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Fiir das Nachschlagewerk!
Nicht fiir die Amtliche Sammlung!
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Gesetz: PatG § 3 '

Rechtssatz: 1. Das Recht an der Erfindung eines persénlich
haftenden Gesellschafters und das Recht auf
das Patent wichst-ebenso wie die Erfindung eines
Arbeitnehmers- nicht ohne weiteres kraft Gesetzes
dem Gesellschaftsvermdgen zu. Ob eine stillschwei-
gende Vorausverfiigung des Gesellschafters ilber
die Erfindung zugunsten der Gesellschaft anzu-
nehmen ist, sowie ob und in welchem Umfange
der Gesellschafter verpflichtet ist; die Rechte
an der Erfindung auf die Gesellschaft zu liber-
tragen, bestimat sich nach Inhalt und Zweck des
Gesellschaftsvertrages.

2. Soweit eine Gesellschaft Rechte an Erfindun-
gen eines ausgeschiedenen Gesellschafters gel-
tend machen will, trifft sie die Behauptungs~.
und Beweislast dafiir, daB8 der Gesellschafter
die Erfindungen vor seinem Ausscheiden aus der
Gesellschaft gemacht hat. Behauptet der Gesell-
schafter, daB er die Erfindung unmittelbar nach
seinem Ausscheiden (hier: innerhald von drei
Wochen nach seinem Ausscheiden) gemacht habe,
so ist es jedoch seine Bache, zuniichst im ein-
zelnen darzulegen, wann und auf welche Veise
die Erfindung entstanden ist.

"Aktenzeichen: I ZR 40/53
Urteil vom 16. November 1954 Hans.OLG Hamburg
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I_ZR 40/53

Verkiindet

am 16. November 1954
Grunau, Justizobersekretir
als Urkundsbeamter der
Geschaftsstelle

Im Namen des VYVolkes

In dem Rechtsstreit <[

der Firna LOIIND D X¢, @D @, H:@D:ir.@D,
persénlich haftender Gesellschafter Werner Z{JD.
Klégerin und Revisionskligerin,

- ProgeSbevollmiichtigters Rechtsanwalt Dr. @D -

gegen ' . >

den Kaufmann Dr. Marius B, D W, Hc@lP-tr-8D @,

Beklagten und Revisionsbeklagten,
- ProgeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. CHNIEED -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
miindliche Verhandlung vom 16. November 1954 unter Mitwirkung
der Bundesrichter Wilde, Dr. Bock, Dr. Krﬁger-liieland,.

Dr. Nastelski und Dr. Christoph

fUr Recht erkanné: -

Das Urteil des 5. Zivilsenats des Hanseatischen
Oberlandesgerichts zu Hemburg vom 24. Degember 1952
wird aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Ver-
handlung und Entscheidung, auch liber die Kosten der
Revision, an das Berufungsgericht zuriickverwiesen.
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" dieser Anmeldung wurde von der Duplomat Apparate GmbH (im

Matthias Prinz
Rechtsanwalt

7

-2 -
Tatbesiand:

Dexr Beklagte war alleiniger persdnlich haftender Ge-
sellschafter der Kliégerin, deren Geschéftsbetrieb zum Teil
auf seinen Erfindungen beruhte. Zu Anfang des Jahres 1950
geriet die Klédgerin in finanzielle Schwierigkeiten. Die

Gldubiger strebten eine Sanierung an mit dem Ziel, die Fort-

fiilhrung des Geschéfts einschlieflich der Ausnutzung der ge-

werblichen Schutzrechte des Beklagten zu sichern, jedoch un-

ter Ausschaltung der Person des Beklagten. Demgemif trat
der Beklagte im Februar 1950 seine séimtlichen gewerblichen
Schutzrechte zundichst treuhénderisch an den Wirtschaftsprii-
fer Dr. K@D ab. Seit dem 1. April 1950 wurde jede
Betdtigung des Beklagten bei der Klégerin praktisch ausge-

schaltet. Am 12. Juni 1950 wurde ein neuer Gesellschaftsver-

trag geschlossen, durch den der Beklagte mit Wirkung vom

1. April 1950 als perstnlich haftender Gesellschafter aus-
schied und gleichzeitig als Kommanditist eintrat. Durch
einen weiteren schriftlichen Vertrag von demselben Tage
ibertrug der Beklagte der Kliégerin auBer seinen Anteilen
an wmehreren Gesellschaften mit beschriénkter Haftung unent-
geltlich "alle ihm zustehenden Rechte aus Patenten, Mustern
und Modellen und deren epwaigen Anmeldungen®,

Yor AbschluB -dieses Vertrages hatte der Beklagte die
Erfindung einer "Einrichtung zum Entwickeln und Uvertragen’
photographischer Schichttriéger" gemacht, die er der Klige-
rin nicht zur Verfiigung stellte. Diese Erfindung wurde von
dem Kaufmann St@EN® mit Beschreibung und Zeichnung, je-
doch ohne Namensnennung des Erfinders, zum Patent angemel-
det. Die Patentanmeldung vom 20. April 1950 ging am 2, Mai
1950 bei dem Patentamt ein. Nach dem Erfindungsgedanken
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folgenden "Duﬁlomat" genannt), mit der der Beklagte spdter
zusammenarbeitete, ein Schnellkopiergerdt hergestellt, das
im Oktober 1950 auf den Markt kam und auch der Klédgerin be-
kannt wurde.

Im Jahre 1951 kam es zur vdlligen Trennung der Parteien.
Durch Vertrag vom 10. Mirz 1951 wurde das Ausscheiden des
Beklagten als Kommanditist vereinbart, und zwar ebenfalls
mit Wirkung vom 1. April 1950. Die gegenseitigen Verpflich-
tungen anlédfBlich des Ausscheidens sus dem Unternehmen der
Klidgerin und hinsichtlich der zukiinftigen Betdtigung wurden
in ausfiihrlichen Einzelbestimmungen geregelt. Gleichzeitig
begriindete der Vertrag Rechte und Pflichten der "Duplomat"
und wurde fiir diese vom Beklagten als ihrem Generalbevoll-
pidchtigten besonders unterzeichnet. Der Beklagte iibernahm
fir sich und auch fiir die "Duplomat®* eine Verpflichtung zur
Unterlassung wettbewerblicher Betiéitigung, jedoch nur auf
dem Gebiet der AnreiBgeridte. Beide Parteien verpflichteten
sich ferner, nur Besitzer ihrer Apparate mit Photopapier
zu beliefern. Ein etwaiger TFatentstreit zwischen dem Beklag-
ten und Dr. E@», der ebenfalls ein -Photokopiergertt ent-
wickelt und zum Patent angemeldet hatte, sollte durch den
Vertrag nicht "beriihrt" werden.

Am 9. Mirz 1951 tbertrug St{JJJ® seine Patentanmel-
dung schriftlich mit beglaubhigter Unterschrift auf den Be-
klagten, den er gleichzeitig als BErfinder bezeichnete. Der

.Beklagte benannte am 17. Mdrz 1951 sich selbst als Erfinder.

Die Patentanmeldung wurde am 4. Oktober 1951 vom Patentamt
im Patentblatt bekannt gemacht. Dabei wurde der Beklagte
als Erfinder und Anmelder begeichnet. -

Die Klédgerin nimmt die Rechte aus dieser Patentanmeldung
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auf Grund des Vertrages vom 12, Juni 1950 fiir sich in An-
apruch. Sie meint, die Erfindung betreffe ihr ureigenstes
Arbeitsgebiet und sei vom Beklagten nur auf Grund der be-
sonderen Kenntnisse gemacht worden, die er im Betrieb der
Klégerin erworben habe. Der Beklagte habe offenbar den
Kaufmann St@ 9 nur zur Anmeldung veranlaBt, um die im
Zuge der Sanierung notwendigerweise von ihm zu tibernehmen-
de Verpflichtung zur tlvertragung der gewerblichen Schutz-
rechte zu umgehen und der Kl#gerin und ihren Gléubigern

die Rechte aus der Brfindung vorzuenthalten. St habe
die Ubertragung nur angenommen, um dem Beklagten einen Ge-
fallen zu erweisen. Der Vertrag vom 12. Juni 1950 habe
sinngen#d8 auch das Recht des Beklagten an dieser Erfindung
unfaBt. Die Ubertragung auf die Klégerin sei gem#8 § 185
Abs 2 BGB jedenfalls in dem Zeitpunkt wirksam geworden, in
dem St@J® seine Rechte aus der Anmeldung auf den Beklag-
ten ilbertragen habe. Nach Treu und Glauben sei der Beklagte
verpflichtet gewesen, der Klégerin seine Erfindung zu offen-
baren und zu ilbertragen. Dies sei Geschéftsgrundlage der
Sanierung gewesen. Statt dessen habe die Ausnutzung der
Erfindung des Beklagten durch die "Duplomat" den Absatz

der Kl#gerin erheblich beeintrédchtigt. Endlich sei der Be-
klagte auch aus dem Gesichtspunkt des Schadensersatzes we-
gen arglistigen Verschweigens der fraglichen Patentanmel-
dung zu verurteilen.

Die Kldgerin hat beantragt, festzustellen, daB der
Klégerin die Rechte aus der Patentanmeldung - Aktenzeichen
‘des DPA: 27 c 10/02 St. 999 - vom 20. April 1950 betreffend
nEinrichtung zum Bntwickeln und HYbertragen photographischer
Schichttriger” zustehen.

Der Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt. Er hat
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geltend gemacht, der Ubertragungsvertrag vom 12. Juni 1950
sei nichtig, weil die gleichzeitig vorgenommene (bertragung
von GabH-Anteilen nicht der Form des § 15 Gmbli-Gesetz geniigt
habe; fermer auch deshalb, weil er unter Auswirkung eines
auflerordentlich starken auf ihn ausgeiibten Druckes zustende
gekommen sei, Aber auch wenn der Vertrag giiltig gewesen
wédre; hdtte er sich nach dem Willen beider Parteien nur

auf die Patente und Patentanmeldungen erstrecken sollen,

die wdhrend der Tdtigkeit des Beklagten bei der Klégerin,
also vor dem 1. April 1950, entstanden seien. Er habe aber
die Erfindung erst nachher gemacht. Sie beruhe auch nicht
auf den im Betrieb der Klégerin erworbenen besonderen Xenat-
nissen. Im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vom 12. Juni 1950
habe er keine Verfiigungsberechtigung iliber diese Erfindung
mehr gehadt, weil St@JJ9 damals Inhaber aller sich cus
der Patentanmeldung ergebenden Rechte gewesen sei. Das Ab-
xommen mit St@J® sei die Folge der Bemiihungen des Beklag-
ten gewesen, sich eine neue Existenz aufzubsuen., StE»
sei bereit gewesen,. ein neues Unternehmen aufzubauen, in
dessen Rahmen die Erfindung des Beklagten habe verwertet
werden sollen. Bei dem Abschluf des Vertrages vom 10.Miérz
1851 seien die Parteien dariiber einig gewesen, daB die
"Duplomat" das von ihr herausgebrachte Gerdt weiter unge-
stort herstellen und vertreiben sollte. Die Erwihnung des
Patentstreits zwischen dem Beklagten und Dr. E@JP in
diesem Vertrage zeige, daB der Klédgerin die Auswertung

der Erfindung des Beklagten durch das von der "Duplomat®
hergestellte Gerat bekannt gewesen sei. Durch den Vertrag
vom 10. Mdrz 1951, der eine endgiiltige Reéelung aller Be-
ziehungen zwischen den Parteien enthalten und auch die
Ubertragung der GmbH—nnteile in giiltiger Form nachgeholt -
habe, sei der vorldufige Ubertragungsvertrag vom 12. Junil950
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gegenstandslos geworden.

Das ILandgericht hat nach Vernehmung des Kaufmanns

v St@I» und des fiir die Parteien titig gewesenen Wirt-

. schaftspriifers Sch@i® die Klage abgewiesen. Mit der Beru-
fung hat die Klédgerin ihren Peststellungsantrag als Haupt-
antrag aufrecht erhalten und weiter hilfsweise beantragt.
den Beklagten zu verurteilen, die Rechte aus der Patentan-
meldung auf die Kliigerin gzu iibertragen.

Im Berufungsrechtszug hat der Beklagte neu vorgetra-
gen, St{JJP habe sich fiir die Riickiibertragung der Patent-
anmeldung inzwischen von dem Beklagten ein Entgelt von
2.000 DM zahlen lassen. Hieraus ergebe sich, da8 es sich
um keine Gefdlligkeit seitens des Sl gehandelt habe.

Das Berufungsgericht hat die Berufung surickgewiesen.
Mit der Revision verfolgt die Kldgerin ihre Klaganspriiche
weiter. Der Beklagte bittet’ um Zurlickweisung der Revision.

Entscheidungsgriinde:
I. Das Berufungsgericht hat die Berechtigung des Haupt-
antrages der Klage sowie des in der Berufungsinstang gé-
stellten Hilfsantrages nur auf der Grundlage der am 12.Juni
1950 getroffenen Vereinbarungen gepriift. Diese Priifung ent-
spricht dem Yorbringen der Kl&agerin insoweit, als diese in
den Vorinstanzen sich zur Begriindung der Klage im wesentli-
"chen nur auf jene Vereinbarungen bezogen hat. Wenn sie gemidB
Schriftsatz vom 19. Februar 1952 den Hauptantrag zunéichst “5;;
auf die Festatellung gerichtet hat, daB der Beklagte die
Rechte aus der streitigen Patentanmeldung "auf die Klégerin
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iibertragen hat", so wurde diese Ubertragung allein aus dem
Vertrag vom 12, Juni 1950 hergeleitet. In der miindlichen .
Verhandlung vom 2. April 1952 hat die Kl&dgerin den Antrag
geéndert hnd ihm die Fassung gegeben, festzustellen, daB
ihr die vorbezeichneten Rechte "zustehen" 1In der Berufungs-
instanz hat die Klédgerin weiter den Hilfsantrag gestellt,
den Beklagten zur Ubertragung der Rechte aus der Patentan-
meldung auf die Klégerin zu verurteilen. Der Sachverhalt,
den die Kligerin insbesondere auch zur Begriindung dieses
Hilfsantrages vorgetragen hat, beschrénkt sich jedoch nicht
auf den Vertrag vom 12. Juni 1950, sondern umfaBt auch die
“schon vorher zwischen den Parteien vorhandern gewesenen
Rechtsbeziehungen, wie sie sich aus der Stellung des Be-
klagten a2ls personlich haftender Gesellschafters der Klid-
gefin, also aus dem Gesellschaftsrecht, ergaben.

%
%

Schon auf Grund des Gesellschaftsverhédltnisses konn-
ten der Xlédgerin moglicherweise die Rechte aus der Erfin-
dung des Beklagten zustehen oder es konnte zumindest ein
Anspruch gegen den Beklagten auf Ubertragung dieser Rechte
begriindet sein. In diesem Zusammenhang kann vor allem die
Behauptung der Kldgerin von Bedeutung sein, der Beklagte
habve die Erfindung bereits vor dem 1. April 1950, als er
noch im Unternehmen der Klégerin tédtig gewesen sei, ge-
macht. Im librigen hat die Kligerin auch stets die Auffas-
sung vertreten, dal der Beklagte nicht nur nach aussen,
sondern auch im Verh#dltnis zu der Kldgerin bis zum AbschluB
des Vertrages vom 12. Juni 1950 perstnlich haftender Ge-
sellschafter geblieben sei. Soweit in diesem Vertrage be-
stimmt sei, daB der Beklagte als Komplementér riickwirkend
mit dem 1. April 1950 ausscheide, sei dies, so hat die Kli-
gerin ausgefiihrt, aus rein rechnungsméssigen. bilanztechni-
schen Griinden geschehen. Die Klédgerin ist der Ansicht, da8

128 N g < S
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sich hierdurch an der fiir den Beklagten als perstnlich haf-
tenden Gesellschafter bestehenden Treupflicht nichts gedn-
dert habe, und zieht hieraus den Schluf, daB er treuwidrig
gehandelt habe, vienn er die im Betrieb der Klédgerin gemach-
te Erfindung heimlich auf Stricker iibertragen habe; er
kénne sich seiner Verpflichtung zur Ubertragung der Schutz-
rechte nicht dadurch entziehen, daf er ein Patent{ nicht
selber anmelde, sondern durch einen Dritten anmelden lasse
(vgl hierzu Klagschrift S 3, Schriftsatz vom 18. Jenuar
1952 8 5/6, Berufungsbegriindung S 6).

Die Revision riigt, das Berufungsgericht habe es bei
der Beurteilung der Handlungen des Beklagten und bei der
Vertragsauslegung untéerlassen, den Sachverhalt in seinem
ganzen Zusammenhang zu wirdigen, und die sich hieraus erge-
bende schwere Verletzung der gesellschaftlichen Treupflicht
des Beklagten unberiicksichtigt gelassen. Die Treupflicht
des Gesellschafters beziehe sich auf Erfindungen, die er
auf dem Arbeitsgebiet des Unternehmens mache. Bei solchen
Erfindungen erwerbe die Gesellschaft unmittelbs das Recht
an der Erfindung. Zumindest erwachse ihr aus dem Gesell-
schaftsverhiéiltnis der Anspruch auf {bertragung der Erfin-
dung an die Gesellschaft. Im iibrigen habe dem Beklagten
bei den Sanierungsverhandlungen, die zu den Vereinbarungen
vom 12. Juni 1950 und weiteren vom 10. Mirz 1951 gefiihrt
hdtten, eine besondere Aufkléirungspflicht obgelegen, und
gwar nicht nur auf Grund des Geséllschaftsverhﬁltnisses,
sondern auch auf Grund seiner Stellung als Schuldner ge-

. geniiber den Gldubigern nach § 242 BGB sowie nach den Grund-

sitzen liber Verschulden bei VertragsschluB. SchlieBlich
habe das Berufungsgericht gerade auch bei der Vertragsaus-
legung die gesellschaftliche Treupflicht des Beklagten
nicht geniigend beachtet.




Die Nachpriifung der von der Revision vorgebrachten Be-
méngelungen erfordert eine Wilrdigung der Rechtslage, wie
sie sich fiir den Beklagten als persdnlich haftenden Gesell-
schafter der Klédgerin hinsichtlich der von ihm gemachten Er-
findungen und der ihm zustehenden Schutzrechte zuniéchst fiir
die Zeit bis zum 31. Médrz 1950 und dann in der Zeit vom
1. April 1950 bis zum 12. Juni 1950 ergeben hat, und zwar
ohne die "Riickwirkungen", die moglicherweise auf Grund der
am 12. Juni 1950 getroffenen Vereinbarungen eingetreten
sind. Diese Vereinbarungen konnen auch nur dann richtig ge-
wirdigt und ausgelegt werden, wenn klargestellt wird, ob
und in welchem Umfange der Kliégerin Erfindungen und Schutz-
rechte des Beklagten bereits auf Grund des Gesellschafts-
verhdltnisses mit dinglicher oder mit schuldrechtlicher
Wirkung "zustanden".

II. Als die Klédgerin zu Anfang des Jahres 1950 in finan-
zielle Schwierigkeiten geraten war und eine Sanierung erwo-
gen wurde, forderten die Gléubiger-Banken zun#dchst mit
Schreiben vom 9. Februar 1950 vorweg die treuhdinderische
Ubertragung der gewerblichen Schutzrechte, "um sicherzu-
stellen, daB der obigen Firma alle Rechte erhalten bleiben,
welche die von der Firma benutzten Verfahren, insbesondere
das AnreiBgeriit-Verfahren und das Copyfix-Verfahren betref-
fen" (Schriftsatz der Klidgerin vom 19. Februar 1952 § 3).
Der Beklagte kam diesem Verlangen nach. Ob diese Schutz-
rechte dem Beklagten persdnlich oder der Klagerin zustan-
den, ist nicht geklért. Offenbar war mindestens ein Teil
der Schutzrechte, die von der Klégerin verwertet wurden,
fiir den Beklagten eingetragen. Wdren alle Schutzrechte be-
reits Vermdgensbestandteil der Xldgerin gewesen, so wdre
der am 12. Juni 1950 mit dem Beklagten geschlousene endgiil-
tige Ubertragungsvertrag zegenstandslos gewesen. Dieser
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Vertrag setzt das Bestehen von Schutzrechten des Beklagten
voraus, und zwar auch von solchen Schutzrechten, die im Un-
ternehmen der Kligerin ausgewertet wurden. Nech dem Tatbe-
stand des Berufungsurteils beruhte der Geschiftsbetrieb
der Klégerin zum Teil auf Erfindungen des Beklagten, Soweit
er filr diese Erfindungen Schutzrechte erlangt hatte, war

der Kl#égerin zumindest die Benutzung der geschiitzten Erfin-
dungen gestattet. Dies ktnnte daftir sprechen, dal der Be-
klagte als Gesellschafter der Kldgerin nicht ohne weiteres
verpflichtet war, die ihm fiir benutzte Erfindungen zuste-
henden Schutzrechte der Substanz nach einzubringen. An-
schieinend konnte er seinen Gesellschafterpflichten geniigen,
wenn er der Klégerin die Benutzung der fiir ihn geschiitzten
einschlégigen Erfindungen gestattete. Legt man das Schreiben
des Bankhauses Br{ P, "gID & Co vom 2. Februar 1950
(Schriftsatz der Kldgerin vom 19. Pebruar 1952 S 3) zugrunde;
80 haben sich die Gldubiger-Banken im Februar 1350 mit der
Sicherungsiibertragung derjenigen Schutzrechte begnligt, die
in dem Betrieb der Klégerin tatsidchlich benutzt wurden.,

I
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Es bleibt aber die Rechtslage zu priifen, die sich
Plir die Klédgerin dann ergibt,; wenn der Beklagte. solange
er noch deren Gesellschafter war, eine Erfindung machte.
Unstreitig war er bis zum 31. Mdrz 1950 perstnlich haften-
der Gesellschafter der Klédgerin mit allen sich hieraus er-
gebenden gesellschaftsrechtlichen Pflichten.

e e er

1. Die Xl#gerin behauptet, der Beklagte habe die Er-
findung, die er zumiéichst auf St Ubertrug und die
von diesem am 20. April/ 2. Mai 1950 zum Patent angemeldet
wurde, bereits vor dem 1. April 1950 gemacht. Die Revision
hat auf Grund dieses Vorbringens der Kligerin erstmalig
den Versuch unternommen, unter Bezugnahme auf die Entschei-
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dung BGZ 136, 415 /Z18-4197 den unmittelbaren Ubergang des
Rechts an dieser Erfindung zu Gunsten der Xlégerin zu be-
grinden. Sie weist darauf hin, daB es sich um einen das
"ureigenste Arbeitsgebiet" der Klégerin betreffende Erfin-
dung handele. Zum Gesellschaftszweck einer Fabrikationsge-
sellschaft gehdre die Entwicklung und Verbesserung der Her-
stellungsweise. Durch die durch keine positive Gesetzesvor-

‘schrif{t geregelte Erfindung des Gesellschafters der offenen

Handelsgesellschaft entstehe auch nach § 3 Patd wie frither
ein vnmittelbares Recht der sdmtlichen Gesellschafter;
nicht nur des Erfinders allein. Seine Erfindertdtigkeit
werde kraft der gesellschuftlichen Vereinbarung ven vorn-
herein zu Gunsten der Gesellschaft ausgeiibt. In der miindli-
chen Verhandlung hat cCie Revision den unmittelbaren Rechts-
erwerb zu Gunsten der Klédgerin insbesondere noch mit der
Stellung des Beklagten als des damaligen gesetzlichen Ver-
treters der Klédgerin zu begriinden versucnt. Joweit es sich,
wie hier, um den Arbeits- und Aufgebenkreis der Xlégerin
gehandelt hebe, sei der Beklagte nicht fiir sich,; sondern
fiir die Klégerin tdtig geworden. Eine BErfindur,, wie er in
diesem Bereich gemacht habe, sei ihm daeshalb nicht perstn-
lich, sondern nur in seiner Eigenschaft als gesetzlicher
Vertreter der Klédgerin angewachsen und damit originéir fiir
die Kligerin erworben worden.

Soweit die Revision mit diesen Ausfithrungen einen
unnittelbaren Erwerdb der ilechte an der Erfindung durch die

Kl&égerin zu begriinden versucht, kann ihr nicht gefolgt
werden.

In der angefithrten Entscheidung RGZ 136, 415 /Z18-4197
hat das Reichsgericht auf eine Gesellschaftererfindung die
Grundsédtze der Diensterfindung angewandt und ausgefiihrt,
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fiir die im Betriebe tétigen Gesellschafter eines Unterneh-
mens miBten die Grundséitze der Diensterfindung soger in
erhhtém MaBe gelten. Nach den damals vom Reichsgericht
entwickelten Grundsédtzen sollte das Recht an solchen Dienst-
erfindungen unmittelbar in der Person des Dienstherrn ent-
stehen. Die rechtliche Erklérung eines solchen unmittelba-
ren Erwerbs blieb zweifelhaft. Der entsprechenden Anwendung

-der Vorschriften iiber Stellvertretung stand das Bedenken

0 Mnampe YN W 05

geschidftlichen Verkehr gehort (§ 164 BGB); im fibrigen war
auch die Anwendung der rein sachenrechtlichen Bestimmungen
fiber den mittelbaren Besitz (§ 855 BGB) nicht bedenkenfrei
(vgl XrauSe-Katluhn-Lindenmaier PatG § 3 Anm 18 S 84;
Reimer, Das Recht der Angestelltenerfindung. 1948, S 27).
Es bedarf hier jedoch nicht mehr der Stellungnahme zu der
Frage, ob der Auffassung des Reichsgerichts nach dem der-
geitigen Rechtszustand zu folgen widre. Denn nach der Rechis-
lage, wie sie durch § 3 des Patentgesetzes vom 5. Mai 1936
geschaffen worden ist, muB ein origindreér, unmittelbarer
Erwerdb der Dienst- oder Angestelltenerfindung durch den
Unternehmer verneint werden (Benkard, PatG, 3.Aufl § 3

Anm 2 b). Nach dieser grundlegenden Vorschrift hat der
Erfinder (oder sein Rechtsnachfolger) das Recht auf das
Fatent. Erfinder aber ist der Urheber der Erfindung, des-~
sen schopferischer Pétigkeit sie entspringt. Die Pestle-
gung dieses Erfindergrundsatzes soll dem Schutz der schipfe-
risch tdtigen Perstnlichkeit dienen. Wie bereits in dem
Kommentar zum Patentgesetz von Klauer-Mshring (1937, § 2
Anm 5 S 125) ausgefiihrt worden ist, 1d8t sich die von der
fritheren Rechtsprechung entwickelte Annahme eines unmittel-
baren (origindren) Rechtserwerbs bei der Diensterfindung
nicht mehr aufrechierhalten, weil das neue Gesetz von dem
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Grundsatz, da8 das Recht auf Erteilung des Patents dem
Erfinder zusteht, keinerlei Ausnahme zuldB8t. Unter Hinweis
auf diese Ausfiihrungen bezeichnet auch der Kommentar zum
Patentgesetz von KrauBe-Xatluhn-Lindenmaier (1941, § 3

Anm 18 S B4 f) es als zweifelbaft, ob nicht die Bestimmung,
dafl der Erfinder das Recht auf das Patent hat, dem unmit-
telbaren Erwerb des Erfinderrechts durch den Dienstberech-
tigten entgegenstehe. Das Reichsgericht hat in der Ent-
scheidung vom 22. Dezember 1939 (RGZ 163, 112 /T15-1187 die
Frage, ob nach dem Inkrafttreten des neuen Patentgesetzes
eine dem Dienstherrn nach dem Dienstvertirag "gehSrende"
Diensterfindung dem Dienstherrn ohne weiteres zufalle oder
ihm besonders gzu ilibertragen sei, offengelassen.

Durch § 3 Satz 1 PatG wurde das Recht des Erfinders

" zur Vorausverfiigung iiber eine kiinftige Erfindung nicht aus-

geschlossan. Lag eine solche Vorausverfiligung vor; so konn-
te der Iechtserwerb zu Gunsten des Dienatherrn sogleich
nach Vollendung der Diensterfindung ohne weiteren Ubertra-
gungsakt eintreten; doch handelte es sich -auch hierbei stets
um einen vom kErrinder abgeleiteten Rechtserwerb. Derartige
Abreden konnten ausdriicklich und auch stillschweigend ge-
troffen werden. Statt einer - ausdriicklichen oder still-
schweigenden - Vorausverfiigung, die zum unmittelbaren
Rechtserwerb durch den Dienstherrn fithrte, konnte ausdriick-
lich oder stillschweigend auch die Verpflichtung des Dienst-.
verpflichteten zur Ubertragung kiinftiger Erfindungen auf
den Dienstberechtigten begriindet werden. Was hiernach hin-
sichilich der Diensterfindung vereinbart werden konnte,

galt entsprechend auch fiir die Gesellschaftererfindungen
(Klauer-Mshring aa0 S 12%; Kraufe-Katluhn-lindenmaier aa(

S 85; Reimer PatG Band I 1949.§ 3 Anm 13 8 167, wo es noch
heift: "Auch Erfindungen eines Gesellschafters entstehen
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also origin#r fiir die Gesellschaft bzw. sind auf Verlangen
der Gesellschaft auf sie vom Gesellschafter zu iibertragen").

Fir Diensterfindungen wurde durch die Verordnung iiber
die Behandlung von Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern
vom 12, Juli 1942 (RGB1 I, 466) und die hierzu erlassene
Durchfiihrungsverordnung vom 20. Mirz 1943 (RGB1 I, 257)

eine im ganzen noch geltende Sonderregelung getroffen (Urt des &4
BGH v 23.Mai 1952 -~ T ZR. 149°51 - in GRUR 1952, 573;Reimer, Das Redif

der Arbeitnehmererfindung, GRUR 1950, 350), die von dem in
der Person des Erfinders entstehenden Recht auf das Patent
ausgeht (§ 3 Satz 1 Pat@) und unter bestimmten Vorausset-
zungen dem Unternehmer die Mdglichkeit gibt, die Erfindung
in Anspruch zu nehmen. Es handelt sich also auch hierbei

am einen vom Erfinder abgeleiteten Erwerb. Gem#B8 § 9 DVO
vom 20. Mirz 1943 ktnnen die Vorschriften der Verordnung
nicht im voraus abgedungen werden. Hieraus folgt, da8 Ab-
reden iiber Vorausverfligungen oder Vorausverpflichtungen

fiir kiinftig entstehende Erfindungen zwischen Arbeitnehmer
und Arbeitgeber nicht mehr wirksam getroffen werden ktnnen
(Reimer, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, 2. Aufl 1951,
S 53). Durch diese fiir Diensterfindungen getroffene Sonder-
regelung wird die Gesellschaftererfindung nicht berilihrt..
Sie unterliegt nach wie vor der freieén Vereinbarung. Der
Gesellschafter kann also iiber kiinftige Erfindungen im
voraus zu Gunsten der Gesellschaft verfiigen - vorausge-
setzt, daB sie ihrem Gegens?ande nach hinreichend bestimmt
oder zumindest bestimmbar sind - und sich auch im voraus
zur Ubertragung solcher kiinftigen Erfindungen verpflichten.
Im ersten Fall erwirbt die Gesellschaft ohne weiteren Uber-
tragungsakt das Recht an der Erfindung und damit auch das
Recht auf das Patent mit dex Entstehung der Erfindung. Im
gweiten Pall bedarf es zum Erwerb der Erfindung durch den
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Eigentiimes noch der Ubertragung, auf die der Unternechmer
auf Grund der getroffenen Vereinbarung einen schuldrechtli-
chen Anspruch hat. Vereinbarungen iiber Vorausverfiigungen
und Vorausverpflichtungen konnen, wie bereits dargelegt,
auch stillschweigend getroffen werden.

Ein den Hauptantrag der Klage rechtfertigender, be-
reits vollzogener Rechtserwerb kann somit fiir die streiti-
ge Patentanmeldung, soweit sie eine vor dem 1. April 1950
entstandene, "fertige" Erfindung zum Gegenstand hat, nicht
unmittelbar kraft Gesetzes, sondern allenfalls auf Grund
einer vom Beklagten zu Gunsten der Kldgerin vorgenommenen
Vorausverfiigung eingetreten sein. Da die Erfindung kein
"Rechtsgeschdft" ist, rechtfertigt der Umstand, daB der
Beklagte als perstnlich haftender Gesellschafter der Kl&-
gerin zur Geschédftsfithrung und zur Vertretung berechtigt
war, nicht die Annahme, daB mit der Schaffung der Erfin-
dung durch den Beklagten ohne rechtsgeschéftlichen Ulbertra-
gungsakt die Rechte an der Erfindung auf die Xlégerin liber-
gegangen seien. Der Revision, die auf diese Weise einen un-
mittelbaren {bergang der Rechte aus der Erfindung auf die
Klégerin glaubt herleiten zu ktnnen, kann also nicht ge-
folgt werden. Ein unmittelbarer Rechtsiibergang konnte nur
auf Grund einer vorher vorgenommenen Vorausverfiigung einge-
treten sein. Bur in diesem Falle kionnte der Hauptantrag he-
griindet sein.

2. LdBt sich keine den unmittelbaren Rechtsiibergang
- dinglich - -bewirkende Vertragsgestaltung zwischen den
Parteien feststellen, so bleibt zu priifen, ob und mit wel-
chem Inhalt sich aus dem Cesellschaftsverhdiltnis eine
schuldrechtliche Verpflichtung des Beklagten herleiten 18+t
Auch der Beitrag eines Gesellschafters kann in der Leistung
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von Diensten bestehen (vgl § 706 Abs 3 BGB). Soweit die
Erfindung, wenn sie von einem Angestellten gemacht worden
wdre, als Diensterfindung zur Verfiigung gestellt werden
miiBte, hétte auch die Gesellschaft grundsitzlich Anspruch
auf die von einem Gesellschafter gemachte Erfindung. Ob,
unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfange der
Gesellschaft an den Erfindungen eines Gesellschafters
Rechte zustehen, 1dBt sich im einzelnen, soweit hierfiir
nicht ausdriickliche Abreden getroffen sind, nur aus Inhalt
und Zweck des Gesellschaftsvertrages beurteilen. Dabei
kann insbesondere von Bedeutung sein, ob und in welchem
Umfange der Gesellschafter verpflichtet ist, fiir die Ge-
sellschaft erfinderisch tdtig zu werden. Die Verpflichtung
des Gesellschafters kann darin bestehen, der Gesellschaft
die Rechte an der Erfindung der Substanz nach ("quoad
sortem®) zu iUbertragen. In diesem Falle wiirde dem Hilfsan-
trag der Klage zu entsprechen sein.

Die Verpflichtung kann sich unter Umsténden aber darauf
beschrénken, der Gesellschaft das Recht der Benutzung zu
iibertragen ("quoad usum"), und zwar entweder das Recht
der ausschlieBlichen Benutzung oder das Recht der Mitbe-
nutzung. Sofern die Klégerin es nicht vorzieht, insoweit
noch einen weiteren Hilfsantrag zu stellen, konnte die Ge-
stattung der Benutzung gegeniiber dem Antrag auf tbertra-
gung des Vollrechts mdglicherweise auch als ein "minus®
angesehen werden.

3. Jede der hiernach mdglichen rechtlichen Wﬁr&igun—

' gen setzt aber-in tatséichlicher Hinsicht voraus, daB be-

reits vor dem 1. Avril 1950 eine "fertige Erfindung" vor-
gelegen hat (RGZ 140, 53 /58-607). Es wilrde nicht genligen,
wenn der Beklagte bereits vor dem 1. April die erst spéter
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zu einer fertigen Erfindung entwickelte "Grundidee!" gehabi
hdtte. Voraussetzung ist, daB vor diesem Zeitpunkt bereits
eine fertige, anmeldefdhige Erfindung vorhanden war, die

ein anderer Sachkundiger h&itte in Benutzung nehmen kbnnen.

Insoweit fehlen bisher noch die notwendigen tatrich-
terlichen Feststellungen. Denn das Berufungsgericht hat
nicht gepriift; ob die Klédgerin bereits auf Grund des Ge-
sellschaftsvertrages hinsichtlich einer vor dem 1. April
1950 gemachten Erfindung irgendwelche Rechte hiéitte herlei-
ten konnen. Es hat die Berechtigung der Klaganspriiche nur
im Hinblick auf den nach seiner Auffassung cng auszulegen-
den Vertrag vom 12. Juni 1950 gewﬁfdigt und ausgefilhrt, es
komme nicht darauf an, ob der Beklagte *die Grundgedanken
zu seiner Erfindung etwa bereits vor dem 1. April 1950 ge-
habt habe"; entscheidend sei vielmehr, daB ein Recht aus
der Patentanmeldung jedenfalls erst am 20. April 1950
(richtigs: 2. lai 195G), also nach dem Stichtag seines Aus-
scheidens entstanden sei. Das Berufungsgericht 18t also
auch dahingestellt, ob bereits vor dem 1, April 1950 eine
fertige Erfindung vorgelegen hat, weil es meint, da8 es
fiilr die ausschlieBlich nach dem Vertrage vom 12. Juni 1950
zu beurteilende Rechtslage nur darauf ankomme, ob dem Be-
klagten zu diesem Zeitpunkt Rechte aus Patenten oder Patent-
anmeldungen zugestanden hﬁttgp?

Die hiernach notwendige Priifung der Frage, ob der Be-
klagte bereits vor dem 1. April 1950 eine fertige Erfindung
gemacht hat, wiirde sich nur dann eriibrigen, wenn sich die
Vereinbarung vom 12. Juni 1950 als ein-Verzicht der Xlégerin
auf alle vor dem 1. April 1950 entstandenen Rechte an Er-
findungen, die weder patentiert noch angemeldet waren,
darstellen wiirde. Das Berufungsgericht hat die Frage eines
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solchen Vergichts nicht erdrtert. Aus dem %ortlaut der Ver-
einbarung vom 12. Juni 1950 1#Bt sich nichts fiir einen Ver-
zicht herleiten. Es sind nach dem bisherigen Sachvortrag
auch sonst keine Anhaltspunkte ersichtlich, die fiir einen
Verzicht sprechen konnten, zumal wenn man davon ausgeht,
daB die streitige Anmeldung der Kldgerin am 12. Juni 1950
noch gar nicht bekanmnt war. Es bestand nach der derzeit
gegebenen Interessenlage flir die Klégerin auch kein er-
sichtlicher AnlaB, irgendwelche bereits dem Beklagten ge-
geniiber bestehenden Rechte aufzugeben. Sofern der Kl&gerin
elso aus der Zei't vor -dem 1. April 1950 wegen einer vonm
Beklagten gemachten Erfindung Rechte zustanden, wird man
nach dem Sachverhalt, wie er gich jedenfalls nach dem bis-
herigen Vortrag der Parteien darstellt, nicht annehmen
konnen, daB die Klédgerin asuf diese Rechte verzichtet hat.

Das Berufungsgericht hédtte sich also mit der Frage,
ob bereits vor dem 1. April 1950 eine fertige Erfindung
vorlag, und gegebenenfalls weiter mit den Rechtsfolgen
auseinandersetzen miigssen, die sich aus dem ndher festzu-
stellenden Inhalt des Gesellschaftsverhédltnisses bei Vor-
liegen einer solchen Erfindung ergehen haben wiirden. Da
dies nicht geschehen ist, war das angefochtene Urteil auf-
zuheben und die Sache zu ‘anderweiter Verhandlung und Ent-
scheidung an das Berufungsgericht zuriickzuverweisen.

4. Soweit die Klégerin aus der Zeit vor dem l. April
1950 Rechte an irgendwelchen Erfindungen gegen den Beklag-
ten herleiten will, triff{ sie hierfiir die Behauptungs-
und Beweislast. Das gilt grundsédtzlich auch fiir die Frage,
ob der Beklagte die streitige Erfindung vor dem 1. April
1950 gemarht hat. Die Kldgerin hat dies behauptet. Der
Beklagte hat sich demgegeniiver darauf beschriénkt, diese
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Behauptung zu bestreiten. Die Kldgerin kann, obwohl sie fiir
ihre Behauptung keinen Beweis angetreten hat, den Umsténden
nach aber noch nicht als beweisf#llig angesehen werden. Es
ist vielmehr Sache des Beklagten, gunéichst im einzelnen dar-
zulegen, wann und auf welche Weise er die Erfindung gemacht
hat. Eine solche Darlegungspflicht.des Beklagten ergibt gich
aus seiner gesellschaftsrechtlichen Treupflicht, aus dem
engen zeitlichen Zusammenhang, der zwischen der Anmeldung
der Erfindung (20. April / 2.HMai 1950) und dem auf den

1. April 1950 angegebenen Zeitpunkt seines tatsidchlichen
und rechtlichen Aumsscheidens aus dem Unternehmen der Xlége-
rin besteht, sowie schlieBlich aus der Tatsache, daB der
Beklagte allein in der Tage ist; die nvtige ndhere Aufklii-
rung dariiber zu geben, wann die Erfindung entstanden ist.
Erst wenn der Beklagte die hiernach erforderlichen ingaben
macht, kann die Klédgerin Stellung nehmen und sich gegebenen-
falls zum Beweise auch auf die Parteivernehmung des Beklag-
ten beziehen, '

IIT. ©IL&Bt mich dagegen nicht feststellen, daB der Beklag-
te die Erfindung schon vor dem 1. April 1950 gemacht hat;
so ist zu priifen - und zwar wiederum zunichst ohne Riick-
sicht auf die sogenannte Riickwirkung der Vertriige auf den
1. April 1950 - , inwiefern sich die Rechtslage, soweit es
gich um gesellschaftsrechtliche Pflichten des Beklagten
handelt, dadurch geéndert hat, daB die Beklagte von diesem
Zeitpunkt an weder berechtigt noch verpflichtet war, fiir
die Kldgerin tdtig zu werden. Das Berufungsgericht hat von
seinem Standpunkt aus hierzu nicht ndher Stellung genommen.
Die Revision behauptet das unverinderte Fortbestehen der
gesellschaftsrechtlichen Bindung des Beklagten auch iiber
den 1. April 1950 hinaus. Ihr kann nicht ohne weiteres ge-
folgt werden. Nach adﬂen hin behielt der Beklagte gunéchst
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noch die Stellung eines haftenden Gesellschafters. Er haf-
tete also den Gliubigern auch aus den nach dem 1. April 1950
abgeschlossenen Geschéften, iiber die er nicht mehr zu be-
stimmen hatte. Im Innenverhéltnis konnten insbesondere auch
hinsichtlich der Geschidftsfiihrung von der gesetzlichen Rege-
lung abweichende Vereinbarungen getroffen werden. Dem Be-
klagten wurde Ende Mérz / Anfang April 1950 die Geschiédfts-
fithrung entzogen. Er trat nach auBlen hin nicht mehr als
gesetzlicher Vertreter der Klidgerin auf, sondern muBte die
Vertretung der Xl#dgerin durch Erteilung einer Vollmacht auf
einen Dritten, den Keufmann S, libertragen. Die von
den Glaubigern in Aussicht genommene Sanierung des Unter-
nehmens der Xlagerin sollte ohne die weitere Mitarbeit des
Beklagten vorgenommen werden. Er schied deshalb zunéichst
aus der Leitung und Geschéfitsfilhrung aus und war auch sonst
weder kaufmiinnisch noch technisch zu irgend einer Mitarbeit
im Unternehmen der Kldgerin berechtigt oder verpflichtet.
Damit entfiel ohne weiteres auch jegliche Verpflichtung

des Beklagten, noch in irgend einer Form fir die Klégerin
erfinderisch tdtig zu sein. Es war klar, daB die vorstehend
erdrterte Regelung nur von vorii.ergehender, provisorischer
Art sein konnte. Denn der Beklagte konnte auf die Dauer

fiir neue Geschédfte nicht unbeschridnkt personiich weiter
haften, wenn er von jeglicher Mitbestimmung hinsichtlica
der Geschiéftsfiihrung ausgeschlossen war. Die vorgesehene
Sanierung war anscheinend von vornherein davon abhiéngig,
da8 der Beklagte auch rechtlich als persdnlich haftender
Gesellschafter aus der Gesellschaft ausschied. Dem entspre-
chen die spéter am 12. Juni 1950 getroffenen Vereinbarun-
gen. Wenn die Beteiligten - Gesellschafter, Kommanditisten
und Gldubiger - sich entschlossen, auf jede Mitarbeit des
Beklagten zu verzichten und das Unternehmen der Kliigerin
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unter Ausschaltung der Person des Beklagten und unter Aus-
nutzung der vorhandenen gewerblichen Schutzrechte forfzu-
setzen, so muBten sie auch von vornherein damit rechnen,
da8 er als anerkannter Fachmann auf dem Gebiet der Fhoto-
kopiergeridte beim Aufbau einer neuen Existenz friiher oder
spater mit der Klédgerin - auch -auf ihrem "ureigensten Ar-
beitsgebiet” - in Wettbewerdb geraten wiirde. Diese Litglich-
keiten wurden bewuBt in XKauf genommen. Die hiermit zwangs-
léufig verbundene Gefahr einer Beeintrédchtigung des Unter-
nehmens der Klédgerin durch den Wettbewerb des Beklagten
wurde bei der Sanierung vorausgesetzt. DemgemdB hat die
Klégerin auch den vom Beklagten im Rahmen der "Duplomat®
aufgenommenen Wettbewerb hinnehmen miissen, Diese Wettbe-
werbslage wurde auch die Geschédftsgrundlage fiir den spédte-
ren Vertrag vom 10. Mirz 1951.

Solange der Beklagte noch personlich haftender Gesell-
schafter war und weder ausdriicklich noch stillschweigend
eine abweichende Vereinbarung getroffen war, bestand fiir
ihn allerdings noch das gesetzliche Wettbewerbsverbot nach
§§ 112, 113 HGB. Er war aber nicht mehr gehindert, mit
Riicksicht darauf, daB er auch rechtlich mit seinem Aus-
scheiden aus der Stellung eines perstnlich haftenden Ge-
sellschafters und mit dem Verlust der hierauf aufgebauten
Existenz rechnen muBite, sich um eine neue Existenz zu be-
miihen. Hierbei war er auch nicht gehindert, bereits Vorbe-
reitungen fiir den Aufbau eines Konkurrenzunternehmens zu
treffen (Schlegelberger - Gessler HGB, 2. Aufl, § 112
inm 9). Mit derartigen MaBfnahmen muBten alle Beteiligten,
wenn cie ohne den Beklagten das Unternehmen der Klégerin
fortfilhren wollten, von vornherein rechnen. Tats#chlich
haven sie das auch getan, wie ihr - erfolglos gebliebener -
Versuch, den Beklagten zur Unterzeichnung eines vertragli-
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chen Vettbewerbsverzichts zu veranlassen, zeigt. Der Beklagte
befand sich zu jener Zeit in einer dhnlichen Situation wie
"ein Angestellter, der sich auf die Beendigung seines Dienst-
vertrages einstellen will oder muB, und sich deshalb um den
Aufbau einer neuen Existenz bemitht. Auch bei einem ungekiin-
digten Arbeitsverhéiltnis ist es einem Angestellten nicht ver-
wehrt, sich nach einer neuyen Beschéftigung umzusehen. Die
Treupflicht, die in einem Anstellungsverh#ltnis begriindet
ist, verbietet dem Angestellten nicht, schon wdhrend der
Dauer des Anstellungsverhédltnisses ein Wettbewerbsunterneh-
men vorzubereiten, das er nach Beendigung seines Angestell-
tenverhéltnisses betreiben will (RG St 75, 75 /B2 £7; RAG
in Arbeitsrechtssammlung 35, 168 mit zustimmender Anmerkung
von Hueck). Diesen Erwdgungen entspricht es, daB auch ein
Gesellschafter, der sich auf die Beendigung des Gesell-
schaftsverhidltnisses einstellen will oder mufi, schon wih-
rend der Dauer des Gesellschaftsverhiéiltnisses, ohne die ihm
als Gesellschafter obliegende Treupflicht zu verletgen ,
Vorbereitungen fiir ein Wettbewerbsunternehmen trifft, das er
nach der Beendigung des @Gesellschaftsverhdlinisses betrei-
ben will. Mag.dem Gesellschafter in gewissem Sinne auch

eine erhthte, umfassendere Treupflicht obliegen (vgl fiir

die Diensterfindung und die Gesellschaftererfindung die
bereits erwidihnte Entscheidung RGZ 136, 415; zur Frage der
Wahrung des Betriebsgeheimnisses RG GRUR 1939, 706 /7T087),
so kann einem Cesellschafter, der bereits von jeder Mit-
arbeit zur Forderung und Erreichung des Gesellschafits-
gzwecks ausgeschlossen ist und auch rein rechtlich mit dem
alsbaldigen Ausscheiden aus dem Gesellschaftsverhdltnis
rechnen mufl, nicht verwehrt werden, sich um den Auvfbau
einer neuen Existenz zu bemiihen, auch wenn sich dies spé-
ter fiir die fortbestehende Gesellschaft wirtschaftlich nach-
teilig auswirken konnte. Die Klégerin konnte seit April 1950
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nicht mehr verlangen., daB der Beklagte noch irgendwie er-
finderisch fiir sie tdtig wurde. Sie konnte auch nicht ver-
langen, daB er untdtig blieb und sich jeglicher Vorberei-
tung und Verwirklichung von Wettbewerbsplénen enthielt,
Dadurch, daB sich die Gl#ubiger entschlossen, die erstrebte
Sanierung des Unternmehmens der Klédgerin nur noch ohne den
Beklagten durchzufiihren, muBten die Klégerin und ihre Gl&u-
biger auch dle sich aus den nunmehr widerstreitenden Inter-
essen des Beklagten mSglicherweise ergebende Wettbewerbs-
situation in Rechnung stellen. Der Beklagte war asuf Grund
der an sich rechtlich noch bestehenden Gesellschafterstel-
lung nicht mehr verpflichtet, der Klédgerin - gegen oder
gar ohne Vergiitung - neue Erfindungen, auch wenn sie sich
auf des Arbeitsgebiet der Klégerin bezogen, zur Verfiigung
zu stellen, Er brauchte der KlAdgerin weder seine Wettbe-
werbspléne noch neue Zrfindungen, die der Verwirklichung
dieser Plédne dienen sollten, zu offenbaren. Die Klidgerin
hat in den Tatsacheninstanzen eine solche Pflicht des Be-
‘klagten auch nicht ernstlich behauptet, sondern sich zur
Begriindung ihrer Klagantrédge entscheidend nur auf die Ver-
einbarungen vom 12. Juni 1950 bezogen. Erst die Revision
hat - insoweit abweichend von dem bisherigen Vorbringen
der Klédgerin - den Versuch unternommen, eine solche Pflicht
noch aus der gesellschafisrechtlichen Stellung des Beklag-
ten herzuleiten., Demgegeniiber ist aber zu beachten, das

die Gestaltung der Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien
nachgiebigen Rechts ist und daB sich die Rechte und Pflich-
ten des Beklagten gegeniiber der Gesellschaft tatsichlich
bereits seit Ende Mirz / Anfang April 1950 hinsichtlich der

Geschaftsfiihrung, und der Mitapbeit grundlegend geiindert hatten:

Nachdem der Beklagte spétestens seit diesem Zeitpunkt
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. nicht mehr damit rechnen konnte, im Unternehmen der Klége- X

g’ rin eine Existenz zu behalten, war er darauf angewiesen, '

sich eine neue Existenzgrundlage zu suchen. Solange er im

Betrieb der Klédgerin tdtig war, hatte er keinen besonderen

AnlaB, das von der Kligerin nach seinen Schutzrechten heraus-

gebrachte Photokopiergerdt durch ein anderes zu ersetzen,

es sei denn, daB eine die Umstellung der Fabrikation recht-

fertigende Verbesserung gefunden wurde. Dies konnte im iibri-

gen moglicherweise dafiir sprechen, daB sich der Beklagte

- entsprechend seiner bisherigen Einlassung - tatsédchlich

erst nach dem 1. April 1950 néher mit der Aufgabe befaBte,

ob und auf welche Weise ein neuesS Photokopiergerdt ent-

wickelt und konstruiert werden konnte. Ist ihm eine solche

Erfindung erst nach dem 1. April 1950 gelungen, so war er

aus dem Gesellschaftsverhéltnis heraus nicht mehr ver-

pflichtet, sie der Xlégerin zur Verfiigung zu stellen. Er

durfte sie vielmehr in jeder ihm geeignet erscheinenden

Porm fiir die Sicherung einer neuen Existenz nutzbar ma-

chen und konnte sie also auch gegen Entgelt oder, wie es

hier auf Grund des Vertrages mit Stricker nach den Fest-

stellungen des Berufungsgerichts geschehen ist, gegen Zu-

sicherung einer wictschaftlichen Beteiligung an einem an-

deren Unternehmen verduBern. Es stand ihm frei, ob und in

welcher Form er eine solche neue achopferische Leistung

filr sich auswerten wollte und ob er sie, wenn er sie fiir

patentfdhig hielt, auf seinen Namen anmelden oder auf

einen Dritten fibertragen wollte. Soweit eine Sanierung !
!
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des Unternehmens der Klégerin nicht schon auf der bis da-
hin gegebenen Grundlage zustande gekommen wire, hiitte der
Beklagte ~ was zu priifen sein wird - eine Sanierung mogli-
cherweise auch nicht dadurch erzielen ktnnen, daB er der
Kldgerin oder den Gldubigern die neue Erfindung iiberlassen
hédtte. Anscheinend hat er es deshalb aus naheliegenden '
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Griinden vorgezogen, die Erfindung nicht auf seinen Namen
angumelden, um sich auf jeden Fall - auch fiir den Fall
eines Scheiterns der Sanierungsverhandlungen - die Chance
einer neuen Existenzgriindung zu sichern. Dabei ktnnte es
von Bedeutung sein, ob nicht die GlHubiger die Sanierung
des Unternehmens nach den damsls vorhandenen Vermdgenswer-
ten und der damaligen Geschliftslage beurteilten. Sie hat-
ten sich bereits im Pebruar 1950 durch die treuhdnderische
Abtretung der gewerblichen Schutzrechte des Beklagien nach
Koglicnkeit gesichert. Die Aussichten der geschéftlichen
Entwicklung blieben von vornherein immer im gewissen Unm-
fange von etwaigen spdteren Konkurrenzunternehmungen des Be-
klagten abhéngig, Dieser Unsicherheitsfaktor konnte auch
keine wesentlich andere wirtschaftliche Bewertung dadurch
erfahren, da8 der Beklagte vor oder nech dem AbschluB der
Sanierungsverhandlungen eine Erfindung, auf die die Klége-
rin ohnehin keinen Anspruch mehr hatte., zum 3atent anmel-
dete oder anmelden lieB. Auch die Revision ist nicht der
Auffassung, daB gegen den Beklagten aus einer nach dem

1., April 1950 gemachten Erfindung irgendwelche Anspriiche
seitens der Klégerin hergeleitet werden kdnnten, wenn er
die Erfindung etwa erst nach dem 12. Juni 1950 zum Patent
engemeldet hétte. War der Beklagte aber nicht verpflich-
tet, der Klégerin und den Gl8ubigern seine fiir die Zukunft
vorgesehenen Wettbewerbspline zu offenbaren, so konnte er
auch nicht verpflichtet sein, der Kligerin eine Erfindung
oder Fatentanmeldung zu offenbaren. Eine solche Verpflich-
tung lieBe sich angesichts des der Kldégerin bekennten
Interessenwiderstreits nicht schon aus ihrem eigenen In-
teresse heraus begriinden, sich nach Mdglichkeit von einem
spateren Wettbewerb des Beklagten zu schiitzen. Dem steht
eben das der Kldgerin und den Gliubigern bekannte Interesse
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des Beklagten entgegen, sich gegebenenfalls auf Grund
neuer erfinderischer lLeistungen auch im Wettbewerb gegen-
iiber der Klédgerin eine neue Existenz aufzubauen. Diese
Chance des Beklagten konnte nicht dadurch ausgeschlossen
oder zunichte gemacht werden, daB die Kldgerin und ihre
Glédubiger es in der Hand hatten, den Zeitpunkt des Ab-
schlusses der Sanierung zu bestimmen und ihn hinauszu-
ztgern, um auf diese Weise auch noch weitere schtpferi-
sche Leistungen des Beklagten, selbst wenn sie bis dahin
noch nicht einmal nach auBen hin in die Erscheinung ge-
treten widren, an sich zu ziehen.

Es ist bisher nicht erdrtert worden, aus welchen
Grinden im einzelnen die Sanierung der Kldgerin, die
schon mindestens seit Februar 1950 Gegenstand der Ersdr-
terung unter den Beteiligten war, erst am 12. Juni 1950
ihren vertraglichen AbschluB gefunden hat. Das Berufungs-
gericht hat diesen Zeitpunkt als mehr oder weniger zufél-

lig gewertet und die Beurteilung der Rechtslage entschei-

dend auf den 1. April 1950 abgestellt. Es wird zu priifen
sein, ob nicht die GlAnbiger die Changen und die Miglich-~
keiten einer Sanierung bereits nach dem damals gegebe-
nen Vermogens—- und Geschéiftsstand hinreichend sicher
glaubten beurteilen zu kiénnen und ob sie nicht deshalbd
den Beklagien von jeder Geschéftsfithrung ausschlaossen,
um zu verhindern, da8 er diesen Stand noch durch irgend-
welche geschiiftlichen MaBnahmen #nderte. Nach dem bisher
vorgetragenen Sachverhalt bleibt ungeklért, ob es auf
Umstidnde, die in der Person des Beklagten gelegen haben,
guriickzufiihren ist, daB die Sanierungsverhandlungen erst
em 12, Juni 1950 vertraglich abgeschlossen wurden, oder
ob dies mehr auf Griinden rein zufélliger Art beruht,
nachdem der EntschluB, unter welchen Bedingungen die Sa-

- e
-———

.

I

A T UGl A

-



P e B L T R

[ S

e b e e s L i

nierung im einzelnen durchgefithrt werden sollte, viel-
leicht schon lange vorher feststand. Wurde die Sanierung
im wesentlichen nach dem Status vom 1. April 1950 ausge-
handelt, wofiir der Inhalt der Vereinbarungen vom 12. Juni
1950 sprechen kidnnte, so widre dies nur eine Bestédtigung
dafiir; daB die Klégerin und ihre Gldubiger auf andere
als die vereinbarten Leistungen vermogensrechtlicher
Art gegen den Beklagten keinen Anspruch erheben wollten
und konnten. Diese Umsténde k¥nnen auch fiir die Ausle-
gung des Inhalits der Vereinbarung vom 12. Juni 1950 von
Bedeutung sein und werden deshalb vom Berufungsgericht
bei der erneuten Verhandlung und Entscheidung mit zu be-
riicksichtigen sein.

- —a—

-
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IV, Was die Beurteilung der Rechtalage, wie sie durch
Yertriige geschaffen worden ist, anlangt, so kann dem Be-
rufungsgericht insqweit nicht gefolgt werden. als es bei
der Auslegung der Ubertragungsvereinbarung vom 12. ‘Juni
1950 zu ciner unterschiedlichen Behandlung der dinglichen
und der schuldrechtlichen Seite des Vertrages gelangt.
Die Prage, welche Rechte des Beklagten nach diesem Ver-
trage auf die Klidgerin zu iibertragen waren, kann nur
gleich und einheitlich nach Sinm und Zweck des Vertrages
beurteilt werden. Soweit der Beklagte ein der Klégerin
nach diesem Vertrage zustehendes Recht ingwischen unzu-
liissigerweise abgetreten hidtte, konnte es zwar auf Grund
des Vertrages nicht mit dinglicher Wirkung auf die Kl&-
gerin iibergehen. Der Beklagte bliebe aber auch dann
nach wie vor verpflichtet, der Kl#dgerin ein solches
Recht zu iibertragen. Dabei ist fiir die Patentanmeldung
vom 20. April 1950 zu beachten, daB sich der Beklagte
diesea Rechts nicht schlechthin zugunsten des Kaufmanns
" St@P entduBert hatte; es gehdrte ihm vielmehr nach
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wie vor wirtschaftlich. Das héitte auch in gewissem Umfan-
ge eine Verfiligung iiber seine schuldrechtlichen Anspriiche
gegen Stricker zugunsten der Klégerin zugelassen.

Bs trifft auch nicht zu, wenn das Berufungsgericht
meint, keinesfalls ktnne ein Recht, von dessen Existenz
die Kliigerin keine Kenninis gehabt habe, auf die Klige-
rin libergegangen sein; der Wille der Klégerin bei der
dinglichen Ybertragung habe sich, so meint das Berufungs-
gericht, auf ein ihr unbekanntes Recht nicht richten
ktnnen. Hierauf kann es nicht ankommen, vielmehr ist
der Inhalt der- Erkl#@rung mafigebend; sie kann auch der
Kldgerin nicht bekannte Rechte umfassen, sofern diese
Rechte nur hinreichend bestimmbar sind. Gegeniiber einer
solchen Willenserkldérung konnte der Bekiagte auch nicht
damit gehdrt werden, daB er das Erkldérte nicht gewollt
habe (vgl § 116 BGB).

Es erscheint auch nicht rechtsbedenkenfrei, wenn
das Berufungsgericht ohne weiteres davon auszeht, das
der Wortlaut des Vertrages einer Einbegziehung der strei-
tigen Patentanmeldung deshalb entgegensteht, weil die
Anmeldung nicht dem Beklagten sondern St{j# zugestan-
den habe. Denn wie bereits erwithnt, stand die Anmeldung
dem Beklagten jedenfalls wirtschaftlich zu. Das Bern-
fungsgericht meint, daf zwar eine "ausdehnende" Ausle-
gung an sich rechtlich méglich sei, kommt aber zu dem
Ergebnis, daB eine solche Auslegung nach Lage des Fal-
les auszuscheiden habe.

Die vorerw#hnten Bedenken gegen den Ausgangspunkt,
von dem aus das Berufungsgericht die Auslegung vorge-
nommen hat, machen eine erneute tatrichterliche Wirdi-
gung erforderlich. Es gilt, im Wege der Auslegung fest-
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zustellen, ob die Vereinbarung vom 12. Juni 1950 auch
alle nach dem 1. April 1950 entstandenen Rechte aus Er-
findungen, Patenten und Patentanmeldungen umfassen soll-
te, und zwar auch solche, die der Kliégerin nicht be-
kannt waren, in ihrem Unternehmen nicht benutzt wurden
vnd deshalb auch fiir die Bewertung des Unternehmens

'der Kligerin und fiir die Art der Durchfiihrung der Sanie-
rung itberhaupt nicht in Betracht gezogen worden waren.
Dabei wird folgendes zu beriicksichtigen sein: Die Klige-
rin und ihre Gldubiger konnten bei den Abmachungen vom
12. Juni 1950 nur von dem ihnen bekannten Geschiéftsstand
ausgehen. Danach sollten der Kliigerin die Rechte erhal-
ten bleiben, die sie kannte und nutzte, wie dies bereits
bei der im Februar 1950 erfolgten Ubertragung der ge-
werblichen Schutzrechte der Beklagten auf den Treuhéinder
geschehen war. Diese Rechte sollten am 12. Juni 1950
endgliltig und "unent._eltlich" auf die Xl#égerin iibergehen.
\tenn der Beklagte dariiber hinaus der Xlégerin noch wei-
tere Vermigenswerte filr die Befreiung von seinen Verbind-
lichkeiten hiitte iiberlassen sollen, so ist dies zumin-
dest nicht ausdriicklich vereinbart worden. Es ist auch
nicht ohne weiteres anzunehmen, deB8 dies ebenfalls "un-
entgeltlich" und ohne Xnderung der sonstigen Sanierungs-
grundlagen geschehen sollte. Unstreitig entging der Be-
klagte durch die Sanierung dem Schicksal des Konkurses

g ¢ der Kommanditgesellschaft, filr deren Schulden er peradn-
lich haftete. Er wurde von den Schulden befreit und konn-
te und sollte auch noch einige Vermbgenswerte retten.

Im iibrigen gingen die Parteien von vornherein davon aus,
daB der Beklegte sich irgendwie als Wettbewerber betd-
tigen wiirde. Das Berufungsgericht hat dies ausdriicklich
als Grundlage der zwischen den Parteien geschlossenen
Vertridge festgeste’lt. Wenn sich die Klédgerin gegen eine
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Verwertung neuer Erfindungen des Beklagten, den sie ja
als Fachmann kannte, hétte schiitzen wollen, so hiétte
dies allenfalls im Wege einer vertraglichen Abmachung
geschehen konnen. Die Klégerin versuchte auch, dem Be-
klagten ein Wettbewerbsverbot aufzuerlegen. Der Beklag-
te hat die Unterzeichnung eines dahingehenden Zusatz-
abkommens aber abgelehnt. In diesem Zusammenhang wird
das Berufungsgericht zu priifen haben, wie die an den
Beklagten erfolgten Zahlungen zu beurteilen sind (vgl
hierzu Schriftsiitze der Klidgerin vom 19.Februar 1952

S 4 und vom 9. April 1952 S 1; Schriftsitze des Beklag-
ten vom 1. April 1952 S 1 und vom 6. Juni 1952 § 2).

Es ist nicht zu beanstanden, wenn das Berufungs-
gericht fiir die Auslegung des Vertrages vom 12. Juni
1950 auch das spétere Verhalten der Parteien, wie es
insbesondere in dem Vertrage vom 10. Mérz 1951 seinen
Augdruck gefunden hat, zur Klarstellung des Erkliérungs-
willens der Parteien herangezogen wird. In diesem Ver-
trage wird die Wettbewerbslage, wie sie sich inzwischen
aus der Betdtigung des Beklagten in der "Duplomat" er-
geben hatte, als Geschéftsgrundlage vorausgesetzt, Die
Klhgerin konnte wohl auch ernstlich nicht im Zweifel
dariiber sein, daB die Entwicklung des neuen Photokopier-
gerdtes der "Duplomat" auf den Beklagten zuriickzufiih-
ren war. Aus dem in diesem Vertrage enthaltenen Satz,
ein etwaiger Patentstreit zwischen dem Beklagten und
Dr. E@JP sclle unberiihrt bleiben, kann allerdings
noch nicht der SchluB gezogen werden, daB dexr KlHgerin
auch die auf den Beklagten zuriickgehende Patentanmel-
dung vom 20. April 1950 als solche bekannt. gewesen sei.
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Das Berufungsgericht wird sich schlieBlich mit der
Bedeutung der Riickbeziehung des Ausscheidens des Beklag-
ten suf den 1. April 1950, .wie sie in den beiden Gesell-~
schaftsvertrigen vom 12. Juni 1950 und i0. Mirz 1951
vereinbart worden ist, auseinanderzusetzen heben. Dabei
ist zu beachten, dafB diese Rilckbeziehung zunéchst je-
denfalls nur die rein gesellschaftsrechtlichen Verpflich-
tungen im Innenverh#ltnis betreffen sollte, d.h. daB
die im Zusammenhang mit dem Ausacheiden des Beklagten
als Komplementdir notwendige gesellschaftsrechtliche Aus-
einandergetzung auf den 1. April 1950 zuriickbezogen wer-
den sollte. Dagegen stellte die gesondert hiervon in
einem besonderen Vertrage vereinbarte bertragung
nicht nur von gewerblichen Schutzrechten, sondern auch
von Geschiéftsanteilen an ganz anderen Gesellschaften
auf die Klkigerin eine auBerhald der gesellachafis-
rechtlichen Auseinandersetzung liegende Regelung dar,
die der Sanierung der Kommanditgesellschaft dienen soll-
te. Das Berufungsgericht wird priifen missen, ob ungeach-
tet dieser Umsiédnde die in dem "Gesellschaftsvertrag"
vom 12. Juni 1950 und im Vertrage vom 10. Mirz 1957
enthaltene Riickbeziehung auch fiir den {lbertragungsver-
trag -vom 12. Juni 1950 zu gelten hat. Das Berufungsge-
richt wird weiter zu priifen haben, ob den Beklagten
nicht nach Inhalt und Zweck der Vertrige vom 12. Juni
1950 hinsichtlich einer von ihm inzwischen gemachten
neuen Erfindung eine Aufkliérungs- und Offenbarungs-
pflicht traf, die fiir ihn nach den Ausfihrungen unter
III aus seiner gesellschaftsrechtlichen Stellung allein
nicht ohne weiteres gegeben war, und welche Rechtsfol-
gen sich gegebenenfalls aus der Verletzung einer der-
artigen Pflicht unter dem Gesichtspunkt des Versachul-
dens bei Vertragsschluf fiir die Klagantrige ergeben
ktnnten.
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Wenn das Berufungsgericht hinsichtlich der Ausle-
gung des Vertrages vom 12. Juni 1950 zu demselben Ergeb-
nis gelangt und die Patentanmeldung vom 20. April 1950
als nicht vom Vertrage umfaBt ansieht, wird schlief3~
lich noch zu priifen sein, ob sich der Beklagte ange-

* sichts der Tatsache, daB er diese Patentanmeldung ver-
schwiegen hat, nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) auf
einen derartigen Ausschluf der Kligerin gegeniiber beru-
fen kann.

Wilde Bock Kriiper-Nieland

Nastelski Christoph
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