BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
X_ZE_43/70 URTEIL  Verkiindet am
11. Mai 1971
Schwingen,
Justizhauptsekretir

als Urkundsbeamter
der Geschiiftestelle

in dem Rechtsstreit

des Ingenieurs Werner LiQHINENP, G @, K-
strate @B @,

Kldgers und Revisionsklégers,
- Prozefbevollméchtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. h.c.

gegen

die Firma SchweiBtechnik » Inh. Ing. Wilhelm R,
Helllp W, FOD- OG- TG @,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- ProzeBbevollmichtigte: Rechtsanwilte Prof. Dr. (D
' und Dr., G -
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat in der Sitzung vom 27. April 1971 unter Mit-
wirkung des Senatsprédsidenten Dr. Spreng und der Bun-
desrichter Triistedt, ClaBen, Dr. Bruchhausen und Ochmann

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision des Klidgers wird
das Urteil des 3. Zivilsenats des
Hanseatischen Oberlandesgerichts zu
Hamburg vom 28, Mai 1970 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Ver-
handlung und Entscheidung, auch {liber
die Kosten des Revisionsverfahrens,
an das Berufungsgericht zuriickver-
wiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kliger hat am 17. Mdrz 1965 ein Gebrauchsmuster
angemeldet, das flir ihn am 29. Juli 1965 unter der
Nr. @@ @ nit folgenden Schutzanspriichen eingetra-
gen wurde: ~

"1, Lagerbehéilter insbesondere fiir die
Lagerung fliissiger Mineralsle, be-
stehend im wesentlichen aus einem
rechteckigen Bodenblech, vier an
seinen Kanten angeschweifiten Sei-
tenblechen und einem an diesen an-
geschweifiten Deckblech, dadurch ge-
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kennzeichnet, daB die Versteifung
des Lagerbehdlters aus C-Profil-
stdben (5 bis 12) besteht, die
rahmenartig angeordnet und in ver-
schiedenen Hohenlagen waagerecht
liegend in dem Behdlter Jjeweils mit
einer duBeren Schmalseite an der
Innenseite einer Seitenwand (3, &)
angeschweif3t sind.

2. Lagerbehdlter nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daB zur Ver-
steifung des Deckbleches (2) an des-
sen Unterseite parallel zu zwei Sei-
tenwidnden (3) verlaufende C-Profil-
eisen (13, 14) angeschweiBt sind.

3. Lagerbehdlter nach einem oder bei-
den der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, da8 das Bo-
denblech (1) durch an dessen AuBien-
seite anliegende und parallel ver-
laufende I-Profileisen (17) abge-
stiitzt ist."

Der Kliger war auch Inhaber des am 5. Januar 1967
unter dem Aktenzeichen @@ @/@P Gbm angemeldeten,
am 3. Mai 1967 eingetragenen Gebrauchsmusters B0 U0 @,
dessen Schutzanspriiche lauten:
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"1. Lagerbehdlter insbesondere fiir die
Lagerung fliissiger Mineraldle, be-
stehend im wesentlichen aus einem
rechteckigen Bodenblech, vier an
seinen Kanten angeschweiften Sei-
tenblechen und einem an diesen an-
geschweiften Deckblech, dadurch
gekennzeichnet, daB die Verstei-~
fung des Lagerbehilters aus C-Pro-
filstében (5 bis 12) besteht, die
rahmenartig angeordnet und in ver-
schiedenen Absténden in dem Beh#dl-
ter jeweils mit einer HuBeren Schmal-
seite an der Innenseite einer Sei-
tenwand (3, 4) angeschweiBt sind.
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Lagerbehdlter nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daff zur Ver-
steifung des Deckbleches (2) an des-
sen Unterseite parallel zu zwei Sei-
tenwiinden (3) verlaufende C-Profil-
eisen (13, 14) angeschweifit sind.

Lagerbehdilter nach einem oder bei-
den der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daf3 sdmt-
liche Zuganker in waagerechter oder
senkrechter Anordnung entfallen."

Die Parteien schlossen am 31. Mdrz 1967 folgen-
de Vertrédge:

1. Lizenzvertrag: "... Herr LUGHIEP ist Kon-
strukteur der beim Deutschen Patentamt in Miinchen zum

Aktenzeichen (3 @ @/@P Gbm geschiitzten Lagerbehil-
ter, insbesondere fiir die Lagerung fliissiger Mineral-

Ole.

1.

ll6.

Die vorbezeichneten Parteien sind
sich dariiber einig, daB die vorer-
widhnten Lagerbehdlter durch die
Firma Schweif3technik ’

W , in Lizenz ge-
baut und vertrieben werden."

- 5. (betreffen Lizenzgebiihren)

Die in Lizenz gebauten Erzeugnis-

se werden von der Firma SchweifSitech-
nik R in den Gebieten H

und Sc Ho@lll®, und fer-
ner in den Landkreisen LunUillp

und St@llB, vertrieben.

Der Lizenzgeber verpflichtet sich,
dafir Sorge zu tragen, daB andere
Lizenznehmer in das vereinbarte Ge-
biet nicht liefern.

Wiy,
%
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7. Dieser Vertrag wird auf die Dauer
von 6 Jahren fest abgeschlossen.

Sofern der Vertrag nicht von einer
der beiden Parteien 6 Monate vor
Ablauf gekiindigt wird, verléngert
sich dieser auf weitere 3 Jahre.

8. Sollte auf Grund der Marktlage im
Tankbau eine Rendite nicht mehr zu
erzielen sein, so kann Herr Riidiger
den Vertrag 1 Monat vor Quartals-
schluf3 kiindigen.

9. Bei Vergabe der Lizenz an andere
Lizenznehmer verpflichtet sich Herr
Li , diese vertraglich nicht
glinstiger als die Firma SchweifBtech-
nik Rb zu stellen."

10. - 16. (betreffen weitere Vertragsbe-
dingungen).

2. Beratungsvertrag: "...

1. Im Nachgang zu dem zwischen den Par-
teien geschlossenen Lizenzvertrag vom
31. Mdrz 1967 vereinbaren die Parteien
im Rahmen eines Beratungsvertrages,
daB Herr Liineburger als freier Mitar-
beiter fiir die Anlaufzeit der Produk-
tion im Auftrage des Herrn R
die organisatorischen und technischen
MaBnahmen veranlaBt, um die Herstel-
lung und den Vertrieb des Lizenzer-
zeugnisses zu gewdhrleisten.

2. Diese freie Tétigkeit des Herrn
Lineburger wird von der Firma SchweifB-

technik R? mit einem Entgelt
von monatlich 2.250,- DM abgegolten.

3. Dieser Vertrag wird auf die Dauer von
2 Jahren fest abgeschlossen. ..."
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4. - 7. (Es folgen weitere Vertragsbedingungen).

3. Darlehensvertrag: ".,..

1. Mit dem AbschluB des Lizenzvertrages

vom 31. Mdrz 1967 gewdhrt die Firma
Schweif3technik I

nhaber Ing.
W. RGP, Herrn LW ein Dar-
lehen in Héhe von DM 20.000,--.

2. Dieses Darlehen wird in der Weise ge-
tilgt, daB jeweils von der laut Lizenz-
vertrag vom 31. Mdrz 1967 an Herrn
Lu monatlich zu zahlenden Li-
zenzgeblihren 20 % auf die Riickzahlung
verrechnet werden, spédtestens nach
Ablauf von 2 Jahren.

3. Dieses Darlehen wird mit Unterzeich-
nung des Lizenzvertrages in Hdhe von
DM 12.000,-- fdllig. Die restlichen
DM 8.000,~- sind zahlbar nach 6 Mona-
ten."

4, - 6. (weitere Vertragsbedingungen).

Die Beklagte begann mit Herstellung und Vertrieb
von Tanks. Sie zahlte vier Monate lang das Beratungs-
honorar an den Kliger, und zwar fiir April bis Juli 1967.
Mit Schreiben vom 16. Mai 1967 teilte die Firma HENED
Behidlterbau GmbH der Beklagten mit, daB kellergeschweifte
Ollagerbehdlter in Verbindung mit C-Profilen - mit oder
ohne Zuganker - fir sie geschiitzt seien und der Kliger
die bei ihr erworbenen Kenntnisse keinem Dritten be-
kanntgeben diirfe. Mit Schreiben vom 4. September 1967
teilte die Beklagte dem KlHger mit, daB sie den Lizenz-
vertrag als unwirksam ansehe, weil das in Lizenz gege-
bene Gebrauchsmuster YU @ nit dem vorverdffent-
lichten Gebrauchsmuster Y@ WP im wesentlichen iiberein-
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stimme und deshaldb nicht schutzfdhig sei. Die Grund-
lage fir den Lizenzvertrag sei demnach nicht vorhan-
den. Sie wies in dem Schreiben ferner darauf hin, daB
die Firma HEEIER Behdlterbau GmbH sich fiir berech-
tigt halte, ohne Lizenzvertrag die gleichen Behilter
herzustellen und sogar behaupte, allein das Herstel-
lungsrecht dafiir zu besitzen. Deshalb werde die Be-
klagte keine Lizenzgebiihren mehr zahlen und fordere
den Darlehensbetrag von 12.000,-- DM zuriick, weil we-
gen der Verbindung zwischen Lizenz- und Darlehensver-
trag auch die Voraussetzungen fiir den letzteren ent-
fallen seien. Schliefllich hat die Beklagte in dem
Schreiben den Beratungsvertrag aus wichtigem Grunde
"mit sofortiger Wirkung" gekiindigt, weil fiir ihn "nach
alledem" die Grundlage, ndmlich ein Vertrauensverhidlt-
nis nicht gegeben sei.

Auf Grund einer L3schungsklage der Beklagten ist
das Gebrauchsmuster DD @ geldscht worden, weil
es durch das #ltere Gebrauchsmuster UD U3 @@ neu-
heitsschiédlich vorweggenommen sei (Beschliisse des
Deutschen Patentamts vom 18. Dezember 1968 und des
Bundespatentgerichts vom 16. Juni 1969).

Der Kl&dger hat sich auf die Wirksamkeit der Ver-
trdge berufen und dazu geltend gemacht, daB8 dem Inhaber
der Beklagten alle dem Kléger entgegengehaltenen Tat-
sachen bereits wihrend der langwierigen Vertragsver-
handlungen bekanntgegeben worden seien. Insbesondere
seien dem Inhaber der Beklagten beide Gebrauchsmuster-
schriften sowie Konstruktionszeichnungen vorgelegt wor-
den; er sei auch darauf hingewiesen worden, daB die
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HEEP Behélterbau GmbH eine dem Kliger seit Marz 1965
geschiitzte Vorkonstruktion der dem vorliegenden Vertra-
ge zugrunde liegenden Konstruktion baue (Schriftsatz

des Kl&gers vom 3. Januar 1968 S. 3). Der Kliger hat

in erster Instanz folgendes Urteil gegen die Beklagte
beantragt,

1. festzustellen, daB die zwischen den
Parteien geschlossenen Vertrige wirk-
sam sind,

2. Zahlung der Beratungshonorare von
August 1967 bis April 1968 DM 20.250, -
und des restlichen Darlehens DM 8.000,-<

—

DM 28.250, -

3. Uber die lizenzpflichtigen Umsidtze
Rechnung zu legen.

Die Beklagte hat sich auf ihre Kiindigung der Ver-
trédge und Anfechtung wegen arglistiger Tduschung beru-
fen. Im Ubrigen hat sie geltend gemacht, daB8 nach ihren
Umsétzen vom 31. Médrz 1967 bis zum 31. Januar 1968 an
sich Lizenzgeblihren in H6he von 5.529,20 DM entstanden
seien. Davon konne sie Jjedoch 20 % fiir die Darlehens-
tilgung (1.105,84 DM) abziehen; sie sei jedoch wegen
Unwirksamkeit der Vertré&ége iiberhaupt nicht zahlungs-
pflichtig. Der Klager kdnne auch das restliche Darlehen
(8.000,-- DM) nicht verlangen; er sei vielmehr zur Riick-
zahlung der gewdhrten 12.000,-- DM verpflichtet.

Das Landgericht hat nach Vernehmung des Inhabers
der Beklagten die Klage abgewiesen,

Mit der Berufung hat der Kldger seinen Zahlungs-
und Feststellungsantrag weiterverfolgt und unter anderem
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geltend gemacht, daB die Konstruktion, die Gegen-
stand des Lizenzvertrages sei, auf Grund seines
dlteren Gebrauchsmusters, iliber das er nicht verfiigt
habe, bis zu dessen Ablauf (etwa 4 Jahre) geschiitzt
sei.

Die Beklagte hat Zurilickweisung der Berufung
beantragt.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung des Kl&-
gers zuriickgewiesen.

Dagegen richtet sich die Revision des Kl&gers,
mit der er seine Berufungsantrédge weiterverfolgt.

Die Beklagte beantragt, die Revision zuriickzu-
weisen,

Entscheidungsgriinde:

I.

Den Angriffen der Revision h#lt das angefoch-

tene Urteil nicht stand.

a) Das Oberlandesgericht ist bei seiner Beurtei-
lung der Rechtslage davon ausgegangen, daB das jiingere
Gebrauchsmuster des Klégers die Grundlage fir den Li-
zenzvertrag zwischen den Parteien gebildet habe. Durch
die Entscheidung im Loschungsverfahren sei bestdtigt
worden, da3 dieses Gebrauchsmuster durch das #dltere Ge-
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brauchsmuster des Kligers neuheitsschddlich vorwegge-
nommen sei. Der Geschidftsgrundlage fir die Vertrige
zwischen den Parteien, n#mlich die Schutzfdhigkeit des
jlingeren Gebrauchsmusters, sei dadurch der Boden ent-
zogen worden. Deshalb sei die Kiindigung aus wichtigem
Grunde berechtigt gewesen, da der Beklagten unter die-~
sen Umstdnden eine Erfiillung der Vertrédge nicht habe
zugemutet werden k®nnen.

Das Oberlandesgericht hat es fiir das Kiindigungs-
recht der Beklagten fiir unerheblich angesehen, ob der
Inhaber der Beklagten bei VertragsschluB wuBte oder hitte
erkennen kénnen, daf beide Gebrauchsmuster identisch
waren. Es widerspreche der Lebenserfahrung, daB jemand
eine Lizenz in Kenntnis der mangelnden Schutzféhigkeit
eines Gebrauchsmusters erwerbe. Jedenfalls sei die Be-
klagte berechtigt gewesen, sich dariiber durch ein L&~
schungsverfahren GewiBheit zu verschaffen, das ihren
Standpunkt, némlich die fehlende Vertragsgrundlage, be-
stédtigt habe.

Ferner hat es das Oberlandesgericht fiir die Ent-
scheidung des Rechtsstreits fiir unerheblich angesehen,
dafl der Kl&ger eine Verfiigung iiber sein im wesentlichen
identisches &lteres Schutzrecht bestritten habe. Denn
es komme, so folgert das Berufungsgericht (BU S. 12),
entscheidend darauf an, dafB der'Klager der Beklagten
eine Lizenz an dem jiingeren Gebrauchsmuster nicht habe
einrdumen kénnen, da es wegen der Identitdt mit seinem
dlteren Gebrauchsmuster keinen Rechtsbestand gehabt habe.
Nach seiner L8schung seien deshalb die Verpflichtungen
der Beklagten aus den Vertridgen nach der Kiindigung vom
4, September 1967 entfallen.
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b) Die Revision hi#lt das Verbot einer treuwidri-
gen Herbeifilhrung einer Bedingung (§ 162 BGB) und den
Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) fiir ver-
letzt.

Soweit der Kl&ger damit geltend machen will,
daB die Beklagte sich nicht auf die von ihr selbst
herbeigefiihrte L&schung des Jjiungeren Gebrauchsmusters
berufen konne, hat ihr Angriff keinen Erfolg. Denn
ein Rechtsfehler ist nicht darin zu erkennen, dafB das
Berufungsurteil in Ubereinstimmung mit dem Landgericht
die Vertrdge zwischen den Parteien nicht els Hinderungs-
grund flir die Loschungsklage der Beklagten angesehen
hat, die ebenso auch von den Loschungsinstanzen als zu-
ldssig angesehen worden ist.

c)aDggegen hat aber das Berufungsgericht den Be-*
griff»dég:wichtigen Grundes fiir die Kiindigung der Be-
klagten in seiner Tragweite verkannt. Es hat zwar die
Frage geprift, ob der Beklagten eine weitere Erfiillung
der Vertrégegmit dem Kldger zuzumuten war, wie das
fir die Beurteilung des wichtigen Grundes zur Kiindigung
erforderlich war. Es hat jedoch bei der Priifung dieser
Frage bewuSt den Umstand ausgeklammert, ob der Kliger
iiber sein im wesentlichen identisches #lteres Schutz-
recht verfiigt hatte, und bei der Frage der Zumutbarkeit
allein auf den Rechtsbestand des Jilingeren Gebrauchs-
musters abgestellt. Das ist rechtsfehlerhaft. Fir die
Frage der Zumutbarkeit durfte bei der gebotenen Gesamt-
betrachtung nicht aufler Betracht bleiben, ob der Kla-
ger die Konstruktion, die die Beklagte nach der Vor-
stellung der Parteien bauen sollte und auch bereits
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zu bauen begonnen hatte, durch ein im wesentlichen
identisches &lteres Gebrauchsmuster abdecken konnte
und damit der Beklagten die gleiche Rechtsstellung
verschaffen konnte, wie sie die Beklagte mit dem
Jingeren Schutzrecht erhalten sollte. Das Berufungs-
gericht durfte bei Erwdgung der Zumutbarkeit nicht
an der Uberlegung voriibergehen, ob die Parteien nicht
bei verstédndiger Wiirdigung des Falles das Lizenzver-
hdltnis zumindest fiir eine gewisse Zeit, etwa bis zum
Ablauf dieses dlteren Schutzrechtes, einhalten konn-
ten und mufiten.

Da der Sachverhalt in dieser Hinsicht noch der
tatrichterlichen Aufklérung bedarf, muSte das ange-
fochtene Urteil aufgehoben werden. Es wird zu priifen
sein, ob und fiir welche Zeit das &dltere Gebrauchsmuster
im Zeitpunkt der Kiindigung noch lief und dem Kléger
zur freien Verfilgung stand, ob und welche Lizenzen
er Dritten, insbesondere der Hamburger Beh#lterbau
GmbH, bereits erteilt hatte und inwieweit solche die
Verpflichtungen des Kligers aus Ziffer 6 und 9 des
Lizenzvertrages hitten beriihren kdénnen. Hinsichtlich
der sich daraus unter Umsténden ergebenden vertrag-
lichen Verpflichtungen der Beklagten iiber den Kiindi-
gungszeitpunkt vom 4, September 1967 hinaus wird der
Kldger Gelegenheit haben, seinen unbefristeten Fest-
stellungsantrag mit dem befristeten (April 1968)
Anspruch auf Zahlung von Beratungshonoraren abzustim-
men. Nach der Zeitdauer des Lizenzvertrages wiirden sich
dann auch die gegenseitigen Verpflichtungen aus dem
Darlehensvertrag ergeben. Die Sache war deshalb zur
anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Beru-
fungsgericht zuriickzuverweisen.

9%,»‘
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Die Entscheidung iiber die Kosten des Revisions-
verfahrens war dem Berufungsgericht vorzubehalten,
weil sie von der noch ungewissen Entscheidung in
der Hauptsache abhéngig ist.

Senatsprédsident Triistedt Clalen
Dr. Spreng ist

infolge Kurauf-
enthalts verhindert
zu unterschreiben

Triistedt

Bruchhausen Ochmann
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