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Verkiindet
am 9. Juli 1957
Zug, Justizange- .
stellter als Ur-
kundsheamter der
Geschdftsstelle

Imn Negmen d es Volkes

In dem Rechtsstreit

aii Kau.fmanns Dr.Marius BEJD, H— ; M.*I'-

?
Beklagten und Revisionskldgers,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr(NIED -
gegen
die Pirma L Z KG, Fabrik photographischer
Gerdte, , H rafle , personlich haftender
Gesellschalter: Werner ;
Kldgerin und Revisionsbeklagte,

~ ProzeBbevollméchtigter: Rechtsanwalt Dr,--

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
miindliche Verhandlung vom 9.Juli 1957 unter Mitwirkung
des Prédsidenten des Bundesgerichtshofs Dr.h c.Weinkauff
und der Bundesrichter Dr.Bock, Dr.Kriiger-Nieland,

Dr. Nastelski und Dr.Christoph

fiir Recht erkannt:

Unter entsprechender Abdnderung des Urteils
des 3.Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesge-
richts zu Hamburg vom 7.Juni 1956 wird die Klage
in vollem Umfang abgewiesen.

Die gesamten Kosten des Rechtsstreits werden
der Kldgerin auferlegt.

Von Rechts wegen
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Der Beklagte war frither personlich haftender Gesell-
schafter der Kligerin, defen Pirma damals Dr.(@jji K¢
lautete. Nach dem Gesellschaftsvertrag vom l.April 1941
war Gegenstand des Unternehmens die Herstellung und der
Vertrieb von Totokopierapparaten und Zubehtér. Nach § 4
des Vertrages gewdhrte der Beklagte der Klédgerin das
2lleinige Herstellungs- und Vertriebsrecht der ihm ge-
setzlich geschiitzten (- /rparate nebst Zubehor.
Der Beklagte ‘besaf damals zahlreiche diesbeziigliche Pa-
tente und Gebrauchsnuster und erwarb in der Folgezeit
weitere.

In den ersten Monaten des Jahres 1950 geriet die
Kldgerin in finanzielle Schwierigkeiten; Glaubiger waren
insbesondere einige Bankhéuser. Diese strebten eine Sa--
nierung der Kldgerin mit dem Ziele an, die Fortfiihrung
des bisherigen Gesché@ftsbetriebes einschlieBlich der Aus-
nutzung der gewerblichen Schutzrechte des Beklagten zu
sichern. Jedoch sollte der Beklagte als persdnlich haf-
tender Gesellschafter ausscheiden und nur noch als XKommsn-
ditist mit einer Einlage von DM 20.000.- beteiligt blei-
ben; eine gleiche Beteiligung war fiir seine geschiedene
Ehefrau vorgesehen.

Auf Verlangen der Gldubiger trat der Beklagte zur
Sicherung der Ssnierung im Pebruar 1950 seine s&mtlichen
gewerblichen Schutzrechte treuhédnderisch an den Wirt-
schaftspriifer Dr— ab, der mit der Durchfiihrung
der Sanierung beauftragt war. Es war zundchst vorgesehen,
daB der ehemalige Schwager des Beklagten, Charles-
@P personlich haftender Gesellschafter der Klégerin wer-
den und dabei eine Kapitaleinlage von Tif 120.C00.- leisten
sollte. Eine ungefidhre Erdffnungsbilanz auf den 1l.April 1950



Matthias Prinz
Rechtsanwalt wWww.prinz.law

wurde aufgestellt,- erhielt Ende Mdrz vom Beklag-
ten eine Generalvollmacht, auf Grund der er am 1.April
1950 die Geschéftsfihrung der Kldgerin ibernahm. Der Be-
klagte wurde von diesem Tage an von jeder kaufménnischen
Betdtigung bei der Kldgerin ausgeschlossen.

Vorher hatte der Beklagte an der Konstruktion eines
Fotokopiergerdts mitgewirkt, das die Kldgerin unter dem
Datum vom 24.Februar 1950 zum Patent angemeldet hatte.
Es stellte sich jedoch bald heraus, daB eine sehr d&hnli-
che Patentanmeldung eines Dr- mit einem dlteren
Datum vorlag. Der Beklagte arbeitete eine schriftliche
Stellungnabme zur Patentlage Dr.])r- KG am
17.April 1950 aus, die er der Klégerin ilibergab. Zwischen
den beiden Patentanmeldern vermittelten die Farbenfabri-
ken -in der Weise, dafl die Anmeldung von Dr.-
vorgehen sollte, die Kldgerin aber gegen eine lizenzge-
biihr von dieser Erfindung Gebrauch machen durfte. Das
Patent fiir Dr.- wurde eingetragen und erhielt in
einem spédteren Nichtigkeitsverfahren einen etwas gedn-
derten Patentanspruch. Die Anmeldung der Kliégerin dage-
gen fiilhrte zu einem Gebrauchsmuster.

Der Beklagte schrieb unter dem Datum vom 20.April
1950 eine neue Patentanmeldung filir ein: Fotokopierge-
rdt nieder. Dieses unterschied sich von den Gerdten
Dr.-_ und der Klidgerin vor allem darin, daB die
Schichttrdger nicht bis dicht vor die Walzenanordnung
getrennt gehalten wurden, sondern schon in der Entwick-
ler-Fliissigkeit miteinsnder in Beriihrung kamen, wodurch
nach Angabe der Patentanmeldung die sonst auftretende
Faltenbildung vermieden werden sollte. Der Kl#gerin
machte der Beklagte von dieser Erfindung keine Mittei-
lung. Er stellte sie vielmehr dem Zeugen- Zur
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Verfiigung, der unter seinem Namen ohne Erwdhnung des
Erfinders die Patentanmeldung vornahm; sie ging am
2:Mai 1950 beim Patentamt ein.,

Da Sartori die vorgesehenen DM 120.000.- nicht
leistete und die Banken seinen Forderungen nicht zu-
stimmten, scheilterte Ende Mali 1950 die Sanierung in
der bis dahin geplanten Form. Durch Gesellschaftsver-
trag vom 12. Juni 1950 wurde vereinbart, daf der Be;
klagte mit virkung vom 1.April 1950 als Komplementér
ausschied und gleichzeitig als Kommanditist mit einem
Betrage von DM 20.000.- eintrat. Neuer Komplementér
wurde der bisherige Prokurist -; ferner wurden
neue Kommanditisten aufgenommen. '

Am gleichen Tage wurde ein schriftlicher Vertrag
zwischen den Parteien geschloséen, durch den der Beklag-
te der Kldgerin mehrere GmbH-Anteile iibertrug, ferner
auch "alle ihm zustehenden Rechte aus Patenten, MHustern
und Modellen und deren etwaigen anmeldungen®, und zwar
unentgeltlich.

Gleichzeitig legte die Klidgerin dem Beklagten noch
einen weiteren Vertragsentwurf vor, der fiir den Beklag-
ten a-conto seines Gewinnanteils eine monatliche Ent-
nahme in Hdhe von DM 1.500.-- vorsah; der Beklagte
gollte sich dagegen verpflichten, ihm iibertragene Ar-
beiten fiir die Kldgerin auszufiihren und ihr keine Kon-
kurrenz zu machen. Der Beklagte hat diesen Vertragsent-
wurf nicht unterzeichnet.

Der Beklagte méchte in den Monaten April bis Okto-
ber 1950 laufend Entnabhmen bei der Kldgerin, deren Hohe
diese mit DM 15.000.-- beziffert, wahrend der Beklagte
die Hohe bestreitet. ‘
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Die Herstellung des Gerdts nach der Patentanmeldung
des @D vvertrug der Beklagte der Firma - GmbH,
die ein solches Gerdt zuerst im Oktobher 1950 herausbrach-
te. Das Geradt wurde der Klidgerin bekannt und bald darauf
auch der Umstand, daf der Beklagte mit der Firma -
.GmbH gusammenarbeitete. Sie leistete daraufhin keine
laufenden Zahlungen mehr an den Beklagten.

Im Jahre 1951 kam es zur v6lligen Trennung der Par-
teien. Durch einen Vertrag vom 10.Msrz 1951 wurde das
Ausscheiden des Beklagten als Kommanditist der Klédgerin
wit Riickwirkung auf den 1.April 1950 vereinbart. Die ge-
genseitigen Verpflichtungen anldBlich des Ausscheidens
und hinsichtlich der zukiinftigen Betdtigung wurden in
ausfithrlichen Einzelbestimmungen geregelt. Gleichzeitig
begriindete der Vertrag Rechte und Pflichten der -
GmbH und wurde fiir diese vom Beklagten als ihrem General-
bevollmdchtigten besonders unterzeichnet. Der Beklagte
iibernabm fiir sich und die - GmbH eine Verpflich-
tung zur Wettbewerbsunterlassung auf dem Gebiet des An-
reifgerdts. Im tbrigen verpflichteten sich beide Par-
teien, nur Besitzer ibrer Apparate mit Photopapier zu
beliefern. Erwdhnt wurde ferner, daB ein etwaiger Fa-
tentstreit zwischen dem Beklagten und Dr..- unbe-
rithrt bleiben sollte.

Am 9.Mdrz 1951 iibertrug der Zeuge - seine
Patentanmeldung schriftlich mit beglaubigter Unter-
schrift auf den Beklagten, den er gleichzeitig als Er-
finder bezeichnete. Der Beklagte benannte am 17 .Marz
1951 sich selbst als Erfinder und unterzeichnete diese
Erfinderbenennung als Anmelder. Die Patentanmeldung wur-
de am 4.0ktober 1951 vom Patentamt im Patentblatt bekannt-
gemacht. Dabei wurde der Beklagte als Erfindesr und An-
melder bezeichnet.




'

Die Klédgerin ist der Meinung, daB die Rechte aus
dieser Patentanﬁeldung ihr gemidR dem Vertrag mit dem
Beklagten vom 12.Juni 1951 zustinden. Die Erfindung be-
treffe das ureigenste Arbeitsgebiet der Kldgerin. Sie
sei vom Beklagten nur auf Grund der besonderen Kenntnis-
se gemacht worden, die er im Betrieb der Kliégerin erwor-
ben habe. Der Beklagte habe offenbar den Zeugen -
nur gur Anmeldung veranlafBt, um die im Zuge der Sanie-
rung notwendigerweise von ihm gu iibernehmende Verpflich-
tung zur tbertragung der gewerblichen Schutzrechte zu
umgehen. Nach Treu und Glauben sei der Beklagte verpflich-
tet gewesen, der Kldgerin seine Erfindung zu offenbaren
und zu Ubertragen. Dies sei Geschédftsgrundlage der Sa-
nierungsverhandlungen gewesen. Stattdessen habe die Aus-
nutzung der Erfindung des Beklagten durch die -
den Absatz der Kldgerin erheblich beeintrdchtigt.

Die Klédgerin hat beantragt, festzustellen, dal der
Kldgerin die Rechte aus der Patentanmeldung - Aktz des
Deutschen Patentamtess 27 ¢ 10/02 §t.999 - vom 20.April
1950, betreffend ein Patent "Einrichtung zum Entwickeln
und Ubertragen photographischer Schichttréger", zustehen.

Der Beklagte hat Klagabweisung beantragt.

Er wendét ein, der Ubertragungsvertrag vom 12.Juni
1950 sei nichtig, weil die gleichzeitig darin vorgenomme-
ne Ubertrsigung von GmbH-Anteilen nicht der Form des § 15
GmbHG geniigt habe; ferner auch deshalb, weil er unter
Auswirkung eines auBerordentlich starken auf ihn ausge-
libten Druckes zustandegekommen sei. Aber auch wenn der
Vertrag giiltig wdre, hdtte er sich nach dem Willen bei-
der Parteien nur auf die Patente und Patentanmeldungen
erstrecken sollen, die wdhrend der Tatigkeit des Beklag-
ten bei der Kligerin, also vor dem l.April 1950, ent-

-
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standen seien. Er habe die Erfindung erst nachher gemacht
und sie beruhe nicht auf den im Betrieb der Klédgerin er-
worbenen besonderen Kenntnissen. Im Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses'vom 12.Juni 1950 habe dexr Beklagte keine
Verfiigungsberechtigung iiber diese Erfindung mebr gehabt.
weil die FPatentanmeldung von dem Zeugen - auf
Grund eines Ubereinkommens mit dem Beklagten vorgenommen
worden sei, der damit Inhaber aller sich aus der Patent-
anmeldung ergebenden Rechte geworden sei. Dieses Uberein-
kommen sel die Foige der Bemithungen des Beklagten gewe-
sen, sich eine neue Existenz aufzubauen. - sei
hereit gewesen, ein.neues Unternehmen aufzubauen, in
dessen Rehmen die Erfindung ausgefiihrt werden sollte.

Bei dem AbschluB des Vertrages vom 1C.Mdrz 1951 seien
die Parteien sich dariiber einig gewesen, daB die -
GmbH das von ibr herausgebrachte Gerdt weiter ungestort
herstellen und vertreilben sollte. Die Erwdhnung des Fa-
tentstreites zwischen dem Beklagten und Dr.- in
diesem Vertrage ergebe, daB die Kldgerin gewuBt habe;

das dic (D CubH mit ihrem Gerdt die Erfindung

des Beklagten auswertete. Durch den Vertrag vom

10.Mdrz 1951, der eine endgiiltige Regelung aller Be-
ziehungen zwischen den Parteien enthalten und auch die
Uhertragung der GmbH-Anteile in giiltiger Form nachgeholt
hebe, sei der vorlaufige Ubertragungsvertrag vom 12.Ju-
ni 195C gegenstandslog geworden.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Mit der
Berufung hat die Klégef&n ihren Feststellungsantrag als
Hauptantrag aufrecht erhalten und weiter hilfsweise be-
antragt, den Beklagten zu verurteilen, die Rechte aus
der Patentanmeldung auf die Klidgerin zu iibertragen (er-
ster Hilfsantrag).




Das Berufungsgericht hat die Berufung durch Urteil
vom 24.Dezember 1952 zuriickgewiesen.

Auf die Revision der Klédgerin hat der Bundesgerichts-
hof durch Urteil vom l16.November 1954 das Berufungsur-
teil aufgehoben und die Sache zur anderweiten Verhand-
lung und Entscheidung, auch iiber die Kosten der Revi-
sion, an das Berufungsgericht zuriickverwiesen.

Auf Grund der Hinweise im Revisionsurteil haben die
Parteien noch folgendes vorgetragens

Die Kligerin behauptet, der Beklagte habe sich wih-
rend des ersten Sanierungsversuchs zwar am l.April 1950Q
von der kaufmdnnischen Leitung der Klédgerin zurlickgezogens
diese habe aber seine technischen Kenntnisse und seinc
Erfahrungen auf dem Gebiet der Werbung weiter in An-
spruch genommen und habe ibm dafiir im April DM 1.551.64
und im Mai DM 2.319,56 gezahlt. Das vom Beklagten am
17.April 1950 fiir die Klégerin erstattete Patentgutach-
ten zeige deutlich, daB er sich damals noch als verant-
wortlicher Mitarbeiter der Kldgerin gefiihlt habe. Die
Klagerin und alle an der geplanten Sanierung Beteiligten
seien bei Beurteilung der technischen Moglichkeiten
des .—Verfahrens und seiner wirtechaftlichen Ver--
wertbarkeit davon ausgegengen, daB die Patentanmeldun-
gen Dr.- und der Klégerin sowie das Gutachten
des Beklagten vom 17.April 1950 den damals bekannten Stand
der technischen Entwicklung enthielten. Danach seien
die wirtschaftlichen Moglichkeiten des (JJJJJi-ceschiits
derart beurteilt worden, daB man sich zur Sanierung
auch nach Ausfall des von Dr.- beizubringenden Ka-
pitals entschlossen habe. Hédtte der Beklagte seine Erfin-
dung im Laufe des April der Kldgerin und damit auch den
Ubrigen Beteiligten offenbart, sich aber gleichzeitig

v 'I
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geweigert, sie der Kldgerin zur Verfiigung zu stellen,

so wdre die Sanierung gescheitert. Der Konkurs des Be-
klagten wdre die zwangsldufige Folge gewesen. Zur Of-
fenbarung seiner Erfindung sei der Beklagte auch auf
Grund des von ihm iibernommenen Aufitrages zur Erstattung
des Gutachtens vom 17.April 195C verpflichtet gewesen.
Er habe sie bei der Beurteilung der technischen 1lloglich~
keiten bewuBt verschwiegen und hafte daher auch auf
Schadensersatz gemdB § 826 BGB. Die Kliégerin habe bei
der Sanierung sd@mtliche gewerblichen Schutzrechte des
Beklagten iibernehmen wollen, auch soweit sie in ihrem
démaligen Pabrikationsbetrieb nicht ausgenutzt wurden,
und zwar nach dem Stande vom 12.Juni 1950. Bei der Riick-
beziehung der Gesellschaftsvertrage vom 12.Juni 1950

und vom 10.Madrz 1951 und auf den 1.April 1950 habe es
sich nur um eine bilangtechnische MaBnahme gebhandelt;
die effektiven Vermdgenswerte hédtten jedoch mit dem
Stande vom 12.Jduni 1950 guf die Klégerin iibergehen sol-
len. Eine Riickbeziehung auch des Ubdrtragungsvertrages
beziiglich der Schutzrechte sei weder beabsichtigi noch
niedergelegt worden. Die laufenden Zahlungen vbn April
bis Oktober 1950 habe die Kligerin an den Beklagten

auf der Grundlage des Vertragsentwurfs vom 12.Juni 1950
geleistet, obwohl dieser nicht unterschrieben wordsu
gsei; ein sonstiger Rechtsgrund fiir diese Zahlungen ha-
be ‘nicht bestanden. Die Zahlungen seien erst einge-
stellt worden, als das treuwidrige Verhalten des Be-
klagten in seiner Zusammenarbeit mit der- GmbH _:.
zum Nachteil der Kldgerin im Oktober 1950 offenbar ge-
worden sei. Bei loyalem Verhalten des Beklagten wdre
ihm seine Stellung als Kommanditist erhalten geblieben.
AuBlerdem hédtte ihm der nicht unterschriebene Vertrag
auf die Dauer von 2 Jahren ein Jahreséinkommen von
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DM 18.700.-- nebst freier Wohnung gesichert. Der Be-
klagte sei alsc keineswegs darauf angewiesen gewesen,
der Kldgerin auf ihrem unmittelbaren Arbeitsgebiet
Konkurrenz zu machen, zumal da er auch Pldne zur Auf-
nahme einer Pabrikation einer Unterwasserkamera und
eines elektrischen Durchlauferhitzers verfolgt habe,
die. fiilr die Kldgerin uninteressant waren.

Die Klégerin hat hilfsweise den weiteren Antrag
gestellt, den Beklagten zu verurteilen, der Kldgerin
das alleinige Benutzungsrecht an der Patentanmeldung
57 ¢ 1002 St 999 zu iibertragen (zweiter Hilfsantrag).

Der Beklagte behauptet, er habe bis zum l.April
1950 infolge der schwierigen Lagé des Unternehmens
keine Zeit und Ruhe gehabt, an der Verbesserung der
Gerdte zu arbeiten. In der Zeit vom 5.bhis 15.April 1950
habe er dagegen Versuche zun#dchst mit den bisherigen
Gerdten durchgefilhrt und ihre TFehler festgestellt; da-
bei sei er zu seiner Erfindung gekommen. Der Beklagte
bestreitet, nach dem 1.April 1950 fiir die Kldgerin
noch auf technischem oder werbem#éBigem Gebiete tdtig
geworden zu sein. Die Zahlungen im April und Mai seien
g conto Gewinn erfolgt. Die Aktennotiz von April 1950
wegen der Patentlage habe der Beklagte aus dem Bestire-
ben gemacht, der Klidgerin unter Zuriicksetzung persdn-
licher Gefiihle behilflich zu seinj er sei dabei nicht
verpflichtet gewesen, die .—_Konstruktionen;
die er zwischen dem 5.und 15.4pril 1950 entwickelt ha-
be, zu offenbaren. Auf den Abschlufl der Vertrdge vom
12.Juni 1950 habe der Beklagte iiberhaupt keinen Ein-
fluB gehabt; sie seien ihm ohne Vorbesprechung zur
Unterschrift vorgelegt worden und ihm sei nichts iibrig
geblieben als zu unterschreiben. Ihm sei erklédrt worden,

p——
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daB sofort die Konkurseroffnung erfolgen wiirde, wenn exr
nicht unterschreibe Das Ausscheiden des Beklagten sei
auf den 1l.April 1950 festgelegt worden, ohne daB von
irgendwelchen Schutzrechten, die nach diesem Tage ent-
standen sein konnten, die Rede gewesen sei. Irgendeine
Auskunft iiber die bestehenden Schutzrechte sei vom Be-
klagten nicht verlangt worden, weil klar gewesen sei,
daB es sich um die bereits treuhdnderisch an Dr.
-ﬁbertragenen Rechte handelte. Deshalb sei auch die
Einzelauffiihrung unterblieben. Bei AbschluBl des Vertra-
ges vom 10.Mdrz 1951 habe die Kldgerin gewuBt, daB das
-—Geré.t Gegenstand einer Patentanmeldung war;

es habe zwischen den Parteien Einigkeit dariiber bestan-
den, daB dieses --Gerét nebst den dazugehdrigen
Schutzrechten die Kl&gerin nichts angehe.

- Das Berufungsgericht hat nach weiterer Beweisgerhe-
bung den Hauptantrag der Klage abgewiesen und dem er-
sten Hilfsantrag stattgegeben. \

Mit der vorliegenden Revision erstrebt der Beklagte
die Abweisung der Klage in vollem Umfang. Die Kldgerin
bittet um Zuriickweisung der Revision.

~Entscheidungsgriindes

. -

I. Mit dem Hauptantrag hat die Klédgerin die Feststel-
lung begehrt, daB ihr die Rechte aus der FTatentanmeldung
vom 20.April 1950 - 57 ¢ 10,02 8t 999 - "zustehen!. Sie
hat versucht, den unmittelbaren {lvergang der Rechte aus
dieser Patentanmeldung auf Grund des Vertrages vom
12,Juni 1950 zu begriinden. Das Berufungsgericht hat hier-
zu durch Vernehmung der Zeugen -und -
Beweis erhoben und ist auf Grund der Auslegung dieses
Ubertragungsvertrages zu dem Ergebnia gelangt, daB er
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nur die bis zum l.April 195G entstandenen Schutzrechte,
also nicht auch ‘die ‘streitige Patentanmeldung vom
20.April 1950 umfaft.

Auch aus dem Gesellschaftsvertrag vom 1l.April 1941
kann ein unmittelbarer Rechtsiibergang von Schutzrechten
nicht hergeleitet werden. Auf Grund dieses Vertiages
war der Beklagte, wie das Berufungsgericht feststellt,
nicht verpflichtet, der Klagerin die Rechte an Erfin-
dungen, welche die .-Geria‘.'be betrafen, der Sub-
stanz nach zu ilibertragen; er muBte ibhr jedoch das aus-
schlieBliche Recht der gépp;gygg gewdhren. Eine den un-
mittelbaren Rechtsubérgéng ermoglichende "Vorausveriii-
gung" (vgl hierzu das erste Revisionsurteil S 11 - 15
unter I 1) ist also auch im Gesellschaftsvertrag'nicht
vereinbart.’

Aus diesen Griinden ist das Berufungsgericht zur Ab-
welsung des Hauptanspruchs der Klage gelangt. Da die
Klégerin keine Revision eingelegt hat; ist die Abwei-
sung des Hauptanspruchs in Rechtskraft erwachsen.

II, Mit dem im Berufungsrechtszug gemdf Schrift-
satz vom 10.0ktober 1952 gestellten - ersten - Hilfs-
antrag begehrt die Klégerin die Ubertragung der Rechte
aus der genannten Patentanmeldung (Bl 77 GA). Mit einem
zweiten Hilfsantrag hat die Kldgerin entsprechend dem
auf Seite 16 des ersten Revisionsurteils gegebenen Hin-
weis gemiB Schriftsatz vom 23.August 1955 (8 9) bean-
tragt, ihr das alleinige Benutzungsrecht an der gensnn-
ten Patentanmeldung zu iibertragen (Bl 180 GA).

Da der Beklagte nach dem Gesellschaftsvertrag vom
l.April 1941, wie bereits erwidhnt, nicht verpflichtet
war, der Klidgerin die Rechte an Erfindungen der Substanz
nach ("quoad sortem") zu iibertragen, kann die Kldgerin
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schon aus diesem Grunde den ersten Hilfsantrag nicht
mit Erfolg auf das Gesellschaftsverhdaltnis stiitzen.
Nach dem Gesellschaftsvertrag kidnnte eine schuldrechi-
liche Verpflichtung allenfalls im Sinne des 2zweiten,
auf Einrdumung eines Benutzungsrechts ("quoad usum")
gerichteten Hilfsantrags in Betracht kommen. Dieser
zweite Hilfsantrag kann aber mit Riicksicht auf die mit
‘dem 1.April 1950 eingetretene inhaltliche Verdnderung
des Gesellschaftsverhdltnisses nicht zum Erfolge fiihren.
Nach den nunmehr vom Berufungsgericht getroffenen Fest-
stellungen hat der Beklagte die den Gegenstand der Kla-
ge bildende Erfindung, die er in der Patentanmeldung
vom 20.April 1950 niedergelegt hat, erst nach dem
1.April 1950 gemacht. Auf Grund von Versuchen, die er
nach dem l.April 1950 mit den bisher gebauten Vorrich-
tungen - entsprechend den Patentanmeldungen der Kl&ge-
rin vom 24.Februar 1950 und des Dr. - vom 13.llai
1949 - angestellt hatte, war er zu dem Ergebnis gekom-
men, dafl die getrennte TFilhrung der SchlchtLrager durch
bogenfirmige Leitflédchen bis dicht vor die Walzenanord-
nung unvorteilhaft sei, weil sie zur PFaltenbildung fiih-
ren konnte. Hierdurch war er auf den Gedanken gekommen,
daB die Schichttréger zwar zundchst getrennt in die
TPlilssigkeit eingefiihrt werden, aber kurz darauf zusam-
menkommen sollten. Nach den Feststellungen des Beru-
fungsgerichts war sich der Beklagte spdtestens bis zum
17.April 1950 iiber die wesentlichen Punkte seiner Erfin-
dung im klaren. Er legte sie darguf am 20.April 1950 in
einer fiir die Fatentanmeldung fertigen Form nebst den
nétigen Zeichnungen nieder (BU § 21).

Zu dieser Zeit war der Gesellschaftsvertrag vom
1.April 1941 formell noch nicht aufgehoben. Er war aber
bereits durch die im Zuge der Sanierung getroffenen




3.

. g A
C

-~ 14 -

MaBnahmen in seinem .Inhalt wesentlich veréndert worden.
Wie der erkennende Senat im ersten Revisionsurteil

(3 19 - 26) im einzelnen dargelegt hat, war der Kldger
am 1l.4pril 195C zundchst aus der Leitung und Geschédfts-
filhrung ausgeschieden und auch sonst weder kaufménnisch
noch technisch zu irgend einer Mitarbeit im Unternehmen
der Klédgerin berechtigt und verpflichtet. Damit entfiel
obne weiteres auch jegliche Verpflichtung des Beklag-
ten, noch in irgend einer Porm fiir die Klédgerin erfin-
derisch tdtig zu sein. Einem Gesellschafter, der be-
reits von jeder Mitérbeit zur Torderung und Erreichung
des Gesellschaftszwecks ausgeschlossen ist und auch
rein rechtlich mit dem alsbaldigen Ausscheiden aus dem
Gesellschaftsverhiltnis rechnen muB, kann nicht ver-
wehrt werden, sich um den Aufbau einer neuen Egistenz
zu bemiihen, auch wenn sich dies spéter fiir die fortbe-
stehende Gesellschaft wirtschaftlich nachteilig auswir-
ken kann. Der Beklagte war auf Grund der an sich recht-
lich noch bestehenden Gesellschafterstellung nicht mehr
verpflichtet, der Kldgerin neue Erfindungen, auch wenn
sie sich auf das Arbeitsgebiet der Klégerin bezogen,
zur Verfiligung zu stellen. Er brauchte ihr weder seine
Wetthewerbspldne noch neue Erfindungen, die der Ver-
wirklichung dieser Pléne dienen sollten, zu offenbaren.
Da er spdtestens seit dem 1l.April 1950 nicht mehr damit
rechnen konnte, im Unternchmen der Klédgerin eine Exi-
stenz zu behalten, war er darauf angewiesen, eine neue
Existenzgrundlage zu suchen. Er durfte daher eine nach
dem 1,April 1950 gemachte Erfindung in jeder ihm geeig-
net erscheinenden Form fiir die Sicherung einer neuen
Existenz nutzbar machen.
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Das Berufungsgericht meint, diesen Ausfilhrungen
des erkennenden Senats im ersten Revisionsurteil sei
durch das Ergebnis der erneuten Berufungsverhandlung
"zum Teil" die tatsédchliche Grundlage entzogen worden.
Der Beklagte sei nach dem 1l.April 1950 zwar von jeder
kaufmédnnischen, nicht aber von jeder technischen Mitwir-
kung im Unternehmen der Klégerin ausgeschlossen gewesen.
Jedenfalls auf dem Gebiet der Verbesserungen der Pholo-
kopiergerdte und der dazu gehdrigen schwebenden Patent-
anmeldungen sei sein Fachwissen noch von der Klédgerin
in Anspruch génommen und von dem Beklagten in seiner
Ausarbeitung vom 17.April 1950 zur Verfiigung gestellt
worden.

Es ist richtig, daB diese patentrechtliche Ausarbei-
tung ein neues Sachvorbringen darstellt und deshald auch
einer neuen rechtlichen Beurteilung féhig ist. Dieser
einzige Sonderfall einer Betdtigung des Beklagten kann
"aber nicht zu einer vom ersten'Revisipnsurteil abwei-
chenden rechtlichen Beurteilung der sich aus dem
Gesellschaftsverhédltnis in bezug auf neue Erfindungen
rergehenden Pflichten des Beklagten fiihren. Insbeson-
dere kann die Ausfilhrung eines solchen Sonderauftrages
keine allgemeine gesellschaftsrechtliche Verpflichtung
des Beklagten zur Ubertragung neuer Erfindungen.auf die
Kldgerin begriinden. Das nimmt auch das Berufungsge-
richt nicht an. Is erkennt vielmehr in Ubereinstimmung
mit dem ersten Revisionsurteil an, daB der Beklagte
nicht mehr verpflichtet war; noch irgendwie filr die
Kldgerin erfinderisch tédtig zu werden. Das Berufungs-
gericht hat dahingestellt gelassen, ob der Beklagte
das Schriftstiick vom 17.April 1950 guf Grund einer et-
wa noch bestehenden Verpflichtung als personlich haf-
tender Gesellschafter der Kladgerin oder auf Grund eines
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besonderen Auftrages abgefaBt hat. Auch wenn er die
AuBerung zur Patentlage, betreffend die Anmeldung
-KG vom 24. I‘ebruar 1950, die seine Erfindung
zum Gegenstand hatte, und die Anmeldung des Dr.
vom 13.Mai 1949, nicht hdtte ablehnen diirfen, hédtte
sich seine Verpflichtung zur gutachtlichen AuBerung
immer nur auf die bereits vorliegenden Patentanmeldun-
gen beschrankt; er wdre jedenfalls auf Grund seiner
Gesellschafterstellung nicht verpflichtet gewesen.
dariiber hinaus der Kldgerin neue Erfindungsgedanken
zu offenbaren und etwaige Rechte an neuen Erfindungen
zu iibertragen.

III. Auch das Berufungsgericht hat keine unmittel-
bare gesellschaftsvertragliche Verpflichtung des Be-
klagten zur Ubertragung der Rechte aus der Patentanmel-
dung vom 20.April 1950 angenommen, sondern eine so0l-
che Verpflichtung nur gus dem Gesichtspunkt des Scha-
dengersatzes wegen Verletzung einer sich aus dem "Be-
ratungsauftrag" ergebenden Offenbarungspflicht herge- L
leitet und hierzu ausgefiihrt: Aus dem Schriftstiick vom :
17.April 1950 gehe hervor, daB der Beklagte der Klédge- %
rin noch seine Erfahrungen und Kenntnisse auf diesem
technischen Gebiet zur Verfiigung gestellt habe. Die é
Klégerin habe davon ausgehen miissen, daB er dies nach ‘

bestem Wissen und Konnen tun wiirde. Er sei zun#chst
richtig davon ausgegengen, daB die Patentanmeldungen
der Kl#gerin und des Dr- in der vorliegenden
Form nahezu identisch seien und daB deshalb die Anmel-
dung des Dr.- wegen ihrer Prioritdt den Vorrang
habe. Auf Grund eingehender Erdrterungen sei der Be-
klagte weiter zu dem SchluB gelangt, daB auch die An-
meldung des Dr.- nicht haltbar sei, weil sie
vollig durch das vorbeksnnte @J-Gertt vorweggenommen
sei. Der Beklagte habe weiter nach Wegen gesucht,
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der Patentanmeldung der Kldgerin dennoch zu einem Er-
folg zu verhelfen. Br habe darauf hingewiesen, daB die
bisherige, von Patentanwalt Dr.- ausgearbeitete
Patentanmeldung nicht sehr gliicklich sei und ebenfalls
durch das .—C—eré.t vorweggenommen sei. Im letzten
Absatz habe er die Beflirchtung geduBert, daB "wir unser
Patent™ wohl nur auf das vollkommen auBerhalb der
Pliissigkeit liegende Wslzenpaar, auf die aus Drahten
oder Bindern bestehende Leitvorrichtung und auf die
starke Kriimmung dieser Leitvorrichtung abstellen konn-
ten.

Aus den Ausfiihrungen des Berufungsgerichts ergibt
sich, daB dem Beklagten, wenn er "als neutraler Patent-
sachverstdndiger" tdtig geworden wére, nicht der Vor-
wurf einer unvollstdndigen oder falschen Beratung h&t-
te gemacht werden kodnnen. Das Berufungsgericht meint
aber, es habe sich fiir den Beklagten nicht nur darum
- gehandelt, als ein neutraler Sachvefstﬁndiger ein
Gutachten iiber die bisherigen Patentanmeldungen zu
erstatten; es habe sich ihm vielmehr die Frage gestellt,
wie bei der Kollision mit der rangélteren Patentanmel-
dung des Dr;- flir die Kldgerin etwas zu retten
sei. Dies habe der Beklagte sehr wohl erkannt, denn
_er habe auch die bisherige Patentanmeldung der Klggerin
kritisiert und Vorschlége gemacht, unter welchen Ge-
sichtspunkten sich wohl doch noch etwas Brauchhares
daraus machen lieBe. DaBl er es mil seiner Ausarbeitung
" {ibernommen habe, die Kldgerin als erfahrener Erfinder
auf diesem Spezialgebiet zu beraten, gehe auch aus der
Form seines Schreibens hervor, in dem von "wir" und
"unserem Patent" gesprochen werde. Nichts in diesem
Schriftstiick lasse darauf schlieBen, daB er seine Er-
findungsgebe bei dieser Beratung nicht mehr der Klége-
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rin hebe zur Verfligung stellen wollen.

Die Revision riligt mit Recht, daB diese Ausfiithrun-
gen des Berufungsgerichts nicht geeignet sind, in den
Inhalt des patentrechtlichen "Beratungsauftrages" auch
eine Verpflichtung des Beklagten einzubeziehen, der
Kiggerin inzwischen neu gewonnene erfinderische Er-
kenntnisse iiber den Bau von Photokopiergerdten zu
offenbaren. In dieser Hinsicht fehlt es an jeder auf
tatséichlichen Peststellungen beruhenden Begriindung.
DaB der Beklagte als Gesellschafter der Klédgerin
nicht mehr zur Offenbarung irgendwelcher neuen Er-
findungen verpflichtet war, wurde bereits ausgefiibrt.
Eine solche Verpflichtung ist aber auch durch die
Ubernahme einer patentrechtlichen Beratung entspre-
chend der AuBerung vom 17.April 1950 nicht geschaffen
worden. Der Inhalt dieses Schriftstiicks deutet in kei-
ner Weise darauf hin, daB der Beklagte irgendwie sei-
ne "Erfindungsgabe" der Xldgerin zur Verfiigung stel-
len wollte. Der "umgekehrte" Hinweis des Berufungs-
gerichts, daB nichts in diesem Schriftstiick darauf
schlieiien lasse, da8 der Beklagte seine Erfindungsga-
be nicht mehr der Kldgerin habe zur Verfiigung stellen
wollen, geht als Begriindung fehl; denn der Beklagte
war nach seiner gesellschaftsrechtlichen Stellung
iberhaupt nicht mehr verpflichtet, der Klégerin sei-
ne Erfindungsgabe zur Verfiigung zu stellen, und hat-
te auch nicht zu erkemnen gegeben, dafi er hierzu
noch bereit sei. Aus der Tatsache allein, daB er
sich gur Anfertigung einer Aktennotiz iiber die Pa-
tentlage bereit fand, kann jedenfells ein solcher
SchluB nicht gezogen werden. Nach den eigenen Aus-
fiihrungen des Berufungsgerichts (BU S 29) muB ange-
nommen werden, daf der Beklagte diese Ausarbeitung,
soweit sie die vorliegenden Patentanmeldungen be-
trifft, nach bestem Wissen und Kbnnen gemacht hat.
Der Beklagte war aber nicht verpflichtet, der Kili-
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gerin dariiber hinaus neu gewonnene Erkenntnisse, die

er flir erfinderisch und patentschutzfihig hielt, zu
offenbaren. Auch aus dem sonstigen Parteivorbringen
ergibt sich nichts, was geeignet sein kodnnte, eine
solche vertragliche Offenbarungspflicht des Beklagten
zu begriinden. War der Beklagte aber bei Ausfiihrung

des "Beratungsauftrages" nicht verpflichtet, der Ki&-
gerin irgendwelche weiteren erfinderischen Erkennt-
nisse zur Verfiligung zu stellen, so entfdllt damit ohne
weiteres die rechtliche Grundlage fiir einen Schadens-
ersatzanspruch, wie ihn das Berufungsgericht zur Recht-
fertigung des ersten Hilfsantrages angenommen hat.
Hieraus folgt, daB der Beklagte auch nicht aus dem Ge-
sichtspunkt des Schadensersatzes wegen Vertragsverlet-
zung verpflichtet sein kann, der Klédgerin die Rechte
aus der Patentanmeldung vom 20.April 1950 (erster Hilfs-
antrag) oder das alleinige Benutzungsrecht an dieser
Patentanmeldung (zweiter Hilfsantrag) zu libertragen.

1V. Auch aus den vom erkennenden Senat im ersten
Revisionsurteil (8 31 unten und 32) mit Bezug auf den
Vertrag vom 12.Juni 1950 angefiihrten rechtlichen Ge-
sichtspunkten des Verschuldens bei Vertragsschluf und
des § 242 BGB lassen sich die Hilfsantrdige nicht recht-
fertigen. Das in der erneuten Berufungsverhandlung er-
‘ginzte Parteivorbringen bietet keinerlei Anhaltspunkte
fiir die Annahme, der Beklagte, der als Gesellschafter
nicht verpflichtet war, der Kldgerin die neue Erfin-
dung zu offenbaren, konne aus irgendwelchen sonsti-
gen besonderen Griinden verpflichtet gewesen sein, die
Klédgerin iiber seine weiteren erfinderischen Erkennt-
nisse aufzuklédren. Hierfiir kann sich die Kldgerin auch
nicht mit Erfolg auf Inhalt und Zweck der Sanierungs-
verhandlungen berufen.
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Nach alledém war das angefochtene Urteil insoweit
aufzuheben, als es dem zweiten Hilfsantrage stattge-
geben und die Beklagte mit 4/5 der Kosten des Rechiz-
streits belastet hat. Unter Anwendung des § 565 Abs 3
Nr 1 ZPO war die Klage im vollen Umfang abzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.

Weinkauf? Bock Kriiger-Nieland
Nastelski Christoph



	oÖ

	Iß



