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X _ZR 29/72 | URTEIL Verkiindet am

14, Januar 1975
Amtsinspektor

als Urkuadsbeamter
der Geschiiftastelle

in dem Rechtsstreit

des Ingenieurs Werner L{IIIEINGD. I'—
Kullstrase @D,

Kligers und Revisionskligers,

- ProzeBbevollméchtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. h.c. (D
gegen

die Firma SchweiStechnik REJEEEP, Inh. Ing. Wilhelm REJIED,
e F-_'l- |

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- ProzeBbevollmdchtigte: Rechtsanwdlte Prof. Dr. Dr. —
| . und Prof. Dr. (@il -
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-

Va4

hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 14. Januar 1975

durch den Vorsitzenden Richter Triistedt und die Richter
Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann und Bendler

fiir Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 3. Zivil-
senats des Hanseatischen Oberlandesgerichts
zu Hamburg vom 23. Médrz 1972 wird auf Kosten
des Kligers -zuriickgewiesen.

Von | Rechts wegen

Tatbestand

Es wird auf den Tatbestand und die Entscheidungs-
grinde des ersten Revisionsurteils vom 11. Mai 1971
- X ZR 43/70 - Bezug genommen, durch das die Sache
zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das
Berufungsgericht zuriickverwiesen worden ist.

Im erneuten Berufungsverfahren hat der Kliger vor-
getragen, ilber sein #dlteres Gebrauchsmuster 1 920 541
das Verfligungsrecht gehabt und niemanden einschlieBlich
der Firma HENNNNED SUNEEND GobH daran Rechte einge-

rdumt zu haben.




Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der Kl&ger hat beantragt,

unter Abdnderung des Urteils des Landgerichts

1. festzustellen, daB die zwischen den Par-
" teien geschlossenen Vertrédge bis zum
17. M&rz 1971 wirksam gewesen sind,

2. die Beklagte zur Zahlung der Beratungs-
honorare fiir die Zeit vom August 1967 bis
April 1968 in Hohe von 20 250.- DM und
weiter zur Zahlung des restlichen Darlehens-
betrages in Hohe von 8 000.- DM insgesamt
28 250.~ DM zu verurteilen.

Die Beklagte hat beantragt,

die Berufung zuriickzuweisen.,

Sie hat ausgefiihrt, nach den Vorstellungen der Par-
teien bei VertragsschluB habe das Jjlingere Schutzrecht
nicht durch das &dltere ersetzt werden koénnen. Im ifbri'gen
hitte die Vertragszeit nur fiir vier Jahre durch das
dltere Gebrauchsmuster abgedeckt werden koénnen, was
nicht ausgereicht hidtte, einen neuen Geschiaftszweig urnd
eine entsprechende Marktposition aufzubauen. SchlieBlich
hat die Beklagte bestritten, daB der Kléger bei Vertrags-
schluf3 die volle Verfiligungsberechtigung iiber das Gebrauchs-
muster 1 920 541 besessen habe. Die Firma HNNIED B@
@D G:bH habe, so hat sie behauptet, in diesem Zeit-
punkt bereits zwei Jahre lang Tanks nach diesem Gebrauchs-
muster gebaut und vertrieben.
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Das Oberlandesgericht hat nach Zeugenvernehmung
die Berufung erneut =zuriickgewiesen.

Dagegen richtet sich die Revision des Kldgers, mit.
der er seine im Berufungsrechtzug gestellten Antriage
weiterverfolgt.

Die Beklagte beantragt,

die Revision zuriickzuweisen.

Entscheidgggsggggge

Die Revision hat keinen Erfolg.
I.

Das Berufungsgericht hdlt daran fest, dal die Be-
klagte zur auBerordentlichen Kindigung des am 31. Marz 1967
geschlossenen Lizenzvertrages sowie des im Zusammenhang
mit ihm geschlossenen Beratungsvertrages und des Darlehns-
vertrages berechtigt gewesen sei. Die leistung sei dem
Kliger teilweise anfédnglich unmdglich gewesen, denn er
habe mit dem #lteren Gebrauchsmuster 1 920 541 seine Ver-
oflichtung zur ungestorten Benutzung des Lizenzgegen-
sjtandes nur fiir einen Teil der vereinbarten Zeit erfiillen
‘6nnen, nimlich anstatt bis zum 31. Mirz 1973 bis zum
7. Midrz 1971. Die Beklagte habe aber an dieser Teil-
pistung kein Interesse gehabt, und es sei ihr die Fort-

3tzung des Vertrages auch nicht zumutbar gewﬁsen. Die




Vertragsdauer sei fiir sie entscheidend gewesen, denn

die Vorteile, die sie aus dem Lizenzvertrag habe

ziehen wollen, seien von dieser Dauer abhingig gewesen.
Wahrend der Anfangszeit sei zwangsldufig ein geringerer
Verdienst zu erwarten gewesen als gegen Ende des Ver-
trages, denn die Beklagte hatte die technische Entwick-
lung der Tanks durchfihren, sie erproben, die Produktion
aufbauen und sich eine Marktposition erobern miissen.

Die Parteien seien davon ausgegangen, dafl fiir eine Anlauf-
zeit von zwei Jahren Produktion und Vertrieb der Tanks
Schwierigkeiten bereiten wilirden. Nach dem auf zwei Jahre
begrenzten Beratervertrag habe der Kliger widhrend der
ngnlaufzeit der Produktion" beratend tdtig sein sollen,

unm auftretende Schwierigkeiten zu beseitigen. Dann aber
wédre der Beklagten fur die volle Nutzung des Gebrauchs-
musters nur noch ein Zeitraum von zwei Jahren verblieben.
Abgesehen davon, dafl sie ihre Aufwendungen filir das Projekt
innerhalb von zwei Jahren nicht hitte herauswirtschaften
konnen, habe sie auch befiirchten miissen, daf ihr die Firma
HEUED G CrbH die Herstellung und den Vertrieb
der Tanks verbieten konnte. Trotz der Aussage des Zeugen
JEID sei die Sachlage im Zeitpunkt der Kiindigung fiir sie
nicht eindeutig gewesen. Auch habe der Kldger ihr nicht
angeboten, die Rechte aus dem &lteren Gebrauchsmuster Zu
Ubertragen. Der Beklagten sei unter diesen Umst&nden die
weitere Vertragserfiillung nicht zumutbar gewesen. Das gelte
auch fir den Beratungs- und den Darlehensvertrag, da alle
drei Vertridge eine wirtschaftliche Einheit dargestellt
hdtten.
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"Aus dem Beratungsvertrag habe die Beklagte dem
Kldger zwar noch Honorar fiir August 1967 und bis
zum 6. September 1967 in Hbhe von 2 700.- DM geschuldet.
Insoweit habe sie aber wirksam mit ihrem Riickzahlungs-
anspruch aus dem in Hohe von 12 000.-- DM bereits ge~-
wahrten Darlehen aufgerechnet.

2. Die Revision hilt diese Ausflihrungen des Beru-
fungsgerichts fiir rechtsfehlerhaft wegen VerstofSles
gegen §§ 133, 157, 162, 242 BGB, 28 ZFPO.

Die Annahme des Berufungsurteils, die Vertrags-
dauer sei entscheidend fiir das Interesse des Beklagten
am Vertrag gewesen, sei durch nichts begriindet, denn
nach Ziffer 7 des Vertrages sei die Fortsetzung des Ver-
tragsverhdltnisses iber die Laufzeit des Gebrauchsmusters
1 ©59 889 hinaus vorgesehen gewesen. Somit war die Dauer
des Schutzrechts keineswegs Voraussetzung fiir dem Fort-
bestand des Vertrages. Vor allem aber habe die Beklagte
selbst nicht vorgetragen, daB ihr durch den friiheren Ab-
lauf des Schutzrechts irgendein Nachteil entstanden sei,
daB3 eine andere Firma auf Grund des in dem Gebrauchs-
muster niedergelegten und geschiitzten Erfindungsgedan-
kens Gerdte gebaut habe und dadurch zu ihr in Wettbewerb
getreten sei. s komme auch nicht darauf an, dafl wihrend
der Zeit der Auseinandersetzung zwischen den Parteien
der Kldger der Beklagten nicht angeboten habe, ihr die
Rechte aus dem #lteren. Gebrauchsmuster zu ibertragen,
da kein Zweifel bestanden habe, daB durch den Vertrag
der Beklagten eine Lizenz an dem Erfindungsgedanken er-
teilt worden sei, gleichgliltig, wodurch dieser geschiitzt
gewesen sei. Flir eine Kindigung dieser Vertridge fehle
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jeder Grund. Die Beklagte sei durch den friiheren Ab-
lauf des #lteren Gebrauchsmusters nicht beeintréchtigt
worden, wobei nicht unbeachtet bleiben diirfe, da8 die
Verkiirzung des Schutzrechts auf das eigene Betreiben der
Beklagten zurilickzufiihren sei. Zwar sei in dem friiheren
Revisionsurteil dieser Angriff nicht anerkannt worden.
Es werde aber gebeten, diese Auffassung zu iiberpriifen.

II.
Die Angriffe der Revision greifen nicht durch.

1. Es liegen keine Umstidnde vor, die den Senat ver-
anlassen konnten, den im ersten Revisionsurteil ver-
tretenen Standpunkt aufzugeben, da8 die von der Be-
klagten betriebene LOschung des Gebrauchsmusters 1 959 889
nicht treuwidrig gewesen sei., Ob eine solche Uberpriifung
bereits aus dem Gesichtspunkt der Selbstbindung des
Revisionsgerichts unzulidssig widre (vgl. BGHZ 60, 392 ff
- GmS-0GB), kann daher auf sich beruhen.

2. Nach allgemeiner Meinung (vgl. unter anderem
BGH GRUR 1957, 595 ff - Verwandlungstisch; 1958, 175 ff
- Wendemanschette II; 1969, 409 ff - Metallrahmen;
Benkard, PatG 6. Aufl. § 9 PatG Rdn. 67, jeweils mit
weiteren Nachweisen) wird dem Lizenznehmer im Falle
nachtridglicher volliger oder teilweiser Vermichtung oder
Loschung des lizenzierten Schutzrechts zugebilligt, das
Vertragsverhdltnis ex nunc zu 1ldsen. BEs wird davon aus-
gegangen, dafB3 er bis dahin die tatsdchliche Nutzungs-
moglichkeit und infolge Ausschlusses der Konkurrenz




eine ginstige geschidftliche Stellung gehabt hat, die

er ohne den Lizenzvertrag nicht gehabt h#dtte, so daB

er bis zum Wegfall des Schutzrechts zur Entrichtung

der Lizenzgeblihren grunds&tzlich verpflichtet bleibt.

Es ist andererseits aber auch anerkannt (BGH aa0Q, ins-
besondere Metallrahmen), daB ein Lizenznehmer sich

schon dann von dem Lizenzvertrag ldsen kann, wenn das
lizenzierte Schutzrecht zwar noch nicht fiir nichtig er-
klart, seine Vernichtbarkeit aber doch offenbar oder
zumindest wahrscheinlich geworden. ist, und es deshalb
seine bisherige geschdftliche Wirkung eingebiiBt hat.

Das auBerordentliche Kiindigungsrecht des Lizenznehmers
wird in diesen Fédllen aus dem Gesichtspunkt vom Wegfall
der Geschdftsgrundlage nach § 242 BGB hergeleitet. Dariiber
hinaus kann ohne Riicksicht auf den Verlust der wirtschaft-
lichen Vorzugsstellung der Lizenzgeber im Einzelfalle
sittenwidrig oder rechtsmiBbrduchlich handeln, wenn er
den Lizenznehmer am Vertrage, insbesondere an der Pflicht
zur Lizenzzahlung festhdlt, obwohl er bei AbschluB des
Lizenzvertrages oder spédter von der Vernicht- oder Losch-
barkeit seines Schutzrechts iiberzeugt war oder h&tte iber-
zeugt sein mniissen.

Der zuletzt genannte rechtliche Gesichtspunkt greift
hier durch.

Im Zeitpunkt der Kindigung des Lizenzvertrages war
es offenkundig, daB dem lizenzierten Gebrauchsmuster
1 959 889 kein Schutz zukam, weil es durch das &ltere
Gebrauchsmuster 1 920 541 neuheitsschédlich vorwegge-
nommen war. Selbst wenn der Kladger bei Vertragsschlufl




auf Grund seiner Vorstellung irrigerweise an den Be-
stand des lizenzierten Gebrauchsmusters geglaubt haben
sollte, so konnte er sich aber spédtestens auf Grund
des Kindigungsschreibens der Beklagten bei obJjektiver
Betrachtung von der mengelnden Schutzféhigkeit und
damit der offenkundig drohenden Loschung dieses Ge-
brauchsmusters ilberzeugen, zumal er selbst Inhaber

des entgegenstehénden dlteren Gebrauchsmusters war.
Der Kldger handelte unter den besonderen Umstédnden
dieses Falles rechtsmifbréduchlich, wenn er die Beklagte
dennoch an deren Verpfiichtungen aus dem Lizenzvertrag
festhielt.

Der Beklagten war es nach den Feststellungen des
Berufungsgerichts nicht zuzumuten, den Lizenzvertrag
auf der Grundlage des &dlteren Gebrauchsmusters
1 920 541 bis zu dessen Zeitablauf am 17. Mdrz 1971
fortzusetzen. Das Berufungsgericht hat den Lizenz-
vertrag unter Berlcksichtigung des Gegenstandes dieses
Vertrages und der Vereinbaruwmg im Beratungsvertrag
ausgelegt. Es ist danach zu dem Ergebnis gelangt, daf
flir die VertragschlieBenden die Vertragsdauer von sechs
Jahren ein wesentlicher Vertragsinhalt gewesen sei, da
die Vorteile der Neuerung nach dem Gebrauchsmuster erst
nach gewisser Dauer hitten erzielt werden kdnnen, und
daf3 die VertragschlieBenden weiter von einer Anlaufzeit
von zwei Jahren ausgegangen seien, da in einem solchen
Zeitraum Produktion und Vertrieb Schwierigkeiten bereiteten.
Dabei hat es beriicksichtigt, daB die beratende Tatigkeit
des Kldgers zwei Jahre dauern sollte und da8 Erprobung
und Aufbau einer Marktposition es nicht erlaubt hétten,
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in den dann noch verbleibenden zwei Jahren die gemachten
Aufwendungen herauszuwirtschaften. An diese Feststellun-
gen ist das Revisionsgericht gebunden. Es ist nicht
ersichtlich, da sie fehlerhaft zustandegekommen sind.
Die daraus vom Berufungsgericht gezogene Schlufifolgerung
der Unzumutbarkeit der Vertragsfortsetzung ist moglich.
Es entspricht allgemeiner Erfahrung, daB eine technische
Neuerung eine gewisse Anlaufzeit in technischer wie in
wirtschaftlicher Hinsicht benttigt, und daB in dieser
Zeit ein MiBverh&ltnis von Gewinn und Aufwendungen flir
Erprobung uwd Einfiihrung auf dem einschlédgigen Markt ent-
stehen kann. In diesem Zusammenhang hat das Berufungs-
gericht nicht einmal die erheblichen Belastungen der Be-
klagten durch den Beratungs- und den Darlehensvertrag ge-
blihrend berilicksichtigt. Es beeinflufit das Ergebnis der
Beurteilung andererseits nicht, daB8 das Berufungsgericht
auf § 7 des Lizenzvertrages nicht eingegangen ist, wonach
der Vertrag iber die Laufdauer des lizenzierten Schutz-
rechts hinaus habe verlingert werden kémnen. Diese Ver-
tragsklausel 186t vielmehr die Vorstellung der Vertrag-
schlieBenden von einer léngeren Nutzung des lizenzierten
Gegenstandes erkennen, unterstreicht also das Ergebnis
des Berufungsgerichts, ohne dafl es hier auf die Wirksam-
keit einer solchen Vereinbarung aus kartellrechtlichen
Gesichtspunkten ankidme. Haben die Parteien aber solche
Vorstellungen gehabt, so kann nicht gefolgert werden,
die Dauer des Vertrages habe keine Rolle gespielt. Viel=-
mehr ist bei Lizenzvertrdgen, die die Nutzung einer in
der Praxis noch nicht erprobten und auf den Markt noch
nicht eingefiihrten Neuerung zum Gegenstand haben, grund-
sdtzlich davon auszugehen, daB beide Vertragsteile die
vereinbarte Vertragsdauer als wesentlich zur Erreichung
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des Vertragszweckes ansehen. Nur dann kann __eine ver-
kiirzte Vertragsdauer den Vertragspartnern zuzumuten
sein, wenn dennoch der Vertragszweck, der sich vor

allem im wirtschaftlichen Vorteil auswirken soll, im
wesentlichen erreicht wird. Dem Lizenznehmer ist die
Aufrechterhaltung des Vertrages bei verkiirzter Nutzungs-
dauer aber dann nicht mehr zuzumuten, wenn nach den Um-
stinden erwartet werden muB8, daf er durch diese Abkiirzung
wirtschaftliche Nachteile erleiden kann. Nach den Fest-
stellungen des Berufungsgerichts lagen diese Voraus-
setzungen hier vor, so daB es der Beklagten nach Treu
und Glauben nicht zuzumuten war, den Lizenzvertrag

auf der Grundlage des &dlteren Gebrauchsmusters fortzu-
setzen.

III.

~ Die erfolglose Revision filhrt zur Kostenbelastung
des Kligers aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Triistedt Ballhaus Bruchhausen
Ochmann Bendler
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