BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 61/70 URTEIL Verkiindet am
| ' 14, Mirz 1974 -
Schwingen, -
Amtsinspektor

als Urkundsbeamter

der Geschiiftsstelle
- in dem _Re_chts_streit '

1. der Firma Betten-U@D Gesellschaft mit beschrinkter
Haftung, W , gesetzlich vertreten
durch ihren Geschifts er Gerd BN, W

Logiiily, SrEllp-trate @D - @D
2. der Firma I-Betten-u. GmbH & Co KG W\P
LeP, vertreten durch ihre persénlich haftende
Gesellschafterin, die Beklagte zu 1, diese vertreten
durch ihren Geschéftsfiihrer, '

Beklagten und Revisionskl#éger,

- ProzeBSbevollméchtigte: Rechtsanwdlte Prof. Dr.Dr. (D

und PI‘Of. Dro - - v
gégen

Herrn Ulrich Hanfll, Kr-ullllD/Schill®, HEED-

strage @9,
Kl#dger und Revisionsbeklagten,
- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (D -



Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 22. Januar
1974 durch die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann,
Bendler und H#uBer

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das

Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandes- 3
gerichts in Frankfurt/Main vom 4. Juni 1970
aufgehoben. '

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung, auch iiber die Kosten der
Revision, an das Berufungsgericht zuriick-

verwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Klédger macht vertragliche Anspriiche auf Aus-
kunftserteilung und Zahlung von Lizenzgebiihren geltend,
die von Dr. med. Hubert P@l§ auf ihn iibertragen wurden.
Die Beklagte zu 1 ist personlich haftende Gesellschaf-
terin der Beklagten zu 2.

Dr. P@D ist Miterfinder einer besonders ausge-
stalteten Steppdecke. Mit der am 30, Januar 1956 beim
Deutschen Patentamt eingegangenen Patentanmeldung
N @B @D X/@ £ veantragte zunéchst die Firma NEP-
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Textil Hermine LE@® Wvw., Be@NENED-Scho@END, die Er-

teilung eines Patents fiir diesen Gegenstand; gleich-
zeitig erfolgte hierfiir die Gebrauchsmusterhilfsanmel-
dung N @lB/BP f Gm. Die Patentanmeldung wurde am

28. Juni

1957 auf Dr. P als Anmelder umgeschrieben.

-Am 10, Juli 1958 wurde die Patentanmeldung unter der
Bezeichnung "Steppdecke" bekanntgemacht; gleichzeitig
wurde die Auslegeschrift ) (i @ verdffentlicht. Nach

Erhebung

von Einspriichen wurde das Patent durch Beschluf

der Patentabteilung X vom 22. August 1962 versagt; die
dagegen erhobene Beschwerde des Anmelders wurde durch

BeschluB3

des Bundespatentgerichts vom 16. Midrz 1966 zu-

rlickgewiesen, Das entsprechende dsterreichische Patent
@D @B vurde im Jahre 1962 fir nichtig erklért.

Die

hier wesentlichen Patentanspriiche hatten in

der durch die Auslegeschrift i) @0 @ versffentlichten
Form folgenden Wortlaut:

"1

. Steppdecke mit einem Oberstoff, einem
Unterstoff und dazwischenliegender
Flillung, dadurch gekennzeichnet, daB
die Fullung aus 2zwei Schichten eines in
sich zusammenh&ngenden lockeren Fill-
stoffes, z. B. Wolle, besteht und der
Oberstoff nur an der oberen dieser Fiill-
stoffschichten und zwar unmittelbar mit-
tels Fédden der Steppndhte des Oberstof-
fes, befestigt ist, widhrend der Unter-
stoff nur an der unteren dieser Flll-
stoffschichten, und zwar unmittelbar
mittels Fdden der Steppnéhte des Unter-
stoffes, befestigt ist.

2. Steppdecke nach Anspruch 1, dadurch ge-
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kennzeichnet, daB die Flillstoffschicht
an dem Ober- bzw. Unterstoff der Stepp-
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derart befestigt ist, daBl er tief in
die Fiilllstoffschicht eingezogen ist,
wobei der dadurch im Filllstoff gebil-
dete Einschnitt durch den oberhaldb des
Fadens von den Seiten her iiberquellen-
den Flillstoff ganz oder weitgehend ge-
schlossen ist.

3. Steppdecke nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daB die Fiill=-
stoffschichten derart aufeinander lie-
gen, daB die Fasern beider Schichten
ineinander eingreifen kénnen.,

® 600 000

Eine Decke mit im wesentlichen gleichen Merkmalen
hatte auch das Gebrauchsmuster ) @ @ zum Gegenstand,
das am 17. Februar 1956 angemeldet und am 14. Juli 1956
unter der Bezeichnung "Zudecke, Unterbett u. dgl. mit
einseitig angesteppter Filllung" fiir die Firma Halilip-
Steppdeckenfabriken, Of N, cingetragen worden war.
Dieses Gebrauchsmuster wurde am 12. Dezember 1956 zu-
néchst auf die Firma N@-Textil Hermine LGP Ww. und
am 28. Juni 1957 auf Dr. H® umgeschrieben. Es ist am
18. Februar 1962 erloschen.

Die Firma N@i§-Textil Hermine LGP Ww. und -
Dr. P@ schlossen am 12, September 1956 drei schrift-
liche Vertridge, nédmlich einen Hauptvertrag, einen Zu-
satzvertrag und einen Sondervertrag mit der Firma
Rn@l® Daunendeckenfabriken DD und BigiED-
Refll-Werk-in WugllD-L-@D, der damals in
Form einer offenen Handelsgesellschaft betriebenen
Rechtsvorgiingerin der Beklagten zu 2. Die Vertrige vom
12. September 1956 hatten hauptsédchlich die Gewéhrung
einer einfachen Lizenz an den spﬁter Dr. P@D zustehen-



den Gegensténden der Patentanmeldung N D @9 X/@D £
und des Gebrauchsmusters § @) @ zum Inhalt; durch
Vertrag vom 15. Mai 1957 wurden auch die Rechte aus

diesen Vertrdgen im Einversténdnis mit der Rechtsvor-

géngerin der Beklagten zu 2 allein auf Dr. P@P iiber-
! tragen.

Die hier wesentlichen Bestimmungen des Hauptver-
trags vom 12, September 1956 haben folgenden Wortlaut:

u§1

Die Lizenzgeber sind alleinberechtigte
Inhaber von Schutzrechten, die am 30.
Januar 1956 bei dem Deutschen Patentamt
in Minchen unter dem Aktenzeichen
NEED X/8 £ zun Patent und unter dem
‘weiteren Aktenzeichen N @VED f Cm zur
Eintragung des Gebrauchsmusters erstmalig
angemeldet wurden.

Dazu zdhlt auch das Gebrauchsmuster

® @D @D, urspringlich eingetragen fiir
die Firma Hagll®@-Steppdecken-Fabriken,

das aber inzwischen mit vollen Rechten

1t. Urkundenrolle Nr. @l fiir 1956 mit

Datum vom 23.8.1956 auf die Lizenzgeber
iiberschrieben wurde.

§ 2

Die Lizenzgeber erteilen der Lizenzneh-
merin hiermit an den gemidB § 1 geschiitzten
Gegenstédnden eine Lizenz, dergestalt, das
die Lizenznehmerin die aus zwei offen,

d. h. einseitig versteppten Lagen gekrem-
pelten und #hnlichem Fillmaterials mit ver-
setzten Ndhten hergestellte Steppdecke,
diese auch als Unterbett und Kissen, in
der Bundesrepublik Deutschland herstellen
und vertreiben darf.




§ 3

Der Vertrag wird grundsdtzlich fiir die
Laufdauer der in 1 zitierten Schutz-
rechte geschlossen.

§ 4

Fir die Erteilung der Lizenz zahlt die
Lizenznehmerin an die Lizenzgeber, auf
deren Wunsch auch an eine noch zu benen-
nende gemeinniitzige Stiftung, folgende
Betréage:

a) bei VertragsabschluB eine einmalige
Summe von DM 3 000, =-,

- flir jedes verkaufte Unterbett DM 0,60
fiir jedes verkaufte Kissen DM 0,20

Jjedoch eine J&hrliche Mindestlizenz in
Hthe von DM 3 000,--; im ersten Ver-
tragsjahr jedoch nur DM 1 500,--,

§ 6

Die Lizenzgebiihren werden Jeweils zum Ende
des Kalendervierteljahres bis zum 20. des
darauffolgenden Monats abgerechnet und an
die Lizenzgeber bzw. die gemeinniitzige
Stiftung iiberwiesen.

Die Mindestlizenzgebiihr wird in zwei glei-
chen Halbjahresraten zu Beginn und Mitte
des Kalenderjahres iiberwiesen.

Bei Zahlungsverzug liber 30 Tage nach Zu-
gang einer Mahnung sind die Lizenzgeber
berechtigt, vom Verzugsdatum ab Verzugs-
zinsen von 2 % liber dem jeweiligen Dis-
kontsatz zu berechnen..

§9

(Absatz 4) Die Lizenzgeber verpflichten
sich, keinen anderen Lizenznehmer im Li-
zenzgebiihrenrahmen glinstiger zu stellen.



§ 10

Die Lizenznehmerin verpflichtet sich,
weder mittelbar noch unmittelbar irgend-
etwas gegen die Entstehung und den Be-
stand von Schutzrechten und Anspriichen
zu unternehmen, die die Lizenzgeber be-
reits angemeldet haben bzw. besitzen.

Die Lizenzgeber sorgen fiir die Erteilung
und Aufrechterhaltung der Schutzrechte an
den Gebrauchsmustern und Patenten. Bei
Angriffen auf die Schutzrechte sind die
Lizenzgeber verpflichtet, auf ihre Kosten
alles ihnen mogliche zu tun, um Entste-
hung und Bestand der Schutzrechte zu si-
chern und Angriffe abzuwehren.

Die Vertragspartner verpflichten sich,
sich gegenseitig bei der Abwehr von An-
griffen auf den Vertragsgegenstand und
bei Schutzrechtsverletzungen nach besten
Krdaften zu unterstiitzen.

Die Abwehr der Verletzungen von Schutz-
rechten kann die Lizenznehmerin allein
oder in Verbindung mit anderen Lizenzneh-
mern auf ihre bzw. gemeinsame Kosten fiih-
ren, Die Lizenzgeber erteilen hierzu die
erforderlichen ProzeBvollmachten.

§ 11

Die Lizenzgeber ktnnen diesen Vertrag
nicht kiindigen, es sei denn, daB auBeror-
dentliche, das heiBt schwerwiegende Griinde
ein Kindigungsrecht begriinden. Dagegen
kann die Lizenznehmerin erstmalig zum Ab-
lauf des dritten Vertragsjahres mit vier-
teljdhrlicher Kindigungsfrist kiindigen;
nach Ablauf dieses Termins Jjeweils auch
mit vierteljdhrlicher Kiindigungsfrist j&hr-
lich,

(Absatz 4) Bei einer vorzeitigen Endigung
der dem Vertrag zugrunde liegenden Schutz-

B —



rechte endet der Vertrag mit Eintritt
der Rechtskraft des Erléschens."

Der ebenfalls am 12. September 1956 abgeschlossene
Zusatzvertrag'enthélt neben Erginzungen und Abinderun-
gen des Hauptvertrages unter Ziffer 5 insbesondere fol-
gende Vereinbarung:

"Die VertragsschlieBSenden 2zu 1) und 2)
verpflichten sich, den Vertrag vom 12.
September 1956 mit anderen Konkurrenten
als der Vertragspartei zu 3) nicht zu
ginstigeren Bedingungen als mit der letz-
teren geschehen, abzuschliefilen."

Der weiterhin am 12. September 1956 zustande gekom-
mene "Sonder-Vertrag" zu dem gleichzeitig abgeschlosse-
nen Hauptvertrag sieht in Ziffer 1 eine gegenseitige Be-
teiligung an beiden Vertragsparteien zustehenden Schutz-
rechten oder Schutzrechtsanmeldungen vor, wobei auf sei-
ten der Lizenzgeber des Hauptvertrages auch die Patent-
anmeldung N @0 @@ X/ f, die Gebrauchsmusterhilfsan-
meldung N @P/@ £ Gm und das Gebrauchsmuster @ WD UB
ausdriicklich genannt wurden. Gleichzeitig verpflichtete
sich die Rechtsvorgidngerin der Beklagten zu 2, auch fiir
zweiseitig gefaBte Doppeldecken einen Betrag von DM 0,10
und bei Erreichung einer Stiickzahl von jéhrlich 100 000
Stiick DM 0,07 an eine noch zu benennende gemeinniitzige
Stiftung zu zahlen. Der Sondervertrag enthdlt daneben
noch folgende hier wesentliche Vereinbarungen:

"2) Fir den Fall, daB die Vertragsschlie-
Benden Schutzverletzungen oder sonstige
Beeintrdchtigung von Rechten der Ver-
tragsschlieBenden erfahren, sind sie



verpflichtet, dies den anderen Ver-
tragsparteien sofort mitzuteilen. Die
VertragsschlieBSenden zu 1) und 2) riu-
men der VertragsschlieBenden zu 3) hier-
mit gleichzeitig das volle Recht zur
Abwehr und Verteidigung aller diesbeziig-
lichen Rechte ein.

3) Eine Ubertragung der Rechte der Vertrags-
schlieBenden zu 1) und 2) an Dritte oder
diese durch Dritte nutzen zu lassen, ist
hiermit ausgeschlossen.

4) Die VertragsschlieBSenden zu 1) und 2) _

- dlirfen daher keinerlei Vertridge mit Drit-
ten abschlieBen, die die Rechte der Ver-
tragsschlieBenden zu 3) beeintrichtigen.

6) Es ist weiter zwischen den Parteien klar,
daB8 dieser Vertrag und die Vertrdge vom
gleichen Tage hinsichtlich der Gliltigkeit
voneinander abhingen, d. h. keiner der
anderen Vertriédge ohne einen anderen rechts-
wirksam abgeschlossen werden kann bzw. ist.

L3N B B N J

Schon im Jahre 1957 entstand zwischen den Vertrags-
parteien Streit dariiber, ob nach den Vertridgen vom 12.
September 1956 auch von der Rechtsvorgingerin der Beklag-
ten zu 2 hergestellte Steppdecken lizenzpflichtig seien,
deren FUllstoffschichten an ihrer aufeinander liegenden
Innenseite eine Fadengitterabdeckung haben. Ein dariiber
eingeholtes schriftliches Gutachten des Senatsprédsiden-
ten i. R. Kl vom 30. August 1957 kam zu dem Ergebnis,
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daB auch solche Steppdecken unter den Schutz des Ge-
brauchsmusters @ @) @ fielen. Ein insoweit anhingi-
ges Schiedsverfahren wurde durch eine Vereinbarung bei-
gelegt, die am 19. Midrz 1959 zwischen Dr. P@P und der
Rechtsvorgéngerin der Beklagten zu 2 zustande kam. Diese
"Vereinbarung I" lautet im wesentlichen wie folgt:

"RDF erkennt an, daB Doppeldecken mit
innerer Fadengitterabdeckung, gleich-
giiltig wie sie bezeichnet werden, geméB
dem Gutachten von Senatsprédsident KGR,
unter den mit Dr. P@D geschlossenen
Hauptvertrag vom 12. September 1956 fal-
len. Unter dieser Abdeckung wird ein Ge-
webe verstanden, dessen Maschenweite {iber
1 mm liegt. Diese Anerkennung gilt nur so
lange, als nicht patentrechtlich nachge-
wiesen wird, dal eine gréBere Maschenweite
der inneren Abdeckung vorbekannt ist oder
das Gutachten des Senatsprisidents
und die schiedsgerichtliche Entscheidung
P / Fr4ll» von 12.12,.1958 hinsichtlich
der Maschenweite erfolgreich angefochten
ist."

Durch einen weiteren Vertrag zwischen diesen Ver-
tragsparteien vom 19. Mdrz 1959 verpflichtete sich die
Rechtsvorgéngerin der Beklagten zu 2, ab sofort fiir jede
offen versteppte Decke, einschlieBfllich der mit einem
Gittergewebe versteppten Decke eine Lizen_zgebi,_ihr von
DM 1.-- "wie im abgeschlossenen Hauptvertrag vom 12.
September 1956 vereinbart" zu zahlen, Dr. P verpflich-
tete sich nach Ziffer 3 dieses Vertrages, an den derzeit
bestehenden Schutzrechten keine weiteren Lizenznehmer
zu beteiligen (a), den Vertrag mit der Firma KilllllllP und
G (Fr@lllR) genif einer noch zu treffenden Verein-
barung zu kiindigen (b) und im Rahmen aller bestehenden
M8glichkeiten "die an RDF lizenzierten Erzeugnisse in
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jeder mdglichen Hinsicht gegen Nachahmung zu schiitzen"
(h). Durch einen weiterhin am 19. Mirz 1959 abgeschlos-
senen Beratungsvertrag und eine damit in Verbindung ste~
hende “Vereinbarung III" verpflichtete sich Dr. Pl zur
entgeltlichen wissenschaftlichen Beratung der Rechtsvor-
gidngerin der Beklagten zu 2 und zur Mitteilung etwaiger
neuer Erfindungen bei der Herstellung von Steppdecken

an diese. Die Beratung hinsichtlich der Weiterentwick-
lung und Verbesserung der lizenzierten Doppeldecke sollte
durch die vereinbarte Lizenzgebiihr abgegolten sein.

Mit Vertrag vom 23. Oktober 1956 war auch der Firma
KiGl» & G (Frll®) cine einfache Lizenz an den
Gegenstinden der Patentanmeldung N @ @B X/@P f und
des Gebrauchsmusters D@D @P erteilt worden. Nach § &4
des Lizenzvertrages sollte diese Lizenznehmerin bei
VertragsabschluB eine einmalige Summe von DM 1 500,--
und fir jede verkaufte Steppdecke eine Stiicklizenzge-
buhr von DM 1,20 bis zur Stiickzahl von 3 000 im Jahr,
von DM 1,10 bis 6 000 Einheiten im Jahr und von DM 1,-~
fir die 6 000 Einheiten im Jahr iibersteigenden Umsdtze,
Jedenfalls aber eine jdhrliche Mindestlizenzgebiihr von
DM 3 000,-- zahlen. Nachdem die Firma Fr@illll®-Verk
auf Grund eines Schiedsgerichtsurteils vom 12, Dezem-
ber 1958 ihrer vertraglichen Verpflichtung zur Zahlung
von Lizenzgebithren an Dr. P@ bis einschlieBlich Dezem-~
ber 1959 nachgekommen war, weigerte sie sich in der
Folgezeit, Zahlungen zu leisten. Die daraufhin von
Dr. P@ erhobene Klage auf Auskunftserteilung und Zah-
lung von Lizenzgebiihren fiir die Zeit bis einschlieBlich
1963 wurde durch Urteil des Landgerichts Felllllilil)/M@lD

I ST B Ty e gl - e | e+ e P RE PP e e e
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vom 18. Juni 1964 (Az, 2/6 0 264/63) zuriickgewiesen, Im
Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht FIIEED/
M@ (Az.6 U 101/64) kam zwischen den Parteien dieses
Rechtsstreits am 12. August 1965 ein auBergerichtlicher
Vergleich zustande, durch den der Rechtsstreit seine
Erledigung fand. Die Lizenznehmerin verpflichtete sich
darin zur einmaligen Zahlung eines Betrages von

DM 10 000.-~ an Dr. PE@ED. Im tibrigen bestand zwischen
den Parteien Einigkeit dariiber, daB der Lizenzvertrag
vom 23. Oktober 1956 mit Wirkung vom 31. Dezember 1959
beendet wurde und Rechte aus ihm nicht mehr hergeleitet
werden konnten., Der Vergleich enth#lt weiterhin folgen-
de Bestimmung:

"b. Die VertragsschlieBende zu 2) verpflich-
~tet sich, flir sich und eine Rechtsnach-
folgerin von ihr, ab sofort keine Stepp-
decken mehr anzubieten und neu zu verkau-
fen, die offen gesteppt sind, so daB bei
ihnen von der Auslegeschrift ‘s a» &
Gebrauch gemacht ist,

Die VertragsschlieBenden sind sich aber
dariiber einig, daB eine Steppdecke mit
folgenden Merkmalen:

Doppeldecke, deren Innenseite mit
Textileinlage versteppt wird, deren
Maschenweite 1 bis 2 mm nicht iiber-
schreitet

nicht unter die vorbezeichnete Auslege-
schrift fdllt und von der Firma Ki

frei und ungehindert hergestellt
und vertrieben werden kann. ..."

Die Rechtsvorgidngerin der Beklagten zu 2 stellte
ab 1. Januar 1961 die Lizenzzahlungen an Dr. P@E ein;
mit Ausnahme einer durch Schreiben vom 3. August 1961
erteilten Lizenzabrechnung fiir das zweite Quartel 1964
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{iber den Betrag von DM 7 613,20 erteilte sie von diesem
Zeitpunkt an auch keine Abrechnungen mehr.

Die daraufhin von Dr. P@ erhobene Klage auf
Auskunftserteilung und Bezahlung von Lizenzgebiihren
wurde durch Urteil des Landgerichts FUllD/M@ vom
10. Juli 1964 (Az.2/6 O 55/64) wegen der in § 12 des
Hauptvertrages enthaltenen Schiedsklausel als unzuléds-
sig abgewiesen.

Wdhrend dieses Rechtsstreits schloB Dr. PP nmit
dem Kléger am 9. April 1964 einen schriftlichen Vertrag,
durch den neben anderen Rechten und Anspriichen insbeson-
dere die Patentanmeldung N @) @ X/HP £ und die An-
spriiche aus den Lizenzvertrédgen mit der Rechtsvorgingerin
der Beklagten zu 2 an den Kl&dger verkauft und ilbertragen
wurden. Die Bestimmung des § 2 dieses Vertrages lautet
wie folgt:

"Herr Dr. P verkauft an Herrn Ulrich
HanP die in § 1 beschriebenen Schutz-
rechte und Anmeldungen, ferner alle Rechte -
aus den in § 1 genannten Lizenzvertrigen.

Der Verkiufer ubertridgt hiermit die in § 1
genannten Schutzrechte an den K&dufer, der
die Ubertragung hiermit annimmt.

Der Verkdufer tritt hiermit alle Rechte aus
den in § 1 genannten Lizenzvertridgen an den
Kdufer ab, der diese Abtretung annimmt. Die
Abtretung umfaBgt alle Lizenzanspriiche fiir
Vergangenheit und Zukunft."

Durch eine weitere schriftliche Vereinbarung vom
8. Juni 1965 wurde § 2 des Vertrages vom 9. April 1964
rickwirkend durch folgenden weiteren Absatz ergénzt:
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"Der Erwerber tritt in alle Pflichten aus
den Lizenzvertrédgen gegeniiber den Lizenz-
nehmern ein und verpflichtet sich, Herrn
Dr. P@EB von jeglicher Inanspruchnahme
aus den Lizenzvertrdgen freizustellen."

Die Rechtsvorgéngerin der Beklagten zu 2 érlangte
von den zwischen Dr. P@D und dem Kliger zustande gekom-
menen Vertrédgen erst Kenntnis, als sie in dem von dem
Kldger im Dezember 1965 eingeleiteten Schiedsverfahren
mit Schriftsatz vom 9. Juli 1966 vorgelegt wurden. Sie
verweigerte ihre Zustimmung zu diesen Vereinbarungen.

Durch das Gutachten der Schiedsstelle des Fachver-
bandes der:Steppdecken-Industrie e.V. vom 16. Dezember
1967 wurden die von dem Kléger aus den Vertridgen vom
12. September 1956 und 19. Mirz 1959 geltend gemachten
Anspriiche auf Auskunftserteilung und Zahlung von Lizenz-
gebiihren als begriindet bezeichnet.

Die Rechtsvorgingerin der Beklagten zu 2 hat die
Erfiillung der vom Kldger in dem Schiedsverfahren geltend
gemachten Anspriiche abgelehnt., Der Kldger verlangt im
vorliegenden Rechtsstreit Auskunftserteilung iiber den
Verkauf von Steppdecken und die Zahlung von Lizenzge-
biihren. Er stiitzt sein Begehren auf die Lizenzvertridge
vom 12. September 1956 und vom 19. Mdrz 1959, soweit
sich diese Vertrédge auf den Gegenstand der Auslegeschrift

@ @ 8P und des Gebrauchsmusters @ @D @ beziehen.

Der Kliger hat zuletzt beantragt:

I. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner
verurteilt, dem Kléiger flir die Zeit vom
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1. Januar 1961 bis 16. Mdrz 1966, das zweite
Quartal 1961 ausgenommen, Auskunft zu ertei-
len iiber alle erfolgten Verkidufe von Stepp-~
decken, Unterbetten und Kissen, die aus
einem Oberstoff, einem Unterstoff und einer
Flillung aus zwei Schichten eines in sich zusam-
menhéngenden lockeren Fillstoffes bestehen,
von denen die eine Fiillstoffschicht mittels
der Fdden der Steppndhte nur an dem Ober-
stoff befestigt ist, widhrend die andere Fiill-
stoffschicht mittels der Fdden der Steppniéhte
nur an dem Unterstoff befestigt ist, auch
dann, wenn eine innere Abdeckung der Fiill-~
stoffschicht zusdtzlich vorhanden ist, deren
Maschenweite 1 mm iibersteigt, durch Ahgabe der
jeweiligen Lieferzeiten, der jeweils gelie-
ferten Arten und Mengen und der Anschriften
der Jjeweiligen Abnehmer
a) in der Bundesrepublik und Berlin
b) der auslindischen Kunden durch Exporte

vom Inland aus,

Die Beklagten werden als Gesamtschuldner
verurteilt, an den Kliger DM 22 613,20 zu
zahlen nebst 2 % Zinsen iiber dem Jjeweiligen a
Diskontsatz der Bundesbank, in jedem Falle
aber 7 % Zinsen, und zwar aus

DM 7 613,20 seit dem 20.7.1961
DM 1 500,~-- seit dem 20.7.1961
DM 1 500.~~ seit dem 20.1.1962
DM 1 500.-=- seit dem 20.7.1962
DM 1 500.-- seit dem 20.1.1963
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DM 1 500.-~- seit dem 20.7.1963
DM 1 500.-- seit dem 20.1.1964
DM 1 500.-- seit dem 20.7.1964
DM 1 500,-- seit dem 20.1.1965
DM 1 500,-- seit dem 20.7.1965
DM 1 500.~~ seit dem 20.1.1966.

ITI. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner
verurteilt, die sich aus der gemd8 Ziffer I
zu erteilenden Auskunft zu ergebenden Li-
zenzbetrédge an den Kléger zu zahlen unter An-
rechnung der nach Ziffer II zu zahlenden Min-
destlizenzen von Jeweils DM 1 500.--~ fiir das
jeweilige Kalenderhalbjahr. |

IV. Der Geschiéftsfiilhrer der Beklagten zu 1 wird
verurteilt, den Offenbarungseid dariiber zu
leisten, daB die am 3. Juli 1968 erteilte
Auskunft,

seit dem 1. Januar 1961 seien nur Doppel-
decken gemdfl dem als Anlage I {iberreichten
Muster 3 ¢, also mit innerer Fadengitter-
abdeckung mit einem Fadenabstand von mehr
als 1 mm hergestellt und vertrieben worden,

nach seinem besten Wissen so vollsténdig er-
teilt ist, als er dazu im Stande ist.

Die Beklagten haben Klageabweisung beantragt.

Die Beklagten haben geltend gemacht, dem Kl&ger
stiinden Anspriiche auf Grund der mit Dr. P@ll zustande
gekommenen Vertrdge nicht zu. Dr. P sei nicht berech-
tigt gewesen, ohne Zustimmung der Rechtsvorgidngerin der
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Beklagten zu 2 die ihm aus den Vertrdgen vom 12. Sep-
tember 1956 und den Vereinbarungen vom 19. Mdrz 1959 zu-
stehenden Anspriiche und die gleichzeitig von ihm insbe-
sondere auch durch den Beratungsvertrag libernommenen
Verpflichtungen auf Dritte zu libertragen. Die Rechts-
vorgéngerin der Beklagten zu 2 habe auch mindestens

seit 1961 bei den von ihr hergestellten Doppeldecken
keinen Gebrauch von dem Gegenstand der Auslegeschrift
P8P @ ccnacht, da diese zwischen den Fiillschichten
eine Fadengitterabdeckung enthielten, durch die das bei
dem Schutzgegenstand angestrebte Verfilzen der beiden
Innenfiillschichten gerade verhindert werde. Eine Lizenz-
pflicht fiir solche Steppdecken kénne aus der insoweit
allein in Betracht zu ziehenden Vereinbarung vom 19, Mérz
1959 nicht hergeleitet werden, weil eine Maschenweite
von mehr als einem Millimeter filir die innere Abdeckung
durch das deutsche Patent ) WP (St@llB-Patent) vor-
bekannt gewesen sei, bei dessen Gegenstand Gaze als In-
nendeckung benutzt werde. Auflerdem sei durch den zwischen
Dr. Palm und der Firma Ki(llR & GG (FrD) -u-
stande gekommenen auflergerichtlichen Vergleich vom 12.
August 1965 die Lizenzfreiheit bei einer Maschenweite
der inneren Abdeckung von 1 - 2 mm festgelegt worden,

so daf3 auch die im Schiedsverfahren zwischen diesen Par-
teien ergangene Entscheidung vom 12. Dezember 1958 er-
folgreich angefochten worden sei. Dr. P@ habe sich
zudem vertragswidrig verhalten. Er habe weder den Li-
zenzvertrag mit der Firma KiflllP & CEEE® cekiindigt,
noch seine wiederholt gegebenen Zusicherungen, die iib=-
rigen Konkurrenten wegen Verletzung des fraglichen
Schutzrechts in Anspruch zu nehmen ,verwirklicht. Er sei
auch nicht gegen andere Lizenznehmer vorgegangen, von




- 18 -

denen die Vertrdge mit ihm nicht eingehalten worden
seien. Damit habe er gegen die insbesondere im Zusatz-
vertrag vom 12. September 1956 vereinbarte Meistbe-
ginstigungsklausel verstoBien. Ein solcher VerstoB sei
auch darin zu erblicken, daB8 der am 23, Oktober 1956

mit der Firma Kifl@ & GEEE® zustande gekommene Li-
zenzvertrag bezliglich des bei VertragsabschluB zu zah-
lenden Betrages und der Abstufung der Stlicklizenzgebiih-
ren glinstigere Bedingungen aufgewiesen habe, als der mit
der Rechtsvorgidngerin der Beklagten zu 2 abgeschlossene
Lizenzvertrag. Da Dr. P@® weder gegen Verletzungshand-
lungen beziiglich des Schutzrechts eingeschritten sei
noch die ihm gegen eine Reihe anderer Lizenznehmer zu-
stehenden Anspriiche durchgesetzt habe, sei der Rechts-
vorgdngerin der Beklagten zu 2 die ihr versprochene Son-
derrechtsstellung nie zuteil geworden; sie habe im Kon-
kurrenzkampf kalkulieren und handeln miissen, als bestehe
der einstweilige Schutz aus der Auslegeschrifi @ () @D
nicht. Es sei ihr damit lediglich eine Position ver-
schafft worden, die sie auch ohne Lizenzvertrag gehabt
hédtte. Auch deshalb habe Dr. P Anspriiche auf Lizenz-
zahlungen gegen die Rechtsvorgédngerin der Beklagten zu 2
nicht gehabt; er miisse sich so behandeln lassen, als
habe er dieser eine kostenlose Lizenz erteilt. SchlieB-
lich habe Dr. P nicht nur das Vertragsverhdltnis mit
der Firma KigD & GE@EP nicht selbst gekiindigt, er
habe auch verschwiegen, daB8 diese Lizenznehmerin ihrer-
seits das Vertragsverhdltnis gekilindigt und seit 1960
keine Lizenzgebiithren mehr gezahlt habe. Statt dessen
habe er wiederholt versichert, daB8 die Kiindigung aes
Vertragsverhéltnisses mit dieser Lizenznehmerin noch
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méglich sei, Nur durch diese Tduschung sei die Rechts-
vorgédngerin der Beklagten zu 2 veranlaBt worden, das
Vertragsverhdltnis nicht ebenfalls fristlos zu kiindigen
und bis 1961 Lizenzgebilhren zu zahlen. Durch das gesam-
te Verhalten von Dr. P@lB, insbesondere auch durch
seine Zusicherungen, daB das Patent mit Sicherheit er-
teilt werde, die Kiindigung des Lizenzvertrages mit der
Firma KiG» & GE@EP erfolgen solle, und daB sowohl
Verletzer des Schutzrechts als auch andere Lizenznehmer
in Anspruch genommen wiirden, sei der Rechtsvorgingerin
der Beklagten zu 2 ein Schaden entstanden, welcher min-
destens der Summe entspreche, die als Lizenzzahlung
verlangt werden konne. Mit dieser Schadensersatzfor-
derung werde gegeniiber allenfalls bestehenden Ansprii-
chen auf Zahlung von Lizenzgebiihren aufgerechnet.

Das Landgericht hat durch Teilurteil dem Antrag
auf Auskunftserteilung und dem bezifferten Zahlungsan-
trag in Hohe von DM 21 738,20 stattgegeben.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Rechts-
vorgédnger der Beklagten zuriickgewiesen.

Mit der Revision verfolgen die Beklagten ihren
Klageabweisungsantrag weiter, wdhrend der Kl&ger die
Zurilickweisung der Revision begehrt.

Entscheidungsgrﬁnde

Die Revision fiihrt zur Aufhebung und Zuriickverwei-
sung.
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I. Das Berufungsgericht ist in Ubereinstimmung
mit dem Landgericht davon ausgegangen, daB der Spruch
der Schiedsstelle des Fachverbandes der Steppdecken-
industrie e.V. vom 16. Dezember 1967 nicht verbindlich
ist. Eine die Parteien bindende Entscheidung durch die
Schiedsstelle sei nach deren Geschédftsordnung nicht
vorgesehen. Diese Ausfilhrungen werden von der Revision
nicht angegriffen; sie lassen einen Rechtsfehler zum
Nachteil der Beklagten nicht erkennen.

II. Das Berufungsgericht hat ebenso wie das Land-
gericht die von den Beklagten gegen die Klagebefugnis
des Klidgers erhobenen Bedenken nicht als durchgreifend
erachtet.

1. Zur Begriindung hat das Berufungsgericht inso-
weit ausgefiihrt, ein vertraglicher AusschluB hinsicht-
lich der Anspriiche aus dem Lizenzvertrag ergebe sich
auch nicht aus Ziffer 3 des Sondervertrages vom 12. Sep-
tember 1956. Durch die dort enthaltene Abrede habe nur
sichergestellt werden sollen, dafl keine der Vertrags-
parteien Dritten, insbesondere Konkurrenten, Rechte an
den dort (gegenseitig) iiberlassenen Schutzrechtsantei-
len der Gegenseite einrédume; daraus folge nicht, daf
jede Abtretung auf Seiten des Lizenzgebers ausgeschlos-
sen sein sollte. Einer solchen Beschridnkung stédnde
schon § 137 BGB entgegen. Zum anderen zeige Ziffer 4
des Sondervertrages, daB die Rechtsvorgingerin der Be-
klagten zu 2 durch die in Ziffer 3 getroffene Regelung
lediglich ihre Stellung als Lizenznehmerin habe aus-
bauen wollen, indem weitere Vertrédge mit anderen Li-
zenznehmern unterbunden werden sollten. Nur solche
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Vertridge seien geeignet gewesen, ihre Rechte zu beein-
tridchtigen; bei einem Wechsel auf der Glaubigerseite
blieben die Rechte des Schuldners durch § 404 BGB gewahrt.
Es konne auch nicht eingewendet werden, Dr. P@P habe
jedenfalls seine Verpflichtungen aus dem Beratervertrag,
der mit dem Lizenzvertrag eine Einheit gebildet habe,
nicht ohne Zustimmung iibertragen kénnen. Der Beraterver-
trag sei nach der eigenen Darstellung der Beklagten mit
dem 30. Januar 1962 als beendet angesehen worden, so daB
im Zeitpunkt der Abtretung Dr. PfPkeine Beraterpflich-
ten mehr gehabt habe, die der Kléger hitte iUbernehmen
miissen.,

2. Die Angriffe der Revision gegen diese Auslegung
der in dem Sondervertrag getroffenen Vereinbarung iiber
den AusschluB der Ubertragung von Rechten greifen nicht
durch.

Die Auslegung dieser vertraglichen Bestimmungen
kann als Auslegung einer Individualvereinbarung'in der
Revisionsinstanz nur daraufhin gepriift werden, ob sie
gegen sachliches Recht, gegen gesetzliche Auslegungsre-
geln oder gegen die Denkgesetze oder allgemeine Erfah-
rungssitze verstoBt, oder (bei entsprechender Riige) ob
Verfahrensvorschriften verletzt worden sind (BGH GRUR
1961, 466, 467 - Gewinderollkopf; GRUR 1965, 160, 161 -
Abbauhammer). Derartige VersttB8e hat die Revision nicht
aufgezeigt.

Das Berufungsgericht hat den in Ziffer 3 und 4 des
Sondervertrages vereinbarten AusschluB der Ubertragung
und Nutzungsiiberlassung an Dritte . {iberhaupt nicht auf



die eigenen Hechte der Vertragapartejen besogen, son-
dern auf die gegenseitig ilberlassenen Anteile an den
Schutzrechten der jeweiligen Gegenseite. Es hat damit
Ziffer 3 des Sondervertrages dahin verstanden, dafB eine
Ubertragung oder Nutzungsiiberlassung der den Lizenzge-
bern zustehenden Rechte durch die Lizenznehmerin ausge-
schlossen sein sollte, wdhrend nach Ziffer 4 des Ver-
trages (auch) den Lizenzgebern der AbschluB von Ver-
trédgen mit Dritten untersagt sein sollte, durch welche
die Schutzrechte der Lizenznehmerin beeintrédchtigt wer-
den konnten. Diese Auslegung des vereinbarten Ubertra-
gungsverbots steht nicht in Widerspruch zu dem Sinn und
Zweck der in Rede stehenden Vertragsbestimmungen; sie
wird der damals gegebenen Interessenlage gerecht, da nur
durch den AusschluB der Ubertragung der gegenseitig
ilberlassenen Schutzrechtsanteile sicherzustellen war,
daf3 auBlerhalb des Vertragsverhdltnisses stehende Dritte,
insbesondere Konkurrenten, eine Beteiligung an den fiir
die jeweilige Gegenseite bedeutsamen Schutzrechten er-
langen und deren Verwertung beeinflussen konnten. Da
die vom Berufungsgericht vorgenommene Auslegung der das
Ubertragungsverbot betreffenden Vertragsbestimmungen
demnach méglich ist, hat auch das Revisionsgericht davon
auszugehen, dafl die Abtretung der Anspriiche aus dem
Lizenzvertrag nicht vertraglich ausgeschlossen wurde,
ohne daB es noch auf die Richtigkeit der vom Berufungs-
gericht zur Unterstiitzung seiner Ansicht herangezoge-
nen zusitzlichen und von der Revision hauptséchliéh an-
gegriffenen Erwdgungen ankommen kann,

Dem Beratervertrag kommt in diesem Zusammenhang
schon deshalb keine Bedeutung zu, weil er unstreitig
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erst im Jahre 1959 abgeschlossen und mit dem 30, Januar
1962 beendet wurde.

III. Das Berufungsgericht leitet den vom Kliger
geltend gemachten Anspruch auf Auskunftserteilung aus
den §§ 6 und 7 Abs. 2 des Hauptvertrages vom 12. Sep-
tember 1956 in Verbindung mit der am 19. Mirz 1959 zwi-
schen der Rechtsvorgingerin der Beklagten zu 2 und
Dr. P zustande gekommenen Vereinbarung her. Durch
die letztgenannte Vereinbarung sei festgelegt worden,
daB die von der damaligen Lizenznehmerin hergestellten
"Doppeldecken mit einer inneren Fadengitterabdeckung",
die Gegenstand des Rechtsstreits seien, unter den Haupt-
vertrag fielen. Die Beklagten seien an das damit erfolg-
te Anerkenntnis der Lizenzpflicht fiir solche Doppel-
decken gebunden. Die fiir den Fortfall dieser Verpflich-
tung vereinbarten Voraussetzungen seien nicht eingetre-
ten gewesen.

Auch die hiergegen gerichteten Angriffe der Revi-
sion sind nicht begriindet.

1. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon aus-
gegangen, daB die streitige Ausfilhrungsform der von
der Rechtsvorgéngerin der Beklagten zu 2 hergestellten
Steppdecken durch die Vereinbarung vom 19. Marz 1959
der Lizenzpflicht nach dem Hauptvertrag vom 12. Septem-
ber 1956 unterworfen wurden. Die gleichzeitig getrof-
fene Vereinbarung {iber den Vegfall dieses von der dama-
ligen Lizenznehmerin erklédrten Anerkenntnisses versteht
das Berufungsgericht im Ergebnis dahin, daB die eine
der dafiir vorgesehenen Voraussetzungen nicht schon dann
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erfillt sein sollte, wenn liberhaupt die Verwendung

eines Stoffes mit einer Maschenweite von mehr als 1 mm
als innere Stofflage einer Steppdecke als bekannt nach-
gewiesen wurde, sondern daB es sich dabei zusdtzlich um
eine innere Fadengitterabdeckung in der besonderen,

bei der streitigen Ausfiihrungsform verwendeten Art han-
deln muBte. Hinsichtlich der anderen Voraussetzung fiir
den Wegfall des Anerkenntnisses nimmt das Berufungsge-
richt an, da es nicht ausreichend sein sollte, wenn

das Gutachten des Senatsprisidenten K und die im
Schiedsgerichtsverfahren gegen die Firma Frgill® ergan-
gene Entscheidung vom 12. Dezember 1958 beziiglich der
Maschenweite in irgendeiner Weise erfolgreich angegrif-
fen wurde, sondern dafB das Anerkenntnis der Lizenzneh-
merin nur in dem Umfang seine Wirkung verlieren sollte,
in dem ein solcher Angriff zum Erfolg fiihrte und sich
damit Gutachten und Schiedsspruch nicht mehr als trag-
fihig erwiesen. Diese vom Berufungsgericht unter Hinweis
auf die Intefessénlage derAdamaligen Lizenznehmerin vor-
genommene Auslegung der Vereinbarung vom 19. Mdrz 1959
ist nach deren VWortlaut méglich; eine Verletzung von
Auslegungsgrundsédtzen ist nicht erkennbar.

. 2. Unter  Zugrundelegung der demnach auch das Re-
visionsgericht bindenden Auslegung der Vereinbarung
vom 19. Médrz 1959 hat das Berufungsgericht folgerich-
tig angenommen, daB die dort anerkannte Lizenzpflicht
hinsichtlich der hier streitigen Ausfiihrungsform der
von der Rechtsvorgingerin der Bekiagten zu 2 hergestell-
ten Steppdecken nicht wegen des Vergleichs entfallen
ist, der am 12, Dezember 1958 mit der Firma KiGlillllPp &
G zustande kam. Das Berufungsgericht weist in die-
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sem Zusammenhang zutreffend darauf hin, daB dieser
Firma nach dem Vergleich nur die Verwendung einer inne-
ren Fadengitterabdeckung mit einer Maschenweite bis zu
2 mm lizenzfrei gestattet war,sie jedoch von den Vor-
teilen der groBeren Maschenweite keinen Gebrauch ma-
chen konnte, die sich bei den Erzeugnissen der Rechts-
vorgéngerin der Beklagten zu 2 boten. Das Berufungsge-
richt macht sich dabei ersichtlich die im Urteil des
Landgerichts getroffene Feststellung zu eigen, dafB bei
der streitigen Ausfiihrungsform eine Innenabdeckung mit
einer Maschenweite von etwa 5 mm verwendet wurde.

3. Ausgehend von der hier mafigebenden Auslegung
der Vereinbarung vom 19, Mdrz 1959 erweist sich auch
die weitere Annahme des Berufungsgerichts als zutref-
fend, daB es némlich nicht darauf ankommen kann, ob der
in dem sogenannten St@MP-Patent (deutsche Patent-
schrift ) #8P) als innere Stoffabdeckung der getrennt
versteppten mehreren Steppdeckenteile offenbarte diinne
gazeartige Stoff (S. 1 Z. 30 - 31), aus einem Faden-
gitter besteht, das einen Fadenabstand von mehr als
1 mm aufweist. Das Berufungsurteil 148t keinen Rechts-
fehler erkennen, wenn es hervorhebt, daB8 allein wesent-
lich sein kann, ob die von der Rechtsvorgéngerin der
Beklagten zu 2 verwendete besondere Art einer Faden-
gitterabdeckung im Stand der Technik offenbart wurde.
Insoweit stellt das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei
fest, daB dies bei dem sogenannten St@Wll@-Patent nicht
der Fall ist. Entgegen der von der Revision vertretenen
Ansicht bestand deshalb auch keine Veranlassung, durch
Erholung eines Sachverstédndigengutachtens zu kléren,
welche Maschenweite bei einem gazeartigen Stoff norma-
lerweise gegeben ist.
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IV. Ausgehend von der bereits erwdhnten Feststel-
lung iber die Maschenweite der von der Rechtsvorgingerin
der Beklagten zu 2 bei der Herstellung der hier strei-
tigen Steppdecken verwendeten inneren Fadengitterab-
deckung (vgl. oben III b) gelangt das Berufungsgericht
zu der weiteren Feststellung, daB die von der damaligen'
Lizenznehmerin hergestellten Steppdecken die auch nach
dem Gutachten des Senatsprdsidenten K@ wesentlichen
Merkmale des Gebrauchsmusters (D) @ aufwiesen und
deshalb nach dem die Lizenzvereinbarung enthaltenden
Hauptvertrag vom 12. September 1956 lizenzpflichtig ge-
wesen seien. Die Beklagten konnten sich gegeniiber der
somit bestehenden Verpflichtung zur Zahlung von Lizenz-
gebilhren nicht mit Erfolg darauf berufen, da8 durch die
Lizenzvertrdge eine wirtschaftliche Sonderstellung nicht
gewdhrt worden éei, weil Mitbewerber die diesen Vertria-
gen zugrunde liegenden Schutzrechte miBSachtet und unge-
hindert gleiche Decken hergestellt und vertrieben hit-
ten,

1. Das Berufungsgericht fiihrt hierzu im einzelnen
aus, von den Beklagten werde selbst nur vorgetragen,
daB ein solches Verhalten von den Mitbewerbern erst ab
1959, zum Teil noch spidter, vorgekommen sein solle. Der
Lizenznehmerin sei dann aber mindestens bis dahin die
gleiche Sonderstellung wie anderen Lizenznehmern zuteil
geworden, denen ebenfalls eine einfache Lizenz erteilt
worden sei. Wenn diese Stellung spédter verloren gegan-
gen sei, so hdtte dies lediglich die Moglichkeit eroff-
net, sich fiir die Zukunft von den Vertrigen loszusagen.
Dieser Weg sei jedoch gerade nicht gegangen worden; die
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Lizenznehmerin habe in Kenntnis der Dinge an den Ver-
tridgen festgehalten und Dr. PP immer wieder zur Ver-
tragserfiillung gedréngt, obwohl sie jedenfalls spidter
nach ihrem eigenen Vorbringen die Fragwiirdigkeit der
Patentanmeldung angesichts des ssterreichischen Nich-
tigkeitsverfahrens erkannt habe. Schon deshalb kénne
auch ihr Hinweis, Dr. P@P habe die Gewdhrung des Pa-
tents als sicher angesehen und dies immer wieder betont,
nicht durchgreifen. Dem stehe weiterhin entgegen, dasB
die Lizenznehmerin das in der Lizenzvereinbarung iiber
eine damals noch nicht einmal bekanntgemachte Schutz-
rechtsanmeldung liegende Risiko erkannt und mit dem
Vertragsabschlul bewuBt in Kauf genommen habe. Durch
dieses Verhalten habe die Lizenznehmerin zu erkennen
gegeben, dafl ihr die Marktentwicklung keinen Anlafl ge-
geben habe, sich von den Vertrédgen loszultsen; es konne
deshalb nicht geltend gemacht werden, daB die Geschédfts-
grundlage weggefallen oder der Markt iiber die Schutz-
rechte hinweggegangen sei. Nach dem Sachvortrag der Be-
klagten bleibe zudem unklar, ab wann von den Herstellern
mit gewichtigen Marktanteilen Decken mit den durch die
Schutzrechtsanmeldung offenbarten Merkmalen hergestellt
worden seien. Nur darauf konne es ankommen, nicht aber
darauf, daB die Decken der Mitbewerber die im Antrag
des Klagers enthaltenen Merkmale aufwiesen. Solche
Decken wiirden nicht von den Schutzrechten erfaBt, sie
deckten sich vielmehr mit der Vereinbarung vom 19, Miarz
1959, durch welche die Rechtsvorgédngerin der Beklagten
zu 2 einen Teil ihrer Erzeugnisse dem Hauptvertrag vom
12. September 1956 unterworfen habe. Aus den gleichen
Griinden sei unerheblich, ob die Aussichtslosigkeit der
Anmeldung im Zeitpunkt der Einstellung der Lizenzgeblih-
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renzahlungen offenbar geworden sei. Dieser Gesichts-
punkt kdnnte nur dann wesentlich sein, wenn feststehe,
dal eben deswegen der Markt die fraglichen Schutzrechte
nicht respektiert habe. Auch hier sei jedoch zu beach-
ten, daB die Lizenznehmerin die Vertrige erst nach Ver-
sagung des Patents gekiindigt und bis dahin an ihnen
festgehalten und auf Vertragserflillung bestanden habe.
Damit gehe auch der Hinweis auf angebliche Vertragsver-
letzungen durch Dr. P@ fehl.

2. Die Revision weist demgegeniiber darauf hin,

daB diese Begriindung des Berufungsgerichts die von den
Beklagten geltend gemachte Verletzung der vereinbarten
Meistbegiinstigungsklausel nicht beriicksichtige. Eine
Verletzung dieser Vertragsklausel sei schon dadurch er-
folgt, daB der Firma Ki@illllR & GGl vergleichsweise
die Lizenzfreiheit fiir Innenabdeckungen mit einer Ma-
schenweite bis zu 2 mm zugestanden worden sei. Diese
Firma habe zudem nicht einmal die in dem Vergleich vor-
gesehene Abgeltungssumme fiir lizenzpflichtige Erzeug-
nisse bezahlt. Das Berufungsgericht habe weiterhin den
Vortrag der Beklagten nicht gewlirdigt, von besonders
bedeutungsvollen Mitbewerbern, ndmlich der Firma Gebrii-
der Kr@lll® und der Firma BoMlR seien ebenfalls unter
den Lizenzvertrag fallende Steppdecken ohne Lizenzzah-
lungen hergestellt und vertrieben worden. Die diesen
Firmen zuteil gewordene glinstigere Stellung hinsicht-
lich der Lizenzzahlungen erscheine im Rahmen der Meist-
beglinstigungsklausel umso beachtlicher, als die Patent-
anmeldung schlieBlich nicht zu einem Schutzrecht ge-
fiihrt habe und damit feststehe, daB8 von den genannten

Konkurrenzfirmen Lizenzzahlungen nicht mehr zu entrich-
ten seien.
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Das Berufungsgericht habe weiterhin verkannt, das
allein die Vereinbarung vom 19. Mdrz 1959 Grundlage :
fiir den Anspruch auf Zahlung von Lizenzgebiihren sein :
konne. Nach der unbestrittenen Erklérung der Beklag- |
ten seien seit dem AbschluBl dieser Vereinbarung nur
entsprechende Steppdecken mit einer inneren Fadengit-
terabdeckung hergestellt worden. Ferner sei nicht hin-
reichend beachtet worden, dafl es filir die Entscheidung
allein auf die Zeit ab dem 1. Januar 1961, dem Zeit-
punkt der Einstellung der Lizenzzahlungen, ankommen
konne, Das Berufungsgericht habe lediglich den Vertrags-
schlu8 vom Jahre 1956 seiner Entscheidung zugrunde ge-
legt, statt richtigerweise die Frage der Nichtbeachtung
des Lizenzschutzrechtes in bezug auf die allein strei-
tige Ausfiihrungsform und die {iber sie getroffene beson-
dere Vereinbarung vom 19, Marz 1959 zu beurteilen.

3. Diesen Angriffen der Revision h#lt das ange-
fochtene Urteil nicht stand.

a) Der Revision ist zundchst zuzugeben, dafB die
Ausfiihrungen des Berufungsgerichts hinsichtlich des
von den Beklagten behaupteten Wegfalls der Verpflich-
tung zur Zahlung von Lizenzgebilihren widerspriichlich
sind.

Das Berufungsgericht geht rechtfehlerfrei davon
aus, dafl sich die Verpflichtung der Beklagten zur Zah-
lung von Lizenzgeblihren aus dem Hauptvertrag vom 12.
September 1956 in Verbindung mit der Vereinbarung vom
19. Marz 1959 ergibt, durch welche die damalige Lizenz-
nehmerin anerkannt hat, dafl auch Doppeldecken mit einer
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inneren Fadengitterabdeckung unter den Hauptvertrag -
fallen. Daraus folgt, daB beide Vertragsteile im Zeit-
punkt dieser Vereinbarung davon ausgingen, daB in
Ubereinstimmung mit dem Gutachten K@l auch Stepp-
decken mit einer inneren Fadengitterabdeckung von einer
groBeren Maschenweite als 1 mm in den Schutzbereich

der Schutzrechte fielen, die dem die Lizenzvereinba-
rung enthaltenden Hauptvertrag vom 12. September 1956
zugrunde lagen. Damit ergibt sich gleichzeitig, daB der
Lizenznehmerin auch hinsichtlich solcher Steppdecken
die ihr nach dem Lizenzvertrag zustehende Sonderstel-
lung zuteil werden sollte. Es ist deshalb widerspriich-
lich, wenn das Berufungsgericht einerseits hervorhebt,
es kdnne nur darauf ankommen,wann durch Hersteller mit
gewichtigen Marktanteilen Decken mit den durch die
Schutzrechtsanmeldung offenbarten Merkmalen hergestellt
worden seien, andererseits aber darauf abstellt, dafl sich
die von der Lizenznehmerin hergestellten Steppdecken
nicht mit den Schutzrechten,sondern mit den in der Ver-
einbarung vom 19, Mdrz 1959 beschriebenen Erzeugnissen
decken.

Da weiterhin die Lizenznehmerin ihre Verpflich=-
tung zur Auskunftserteilung und zur Zahlung von Lizenz-
gebiihren bis einschlieBllich 1960 erfiillt und erst vom
Jahre 1961 an ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht
mehr nachgekommen ist, kommt es nicht darauf an, ob der
Lizenznehmerin in den Jahren 1956 bis 1959 eine Sonder-
stellung zuteil wurde. Entscheidend ist vielmehr, ob
die Lizenznehmerin zu der Zeit, als sie die Zahlungen
eingestellt hat, zur Verweigerung der Leistung berech-
tigt war. '
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b) Die Beklagten haben in der Berufungsinstanz
unter Beweisantritt vorgetragen, der Rechtsvorgidnger
des Kl&gers sei gegen zahlreiche Hersteller von Stepp-
decken mit den somit hier wesentlichen Merkmalen (vgl.
oben a)) entweder nicht wegen Verletzung der dem Lizenz-
vertrag zugrunde liegenden Schutzrechte vorgegangen,
oder habe - soweit es sich dabei ebenfalls um Lizenz-
nehmer gehandelt habe -~ seine Anspriiche auf Zahlung
der vertraglich vereinbarten Lizenzgebiihren nicht durch-
gesetzt. Wenn das Berufungsgericht diesen Sachvortrag
der Beklagten im Ergebnis deshalb flir unbeachtlich hielt,
weil durch dieses Verhalten des Lizenzgebers lediglich
die Moglichkeit der Kiindigung des Vertragsverhdltnisses
eroffnet worden wédre, so hat es den ihm unterbreiteten
Sachverhalt materiellrechtlich nicht vollstédndig gewlir-
digt. Das Berufungsgericht hat dabei zwar die Grund-
sdtze beachtet, die von der Rechtsprechung im Zusammen-
hang mit dem nachtridglichen Wegfall und dem Offenbar-
werden des zukiinftigen Wegfalls eines Schutzrechts auf-
gestellt wurden (vgl. Benkard, Patentgesetz 6. Aufl. § 9
Rdn. 78, 79 und die dort angegebene umfangreiche Recht-
sprechung), worauf sich die Beklagten ebenfalls berufen
haben. Im Streitfall kann auf sich beruhen, ob unter
dem dann wesentlichen Gesichtspunkt des Wegfalls oder
der Anderung der Geschidftsgrundlage (§ 242 BGB) eine
ausdriickliche Kiindigung des Vertragsverhdltnisses er-
forderlich ist, oder ob dafiir wesentliche Umstédnde von
Amts wegen zu beriicksichtigen sind (BGHZ 54, 145, 155;
Palandt/Heinrichs BGB, 33. Aufl. § 242 Anm. 6 c ff)).
Denn die Beklagten haben sich im Zusammenhang mit dem
erwdhnten Sachvortrag hauptsichlich auf eine Verletzung
der von den Parteien des Lizenzvertrages unstreitig
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nach § 9 Abs. 4 des Hauptvertrages und Ziffer 5 des
dazu abgeéchlossenen Zusatzvertrages vereinbarten
Meistbeglinstigungsklausel berufen.

Das Berufungsgericht hat diesen rechtlichen Ge-
sichtspunkt nicht gewlirdigt. Es hat damit die Tragweite
und Bedeutung der vereinbarten Meistbegiinstigungsklau-
sel verkannt, Solche Klauseln haben den Zweck, den da-
durch begiinstigten Lizenznehmer nicht schlechter zu
stellen als andere Lizenznehmer am gleichen Schutzrecht.
Dem Lizenznehmer soll durch die Meistbeglinstigungsklau-
sel insbesondere die Sicherheit gegeben werden, daB
andere Lizenznehmer infolge einer geringeren Belastung
durch Lizenzabgaben das Erzeugnis nicht niedriger kal-
kulieren und daher zu einem glinstigeren Preis auf den
Markt bringen ksnnen (BGH GRUR 1965, 591, 595 - Well~
platten). Daraus folgt, daB8 im Falle der Gewihrung einér
Lizenz zu gilinstigeren Bedingungen an einen Dritten
diese Bedingungen dann auch gegeniiber dem durch die
Meistbeginstigungsklausel beglinstigten ersten Lizenz-
nehmer gelten (Klauer/Mshring, Patentrechtskommentar
3. Aufl, PatG § 9 Rdn. 45; Reimer, Patentgesetz und Ge-
brauchsmustergesetz 3. Aufl. PatG § 9 Anm. 81). Dement-
sprechend ergibt sich aus der Vereinbarung einer Meist-
begﬂnstigungsklausel'weiterhin, daB3 die Lizenzpflicht
ganz oder teilweise entfdllt, wenn der Lizenzgeber an-
dere Lizenznehmer nicht oder nicht in vollem Umfang auf
Zahlung der vereinbarten Lizenzgebilhren in Anspruch
nimmt, wie es im Streitfall von den Beklagten behaup-
tet wird.
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Der wirtschaftliche Zweck der Meistbegiinstigungs-
klausel wird im praktischen Ergebnis aber unter Um-
stdnden auch dann nicht erreicht, wenn dritte Personen
das Schutzrecht unberechtigt benutzen und die Konkur-
renzlage des Lizenznehmers beeintrédchtigen, weil sie
keine Lizenzgebiihren zahlen miissen. Nach der Recht-
sprechung des Senats kann und wird deshaldb in der Re-
gel beim Vorhandensein einer Meistbeglinstigungsklausel
nach Treu und Glauben eine der Sicherung des positiven
Benutzungsrechts des einfachen Lizenznehmers dienende
Nebenpflicht des Gebers einer entgeltlichen einfachen
Lizenz zu bejahen sein, gegen Verletzer vorzugehen;
erfiillt der Lizenzgeber diese Verpflichtung nicht, dul-
det er vielmehr forgesetzte Verletzungshandlungen eines
Dritten, ohne dagegen einzuschreiten, so kann das Be-
stehen auf Lizenzzahlungen seitens des Lizenzgebers
unter dem Gesichtspunkt der Unzumutbarkeit gegen Treu
und Glauben verstoBen; die fortgesetzte Duldung von
Verletzungshandlungen eines oder mehrerer Verletzer
kann solchermaflien der Gewdhrung einer Freilizenz gleich-~
kommen, so dafl sich der Lizenzgeber, der eine Meistbe-
ginstigung eingerdumt hat, nach Treu und Glauben so
behandeln lassen muB3 als habe er eine Gratislizenz ge-
geben, auf die der Lizenznehmer kraft seines Meistbe-
gliinstigungsrechts gleichfalls Anspruch hitte (BGH GRUR
1965, 591, 595 - Wellplatten; Benkard aaO. PatG § 9
Rdn. 62; Klauer/Mshring aaO. PatG § 9 Rdn. 45; Reimer
aa0, PatG § 9 Anm. 72). Zwar besteht die bei Vorliegen
einer Meistbegﬁnstigungsklausel aus dem Grundsatz von
Treu und Glauben herzuleitende Verpflichtung des Li-
zenzgebers, gegen Verletzer des Lizenzschutzrechts
vorzugehen nicht schlechthin, vielmehr kann jeweils
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nur aus den Umstdnden des Einzelfalles hergeleitet wer-
den, ob eine solche Verpflichtung besteht, wieweit sie
geht und welche Auswirkungen die MiBachtung einer derar-
tigen Verpflichtung hat (BGH GRUR 1965, 591, 596; Urteil
des Senats vom 8. Juli 1971 - X ZR 55/68 - S. 18).

Im Streitfall kann insoweit nicht auBer acht gelassen
werden, daB der Rechtsvorgénger des Klédgers nach dem Sach-
vortrag der Beklagten als Lizenzgeber die vertragliche Ver-
pflichtung iilbernommen hat, gegen Konkurrenzfirmen wegen
Verletzung der Lizenzschutzrechte vorzugehen. Dies ergibt
sich zudem aus dem Vertrag vom 19. Mérz 1959, nach dessen
Ziffer 3 h der Rechtsvorginger des Klégers die Verpflich-
tung iibernahm, im Rahmen aller bestehenden Mdglichkeiten
die lizenzierten Erzeugnisse in Jjeder mdglichen Hinsicht
gegen Nachahmung zu schiitzen. Es bestehen deshalb hier
keine Bedenken, eine Verpflichtung des Lizenzgebers zum
Einschreiten gegen Verletzungshandlungen anzunehmen.

Im Zusammenhang mit der nach § 242 BGB zu beurteilen-
den Frage, ob die von den Beklagten behauptete Verletzung
dieser vertraglichen Verpflichtung seitens des Lizenzgebers
zum Wegfall der Verpflichtung zur Zahlung der Lizenzgebiih-
ren gefiihrt hat, ist aber auch das eigene Verhalten der
damaligen Lizenznehmerin zu beriicksichtigen, die einer-
seits verpflichtet war, bei Schutzrecht3ver1etzungen den
Lizenzgeber zu unterstiitzen und ihm solche Verletzungen
mitzuteilen (§ 10 Abs 3 des Hauptvertrages und Ziff. 2
Satz 1 des Sondervertrages), andererseits durch den
Lizenzgeber ermichtigt war, selbstidndig Verletzungen
der Schutzrechte abzuwehren (§ 10 Abs. 4 des Hauptver-
trages und Ziff. 2 Satz 2 des Sondervertrages). Dabei
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kann auch von Bedeutung sein, daB die Lizenznehmerin
wegen ihrer unmittelbaren Beteiligung am Wettbewerb

eher als der Lizenzgeber die Moglichkeit hatte, Ver-
letzungen der Lizenzschutzrechte festzustellen. Schlief-
lich darf bei Beurteilung des von den Beklagten geltend
gemachten Leistungsverweigerungsrechts auch der zeit-
liche Zusammenhang mit den behaupteten Pflichtverletzun-
gen des Lizenzgebers nicht auBler acht gelassen werden.

4, Der Sachverhalt bedarf danach weiterer tatrich-
terlicher Wiirdigung, die dem Senat als Revisionsgericht
verwehrt ist. Das angefochtene Urteil war deshalb aufzu-
heben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Ent-
scheidung an das Berufungsgericht zuriickzuverweisen.

V. Die Entscheidung tioer die_Kosteh der Revision
war dem Berufungsgericht zu ilberlassen, da sie vom Aus-
gang des Rechtsstreits abhéngt.

Ballhaus Bruchhausen Ochmann

Bendler Héufler
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