM nebst
Zinsen, insgesamt in Hohe von 286.966,66 DM, in Anspruch
genommen. Beide Vorinstanzen haben den Darlehensanspruch
als gerechtfertigt angesehen. Der Anspruch steht inzwischen

auBBer Streit.

Mit Schriftsatz vom 8. Februar 1993 hat der Beklagte
gegen diese Forderung hilfsweise mit einer Gegenforderung
in H6he von 429.811,31 DM aufgerechnet. Dazu hat er behaup-
tet, in der letzten Bilanz fiir das Kalenderjahr 1990 seien

Lizenzanspriiche in dieser Hohe attestiert.

Das Landgericht hat nach Beweisaufnahme die Gegenfor-
derung als nicht bewiesen angesehen und der Klage stattge-
geben. Das Berufungsgericht hat unter Abanderung des land-

gerichtlichen Urteils die Klage abgewiesen.

Dagegen wendet sich der Kldger mit der Revision und

beantragt,
unter Aufhebung des Berufungsurteils die Berufung des
Beklagten gegen das landgerichtliche Urteil zuriickzu-
weisen.

Der Beklagte bittet um Zuriickweisung der Revision.

Entscheidungsgriinde:

Die Revision bleibt ohne Erfolg.



I. Das Berufungsgericht hat angenommen, daB die Klage-
forderung aus dem Darlehensvertrag vom 16. Oktober 1990
durch die vom Beklagten erkldrte Aufrechnung mit Lizenzge-
biihren erloschen sei. Es hat ausgefiihrt: GemdB Ziffer 7 des
Unterlizenzvertrages sei der Anspruch des Beklagten auf die
Lizenzgebiihr im Zeitpunkt der Inrechnungstellung an die
Kunden entstanden. Das gelte fiir die von dem gerichtlichen
Sachverstadndigen in seinem Gutachten aufgefiihrten (zwischen
dem 23. September 1987 und dem 14. Dezember 1990 datierten
und nicht realisierten) Geschdfte. Da der Lizenzvertrag
keine Regelung iliber eine Stornierung der Lizenzgebiihr im
Fall der Uneinbringlichkeit der Forderung vorsehe, sei die
Regelungsliicke durch ergdnzende Vertragsauslegung zu
schlieBen, wobei darauf abzustellen sei, was die Parteien
bei einer angemessenen Abwdgung ihrer Interessen nach Treu
und Glauben als redliche Vertragsparteien vereinbart hat-
ten, wenn sie den nicht geregelten Fall bedacht hdtten. Da-
nach sei die Lizenzpflicht der Gemeinschuldnerin nicht ent-
fallen. Bei den in Frage stehenden Geschidften sei eine
Riicknahme der Waren ("offensichtlich") nicht erfolgt. DaB
der Lizenzgeber das Risiko einer Insolvenz der Kunden und
weitere, mit Kundenauftrdgen und deren Durchfithrung verbun-
dene Risiken, habe tragen wollen, sei nach der Lebenserfah-
rung nicht anzunehmen. Der Umstand, daB die Parteien den
Fall der Uneinbringlichkeit einer Kundenforderung nicht re-
gelten, spreche dafiir, daB die Lizenzpflicht von dieser
Frage nicht abhdngig sein sollte. Der Lizenzpflicht stiinden
auch nicht die Grundsadtze von Treu und Glauben entgegen,
weil jede Benutzungshandlung also auch die Herstellung des
lizenzgeblihrenpflichtigen Gegenstandes, grundsdtzlich ge-

eignet sei, die Lizenzgebilihr auszuldsen. Schlief3lich stehe



der Lizenzpflicht auch nicht die vom Kldger behauptete Pra-
xis entgegen, die zundchst gutgeschriebene Lizenzgebiihr sei
jeweils riickbelastet worden, wenn der Kunde die Rechnung
nicht bezahlte. Aus dem Vortrag des Kldgers lasse sich
nicht entnehmen, daB der Beklagte sich vertraglich ver-
pflichtet habe, auf seine Lizenzanspriiche im Fall der Un-
einbringlichkeit einer Kundenforderung zu verzichten. Eine
andere Beurteilung ergebe sich nicht daraus, daB der Be-
klagte sowohl Lizenzgeber als auch Alleingesellschafter der

Gemeinschuldnerin sei.

IT. Die hiergegen gerichteten Revisionsangriffe haben

keinen Erfolg.

1. Revisionsrechtlich nicht zu beanstanden ist, daB
das Berufungsgericht den Beklagten fiir berechtigt gehalten
hat, von dem Klager als Konkursverwalter aus dem zwischen
der Gemeinschuldnerin als Lizenznehmerin und der D. AG
als Lizenzgeberin am 1. August 1985 geschlossenen Unterli-
zenzvertrag Lizenzgebiihren fiir unstreitig in Rechnung ge-
stellte, aber nicht ausgefiihrte Verkaufsgeschdfte mit den
erfindungsgemédfBen Anlagen zu verlangen. Das Berufungsge-
richt hat dieses Ergebnis aufgrund einer Auslegung des Li-
zenzvertrages gewonnen. Diese ist als tatrichterliche Wiir-
digung in der Revisionsinstanz nur beschrédnkt darauf iiber-
prifbar, ob dabei gesetzliche oder allgemein anerkannte
Auslegungsregeln, die Denkgesetze oder allgemeine Erfah-
rungssédtze verletzt sind oder ob die Auslegung auf Verfah-
rensfehlern beruht, etwa indem unter VerstoB gegen Verfah-

rensvorschriften wesentliches Auslegungsmaterial aufBer acht



gelassen wurde (st.Rspr. u.a. Sen.Urt. v. 25.2.1992
- X ZR 88/90, NJw 1992, 1967, 1968 m.w.N.).

Einen solchen Fehler zeigt die Revision nicht auf. Das
Berufungsgericht hat bei seiner Auslegung den gesamten ein-
schldgigen Text des Vertrages, insbesondere die Regelung in
Ziffer 7.1, beriicksichtigt. Nach seinen Feststellungen ent-
stand der vertragliche Anspruch der Lizenzgeberin auf Zah-
lung einer Lizenzgeblihr in dem Zeitpunkt, in dem die Li-
zenznehmerin den Verkauf eines lizenzpflichtigen Gegenstan-
des ihrem Kunden in Rechnung stellte. Das Berufungsgericht
hat aus dem eindeutigen Wortlaut der vertraglichen Bestim-
mung in Ziffer 7.1 geschlossen, daB mangels einer Regelung
die vertragliche Lizenzpflicht nicht dadurch entfallt, daB
die Lizenznehmerin die ihren Kunden in Rechnung gestellten

Verkdufe nicht realisierte und keine Einnahmen erzielte.

2. Zu Unrecht riigt die Revision, das Berufungsgericht
habe verkannt, daB eine Stiicklizenz in H6he von 10 % des
Umsatzes an vertragsgemdfBlen Gegenstdnden, also eine vom er-
zielten Umsatz abhdngige Lizenz vereinbart worden sei und
daB bei Vereinbarung einer Stilicklizenz die Lizenzzahlungs-
pflicht nach allgemeiner Auffassung in den F&dllen entfalle,
in denen die Abnahme verweigert, das Geschaft rilickgdngig
gemacht oder der Kaufpreis nicht gezahlt werde. Ziffer 7
des Vertrages enthalte lediglich eine Fdlligkeitsregelung,
die die Lizenzanspriiche des Beklagten dem Grunde nach nicht

berihre.

a) Zutreffend ist, daB nach Ziffer 5.2 des Vertrages

die Lizenz abhdngig von dem Umsatz sein sollte. Ziffer 5



regelt die Lizenzpflicht an den vertragsgemdfBen Gegenstan-
den, die HOhe des Lizenzsatzes und den Berechnungsmodus.
Danach waren 10 % Lizenz des Umsatzes mit vertragsgemafBen
Maschinen, spezifischen Ersatzteilen und ZubehOr zu zahlen.
Fiir die Berechnung sollten die von der Lizenznehmerin in
Rechnung gestellten Nettofakturabetridge, abzliglich Verpak-
kungskosten, Frachten und Verkaufsprovisionen maBgebend

sein.

b) Aus der Vereinbarung einer umsatzabhidngigen Lizenz
folgt entgegen der Auffassung der Revision jedoch nicht
notwendig, dafB die Gemeinschuldnerin die Lizenz ausschlieB-
lich aus den tatsdchlich erzielten Ums&dtzen schuldete, wah-
rend bei abgeschlossenen, aber nicht durchgefiihrten Ge-
schaften die Lizenzpflicht entfiel. Dies ergibt sich weder
aus dem Wortlaut des Vertrages, der unstreitig keine Rege-
lung liber den Wegfall der Lizenzpflicht bei nicht reali-
sierten Geschdften mit vertragsgemdfBen Gegenstdnden ent-
hdlt, noch aus einem allgemeinen Erfahrungssatz, wonach im
Zweifel die Lizenzgebilihr fiir hergestellte Sachen nicht mit
Abschluf3 der Verkaufsvertrage und Rechnungsstellung an den
Abnehmer, sondern erst bei Eingang des Kaufpreises beim Li-
zenznehmer entsteht. Ob in Fadllen der Undurchfiihrbarkeit in
Rechnung gestellter Geschdfte der zundchst entstandene Li-
zenzanspruch nachtrdglich wieder entfdllt, ist eine Frage
der vertraglichen Regelung. Den Vertragspartnern steht es
frei, Absprachen iiber die Voraussetzungen der Lizenz-
pflicht, den Zeitpunkt der Entstehung des Lizenzanspruchs
und insbesondere die Lizenzpflicht bei stornierten Geschaf-
ten zu treffen (dazu Stumpf/Hesse, Der Lizenzvertrag,

5. Aufl., 1984, C Rdn. 110). Beim Fehlen solcher Abspra-



chen kann - wie das Berufungsgericht zutreffend ausgefiihrt
hat - mangels irgendwelcher Anhaltspunkte nicht angenommen
werden, daB der Lizenzgeber neben den vielen Risiken, die
mit solchen Vertrdgen und ihrer gewinnbringenden Durchfiih-
rung verbunden sind, generell auch das Risiko der Bonitéat
von Personen und Unternehmen mittragen soll, auf deren Aus-
wahl er keinen EinflufB hat (Lidecke/Fischer, Lizenzvertra-
ge, 1957, Rdn. 37, S. 552). Der Senat folgt nicht der von
Ullmann (in Benkard, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz,

9. Aufl., § 15 Rdn. 72) vertretenen Auffassung, wonach bei
Vereinbarung einer Lizenzgebiithr nach dem Verkaufspreis die
Zahlungspflicht des Lizenznehmers schlechthin in den F&dllen
entfdllt, in denen die Abnahme der Ware verweigert, das Ge-
schaft riickgdngig gemacht oder der Kaufpreis nicht gezahlt
wird. Diese Meinung findet in ihrer Verallgemeinerung auch
keine Stiitze in der von Ullmann als Beleg zitierten Ent-
scheidung des Reichsgerichts vom 9. April 1943 (RG GRUR
1943, 247, 248 f.). Das Reichsgericht hat sich hier mit der
Auslegung eines konkreten Lizenzvertrages befafBt und sich
in diesem Rahmen den Feststellungen der Vorderinstanz ange-
schlossen, dessen Vertragsauslegung es fiir zutreffend ge-
halten hat.

3. Ohne Erfolg riigt die Revision ferner, das Beru-
fungsgericht habe bei seiner Auslegung des Vertrages
rechtsfehlerhaft den in der Vertragsdurchfilhrung zum Aus-
druck gekommenen ibereinstimmenden Vertragswillen der Par-
teien nicht berilicksichtigt. Nach dem unter Beweis gestell-
ten Vortrag des Kldgers seien die Lizenzgebilhren des Be-

klagten von Anfang an riickbelastet worden, wenn sich die
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Forderungen der Gemeinschuldnerin gegen ihre Abnehmer als

uneinbringlich erwiesen.

a) Nach stdndiger Rechtsprechung hat die Vertragsaus-
legung nach den anerkannten Auslegungsgrundsidtzen in erster
Linie den von den Parteien gewdhlten Wortlaut der Vereinba-
rungen und den diesem zu entnehmenden objektiv erkl&drten
Parteiwillen zu beriicksichtigen (BGH, Urt. v. 27.2.1992
- IX ZR 57/91, NJW 1992, 1881, 1882; BGHZ 121, 13, 16; BGH,
Urt. v. 3.11.1993 - VIII ZR 106/93, NJW 1994, 188, 189;
BGH, Urt. v. 11.11.1993 - VII ZR 47/93, NJW 1994, 850).
Fiihrt die Ermittlung des Wortsinns anhand des Wortlauts je-
doch nicht zu einem eindeutigen Ergebnis, konnen in einem
zweiten Auslegungsschritt auch die auBerhalb des Erkla-
rungsaktes liegenden Begleitumstédnde in die Auslegung ein-
zubeziehen sein, soweit sie einen Schluf3 auf den Sinngehalt
der Erkldrung zulassen. Ein spédteres Verhalten der Ver-
tragspartner bei Vertragsdurchfiihrung kann zumindest Rilick-
schliisse auf den tatsdchlichen Willen und das tatsdchliche
Verstdndnis der an dem Rechtsgeschdft Beteiligten zulassen
und deshalb als Indiz fiir die Auslegung von Bedeutung sein
(BGH, Urt. v. 24.6.1988 - V ZR 49/87, NJW 1988, 2878, 2879;
vgl. Beschl. v. 24.11.1993 - BLw 57/93, WM 1994, 267, 268).

b) Das Berufungsgericht hat den Vortrag des Klédgers
diesen Grundsdtzen entsprechend gewiirdigt. Es hat die Ver-
tragsdurchfilhrung bei der Auslegung des Vertrages als uner-
heblich angesehen, weil sich aus ihm nicht entnehmen lasse,
daB der Beklagte auf seine Lizenzanspriiche bei Uneinbring-
lichkeit von Kundenforderungen verzichtet habe und fir die

Annahme einer dahingehenden stillschweigenden Vereinbarung



kein Raum sei, da allein eine solche Handhabung, selbst
wenn sie iliber einen ladngeren Zeitraum hinweg erfolgt sein
sollte, nicht den SchluB einer dahingehenden Rechtsbindung
zulasse. Diese tatrichterliche Wiirdigung ist revisions-

rechtlich nicht zu beanstanden.

4. Die Revision kann auch nicht damit durchdringen, es
bestehe kein Grund fiir die Annahme des Berufungsgerichts,
daB die Vertragspartner bei einer angemessenen Abwagung
nach Treu und Glauben als redliche Partner vereinbart hat-
ten, daB die Nichtrealisierbarkeit der Kundenforderung auf
den Bestand der Lizenzgebiihren keinen EinfluB haben sollte.
Der Beklagte habe es selbst in der Hand gehabt, die GmbH zu
veranlassen, nur an Kunden auszuliefern, welche die Forde-
rungen der GmbH auch erfiillen konnten. Wenn er sich gleich-
wohl auch fiir den Fall der Nichtrealisierbarkeit dieser
Forderungen Lizenzanspriiche gegen die eigene GmbH vorbehal-
ten hdtte, so hdtte er damit notwendig die GmbH mit Ver-
bindlichkeiten belastet, denen entsprechende Forderungen
gegen Dritte nicht gegeniibergestanden hatten. Auch daraus
folge, daB redliche Vertragspartner eine Lizenzpflicht fiir
nicht realisierte Geschédfte nicht vereinbart hatten. Eine
solche Vereinbarung sei auch mit den §§ 30, 31 GmbHG nicht

Zu vereinbaren.

Die Revision iibersieht, daB der Beklagte zum Zeitpunkt
des Vertragsschlusses nicht Alleingesellschafter der GmbH,
sondern an den Vertragspartnern des Unterlizenzvertrages
jeweils nur mit 40 % beteiligt war und erst im nachhinein
Alleingesellschafter der Gemeinschuldnerin geworden ist.

Fiir irgendwelche rechtsmiBbrduchlichen Handhabungen fehlen



im Vortrag des Kladgers jegliche Anhaltspunkte. Das Beru-
fungsgericht hat deshalb mit Recht bei der Vertragsausle-
gung den von der Revision aufgezeigten Umsté&nden keine Be-
deutung beigemessen. Die Riige entbehrt aber auch insoweit
jeder Grundlage, als die Revision eine mit den §§ 30, 31
GmbHG unvereinbare Auslegung des Unterlizenzvertrages gel-
tend macht. Der Kldger hat in den Instanzen nichts zu den
Voraussetzungen dieser Vorschriften vorgetragen, so daB fiir
das Berufungsgericht keine Veranlassung bestand, diese Tat-

bestadnde zu prifen.

III. Daher ist die Revision zuriickzuweisen. Die Ko-

stenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Rogge Jestaedt Melullis

Scharen Keukenschrijver
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