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82. Ubernimmt ber Patentinhaber durd) die Berleihung einer aug:
[dlicgliden RLizeny bdie Gewdhr fiir dag Nidtbeftehen von Bor-
benngungdredten und die Berpflidtung sur Leifiung volien Sdhadens-
etfaied, ober tanwt der Lizemgnehmer nur eiue Andgleidung in betreff
feiner Gegenleiftnng verlangen?
Patentgefey § 5.
BEHB. §8 483, 434, 437, 440.

I Bivilfenat. Urt, v. 3. Februar 1912 i &, Pk, (Bell) w. Die.
(RL). Rep. L 632/10.
L Ranbgeridit Hamburg, Kamuner fiir Handeldacien,
II. Dberfanbedgeridit hajelbit.
Der Kldger war Inhaber bed Patentd MNr. 179502, ba3 ein
Berfabren, jur Herftellung eined von Rontgenfirahlen undurdyleudt-
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baren Stoffes jum Segenftande Hat. Dad BVerfahren war nad) bem
Ratentanfprudje 1 baburd) gefennzeichnet, daf ftaubfein geriebenes
Dietell ober Metalloxhd wmit einer Gummildjung amgefeudstet, zu
einem Teige gzerviihrt, audgewalyt und vulfanifiert wirh, Die An-
jprithe 2 und 3 betvafen bie Ilberbedung bez unburdylendjtbaren
Stoffed vor bdem Bullanifieren mit unvaltanifiertem Gummiftoff,
fowie bie Einbettung ded undburdylenditbaren Stoffed zwijdhen LWeba
ftoffe; biefe beiben ¥Unfpriiche wurben burd) Entidreibung des Pateni-
amted im RNidtigleitdverfabren geftriden.

Nad) der Unmeldung, aber nod) vor ber Erteilung bdes Patentd
wurde unter ben Parteien ein Lizenzvertrag pereinbart. Fn bdiefem
Verirage erteilte Der Kldger ber Bellagten ,filr dbie Daner bder
Patentzeit Ruzeny sur Aleinfabrifation bes Patentgegenjtanbed, gang
gleid in welder Herftelungdart died gejdyieht”. I8 Entfdhddigung
fitr bie Rigens folite der Kidger ,12Y/,°, bdes Umjohbetrags bei
palbjdhriger Hbrechnung erhalien¥. Die Betlagte verpflidytete fid)
bagegen, ,ben Grfindungdgegenjtond nady beften Rrdften ausiu.
nugen, aud ,fir bie rvedhtzeitige Bahlung ber @ebithren an bas
Patentamt u forgen”. Die Beflagte nahm ben Betrvieb auf und
erteifte bem Rliger fifr die Jeit bid Juni 1906 Abredinung. AL
vie Betlagte die Erieilung einer weiferen Wbrednung vermeigerte,
erhob der Rldger Rlage auf Ubredinung, auf Sablung von 121/,°,
be3 Dlettoumjaped und ber von ihm verauslagten Patentgebithren,

Beibe JInftanzen veruvteilten die Betlagte gemdf den Untrdgen
pe3 Rligers. Auf die Revifion ber Bellagten wurde bad Urteil
bes Dberlanbesgerichts aufgehoben und bie Sadje zurddvermiefen,

Briinde:

o Die Bellagte bat bei ihrer Verteibigung gegen bie HUnfpriide
bed Rldgerd audy auf ein Sdyreiben hingewiefen, dad bdie Firma
Tr. & &, in §. am 28, Juni 1905 an den Rifiger geridhtet Hat.
It biefem Sdreiben nimmt die Firma Tr. & &, bon der bie Bes
Hagte Die vom ibr vertviebenen Sdugitoffe besogen bat, ein Be-
nugungsredt gemif § 6 PatGef. filr fihh in Anfpruch unbd Hinbdigt
ant, bag fie aud) in Jubtunft ofne Ridfidht auf dad Patent des
Ridgers Gummiplatten mit Metall- oder Metalloryd-Betmengungen
berftellen werbe. Dad Berufungdgeridt bat e babingeftelt fein
laffer, ob Der Firma Lr. & &, bag in Anfprud) genommene Be-
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nupungdredit wirtlidy aufteht, inbem e8 von der Auffaffung ausdging,
baf ein foldjes Redit ,bad BVerhaltnid ber Bellagten zum Kldger
nidit berithrev. Der gegen diefe Auffafjung von der Revifion ers
hobene ¥Ungriff ift geredtfertigt, wenngleidy bden Audfibrungen bder
Revifion nidt in allen Puntten guguflimmen ift.

Sollte ber Firma Tr, & &. ein Benupungdredyt nad) § 5 PatGef.
suftehen, fo wiivbe die Folge fein, bap bie Wirlung bed Patems
gegen biefe Firma nidyt eintrdte, daf fie die Erfimdung fiir die Be-
biirfnifie ifres Vetriebed in eigenten oder fremden Werlftéitten qusa
nugen, affo bie Sdupftoffe in beliebiger TMenge vertreiben Einnte
und baf diefe in ben freien Werlehr idbergingen. Die Gejdrdntte
BWirlung ded Patentredhts bes RKtiger? joge bann ohne iweitered eine
Abjdywadung bes vom Kidger ber Bellagten durd) ben BVertrag vom
1, Mai 1805 verlichenen Lizemyrechted nady fid. Auf biefen Bizeny-
bertrag mogen im vorliegenden Falle, wo ber Kldger ber Bellagten
flir die Dauer der Patentzeit Rizeny zur Ulleinfabritation bes Er-
finbungégegenftanbes . . . fomie ben Wleinvertrieb evieilt” bot, bie
Borfdyriften ber den Berlauf eined Redjtes entjpredyende Aniendung
finben Ibnnen. Man mag audh in Unfehung ded Benupungdredits
eined Dritten vor einem ,WMangel im Redte” bed Patentinhabers
ober Qigenznehmers fpreden lonnen, Husgeidilofien erideint 8 aber,
an biefent Mechtamangel bie Folge zu Inilpfen, dap ber Lizenzgebex
fitr bad Niditheftehen des fremben Benufungsredts voll aufyutommen
und gegebenenfalld dem Lizenznehmer Sdiadenderfaph u leiften bitte
(vl. § 440 W6f. 1, § 325 BEB.).

Wenn der Kldger der Bellagten dad Redyt gur ,Aleinfabritation
und gum ,Wleinvectriebe* verliehen BHat, jo fann bdarin an fid) nidt
mebr al8 ber Ausfprud) gefunben werben, daf bie Bellagte eine jo-
genanunte audjdplieglidhe Qizeny erhalten folle. Ebenjowenig ift die
Ubernafme einer Gewibr fir dad Nidibeftehen cined Bemupungss
eyt Dritter in anberen Bertragdbejtimmungen zum Ausdrude ges
Pommen. Auc) aus befonberen Gefepedvoridriften Ikt fidh eine
foldje Gewdbridhaftspflidt nicdyt Herleiten, €3 unterliegt Funddyijt
Teinem beredjtigten Bweifel, baf dad BVenupungdredit eined Dritten
den reditliden Beftand” bes Patents (§ 437 BSB.) nicht berithrt;
ed gehirt qur gefeplidhen Natur jeded Patentd, fidy gegeniiber einem
folden Benupungdredite nicht durdfepen su tonnen. Die gegen bed
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Patent 179502 erhobene Nidtigleitstlnge ift in betreff Des Wn-
fprudgs 1 vechtsleiftig suriidgewiefen worben, wnd in ¥Unfebung ber
pernichtetenn nfpriiche 2 und 3 Bat das Berufungdgericst gutreffend
augefiihrt, baf Dieje gegeniiber bem nfpruche 1 vow gamy nebens
jadlier MNatur feien. Die Meinung ber Revifion, beB {Hon Der
Teilerfolg ber Nidytigheitsllage bie Aufhebung be3 Qienveriragsd
redjtfertige, tann nidyt gebilligt werben. '

Hiernad) darf ferner nidjt gefagt werben, dafy der Rldger bder
Bellagten dad Redyt aur BVenupung feines Patentd nidit verjdafit
fabe (§ 433 BBB.). Und wenn § 434 ben Beetiufer verpflidtet,
bem Raufer den verfauften Gegenftand ,frei bon Redjten, bie pon
Dritten gegen den RKdufer geltend gemadit werden [inmen”, su ber:
jbaffen, fo ift su betonen, ba§ da3 Benupungdredt nad) § 5 PatGef.
pa3 Patent nidt belaftet. Dad Benmupungdredt ift ¢in origindres,
nidjt — twie die Qigens — ein vom Patente abgeleiteted Redyt; das
RPatentrecht ift vielmehr von bornberein mit ber aud tem fremben
Benugungdredite fidh ergebenden gefeplidien Einidjriintung entftanbden.
Gine entjprechende Unwendung bed § 434 BBB. wire ungeredyte
fertigt. Bei den fremben Hedjten, bdie von § 434 betroffen werben,
Banbelt ¢3 fid) ebenfo, wie bei Den auf den reditlidien Beftand eciner
Sorberung over eined Redytd einwiclenden Umijtinden (§ 437), um
Redytdperhiltniffe ober Zatfaden, vom bdenen ber Berfaufer eined
Tedytes wenigftens in ber Regel Kenntnis haben tamn. Samy anbers
iit bagegen bie Sadlage bei einem Bemrpungsredyte gemdk §5 PatGef.
Db fiir irgend jemand ein joldjed BenufungSrecht beftebt, befien
TWirtiamieit von feiner Offenfunbigleit nid)t abbingt, weif ber reb-
lide Qijenzgeber — von befonberen Ausnahmefillen abgefehen —
nifit. Dabei erfdeint e3 villig unaudfithrbar, in Diefer Ridhtung
erfolgreihe Grlunbungen su veranftalten. Dem Qigenzgeber tropbem
bie volle Gemibridoft fiir bdie Ladenlofigleit bes Wirtungstreifes
jeines Patentd avfzubitrden, [dIdfie eine unbillige, unbegriinbete
Harte in fidh, und ginge iiber ben vegelmdfig au unterftellenben
Bertragswillen weit hinous. &3 darf and) beim Bigengnehmer bie
Grlenninis boraudqefett wecben, baf cine Sidjerheit gegen Be-
nugungdredte Dritter nichyt gegeben ift.

Die BVerpflidtung, fiir bie Abmwefenbeit von Benupungdredyten
einguftehen, twdre ferner jdwer mit ber allgemein Gerrjdjenben Hedyts-
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itberseugung vereinbar, baf ber Rizemgnebmer, fall3 bas Patent fiir
nidjtig exf(drt wird, vom Sigenzgeber regelmifi feinen Sdabdenss
etfay wegen bed fitr bie Julunit wegfallenden Patentfdupes fordern
fann. &3 erfdjiene al3 ein eigenartiger Widerfprud), ben Patents
inhaber und fizenygeber nidit Baften i Iaffen, wenn eine offen.
funbige Borbemugung zur Bernidtung bes Palentd fithrt, ihn dagegen
wegen eined gebeimen Borbenupungsdredts gemdl § 5 Pat®el. fitr
Baftbar zu erf(dren. Die Verneinung der BVertretungdpflidit bes
Lizenzgeberd in biefen und mefrfadjen anbdeven Begiehungen, nament-
lidy in Wnjehung ber gewerblihen Verwertbarleit ded Patents fowie
ber - Wetthewerbdlraft gegeniiber neuen Erfindumgen, famn um fo
weniger Bedenlen erregen, wenn bie Natur ded Lijempverivagd ald
eineg in ber Wegel gewagten Sefdifts, beadtet wird,

Bgl. Entfd). bed NG.’8 in [ivil]. Bb. 38 &. 104),

Ju friberen Cntjdeidungen BHat ber erfemnenbe Senat auss
gefprodhen, baff ber Rizemzgeber mit der Berleihung bed Ligemyredhts
bie Bufidjerung gebe, baf ber bom Ligenynehmer ju benubende Gegen-
fiand patentiert worben, fowie bap die patentierte Erfindbung tedynijd
audfithrbar fel ‘

Bgl. Entfdh. bes RG.’8 in Jivil]. Bb. 58 &. 104, Bb. 76 S, 402,
ferner Blatt fiir Patentw. Bb. 11 &, 229, :
Diefe Erlenntniffe Linnen nid)t gegen ben Rldger verweriet werben;
ingbefortbere ift die tedmifdhe Wusfithrbarleit der Erfindbung vom
Berufung2gerichte feftgeftelt worben.

Nady allebem Bat der Rldiger nidyt vafilr einguftehen, baf ber
Jirma Zr, & €, lein Benupungdrecdht jufteht. Die Betlagte Hat
dieferhalb speber einen Anfprud) auf Sdadenderjnh, nod) bad vonm
ibr geltenb gemadyte Redit, nom Lizenzvertrage jurfidzutreten (§ 440
ubf. 1, § 325 BEB.).

Unberfeitd aber muf der Revifion zugegeben twerden, bad jenes
Benupungdred)t dbie wirt|daftlihe und redtlihe Stellung der Bes
lagten iwefentlidy bejdrdnfen famn. Gin Benupungdredit gemif
§ 5 Pot®ef, fann im eingelnen Falle eine jehr verjdjiebene Bebeutung
baben, Je nady ben Umftinben mag ¢8 — wad aud) von bder
Revifion nidht verfannt wird — bdie ausfdliefiliGe Lizeny nur une
wefentlid) beeinflufjen, insbefonbere bie Stirle ded Lizengnefmerd fiir
ben LWettbewerd nicht erbeblidh beeintrdditigen; ein jolded Bes
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nupunggredyt fann aber aud) bie Rigeny ju einem grofen Teile, ja
migliderieife vollftindig entwerten. Rritt eine Entwertung ein, fo
muf diefe auj die Berpflidtung jur Gegenleiftung einwirfen, Denn
bie Natur bed gegenfeitigen Bertrags bringt e mit fidh, bdaf bas
efey, wenngleid) e3 aus triftigen Griinden cine SAHadengerfahpflicht
bem einen Leile nidt auferfegen fann, dod) dem anberen Teile bie
Befugnis nicht vorenthalten darf, einen billigen Ausgleidh) der beidexs
feitigenn Bertragdleiftungen durdjufepen. So Yaftet audy ver Ber-
Tdufer einer mangelhaften Sadje, wenn er bie fehlende Eigenjdhait
weber jugefidert nod) einen Febler argliftig verjhmiegen bat, nidht
ouf Scjadenderfah wegen Nidyterfiillung, muf fih aber die Wanbelung
ober Minderung gefallen lafjen (8§ 462, 463 BEB.)

Jm gegemwirtigen Streitfalle braud)t ber $ldger, iie bereits
bargelegt ift, nad) ber Natur bed Lizenpvertrags fiir bdie HUbwejens
Beit Des Borbenupungsredits nicht bis jur Schadenserjopfolge eins
gufteben; er Bat judem weber eine befomdere Jufiderung gegeben,
nod) fallt ihm nad) den Feftftellungen bed Dberlandesgeridhts ein
Berjdulben zur [aft. Aber anberfeitd mub angenommen werben,
baf bdie vereinbarte Gegenleiftung ber Betlagten mit Rildfidt auf
ein Patentredt von normaler Wirtjamteit bemeffen worben i,
Davans ift bie Folgerung zu ziehen, daf ber L[izenznehmer ent-
fpredjend bemr Brade ber Beeintriditigung biejer Wirkambeit eine
Minberung feiner Gegenleiftung verlangen tann — wobet eventuell
auf bie vertragdmapige Feftfepung der Hauptidlidhen Gegenleiftung
nad)y Progenten bed Netioumjaged ftatt nady feften Betragen Ritd.
figt au nebmen it —, jo bag ber Rizemymebmer unter Umijtanden
fogar — wnd borauf Bat fidy die Betlagte berufen — s cimer
Begenleiftung iiberfaupt nidit mehr verpfliditet ift. Die anzuwendenben
Redjtnormen milfien in § 323 BGB. gefunben werben, Db man
su ber entjpredjenden Wnwenbung ber bort aufgefteliten Vorjdjriften
von § 440 ober von §§ 157, 242 BBV, aus gelangt, fann unerdrtert
bleiben,

a3 Bernfungdgeridit hat bidher nidyt gepritft, welde Bes
beutung bem angeblichen Borbenupungsredjte von Tr. & &, beiwohnt
und ob biefes Redt ftberfaupt befteht. Das angefochtene Uirteil ift
bafer aufjubeben und bie Sadje zur anberweiten BVerGandlung und
Entfcheidung an bag Berufungsgevicht uriidyuvertveifen.”



