BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 7/6 URTEIL Verkiindet am

4, Juli 1972
Schwingen,
Amtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle

in dem Rechtsstreit

des Unternehmensberaters Dr- EbP L. A. DidiND,
HoqED &9, "GlD- LGRS ¢,

Kl&gers und Revisionsklégers,

- Prozefbevollméichtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. G -
gegen

die Ehefrau Ilse M@ geb. VNP, rallED/V-U,
Ne@llilistrate 8D,

Beklagte und Revisionsbeklagte,
- ProzeSbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (D -



Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 4. Juli 1972
unter Mitwirkung der Bundesrichter Triistedt, ClaBen,
Ballhaus, Dr. Bruchhausen und Schwerdtfeger

fir Recht erkannt:

Auf die Revision des Klédgers wird das Urteil
des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in
Frankfurt/Main vom 5. Dezember 1968 aufgeho-
ben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung, auch liber die Kosten der

Revision, an das Berufungsgericht zurlickver-
wiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der verstorbene Ehemann der Beklagten hat ein
Filterverfahren erfunden, bei dem ein elektrostatischer
Filter bei dem Hindurchpressen der zu reinigenden
Medien (u.a. Wasser) elektrostatisch aufgeladen wird
und alle ionisierbaren Teilchen festhélt und ausfil-
tert (die niheren Einzelheiten ergeben sich aus dem
Exposé Bl. 15 GA). Durch dieses Verfahren soll vor allem
die Herstellung der Filteraggregate erheﬁlich verein-
facht und verbilligt werden. Die Beklagte hat dieses
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Verfahren am 27. November 1964 in der Bundesrepublik
sowie - innerhalb der Prioritétsfrist des Art. 4 C PVl -
in Spanien, Portugal, Italien und in der Schweiz zum
Patent angemeldet. Ihre Rechte in Italien und in der
Schweiz hat sie an Dritte Uibertragen. Das spanische
Patent ist am 30. Januar 1965 eingetragen worden; das
portugiesische Patent ist ebenfalls im Jahre 1965 er-
teilt worden.

Die Parteien kamen auf eine Zeitungsanzeige des
Notars Dr. Be@l® in der FAZ vom 19. Mérz 1966 mit-
einander in Verbindung. Die Anzeige lautete (Bl. 106 GA):

"Interessante tétige Beteiligung

wegen plétzlichem Tod eines Partners an anlau-

fender Produktion konkurrenzloser Neuheit auf

dem Gebiet der Wasseraufbereitung mit sicheren

Gewinnchancen geboten. Auskunft erteilt Notar

DI‘I Joachim Be- .'l.."
Der Klédger interessierte sich fiir die angebotene Betei-
ligung und erhielt zur n#heren Unterrichtung ein Exposé
(B1. 15 GA), in dem die Erfindung, deren Anwendung, die
dafiir erforderlichen Aggregate geschildert und die Preise
der Geriteteile unter Angabe der Hersteller genannt wer-
den. AbschlieBend heiBt es (Bl. 16 GA):

"Bei vorsichtiger Betrachtung wird fiir den

Sektor swimming-pool mit einem Gerdteumsatz

von 1 000 Stiick pro Jahr gerechnet, so daB

auf Jjeden Fall ein fiir den Beteiligten

attraktiver Gewinn zur Auszahlung gelangen
wird."

Nach mehreren Gesprédchen mit dem Ehemann der Be-
klagten, dem von dieser flir alle Patentangelegenheiten
Vollmacht zu ihrer Vertretung erteilt worden war
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(¥r. I 4 des schriftlichen Lizenzvertrages vom 20, April

1966, Bl.

12 GA) und nach Besichtigung eines in Neu~Isen-

burg installierten Ger&dts machte der Kliger am 16. April
1966 ein schriftliches Angebot (Bl. 110 ff GA), das ins
einzelne gehende Vorschlédge flir den abzuschlieBenden
Vertrag enthielt. Danach sollte zundchst eine vorléufi-
ge Bindung bis zum 31. Juli 1966 eintreten und nach Ab-
lauf dieser "Erbrobungszeit" der "Hauptvertrag" in Kraft
treten. Als Voraussetzungen fiir das Inkrafttreten des
Hauptvertrages werden in Nr. 11 - 14 des Angebots ge-
nannt (Bl. 113 GA):

n

1.

12.

(Kalkulation)
Der Einkaufsgesamtwert (Fertigungskosten)
sollte etwa sein:
fiir das Filter im Nylonbeutel: 5-6 DM
flir das vollstd, Aggregat ab Ffm: 500 DM
Der Verkaufswert sollte erreichen
(frei Haus): 800 DM
(fiir das vollstd. Aggregat)
fiir den Filterbeutel: ca. 30-60DM

a) fiir Gartenerde und Lehm, wie bei Herrn L.
selbst im Garten am 14.4,.66 vorgefiihrt,
Dauerversuch, wie bei Dipl.Ing. MUl (Fa.
Julius BE@B) in 2 Jahren erprobt in seinem
Bad in Helll®,
c) Algenversuch, wie bei Herrn H@B in Zg -
erprobt.
Anschwemm= und Dosiereinrichtungen entfallen. Es
werden durch die eintretende Elektrostatik
durchweg feinere Teilchen als bei anderen Fil-
tern gebunden, wobei der Durcnsatzdruck, den die
Pumpe am Filter (nicht hinsichtlich der Ansaug-
héhe zum Becken!) leisten mu8, weit geringer ist
als bei den iiblichen Kieselgur- und Kies-Sand-
Filtern. Die Elektrostatik ist erheblich hoher
als bei allen anderen {iblichen Gartenschwimm-

b)



badfiltern und ist so bestdndig, daB sie
auch bei stundenlangem Gebrauch und stei-
gender Filterverschmutzung nicht wesentlich
nachléft,

13. Das "M@filter" hat gegeniiber allen Jjetzt
am Markt befindlichen Schwimmbad- und Was-
serfiltern einen erheblichen Vorsprung an
Leistung und Billigtkeit. Es gibt zur Zeit
am Markt kein darin gleichwertiges Filter,
das also ernsthaft konkurrieren kénnte.

14. Schon die beiden groBSten Hersteller von Gar-
tenschwimmbiéndern in Deutschland, Kr? in
NG und Otto KI@EP KG in Mi@ES/We ,
liefern jahrlich mehrere tausend Gartenschwimm-
bédder, bisher etwa 30 % davon mit Filteranlage,
Fa. Krll zeigte bereits Interesse am Kauf
von etwa 1000 Stlick/Jahr, so daB8 der Absatz
von ca. 1000 Filteraggregaten praktisch ge-
sichert sein dirfte.

Am 19. April 1966 fand eine Besprechung im Bliro des
Notars Dr. Be{ @ statt. In dem dariiber angefertigten,
von den Beteiligten unterschriebenen Protokoll (BlL. 36 GA)
wird die Besprechung wie folgt geschildert:

"Nachdem die Beteiligten zuvor von dem schrift-
lich fixierten Vertragsvorschlag des Herrn

Dr. DA Kenntnis genommen hatten, erklirte
Dr. M@, daB8 es ihm unmdglich sei, Dr. DiGiD
eine Versuchs- und Probefrist bis zum Juli 66
geben zu ktnnen. Dr. Dl miisse sich heute
entscheiden, ob er das vorgeschlagene Geschift
auch ohne vorherige Erprobungszeit machen wolle.
Dr. M@ erklirte Dr. , da8 er ihn kei-
neswegs driicken wolle und daS8 es selbstversténd-
lich ganz in seinem Belieben stehe, die For-
derung eines Sofortabschlusses abzulehnen, wo-
riiber Dr. M@ keineswegs verdrgert wire.



Dr. M@ erklérte, er miisse freie Hand haben
und kdnne sich auf gar keinen Fall so lange
binden.

Darauf erklédrte Herr Dr. , daBl er in
Anbetracht der bereits erfolgten Unterrich-
tung insbesondere durch die des Herrn
und in Anbetracht des glinstigen Eindrucks, den

er von der Entwicklung des von Dr. M@ entwickel-

ten Filters habe, von einer Probezeit absehen
wolle und bereit sei, sofort abzuschlieBen.

Dr. M@ vies dann darauf hin, daB ihm fiir die
Bundesrepublik einstweilen nur das "KNOW HOW"
verkauft bezw. in Generallizenz und zur Auswer-
tung libergeben werden konne. da die Erteilung
eines fiir den Filter beantragten Patentes nicht
sicher sei, dagegen konnten die Rechte aus dem
spanischen und portugiesischen bereits erteil-
ten Patent abgetreten werden und beziiglich
aller anderen Linder mit Ausnahme der Schweiz
und Italien, wo die entsprechenden Patentrechte
bereits vor mehr als Jahresfrist verduBert
seien, Verwertungsvertrédge abgeschlossen wer-
den. In den Lindern, in denen keine Prioritét
beansprucht sei, wiirde Dr. M) seine bestehen-
den Beziehungen zu Patentanwdilten ausnutzen, um
mit m6glichst geringem Kostenaufwand Patente zu
erlangen.

Dies vorausgeschickt kamen die beiden Perteien,
némlich Dr. D) und Dr. M@ tiberein, daB
am Mittwoch, den 20. cr. bei Dr. Be der
endgliltige Verwertungsvertrag stipuliert werden
sollte, und zwar mit folgendem Inhalt:

Dr. DB erhilt die Verwertungsrechte in der
Bundesrepublik sowie im In- und Ausland und
wird auf Wunsch in Spanien und Portugal, wo
bereits Patente erteilt sind, als Mitanmelder
benannt. Das Recht, Mitanmelder zu sein, wird
Herrn Dr. D@ auclh flir die Bundesrepublik
eingerdumt. Ausgenommen von dieser Vereinbarung
sind die Schweiz und Italien.

|
Der am 20. April 1966 zwischen dem Kl&ger, der Be-

Ilagten und deren Ehemann im Beisein des Notars Dr. Bef)-
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@D sbgeschlossene schriftliche Vertrag (Bl. 11 £f GA)
enthédlt unter Nr. I zunéichst eine Reihe von "Feststel-
lungen". In der Nr. I 1 wird wegen der Einzelheiten

des Verfahrens und der Grundlagen fiir seine praktische
Verwendbarkeit auf das dem Vertrag beigefiigte Exposé
Bezug genommen; die VertragschlieBenden machen dessen
"sachliche Angaben" "zur Grundlage nachstehender Vereine-
barungen". In den Nummern 7 und 8 heifit es (Bl. 12 GA):

7. Die VertragschlieBenden sind sich dariiber
einig, daB die tatsidchlichen Voraussetzun-
gen im wesentlichen gegeben sind, die Herr
Dr. D in seinem schriftlichen Angebot
vom 1 .1966 unter Ziffer B 11 - 14 als
Voraussetzungen fiir den Abschlu3 eines Li-
zenzvertrages genannt hat. Dabei besteht
Ubereinstimmung dariiber, das8 fiir die Kalku-
lation es entscheidend nicht auf die Einzel-
zahlen sondern darauf ankommt, daB zwischen
Selbstkosten und Abgabepreis eine Spanne von
etwa 250.~ DM liegt.

8. Die Eheleute M@ erkléren, daB sie in der
Verwertung der Rechte aus der in Ziff., 1
genannten Patentanmeldung im In- und Aus-
land mit Ausnahme von Italien und Schweiz
(Ziffer 3) frei sind und daB8 ihnen keiner-
lei Rechte Dritter bekannt sind, die der
Ausiibung der Generallizenz entgegenstehen.”

Unter Nr. II des Vertrages folgen dann die getroffenen
"Vereinbarungen". Es heift dort (Bl. 13 GA):

"Die Eheleute M@ilB Ubertragen nach MaBgabe nach-
stehender Bestimmungen an Herrn Dr. DD

flir das In- und Ausland mit Ausnahme von Schweiz
und Italien die uneingeschrinkte und ausschlieB-
liche Generallizenz zur Benutzung und Verwer-




tung s&@mtlicher Schutzrechte, Herstellungs-
und Betriebserfahrungen, die sich ergeben

a) aus den in Ziff. I 1 und 2 genannten
Patentanmeldungen und -erteilungen,

b) aus dem den Anmeldungen zu Grunde
liegenden Verfahren,

c) aus weiteren Patent- oder Schutzrechts-
anmeldungen, die mit den zu a und b ge-
nannten Anmeldungen und Verfahren sowie
mit deren weiterer Entwicklung in erfin-
derischem oder wirtschaftlichem Zusammen-
hang stehen und aus denen der Lizenzgeber
Eigenrechte herzuleiten vermag.

Ausgenommen von der Generallizenz ist die Ver-
wendung und Verwertung des Verfahrens zur Fil=-
terung von Gas und Luft, soweit sie nicht als
Tabakfilter dient.

Zu den Herstellungs- und Betriebserfahrungen
gehort das gesamte know how.

Fiir die Generallizenz gelten folgende Bedingun-
gen:

1. Die Lizenz gilt unabhingig von der Geltungs-
dauver erteilter Schutzrechte unbeschrénkt.

2. Fir den Fall der Verletzung von Schutzrech-
ten der obengenannten Art ist der Lizenzneh-
mer berechtigt und verpflichtet, die notwen-
digen Mafinahmen zur Verteidigung der Schutz-
rechte zu treffen. Die Eheleute M@l werden
ihm in diesem Falle jede zur Verteidigung
der Schutzrechte zweckméfige Unterstiitzung
gewdhren,

3. Der Lizenznehmer ist berechtigt und verpflich-
tet, entsprechende Schutzrechte allein in
anderen Lindern anzumelden, soweit dies zweck-
médBig erscheint.

4, Der Lizenznehmer ist berechtigt, die Ausiibung
der Generallizenz ganz oder teilweise Dritten
zu liberlassen.

5. Dem Lizenznehmer steht es frei, die Art und
Weise der Verwertung der Generallizenz nach
freiem Ermessen zu bestimmen., Er bedarf Jje-
doch der Zustimmung des Lizenzgebers, wenn



er von einem Verwertungsrecht keinen
weiteren Gebrauch machen will.

6. Als Gegenwert fiir die ihm nach diesem Ver-
trag zustehenden Rechte gewdhrt der Lizenz-
nehmer dem Lizenzgeber nachstehende Vergii-
tungen:

a) Als Grundgebiihr zahlt er einen Betrag
von 120 000,-- DM, der wie folgt ent-
richtet wird:

DM 60 000,~-- sofort,

weitere DM 60 000,-~ zum 1. Novem-
ber 1966.

b) Als laufende Lizenz erh#lt der Lizenzgeber
die HHlfte aller Ertrédge, die dem Lizenz-
nehmer zuflieBen aus der gesamten Verwer-
tung der Generallizenz.

Einzelheiten regeln die Partner von Fall
zu Fall."

Zur "Durchfiihrung" dieses Vertrages schlossen die
Beteiligten am gleichen Tage einen weiteren, vom Notar

Dr. Be@l» (VR Nr. @B/@B) beurkundeten Vertrag
(Bl1. 8 £ff GA). Die Nummern 3 - 5 dieses Vertrages lauten:

"3, Hiermit {ibertrigt die Erschinene zu 2)
mit Zustimmung des Erschienenen zu 1)
dem Erschienenen zu 3) die Generallizenz
fir das In- und Ausland zur Benutzung und
Verwertung s@mtlicher Schutzrechte aus
den zu Ziffer 1 genannten Patentanmeldun-
gen und etwaigen weiteren Anmeldungen, die
mit den vorgenannten Anmeldungen in erfin-
derischem Zusammenhang stehen. Ausgenommen
sind die Rechte aus den in der Schweiz und
Jtalien erteilten oder angemeldeten Paten-
ten.

~ 4, Der Erschienene zu 3) nimmt die gem#B Zif-
fer 3 iUbertragene Generallizenz an.
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5. Die Erschienene zu 2) bewillig: und bean-
tragt die Eintragung des Erschinenen zu 3)
als Generallizenznehmer und Mitanmelder in
die von der Generallizenz erfaBten Patent-
register des In- und Auslandes.”

Der Klédger zahlte vereinbarungsgeméf 60 000,-- DM
an die Beklagte. Ihm wurden die Anmeldungsunterlagen der
deutschen Patentanmeldung und ein Filter {ibergeben. Er
lieB8 diesen Filter veridndern. Versuche mit dem (verin-
derten) Filter verliefen ergebnislos (vgl. dazu die
Schreiben der Sch®'schen Fabrik bzw. der Firma KSB
vom 13. Juli 1966 Bl. 20 GA, 31. August 1966 Bl. 18 GA,
22. September 1966 Bl. 19 GA). Ein anderer, Anfang Okto-
ber 1966 von der Beklagten zur Verfiigung gestellter
Filter arbeitete bei einer Anordnung, bei der in 60 1ltr.
Wasser etwa 5 1ltr. Erde und Sand gegeben worden waren,
bei einem Filtrierdruck von 2,8 atli und mit einer Leistung
von 120 = 180 ltr/h innerhaldb von 4 Wochen einwandfrei;
erst gegen inde der Zeit zeigte sich - allerdings wech-
selnd - ein merlkliches Sediment inm Wasser (Schreiben
der ScHl®' schen Fabrik vom 5. Dezember 1966, Bl. 34 GA).

Den im November 1966 féllig gewordenen Betrag von
weiteren 60 000.~- DM zahlte der Klidger nicht mehr.

Mit der gegen die Beklagte und deren Ehemann ge-
richteten Klage verlangt der Klédger Schadensersatz we-
gen Nichterfiillung. Er hat die Klage in erster Linie
darauf gestiitzt, daB8 ihm eine "Weltlizenz" auf der Grund-
lage noch zu erwerbender weiterer Schutznechte verspro-
chen worden sei, weitere Schutzrechte jedoch nicht zu
erlangen gewesen seien, weil im Zeitpunkt des Vertrag-
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schlusses die Prioritédtsfrist schon abgelaufen gewese
sel und die Verdffentlichung der Patenterteilung in
Spanien, Portugal, Italien und der Schweiz der Erlan-
gung weiterer Patente neuheitshindernd entgegengestan
den habe. Hilfsweise hat der Klédger in der ersten
Instanz die Auffassung vertreten, die lizenzierte Er-
findung sei technisch nicht brauchbar. In der zweiten
Instanz hat der Klédger seinen Standpunkt gedndert und
geltend gemacht, die Beklagte sei ihrer Verpflichtung,
die fiir die Herstellung eines fiir den vorgesehenen Zwe
brauchbaren Gerdts erforderlichen Kenntnisse und Erfah
rungen zur Verfiigung zu stellen, nicht nachgekommen
und befinde sich im Verzuge.

Der Kl&dger hat in erster Instanz beantragt, die
Beklagten zur Zahlung von 3 000.- DM zu verurteilen.
In der Berufungsinstanz hat er den Klageantrag auf
15 100.~ DM erweitert.

Die Beklagten haben Klageabweisung beantragt. Sie
haben die Ansicht vertreten, dem Kldger sei nach dem
Wortlaut und dem Sinn und Zweck des Lizenzvertrages
lediglich das Recht zur Verwertung der in der Bundes-
republik angemeldeten Erfindung in aller Welt einge-
rdumt worden. Sie haben behauptet, dem Klédger seien wei-
tere Patente weder versprochen noch in Aussicht gestellt
worden. Der Vertragsinhalt sei allein durch die Absatz-
moglichkeiten in der Bundesrepublik bestimmt worden.

Die lizenzierte Erfindung sei technisch brauchbar und
fiir den vorgesehenen Zweck wirtschaftlich verwertbar.
Ein von ihnen zur Verfiigung gestellter Filter werde
schon seit Jahren in einem Schwimmbecken in H@ih ver-
wendet.
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Das Landgericht hat die Beklagten antragsgem#f
verurteilt. Das Oberlandesgericht hat auf die Beru-
fung der Beklagten die Klage abgewiesen und die An-
schluBberufung des Klédgers zuriickgewiesen.

Mit der Revision verfolgt der Kléger sein Klage-
begehren weiter. Er beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Urteils
nach seinem zuletzt in der Berufungsinstanz
gestellten Antrag zu erkennen.

Der beklagte Ehemann ist am 17. Dezember 1971 ver-
storben und von der beklagten Ehefrau beerbt worden.
Die Klage richtet sich deshalb nur noch gegen die be-
klagte Ehefrau.

Die Bekxlagte beantragt,

die Revision des Klédgers zuriickzuweisen.

Entscheidungsgriinde

A. Das Berufungsgericht hat die Klage, soweit sie
darauf gestiitzt ist, daB die Beklagte nicht die verspro-
chene "Weltlizenz" verschafft habe, fiir unbegriindet er-~
achtet, weil die Beklagte die im Lizenzvertrage {ibernom-
menen Verpflichtungen erfiillt habe.

I. Das Berufungsgericht hat ausgefiihrt: Aus den
Vertrédgen vom 20. April 1966 ergebe sich,'daB dem Kléger

‘lediglich eine Generallizenz - fiir das In- und Ausland -

o
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zur Verwertung der deutschen Patentanmeldung, des spa-
nischen und des portugiesischen Patents sowie etwaiger
Zusatzpatente eingerdumt worden sei. Der Wortlaut der

Vertrdge biete keinen Anhalt filir die Annahme, dafB eine
Generallizenz "unter der Voraussetzung weiterer Paten-
te" gemeint gewesen sei. Die Anmeldung weiterer Patent
im Ausland sei nicht maSSigebend filir den Vertragsabschlu
gewesen. Dem Kldger sel es, wie aus dem von ihm gefer-
tigten "Vorentwurf" vom 16. April 1966 zu entnehmen se
auf die Herstellung und den Vertrieb des Filters in de
Bundesrepublik angekommen. Die Zahlungsverpflichtungen
des Kldgers seien nach den Verkaufserwartungen in der

Bundesrepublik bemessen worden.

Die Angriffe der Revision gegen diese Auslegung
des Lizenzvertrages sind begriindet.

1. Soweit das Berufungsgericht dem schriftlichen
Vertrage vom 20. April 1966 und dem zu seiner Durch-
flihrung geschlossenen, notariell beurkundeten Vertrage
vom gleichen Tage entnimmt, die Generallizenz habe sic
nur auf die Anmeldung in der Bundesrepublik sowie auf
die in Spanien und Portugal erteilten Patente und niclL
auf weitere noch zu erwerbende Patente bezogen, hat es
wie der Revision zuzugeben ist, die Vertrdéige unvoll-
stédndig gewlirdigt und auch sonstige, fiir die Auslegung
wesentliche Umstlnde unberiicksichtigt gelassen.

a) Das Berufungsgericht hebt zwar zutreffend her-
vor, dafB dem Kléger die Generallizenz fiir das "In- unc
Ausland" erteilt worden sei. Das entspricht der Nr. Il
des schriftlichen Vertrages vom 20. April 1966. Dem
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Klédger ist dort die Generallizenz "fiir das In- und
Ausland mit Ausnahme von Schweiz und Italien" einge-
rédumt worden. Es kann danach nicht zweifelhaft sein,
daf} sich das Benutzungs- und Verwertungsrecht des Kli-
gers, von dem an der genannten Stelle die Rede ist, auf
das gesamte In- und Ausland mit Ausnahme von Italien
und der Schweiz erstrecken sollte. Das Berufungsgericht
hat offenbar auch nicht verkannt, daB8 die Patentanmel-
dung in der Bundesrepublik sowie die Patente in Spanien
und Portugel ein ausschlieBliches Benutzungsrecht, das
nur mit Erlaubnis der Beklagten ausgeiibt werden durfte,
nur im Gebiet dieser Linder begriinden konnten.

Das Berufungsgericht hiétte sich deshaldb die Frage
stellen miissen, welche Befugnisse dem Klidger dann {iber-
haupt filir andere L&nder eingerdumt werden konnten und
sollten. Das Berufungsgericht meint ersichtlich, dem
Kldger habe flir diese Lénder die Benutzung und Verwer-
tung des der deutschen Anmeldung zugrunde liegenden
Verfahrens gestattet werden sollen. Es bemerkt dazu
selbst, daB die Erlaubnis, ein Erzeugnis herzustellen
und zu vertreiben, ohne absichernde Schutzrechte nicht
die gleiche wirtschaftliche Bedeutung habe wie die Aus-
wertung von Schutzrechten. Im vorliegenden Falle fehlt
jeder Anhalt dafiir, daB eine solche Erlaubnis irgend-
welche praktische Bedeutung hdtte haben k&nnen. Die Ein-
rédumung der Generallizena fiir andere Lénder als Spanien,
Portugal und die Bundesrepublik war deshalb fiir den
Kldger nur dann von Interesse, wenn filir diese Lénder
noch Patente angemeldet werden sollten, die ihm auch
fiir diese Lé@nder ein ausschliefBliches Bei
sicherten.

utzungsrecht

da
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b) Das Berufungsgericht hat auch nicht beachtet,
daB in Nr. II des schriftlichen Vertrages als Gegen-
stand der Generallizenz nebeneinander genannt werden
"Schutzrechte, Herstellungs- und Betriebserfahrungen"
und dabeli unterschieden wird zwischen solchen, die
sich ergeben aus a) den Patentanmeldungen und -ertei-
lungen in der Bundesrepublik, in Spanien und in Portu-
gal, b) aus dem den Anmeldungen zugrunde liegenden Ver-
fahren und c) aus weiteren damit im Zusammenhang stehen.
den Patent- oder Schutzrechtsanmeldungen. Die Angabe
unter Buchstabe b) bezieht sich schon nach ihrem Wort-
laut nur auf das in der Bundesrepublik angemeldete
Verfahren und sie kann, soweit es sich um "Schutzrechte
handelt, nur andere als die bereits angemeldeten oder
erteilten betreffen. Die Auslegung des Berufungsgerichnt
wirde insoweit voraussetzen, daf die Aufz#hlung "Schutz.
rechte, Herstellungs- und Betriebserfahrungen" auch
alternativ gemeint wdre und da8 - jedenfalls nach An-
sicht der VertragschlieBenden - selbstdndig lizenzier-
bare (vgl. dazu Benkard, Patentgesetz, 5. Aufl., Rdn. &
zu § 9 PatG) Herstellungs- und Betriebserfahrungen vor-
handen waren. |

c¢) Das Berufungsgericht ist auch nicht auf die

Bestimmung in Nr. II 3 des schriftlichen Vertrages vom
20. April 1966 eingegangen. In der vorausgehenden Nr. 2
ist ausdriicklich von Schutzrechten "der obengenannten
Art", also der unter II a, b und ¢ genannten Art die
Rede. Es ist daher jedenfalls nicht ohne weiteres er-
sichtlich, daB sie die Nr. II 3, die den Lizenznehmer
berechtigt und verpflichtet, "entsprechende Schutzrecht
allein in anderen Lindern anzumelden, nur auf die unter
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IT ¢ genannten Anmeldungen beziehen sollte, wie die
Beklagte meint.

d) Die Revision riigt auch zu Recht, da8 das Beru-
fungsgericht das Besprechungsprotokoll vom 19. April
1966, auf das im schriftlichen Vertrage vom 20. April
1966 unter I 6 Bezug genommen wird und das dem Vertra-
ge beigefiigt worden ist, unberiicksichtigt gelassen hat.
Dieses Protokoll 188t jedenfalls insoweit Schllisse auf
die Vorstellungen der Parteien zu, als es nicht mit dem
Vertrage in Widerspruch steht. In dem Protokoll heiBt
es aber in bezug auf das der Anmeldung in der Bundes-
republik zugrunde liegende Verfahren: "In den Ldndern,

in denen keine Prioritdt beansprucht sei, wiirde Dr. M@

seine bestehenden Beziehungen zu Patentanwdlten aus-
nutzen, um nit mdglichst geringem Kostenaufwand Patente
zu erlangen." Danach war ins Auge gefaBit, daB fiir das

in der Bundesrepublik angemeldete Verfahren noch in wei-
teren Lédndern Patente erlangt werden sollten.

2. Auch soweit das Berufungsgericht dem "Vorent-
vurf" vom 16. April 1966 entnimmt, die Frage des Er-
werbs von 5Chutzrechten in weiteren Lindern habe fiir
den VertragsschluBl keine Rolle gespielt, weil es dem
Kl&dger auf die Herstellung und den Vertrieb des Filters
in der Bundesrepublik angekommen sei, greifen die Riigen
der Revision durch. Das folgt schon aus den Ausfilhrun-
gen oben zu 1 a - ¢. Denn wenn die Vertrédge vom
20. April 1966 Anhaltspunkte dafiir bieten, daB die
Parteien die Erlangung von Patenten in weiteren Lin-
dern vorgesehen haben, dann widerspricht ‘es der Lebens-
erfahrung, daf3 sie dem Erwerb von Schutzrechten fiir das

:l. TP
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in der Bundesrepublik angemeldete Verfahren in weite-
ren ausléndischen Staaten keine Bedeutung beigemessen
hdtten. Das Berufungsgericht hat aber auch den "Vor-
entwurf" des Kligers vom 16. April 1966 nicht vollstén-
dig gewlirdigt. Aus diesem Vorentwurf ergibt sich zwar,
daB sich das Interesse des Kligers zun#dchst und in
erster Linie auf den deutschen Markt bezog. In diesem
"Vorentwurf" ist aber auch gesagt, daB der Kléger "zur
Ausweitung des Absatzes" im Ausland erméchtigt sein
solle, weitere Patente ~"denselben Lizenzgegenstand be-
treffend" - im Ausland anzumelden und zu verwerten
sowie Antrige zu stellen und Erkl&@rungen gegeniiber Be=~
hdérden und Privaten "im In- und Ausland" abzugeben,
"soweit solche das jetzt angemeldete Patent und dessen
Verbreiterung oder Sicherung usw. betreffen, einschliefi-
lich von notwendigen Schutzabkommen, VerletzungsmaBSnah-
men usw." (Nr. 17 des Vorentwurfs),und daB der Kliger
berechtigt sein solle, die Lizenzverwertung im In- und
Ausland selbst vorzunehmen, Firmen dafiir zu griinden,
Partner zu suchen und sich fremden Firmen mit Mehrheits-
oder Minderheitsbeteiligung anzuschlieBen (Nr. 7 des
Vorentwurfs).

II. Die vom Berufungsgericht gegebene Begriindung,
die dem Klédger eingeriumte Generallizenz habe sich nicht
auf noch zu erwerbende weitere Schutzrechte fiir das in
der Bundesrepublik angemeldete Verfahren bezogen und
nach dem Willen der Vertragschlieflenden auch nicht be-
ziehen sollen, erweist sich somit als nicht haltbar.

Der Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfiillung
kann, soweit er den Erwerb weiterer Patente betrifft,
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auch nicht aus anderen Griinden fiir unbegriindet erach-
tet werden (§ 563 ZPO).

1. Auch wenn mit der Revision davon ausgegangen
wird, daB8 das in der Bundesrepublik angemeldete Ver-
fahren in weiteren ausl@ndischen Staaten zum Patent
angemeldet werden sollte und daB der Kldger der Beklag-
ten erkennbar auf den Erwerb weiterer Schutzrechte
Vert gelegt hat, dann ergibt sich daraus noch nicht,
daB die Beklagte fiir den Erwerb weiterer Schutzrechte
einzustehen hatte mit der Folge, dafl sie wegen der
mangelnden Aussicht auf Erteilung von Schutzrechten
in weiteren auslandischen Staaten Schadensersatz wegen
Nichterfiillung leisten miiBte, wie das Landgericht an-
genommen hat.

In Rechtsprechung und Recitslehre besteht Uberein-
stimmung dariiber, daB8 der Lizenzgeber grundsdtzlich
verpflichtet ist, dem Lizenznehmer das Benutzungsrecht,
das Gegenstand des Lizenzvertrages ist, ungeschmélert
zu verschaffen (vgl. dazu Reimer, Patentgesetz, 3. Aufl.,
Rdn. 25 zu § 9 PatG; Klauer/Msohring, Patentrechtskommen-
tar, 3. Aufl., Rdn. 58 zu § 9 PatG; Benkard aa0 Rdn. 68
zu § 9 PatG; Krausse/Kathlun/Lindenmaier, Rdn. 39 zu
§ 9 PatG und die jeweils dort angefiihrte Rechtsprechung).
Bei Finrdumung einer Lizenz an einem Patent haftet der
Lizenzgeber daher nach MaBgabe der §§ 437, 440, 320 ff BGB
fiir den rechtlichen Bestand des Patents im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses (Reimer aa0; Klauer/Mohring aa0O; Benkard
aa0; Krausse/Kathlun/Lindenmaier aa0). Be} einer erst
zum Patent angemeldeten Erfindung hat der Lizenzgeber
dem Lizenznehmer das Benutzungsrecht an der Erfindung

-y
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zu verschaffen; er hat jedoch, falls im Vertrage nicht
ausdriicklich Gegenteiliges vereinbart ist, nicht dafiir
einzustehen, daB das beantragte Patent erteilt wird
(Reimer aa0 Rdn. 34 zu § 9 PatG; Klauer/Mshring aa0

Rdn. 84 zu § 9 PatG; Benkard aaO Rdn. 80 zu § 9 PatG

m. w. N.). Diese GrundsHtze gelten auch fiir Lizenzver-
trége ilber eine Erfindung, die noch nicht zum Patent
angemeldet worden ist, filir die jedoch ein Schutzrecht
angestrebt wird (Klauer/Mshring Rdn. 87 a.E. zu § 9 PatG;
Benkard aa0). Die ihnen zugrunde liegenden Erwigungen
treffen auch filir den Fall zu, daB8 sich der Lizenzver-
trag auch auf noch anzumeldende auslidndische Patente
bezieht. Die mangelnde Aussicht, in weiteren auslindi-
schen Staaten fiir die in der Bundesrepublik angemeldete
Erfindung Patentschutz zu erlangen, berechtigt deshalbdb
den Kl&dger noch nicht, Schadensersatz wegen Nichter-
fillung zu verlangen. Er hat nur dann einen derartigen i
Anspruch, wenn die Beklagte die Gew&dhr fiir die Patent-
erteilung iibernommen, Zusicherungen gemacht oder aber
ihr bei Vertragsabschlu8 bekannte Umst#nde, die der Pa-
tenterteilung entgegenstehen konnten, verschwiegen hat
(vgl. dazu insbes. Reimer aa0 Rdn. 34 zu § 9 PatG;
Klauer/MShring aa0 Rdn. 58 zu § 9 PatG).

2. Die Vertrdge vom 20. April 1966 und die Unter-
lagen Uber die vorausgegangenen Erdrterungen geben {iber
diese Umstinde keinen eindeutigen AufschluB.

a) Die Vertrdge vom 20. April 1966 bieten zwar,
wie oben (zu I 1) schon dargelegt wurde, Anhaltspunkte
dafiir, daB die der deutschen Anmeldung zugrunde lie-
gende Erfindung noch in weiteren ausliindischen Staa~




ten zur Patenterteilung angemeldet werden sollte und
die Generallizenz sich auch auf die noch zu erwerben-
den Schutzrechte beziehen sollte. Die Vertrige geben
jedocir keinen hinreichenden Anhalt dafiir, daB8 die Be-
klagte die Gewdhr fiir die Erteilung weiterer Schutz-
rechte iibernehmen wollte. Gegen eine solche Annahme
spricht vielmehr der Umstand, daB die Beklagte eine
Garantie flir die Erteilung des in der Bundesrepublik
angemeldeten Patents bei der Besprechung am 19. April
1966 abgelehnt hat. Denn nach dem Protokoll iiber diese
Besprechung hat die Beklagte darauf hingewiesen, daBl in
der Bundesrepublik einstweilen nur das "Know-how" zur
Verfiigung gestellt werden kinne, weil die Erteilung des
beantragten Patents nicht sicher sei.

b) In der Zeitungsanzeige vom 19. Mirz 1966 war
der in Rede stehende Filter als "Neuheit" bezeichnet
worden. Diese Angabe ist bei der Besprechung am
19. April 1966 von der Beklagten dahin prézisiert wor-
den, daBl es bisher keine elektrostatischen Filter auf
dem deutschen Markt gebe. In Nr. 8 des schriftlichen
Vertrages vom 20. April 1966 hat die Beklagte erkliart,
sic sei in der Verwertung der Rechte aus der deutschen
Patentanmeldung "im In- und Ausland mit Ausnahme von
Italien und Schweiz" frei und ihr seien auch keine der
Ausiibung der Generallizenz entgegenstehende Rechte
Dritter bekannt. Die etwa darin liegende Zusicherung
bezog sich danach nur auf das Erfinderrecht (§ 3 PatG)
und auf das Fehlen von Rechten Dritter. Auch aus der
Erkldrung des Ehemanns der Beklagten bei d?r Bespre-~
chung am 19. April 1966, er werde in den L#ndern, "in
denen keine Prioritédt beansprucht sei", seine Bezie-

Crd
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hungen zu Patentanwidlten ausnutzen, um mit mbglichst
geringem Kostenaufwand Patente zu erlangen, léBt sich
cntgegen der Ansicht der Revision eine Zusicherung,
daf3 nachzusuchende Patente erteilt wiirden und da da-
fir die Prioritédt der deutschen Anmeldung beansprucht
werden kbnne, nicht entnehmen.

c¢) Die tatsdchlichen Umsténde, die der Erteilung
von Patenten in weiteren Li&ndern entgegenstanden - der
Ablauf der Prioritétsfrist des Art. 4 Abschn. C der
Pariser Verbandsiibereinkunft und die mit der Patenter-
teilung in ausléndischen Staaten verbundene Vertffent-
lichung der Erteilungsunterlagen - sind von der Beklag-
ten mitgeteilt und in den Vertrigen vom 20. April 1966
genannt worden., Unstreitig nicht hingewiesen hat die
Beklagte den Kléger dagegen auf die rechtlichen Folgen
dieser Umstédnde. Die Aufklédrungspflicht des Lizenzge-~
bers bezieht sich Jjedoch nur auf solche das Patent ge-
fdhrdende Umstdnde, von denen er bei AbschluBl des Li-
zenzvertrages Kenntnis hatte (Klauer/Mbhring aa0 Rdn. 58
zu § 9 PatG). Die Ersatzpflicht der Beklagten héngt
daher insoweit davon ab, ob ihr selbst oder ihrem ver-
storbenen Ehemann, dessen Kenntnis der Beklagten nach
§ 166 Abs. 1 BGB zuzurechnen wire, die rechtlichen Fol-
gen des Ablaufs der Prioritdtsfrist und der Patenter-
teilung in auslindischen Staaten bei AbschluB des Lizenz-
vertrages bekamnt waren. Das angefochtene Urteil enthdlt
insoweit keine tatsédchlichen Feststellungen.

ITII. Der Streitfall bedarf daher, soweit der
Schadensersatzanspruch des Klagers darauf gestiitzt ist,
dafl} Patente in weiteren ausléndischen Staaten nicht




mehr zu erlangen waren, weiterer tatrichterlicher
Priifung, bei der das Vorbringen des Kligers iiber den
Ablauf der Verhandlungen und die Beweisantritte des
Kldgers zu berlicksichtigen sind. Wenn diese Priifung
ergeben sollte, daB die Voraussetzungen fiir einen
Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfiillung nicht
gegeben sind und sich weiterhin herausstellen sollte,
daB beide Parteien die Rechtsfolgen der Vertffentli-
chung der Patenterteilung in Spanien nicht gekannt
haben, kénnte sich die Frage stellen, ob der Betrag
der vom Kliger iibernommenen Zahlungen unter dem Ge-
sichtspunkt des teilweisen Fehlens der Geschéftsgrund-

lage (vgl. dazu BGH GRUR 1961, 466, 467 £ - Gewinde-

rollkopf) dem Umstand, daB weitere Schutzrechte nicht
erlangt werden konnten, anzupassen ist.

B. I. Soweit die Klage darauf gestiitzt ist, da8
die Beklagte ihrer Verpflidhtung, Herstellungs- und
Betriebserfahrungen zur Verfiligung zu stellen, nicht
nachgekommen sei, hat das Berufungsgericht ausgefiihrt:

Die Beklagte habe die Anmeldungsunterlagen und

einen Filter zur Verfiigung gestellt, der den zu stellen-

den Anforderungen unstreitig genlige. Der Klédger habe
nicht dargetan, welche Kenntnisse und Erfahrungen er
noch fiir eine Produktion von Filtern der in Rede ste-
henden Art benttigt habe. Der Kléger habe im librigen
auch nicht vorgetragen, daB8 er die Ubermittlung von

Kenntnissen und Erfahrungen abgemahnt oder daB er Griinde

gehabt habe, die eine Mahnung entbehrlich jmachten.

St
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Auch insoweit sind die Angriffe der Revision be-
griindet.

1. Der Kl&ger hatte zwar in der Berufungsin-
stanz nicht bestritten, daB8 der von der Beklagten her-
gestellte Versuchsfilter ordnungsméBig funktionierte,
¥r hatte jedoch in der Berufungsbeantwortung (S. 2 f
Bl. 93/94 GA) darauf hingewiesen, daB dieser Versuchs=-
filter nur eine Stundenleistung von 120 - 180 1ltr. er-
bringe und eine solche Leistung fiir den vorgesehenen
Zweck vollig unzureichend sei; auch der Filter, der in
NG vorgefiihrt worden sei, habe nur eine un-
zureichende Leistung erbracht. In der fiir den vorgese-
henen Zweck erforderlichen GréBe funktioniere ein
solcher Filter nicht (Berufungsbeantwortung S. 5,

Bl. 96 GA; Schriftsatz vom 26. Oktober 1968 S. 6,

Bl. 152 GA). Nach HEl dagegen habe die Beklagte ein
Filtergerdt geliefert, das eine ausreichende lLeistung
erbringe, um ein Schwimmbecken zu s&@ubern. Der Kl&ger
hat hieraus den SchluB gezogen, daB die Beklagte in
cder Lage sei, ein Gerdt herzustellen, das den im Ver-
trag vorausgesetzten Anforderungen genilige, daB sie ihm,
dem Kl&ger, jedoch die dafiir erforderlichen Kenntnisse
und krfahrungen nicht zur Verfligung gestellt habe
(Schriftsatz vom 26. Oktober 1968 S. 6, Bl. 153 GA).
Damit hatte der Kl&ger, wie der Revision zuzugeben ist,
die Kenntnisse und Erfahrungen, um die es ihm ging,
ausreichend bezeichnet. Welche Kenntnisse und Erfah-
rungen im einzelnen dazu notwendig waren, um den bei
leineren Gerdten erzielbaren Erfolg auch bei gréBeren
Geréten zu erzielen, konnte der Kl&ger nicht angeben,
da ihm das nach seinem Vortrag gerade nicht bekannt war.
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2. Der Kl&ger hatte im Schriitsatz vom 205. Okto-
ver 1968 (S. 7, Bl. 153) weiterhin vorgetragen, er
habe sich in gemeinsamer Arbeit mit dem Ehemann der
Beklagten um die Herstellung eines Gerdts bemiiht, das
die gleiche Leistung wie das in Hanau eingesetzte er-
bringe; die Herstellung eines solchen Gerdts sei nicht
gelungen. Der Revision ist zuzugeben, daB darin ein
Umstand liegen ktnnte, der die Setzung einer Frist fiir
die im Lizenzvertrage versprochene Uberlassung der
Herstellungs- und Betriebserfahrungen (Nr. II des schrift-
lichen Vertrages vom 20. April 1966) entbehrlich machen
konnte. .

II. Das angefochtene Urteil kann daher auch,
soweit es die Uberlassung des "Know-how" betrifft,
nicht bestehen bleiben. Der Streitfall bedarf auch in-
sowelt erneuter tatrichterlicher Wirdigung.

Das Berufungsgericht wird - gegebenenfalls unter
Zuziehung eines technischen Sachverstdndigen - insbe-
sondere zu priifen haben, welchen Anforderungen das in
Rede stehende Filtergerdét geniigen muBSite, um fiir den
im Vertrag vorausgesstzten Zweck brauchbar zu sein,
ob der von der Beklagten zur Verfiigung gestellte Fil-
ter diesen Anforderungen entspricht und ob, wenn das
nicht der rFall war, ein Fachmann durchschnittlichen
Konnens anhand der Anmeldungsunterlagen der deutschen
Patentanmeldung und des {iberlassenen Filters in der Lage
war, ein fir den vorausgesetzten Zweck geeignetes Gerit
herzustellen oder ob es dazu besopderer ﬁenntnisse und
Irfahrungen bedurfte.
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C. Zur Vornahme der noch erforderlichen Priifung
war die Sache an das Berufungsgericht zuriickzuver-
weisen. Da das Berufungsgericht zugleich das zur Ent-
scheidung von kartellrechtlichen Fragen berufene Gerich
ist, ist es in der Lage, auch die auftretenden kartell-
rechtlichen Fragen, die sich u. a. aus Nr. II 1 des '
schriftlichen Vertrages vom 20, April 1966 und im Hin-
blick auf die Lizenzierung einer im Vertragsgebiet weit
gehend ungeschiitzten Erfindung aus Nr. II 6 b dieses
Vertrages ergeben kbtnnen, zu priifen und zu entscheiden.

Das Berufungsgericht wird auch iliber die Kosten der

Revision zu entscheiden haben, da die Entscheidung

dariiber von dem noch ungewissen Ausgang des Rechts-
streits abhiingt.

Trilstedt ClaBen Ballhaus

Bruchhausen Schwerdtfeger
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