OGH Beschluss vom 25.1.2012, 7 Ob 250/11g — Kabel-X-Patentbeteiligung

1. Die Grundsatze fur die Auflésung von Dauerschuldverhéltnissen aus wichtigen
Griunden gelten auch fir sonstige Dauerrechtsverhéltnisse (hier: Vertrag Uber die
Beteiligung an den Ertragen eines Patents).

2. Als wichtige Grinde kommen insbesondere Vertragsverletzungen, der Verlust des
Vertrauens in die Person des Vertragspartners oder schwerwiegende Anderungen der
Verhéltnisse in Betracht, die eine Fortsetzung der vertraglichen Bindungen nicht
zumutbar erscheinen lassen. Die Auflésung gilt als ,,aul3erstes Notventil* und erfordert
eine umfassende, am Einzelfall orientierte Interessenabwagung.

3. BloR3 ,,undiplomatischen Handlungen* des an der Patentverwertung Beteiligten, die
letztlich folgenlos geblieben sind, kdnnen bei einer umfassenden Interessenabwagung
nicht als so schwerwiegend erachtet werden, um dem Beteiligten die Ertrage aus der

Patentverwertung fur seine zuvor geleistete Tatigkeit endgultig zu entziehen.
Leitséatze verfasst von Dr. Clemens Thiele, LL.M.

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Senatsprasidentin des Obersten
Gerichtshofs Dr. Huber als Vorsitzende und die Hofrdte des Obersten Gerichtshofs Dr.
Schaumdiller, Dr. Hoch, Dr. Kalivoda und Mag. Dr. Wurdinger als weitere Richter in den
verbundenen Rechtssachen der klagenden und widerbeklagten Parteien 1. A***** p*x*x* 9
Exxdsk phoxkdx und 3. [FrrHx prakrxglle vertreten durch Doschek Rechtsanwalts GmbH
in Wien, gegen die beklagte und widerklagende Partei N***** B***** yertreten durch Dr.
Stefan Vargha, Rechtsanwalt in Salzburg, wegen Feststellung (Klage) und Unterlassung
sowie Feststellung (Widerklage), tber die auBerordentliche Revision der klagenden und
widerbeklagten Parteien gegen das Teilurteil des Oberlandesgerichts Wien als
Berufungsgericht vom 27. Oktober 2011, GZ 4 R 105/11g-57, den

Beschluss

gefasst: Die aullerordentliche Revision wird geméll § 508a Abs 2 ZPO mangels der
Voraussetzungen des 8 502 Abs 1 ZPO zurlickgewiesen.

Begrindung:

1. Die Grundsatze fiur die Auflésung von Dauerschuldverhéltnissen aus wichtigen Griinden
gelten nach stadndiger Rechtsprechung auch fir sonstige Dauerrechtsverhéltnisse (9 Ob
233/01g mwN), wie hier den Vertrag uber die Beteiligung des Beklagten an den Ertrégen
eines Patents.

Dauerschuldverhaltnisse kénnen durch einseitige Erklarung vorzeitig aufgeldst werden, wenn
ein wichtiger Grund vorliegt, der die Fortsetzung des Vertragsverhaltnisses fir einen der
Vertragsteile unzumutbar erscheinen lasst. Als wichtige Grinde kommen insbesondere
Vertragsverletzungen, der Verlust des Vertrauens in die Person des Vertragspartners oder
schwerwiegende Anderungen der Verhaltnisse in Betracht, welche die Fortsetzung der
vertraglichen Bindungen nicht zumutbar erscheinen lassen (RIS-Justiz RS0018305 [T57];
RS0018377 [T20]; RS0027780 [T47]).

2. Welche schwerwiegenden Griinde im Einzelfall die Unzumutbarkeit der Fortsetzung eines
Dauerschuldverhaltnisses bewirken und zu dessen Auflésung berechtigen, ist eine Frage der
Abwaégung im Anlassfall und kann nur aus einer umfassenden Sicht aller dafiir und dagegen
sprechenden Gegebenheiten des Einzelfalls beantwortet werden (RIS-Justiz RS0018305
[T52]; RS0042834; RS0111817). Das gilt auch fir die Frage, wie die zwischen dem



Erstklager und dem Beklagten geschlossene Vereinbarung, fir deren Erfillung — nach der
Beurteilung der Vorinstanzen — auch der Zweitkldger und die Drittklagerin haften, in
Ansehung der Voraussetzungen fir eine auRerordentliche Kiindigung auszulegen ist (vgl 4 Ob
2/10p).

3. Die Berechtigung zur vorzeitigen Vertragsauflosung ist im Rahmen einer auf den Zeitpunkt
der Auflosungserklarung bezogenen Gesamtbetrachtung und umfassenden Abwéagung der
Bestandsinteressen des einen Vertragspartners und des Auflosungsinteresses des anderen zu
beurteilen (1 Ob 340/98a mwN). Eine solche Auflosung ist das "duf3erste Notventil®. Die
Grunde mussen ein erhebliches Gewicht haben (4 Ob 211/03p = SZ 2003/169 mwN). Die
Ansicht des Berufungsgerichts, dass die "undiplomatischen Handlungen" des Beklagten, die
letztlich folgenlos blieben, bei einer umfassenden Interessenabwédgung nicht so
schwerwiegend sind, um dem Beklagten die Ertrdge aus der Patentverwertung flr seine zuvor
geleistete Tatigkeit zu entziehen, bewegt sich durchaus im Rahmen des dem Rechtsanwender
eingerdumten Beurteilungsspielraums, sodass insoweit keine erhebliche Rechtsfrage im Sinn
des § 502 Abs 1 ZPO vorliegt.

4. Soweit die Klager pauschal mit der Verletzung der Verschwiegenheitspflicht durch den
Beklagten argumentieren, zeigen sie weder einen solchen VerstoR konkret — bezugnehmend
auf den Vertrag — auf, noch beziehen sie sich auf den festgestellten Sachverhalt. Dass der
Beklagte ,,bereits zehn Prozesse gegen die Kldger angestrengt* habe, ,wodurch er seine
Drohungen umgesetzt“ habe, ist schon als Neuerung (8 504 Abs 2 ZPO) unbeachtlich.
Welches zukiinftige Verhalten der Beklagte setzen konnte, ist rechtlich nicht relevant. Im
Zusammenhang mit der vom Beklagten vorgeschlagenen Patentiibernahme gehen die Kléger
nicht vom festgestellten Sachverhalt aus. Wenn die Vorinstanzen bei der Abwégung des
Aufldsungsinteresses des einen Teils gegen das Bestandsinteresse des anderen Teils das
Handlungsmotiv des Beklagten — seine Sorge um das Patent und seine Identifikation damit —
mitberlcksichtigten, liegt darin keine aufzugreifende Fehlbeurteilung.

5. Zusammenfassend zeigt die auBerordentliche Revision keine Rechtsfrage von erheblicher
Bedeutung im Sinn des § 502 Abs 1 ZPO auf. Einer weiteren Begrindung bedarf dieser
Beschluss nicht (8§ 510 Abs 3 ZPO).

Anmerkung

I. Das Problem

Der Erstklager (und Widerbeklagte) war Erfinder und Patentanmelder einer Methode zur
grabenlosen Herauslosung von Kupfertelekommunikationskabeln aus den vorhandenen
Kabelhillen, angemeldet beim &sterreichischen Patentamt am 20.02.2001 unter der
internationalen Patentnummer PCT/AT 01/00041 bzw. seit 2003 OPA Nr. 410.611 (sog.
»Kabel-X-Patent*).

Der Beklagte (und Widerklager) hatte mit dem Erstklager am 08./10.08.2001 einen
Beteiligungsvertrag abgeschlossen, wodurch der Beklagte als Gegenleistung fir
Vermittlungstatigkeiten und sonstige Leistungen betreffend die Einfuhrung und Vermarktung
des Patents eine Beteiligung an samtlichen Ertragnissen und Erlésen aus der Erfindung in
Hohe von 3% erhielt: ,,... eine Beteiligung an samtlichen aus seiner angemeldeten Erfindung
PCT/AT 01/0041 einmalig, mehrmalig/oder wiederkehrend erzielten Ertragnissen und Erlose,
wie insbesondere aus der Verwertung der angemeldeten Erfindung und der Ubertragung des
Patents, aus der Einbringung des Patents in Gesellschaften oder Joint-Ventures sowie an den

* RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at; Naheres unter
http://www.eurolawyer.at.




von Dritten, wie beispielsweise der Deutsche Telekom AG und / oder von jeder anderen
naturlichen oder juristischen Person geleisteten Lizenzgebihren, ...“.

Am 5.2.2003 schloss der Erstkldger mit einer zu griindenden Kabel-X Vermarktung GmbH
(kurz: Kabel-X) einen Geschaftsbesorgungsvertrag ab, in dem er der genannten Gesellschaft
die Aufgabe ubertrug, exklusiv weltweit seine Erfindung zu vermarkten. Als Gegenleistung
wurde ,,vereinbart, dass von allen kinftigen Lizenzerlésen (Downpayment, VVorauszahlungen,
laufenden Lizenzeinnahmen) Kabel-X und Erfinder jeweils die Halfte erhalten. Diese
Regelung galt zunéchst bis Ende 2006. Ab dem Jahr 2007 sollte Kabel-X 5% der gesamten
Lizenzeinnahmen unter der VVoraussetzung erhalten, dass ein Jahresiberschuss nach Steuern
von € 50.000,00 gegeben sein musste. Unabhéngig davon erhielt Kabel-X GmbH 3% aller
laufenden Lizenzeinnahmen fiir die Ausiibung der Kontrolltatigkeit sowie der Verteidigung
des Patentrechts im jeweiligen Vertragsgebiet als zusatzliche Vergutung. Zusatzlich zu den
Vergutungen der vorhergehenden Punkte erhielt Kabel-X alle Einkiinfte aus der Vermarktung
der Maschinen, Hilfs- und Betriebsstoffe, die fiir das Verfahren erforderlich waren, ohne
Deckelung und ohne Aufteilungsgebot (eigener Rechnungspreis).

Dieser Geschaftsbesorgungsvertrag wurde allen Beteiligten, darunter auch den beklagten
ubermittelt. Es ergaben sich daraufhin einige Unstimmigkeiten durch die Errichtung der
Kabel-X und den mit dieser Gesellschaft vom Erstklager abgeschlossenen
Geschaftsbesorgungsvertrag sowie der damit einhergehenden Verteilung der Einkinfte aus
dem Patent. Der Erstbeklagte versicherte dem Beklagten, dass die Beteiligungsvertrége
natdrlich in der errichteten Form aufrecht blieben und auch die damit verbundenen Anspriiche
der Beglinstigten an den Einnahmen aus dem Kabel-X-Patent.

Der Erstkl&ger schloss am 17.6.2003 mit seinen Eltern, den Zweit- und Drittklagern, eine als
»Kaufvertrag” Ubertitelte Vereinbarung Uber die Patentrechte ab, in dem die Zweit- und
Drittklager die Schulden des Erstklagers gegeniber seinen Glaubigern tbernahmen. Zur
Finanzierung des Kaufpreises nahmen die Zweit- und Drittklagerin am 17.06.2003 bei der
Raiffeisenbank Waidhofen an der Ybbs einen Abstattungskredit tber € 200.000,00 auf, den
tatséchlich der Zweitklager abbezahlte.

Am 23.06.2003 regelten der Erstklager einerseits und die zweit- und drittklagende Partei
andererseits schriftlich ihre Rechtsbeziehungen nach dem Verkauf des Patents naher und
vereinbarten insbesondere, dass die zweit- und drittklagenden Parteien die Verpflichtungen
gegenliber der ,,Unterbeteiligtengruppe, worunter sich auch der Beklagte befand,
anerkannten und Gibernahmen.

Mit der streitgegenstiandlichen Klage begehrten nunmehr die Klé&ger unter anderem die
Feststellung, dem Beklagten die Ertrage aus der Patentverwertung fir seine zuvor geleistete
Tatigkeit zu entziehen, maW die Auflésung der seinerzeitigen Patentverwertungsvereinbarung
(Beteiligungsvertrag) vom 08./10.08.2001. Dies im wesentlichen mit der Begrindung, der
Beklagte hatte durch verschiedenste Prozessfuhrungen gegen seine Verpflichtungen aus
diesem Dauerschuldverhaltnis verstoRen und sich im Ubrigen von einer Verletzung von
Verschwiegenheitsverpflichtungen schuldig gemacht. Der Beklagte bestritt diese Griinde und
brachte eine Widerklage auf Feststellung des aufrechten Beteiligungsvertrages ein.

Das Erstgericht wies die Klage ab und bekréftigte die Patentverwertungsvereinbarung. Das
Berufungsgericht bestatigte und fiihrte aus, dass die ,,undiplomatischen Handlungen* des
Beklagten, die letztlich folgenlos blieben, bei einer umfassenden Interessenabwagung nicht so
schwerwiegend waren, um den Beklagten die Ertrdge aus der Patentverwertung fiir seine
zuvor geleistete Tatigkeit zu entziehen.

Aufgrund der auBerordentlichen Revision der Klager musste sich das Hochstgericht mit den
Auflésungsmaoglichkeiten von patentrechtlichen Beteiligungsvertrdgen im Besonderen und
der Auflésung von Dauerschuldverhaltnissen aus wichtigen Grinden im Allgemeinen
befassen.



I1. Die Entscheidung des Gerichts

Der OGH wies die aullerordentliche Revision zurick. Die vom Berufungsgericht
vorgenommene Interessenabwagung zur Klarung, ob ein (berechtigter) Grund zur Auflésung
der seiner zeitigen Patentverwertungsvereinbarung vorlag, wére rein einzelfallbezogen zu
beantworten. Eine Fehlbeurteilung der Unterinstanzen war dabei fir das Hochstgericht nicht
erkennbar. Im Ubrigen lagen nach den getroffenen Feststellungen des Erstgerichts keine
wichtigen Beendigungsgriinde vor.

I11. Kritische Wirdigung und Ausblick

Streitigkeiten um sog. Patentverwertungsvertrdge oder Beteiligungsvereinbarungen an
Patentertragnissen sind in der Praxis &uBerst selten und werden kaum vor Gerichten
ausgetragen. Umso willkommenen Anlass bietet die vorliegende Entscheidung, sich naher mit
der Rechtsnatur und den  Auflésungsmdglichkeiten  derartiger  Vertragswerke
auseinanderzusetzen. Leitsatzartig lassen sich dafiir folgende Aspekte hervorheben:

« Ein Dauerschuldverhéltnis kann vorzeitig mit der Wirkung ex nunc aufgelost werden,
wenn Griinde vorliegen, die bei Vertragen anderer Art einen Riicktritt rechtfertigten.’
Einer Nachfristsetzung bedarf es dabei idR nicht.?

o Bei der Prifung der Frage, ob ein wichtiger Grund fir die Auflésung eines
Dauerschuldverhéltnisses vorliegt, ist auf den Zeitpunkt der Abgabe der
Auflosungserklarung abzustellen.®

« Als wichtige Grinde kommen insbesondere Vertragsverletzungen, der Verlust des
Vertrauens in die Person des Vertragspartners oder schwerwiegende Anderungen der
Verhaltnisse in Betracht, welche die Fortsetzung der vertraglichen Bindungen nicht
zumutbar erscheinen lassen.*

o Die Frage der Unzumutbarkeit der Fortsetzung des Vertragsverhéltnisses fur einen der
Vertragspartner kann nur nach einer umfassenden Sicht aller daftr und dagegen
sprechenden Gegebenheiten des Einzelfalls beantwortet werden.”

o die fur die Auflésung in Betracht kommenden Griinde missen ein noch gréReres
Gewicht haben als jene, die fir die Auflésung von Dauerschuldverhéltnissen
genuigen.®

Der vorliegende Fall verdeutlicht einmal mehr die Anforderungen an die juristische
Kautelarpraxis. Es besteht ein erheblicher Regelungs- und Gestaltungsbedarf fur die
Vertragserrichtung. Die Verwertung von Patentrecht erfolgt idR direkt durch Lizenzvertrage’
nach 8 35 PatG. In der Anmeldephase verdienstvolle Unterstiitzer des Erfinders bedenkt
dieser meistens mit einer Beteiligung an den Patenterldsen. Dass dabei neben den
steuerrechtlichen Vorgaben® auch jene des Zivilrechts zur Vertragsbeendigung zu
berucksichtigen sind, liegt auf der Hand.
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IV. Zusammenfassung

Nach Ansicht des OGH gelten die Grundsatze fir die Auflésung wvon
Dauerschuldverhaltnissen aus wichtigen Griinden auch fur Vertrage tber die Beteiligung an
den Ertragen eines Patents. Als wichtige Griinde kommen insbesondere Vertragsverletzungen,
der Verlust des Vertrauens in die Person des Vertragspartners oder schwerwiegende
Anderungen der Verhaltnisse in Betracht, die eine Fortsetzung der vertraglichen Bindungen
nicht zumutbar erscheinen lassen. Die Auflésung gilt als ,,aullerstes Notventil* und erfordert
eine umfassende, am Einzelfall orientierte Interessenabwagung. BloR ,,undiplomatischen
Handlungen® des an der Patentverwertung Beteiligten, die letztlich folgenlos geblieben sind,
konnen bei einer umfassenden Interessenabwagung nicht als so schwerwiegend erachtet
werden, um dem Beteiligten die Ertrdge aus der Patentverwertung fiir seine zuvor geleistete
Tatigkeit endgultig zu entziehen.



