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PatG § 9; BGB § 242 Be, Bf

Die Frage, ob den Kdufer einer Erfindung dic Neboenpflicht
trifft, dem Erfinder bei der Erlangung ciner Ehrung im
Zusammenhang mit einem vom Kdufer der Erfindung erziel-
ten Ausstellungserfolg behilflich zu sein, kann nicht
allgemein, sondern nur unter Beriicksichtigung der bve-
sonderen Umsidnde des Eingelfalles entschieden werden

(§ 242 BGB).
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Verkiindet
am 17. Marz 1961
Grunau, Justizhauptisckretir
als Urkundsbecamter der
Geschidfisstelle

Inm Namen de s Volkes
In dem Rechtsstreit

des Fmms ‘e ¢ O (vs:),

Kldgers und Revisionsklégers,
~ ProzeBbevollméchtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. -‘

gegen

dic Firma WENNEER T <, sl
Beklagte und Revisionsbeklagtie,
- ProzeBbevollmiéchtigter: Rechtsanwalt Dr. (NS -

hat der Erste Zivilscenat des Bundesgerichtshofs auf die
miindliche Verhandlung vom 27. Februar 1961 unter Mitwir-
kung des Senatspridsidenten Prof. Dr. h. c. Wilde und der
Bundesrichter Dr. Spreng, Dr. Loscher, fehle und Dr. Speng-
lerx

fir hecht erkannt:

Auf die Revision des Klidgers wird das am

16. April 1959 verkiindete Urteil des 3. Zi-
vilsenubts des Hanseatischen Oberlandesge-—
richts zu Hamburg aufgehoben.

Die Sache wird zur andexrweiten Verhandlung
und Entscheidung, auch iiber die Kosten der
Revision, an das Berufungsgericht zuriickver-
wiesen.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Tatbestand:

Die Beklagte hat durch Vertrag vom 18. August 1950 das Recht
ervorben, den vom Kldger als seine Lrfindung bezcichneten
selbstoffnenden Gewinderollkopf allein auszuwerten und
Schutzrechte im In- und Auslande darauf anzumclden. Als
Entgelt wurden dem Klédger Stiicklizenzen zugesagt. AufBerdem
arbeitete er gegen einc besondere Vergiitung von 1950 bis
Sommer 1952 im Betricbe der Beklagten mit.

Im August 1953 wurde der Beklagten auf der Kationalisie-
rungsausstellung in Diisseldorf eine Goldmedaille verlichen,
und zwar, wie der Klidger behauptet, fiir einen Gewinderoll-
kopf, der mit seinem urspriinglichen Muster identisch gewe-
sen sei. Demgegeniiber behauptet dic Beklagte, auf der Aus-
stellung gezeigt und prédmiiert worden sei nicht der Gewinde-
rollkopf als solcher, sondern die Anwendung von zweli Gewinde-
rollkopfen, einmal in Verbindung mit einem Schraubenautoma-
ten einer Krefclder Firma und zum anderen in Verbindung mit
der VDF-Drehbank einer Hamburger Firma.

Der Kldger hilt die Beklagte fir verpflichtet, fir ihn bei
der Ausstellungsleitung, die noch heute einem derartigen
Antrag zu entsprechen bereit sei, die Ausstellung einer Mit-
arbeiter~Urkunde zu beantragen. JNr stiitzt diesen Anspruch auf
den Vertrag von 1950 und auf sein Erfinderpersdnlichkeits-
recht in Verbindung mit Ariikel 12 der Preisgerichtsordnung
der Kationalisicrungsausstellung Diisscldorf 1953, der fol-
genden Wortlaut hats

"Axrtikel 12: Mitarbeiter-~Urkunden

PUr die an dem kEntwurf, der Herstellung oder der
Aufmachung des Schaugutes hervorragend betoilig-
ten iflitarbeiter solcher Aussteller, die ausgezoich-
net wurden ..., konnen nach dem Ermessen des Preis-
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gerichts auf Antrag der beteiligten Ausstieller
Mitarbeiter-Urkunden (fiir geistige oder werkidtig,
Mitarbeit) verliehen werden.

Bei den Mitarbeiter~Urkunden findet eine Grad-
abstufung nicht statt.®

Der Klédger hat beantragt, die Beklagite zu verurteilen:

gegeniiber der Abwicklungsstelle der Jury der
groBen Rationalisierungsausstellung die Erkla-
rung abzugeben, daB sie mit der Erteilung einer
Mitarbeiter-Urkunde fiir den Kléger fiir dessen gei-
stige und werktdtige Mitarbeit an der prémiierten
feststehenden Drehbank mit Gewinde-~Rollkopf Type

F 3 gem, § 12 der Preisgerichtsordnung der Rational: -

sierungsausstcllung Diisseldorf 1953 einverstanden
sei und beantrage, dem Kjdger dieso Mitarbeiter-
Urkunde zu verleihen.

Die Beklagte hat Klagabweisung beantragt. Sie macht geltend,
da8 der Antrag auf Ausstellung einer Mitarbeiter-Urkunde
ganz in ihr Ermessen gestellt sei, und bestreitet, daB der
Kldger einen Rechisanspruch hierauf habe. AuBerdem sei es
fir sie unzumutbar, sich fiir den Kliger derart zu verwenden,
nachdem dieser sie mit Klagen und ihre Mitarbveiter mit Straf-
anzeigen liberzogen, zudem auch seine vertraglichen Verpflich-
tungen nur unvollkommen erfiillt habe.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, das Oberlandes-
gericht hat die Berufung des Klégers zuriickgewiesen.

Mit der Revision verfolgt der Kliiger seinen fritheren An-
trag weiter, wdhrend die Beklagte um Zuriickweisung der
Revision bittet.




Entscheidungsgriinde:

I. Die Bedenken, ob die Revisionssumme erreicht sei, greifen

1I.

nicht duxch. Die Parteien haben durch ihre Einlassung in

den Tatsacheninstanzen zum Ausdruck gebracht, da der vom
Landgericht festgesetzte und vom Berufungsgericht stillschwei-
gend beibehaltene Streitwert von 6,100,-—- DM ihrer Interes-
senlage gerecht wird. Unter diesen Umstédnden fehlt es an

eincm hinreichendcen Anhalitspunkt, der eine niedrigere Hohe

des Streitwerts fiir die Revisionsinstanz rechifertigen

konnte.

Nicht beizutreten vermag der Senat der Rechtisauffassung der
Beklagten, dic den Rechtsstreil als eine nicht vermdgens-
rechtliche Streitigkeit behandclt wissen mdchte. Tenn der
vom Klédger gelitend gemachte Anspruch auf Erlangung cinexr
Mitarbeiter~Urkunde erschdpft sich nicht in dem rein idecllen
Interesse an der Ehrung, sondern er besitzt daneben insofern
auch vermogensrechilichen Charakter, als sich der Klédger vom
Besitz einer derartigen Urkunde eine Forderung seines wirt-
schaftlichen Fortkommens verspricht. Dieses gleichzeitige
Yorhandensein eines geldwerten Interesses reicht aus zur Be-
Jahung eines vermogensrechtlichen Anspruchs im Sinne des

§ 546 zPO (vgl. BGHZ 13, 5, 8; 14, 72, 74).

Das Berufungsurteil baut auf zwei tatsédchlichen Feststel-
lungen aui, die keiner Nachpriifung durch das Revisionsge~
richt unterliegen, indem es als erwiesen ansieht, da der
Beklagten dic Goldmedaille fiir den “Fette-Gewinderollkopf
Type F 3", nicht aber fiir dessen Anwendungsmoglichkeiten an
Drehbank und Schraubcnautomat, verliehen worden sei, und
ferner, dad die Ausstellung einer Mitarbeiter-Urkunde auch
heute noch zu erlangen seci. Es meint aber, aus dem Vertrage
der Parteien vom 18. August 1950 lasse sich mangels ausdriick-
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licher Kegelung kein klagbarer Anspruch des Klégers auf
Ehrung durch eine Mitarbeiter-Urkunde entnehmen. Auch aus
§ 242 BGB ktnne eine vertragliche Nebenpflicht dieser Art
nicht hergeleitet werden, weil dazu nicht das Bestehen eines
Dauerschuldverhdltnisses geniige, sondern auBerdem "besonders
enge und gemeinsame Bindungen' der Parteien fiir die Dauer
ihrer Vertragsbeziehungen zu fordern seien. Anderenfalls
wilrde jeder LErfinder, der seine Erfindung verkauft oder
ausschlieBliche Lizenzen vergibt, ein Recht auf Anerkennun-
gen oder Ehrungen der streitigen Art erwerben.

Der Revision, die eine Verletzung des § 242 BGB riigt, ist
insofern zuzustimmen, als die Urteilsbegriindung nicht eindeu-
tig erkennen 1l&é8t, ob der Begriff einer klagbaren Neben-
pflicht aus § 242 BGB vom Berufungsgericht rechtsirrtumsfrei
gewiirdigt worden ist. Im Rahmen einer angemessenen Vertrags~
erfiillung nach Treu und Glauben mit Riicksicht auf die Ver-
kehrssitte (§ 242 BGB) konnen sich, wovon auch das Berufungs-
gericht ausgeht, neben den ausdriicklich geregelten Haupl-
pflichten unter Umstdnden fiir beide Parteien erginzende Ne-
benpflichten, und zwar nicht nur auf Unterlassung vertrags-
schéddigenden Verhaltens, sondern auch auf ein positives Tun,
ergeben. Diese denkbaren Nebenpflichten beschrénken sich .
nicht begriffsnotwendig auf eine bloBe Ergénzung und Forde-
rung der Hauptvertragspflicht, sondern sie kdonnen auch den
Charakter selbsté@ndiger Nebenpflichten tragen, unter denen
fiir den vorliegenden Fall die Mitwirkungspflicht (vgl. RGZ
129, 376) und die Piirsorgepflicht (vgl. BAG NJW 1958, 1061)
von besonderer Bedeutung sein kdnnten.

Der Begriff der Firsorgepflicht ist zwar urspriinglich im
Arbeitsrecht entwickelt worden; er kann aber je nach der
Natur der einzelnen Vertragsbeziehung auch bei andersarti-
gen Rechtsverhdltnissen zur Anwenduﬁg gelangen (vgl. BGB



RGRK 1%. Aufl., Anm. 23 zu § 242; Soergel-Siebert, BGB Anm.
64 - 66 zu § 242; Enneccerus-Lehmann, 15. Aufl. S. 19,

§ 4 II, 2). Auch bei lLizenzveritrdgen kdnnen Nebenpflichten
verschiedenster Art ohne Erwdhnung im Vertrage aus der gegen-
seitigen Fiirsorgepflich{ der Vertragspartner erwachsen. Als
Beispiele fiir derartige Firsorgepflichten, dic sich nicht
notwendig in der Wahrung gemeinsamer Interessen erschoépfen,
sind zu erwidhnen: die Benutzungspflicht des Lizenznehmers,
sofern die Vergiitung allein in Stilickgebiihren besteht (vgl.
RG in GRUR 1937, 38) sowie die¢ Verpflichtung des angestell-
ten Erfinders, nach erfolgter Inanspruchnahme seiner Erfin-
dung von einer Nichtigkeitsklage gegen das vom Arbeitgeber
erwirkte Patent abzusehen (BGH in GRUR 1955, 535).

Art und Umfang derartiger Fiursorgepflichten beider Lizenz-
vertragspartner werden zwar, wie das Berufungsgericht zu
Recht hervorhebt, weitgehend davon abhéingig sein, wie eng
die Gemeinschafitsbindung ist, welche dice Beteiligten fir
eine gewisse Dauer eingegangen sind. Jedoch stellt die MOg-
lichkeit gescllschaftséhnlicher Zusammenarbeit nicht die
einzige Voraussetzung dar, unter der aus einem Vertrag iliber
die Auswertung einer technischen Konstruktion gegenseitige
Firsorgepflichten erwachsen konnen. Eine weitere Mdglichkeit
kann beispielsweise dann gegeben sein, wenn die Beteiligten
- wie vorliegend die Prozefiparteien - zeitweise im Rahmen
eines Dienstvertragsverhdltnisses zusammengearbeitet haben.

Ausschlaggebend fiir das Berufungsgericht konnte die Erwid-
gung gewesen sein, daB der Kldger der Beklagten nicht nur

ein Auswertungsrecht an seiner Xonstruktion, sondern geradezu
das volle Verfiigungsrecht itber sie iiberlassen hatl. Aus die-
sem Grunde besitzt zwar das Veriragsverhdltinis der Parteicn
seiner Kechtsform nach mehr Ahnlichkeit mit einem Patentkauf
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als mit einem Lizenzvertrag. Auf der anderen Seite ist je-
doch nicht zu verkennen, daB sich der Vertrag bei wirtschafu.
licher Betrachtungsweise wieder mehr einem Lizenzverirag
ndhert, da dem Klédger als Vergiitung nur Stiicklizenzen bis
zum Ablauf aller etwaigen Patentrechte zugebilligt worden
sind. Bereits aus dieser Dauerbeziehung kénnte sich unter
Umstédnden eine Verpflichtung zur gegenseitigen Riicksicht-
nahme ergeben. - Fiir rechtsunerheblich hat das Berufungsge-
richt anscheinend den weiteren Umstand gehalten, daB der
Vertrag vom 18. August 1950 fiir die Anlaufszeit dexr Produk-
tion eine beratende und konstruktive Mitarbeit des Kligers
vorsah und daB diesc Mitarbeit unstreitig rund 2 Jahre ge-
dauert hat. Dieses dienstvertragliche Element des gemisch-
ten Vertrages ist bei der Priifung der Anwendbarkeit des
§ 242 BGB nicht geniigend beriicksichtigt worden.

Aber auch in anderer Bezichung ist der Sachverhalt noch nichi
hinreichend fiir eine abschliefiende Beurteilung der Streit-
frage geklért, ob aus § 242 BGB eine Nebenpflicht dexr Be-
klagten, bei der Ausstellungsleitung die Erteilung einer
Mitarbeiter—-Urkunde zugunsten des Klégers zu beantragen, her-
geleitet werden kann. Denn die Beantwortung dieser Frage
kann nicht getrennt werden von der auf tatsdichlichem Gebiet
liegenden weiteren Frage, in welchem Umfange der Kléger als
"hervorragend beteiligier Mitarbeiter" im Sinne des Artikels
12 der Preisgerichtsordnung zu gelten hat. Da sich das Beru-
fungsgericht hierzu noch nicht ge&duBert hat, so wird diese
Priifung nachzuholen sein.

Dabei ist insbesondere zu beriicksichtigen, daB8 die Festlotel-
lung, ob der Kléger ein an dem Entwurf, der Herstellung oder
der Aufmachung des Schaugutes hervorragend beteiligter Mit-
arbeiter gewesen ist, nicht allein aus der Sicht seiner Er-
findereigenschaft getroffen werden kann, sondern daf cine



Abvwdgung mit den Verdiensten aller sonstigen Mitarbeiter
erfolgen muB, die etwa ebenfalls in nennenswertem aBe zu
dem Ausstellungserfolg beigetragen haben. Denn keinesfalls
diirfte die Beklagte durch das Klagbegehren dazu gendtigt
werden, dem Kldger unter AuBerachtlassung des arbeitsrcchi-
lichen Grundsatzes der Gleichbehandlung aller Mitarbeiter
eine Vorzugsbehandlung zuteil werden zu lasscn.

Des weiteren wird zu beachten sein, daB die Einreichung eines
solchen Antrages gendB Artikel 12 der Preisgerichtsordnung
in das Lrmessen des jeweiligen Ausstellers gestellt worden
ist. Ob die Beklagte im konkreten Falle von dieser Moglich-
keit zugunsten des Klidgers Gebrauch machen muBte, hidngt,

wic bereits erdrtert, von "I'reu und Glauben mit Riicksicht
suf die Verkechrssitte® (§ 242 BGB) ab. Es ist also zundchst
die allgemeine Verkehrsiibung unter Ausstellern der damaligen
Zeit beachtlich, aber daneben auch die eigene, innexrbetrieb-
liche Gepflogenheit der Beklagten, falls sie haufiger Aus-
stellungen mit entsprechender Preisgerichtsordnung bescnickt
haben sollte. Nach Treu und Glauben ist ferner die Beritick-
sichtigung aller weiteren Begleitumstédnde geboten, die fiir
die Interessenlage der Beklagten vernlnftigerweise von Be-
lang sein konnten. Sie durfte ihr Ermessen nur nicht derart
handhaben, daf es zu einem iiBbrauch oder ciner Ermessens-
liberschreitung filhrte. Eine unbillige Auslibung des Ermessens
hdtte jedenfalls dann vorgelegen, wenn die Stellung eines
Antrages ausschlieBlich mit Riicksicht darauf, daB8 sich die
farteien im Unfrieden getrennt hatten und Prozesse miteinan-
der fiihrten, unterblieben sein sollte.

In diesem Zusammenhang ist das Berufungsgericht, weil es
jede Lechispgrundlage filr die Klage verneint, nicht mehr
auf den von dér Beklagten erhobenen Hilfseinwand der Unzu-
mutbarkeit eingegangen. Fir den erkennenden Senat erlaubt
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der unstlreitige Sachverhalt nicht die SchluBfolgerung, der

Kldger habe sich seinerseits in so groblicher Weise verirags-
widrig verhalten, da dadurch sein etwaiger Anspruch auf Er-

flillung einer vertraglichen Nebenpflicht verwirkt sein
miiBte. Wenngleich der Klédger in den Nebenprozessen I ZR
69/59 und I ZR 94/59 nicht in vollem Umfange obgesiegt hat,

so0 kénnte doch seine Rechtsverfolgung in keiner jener Rechts-

streitigkeiten als mutwillig oder gar sittenwidrig bezeich-

net werden. Die auBerdem von der Beklagten angefihrten Straf-

anzeigen gegen einige ihrer Mitarbeiter sind zwar durch Ein-
stellung der Ermittlungsverfahren zum Abschlu8 gekommen,sie
haben aber andererseits auch keine Strafverfolgung des Kl&-
gers vegen falscher Anschuldigung (§ 164 StGB) nach sich
gezogen. ~ Bndlich diirfte auch die im Landgerichtsurteil
(S. 6) vertretene Kechtsauffassung, es liege eine ungebiihr-
liche Hinausztgerung der Klagerhebung vor, weil sie erst

am 9. Januar 1957, also iiber 3 Jahre nach Verleihung der
Goldmedaille, erfolgt ist, nicht aufrechtzuerhalten sein,
falls sich der Parteivortrag des Klédgers im Schrifisatsz
vom 5. Februar 1958 (S. 2) bestiétigen sollte, daB er von
der Verleihung erst durch cinen Schrifisatz der Beklagten
vom 12. Dezember 1955 Kenninis erhalten habe.

Als weitere Klaggrundlage neben der von ihm verneinten
vertraglichen Nebenpflicht untersucht das Berufungsgericht,
ob eine Verletzung des Erfinderpersdnlichkeitsrechts des
Kldgers vorlicge. Es filhrt aus: Eine Verletzung des in

3§ 26, 36 PatG geregelten Rechtes auf Erfinderbenennung
kGnne gem&dB § 823 Abs. 1 BGB nur Anspriiche auf Schadens-
ersatz und Unterlassung auslisen. Diese seien aber nicht
geltend gemacht; ein Anspruch auf Beantragung der iitar-
beiter-Urkunde konne aus dem allgemeinen Erfinderpersonlich-
keitsrecht nicht abgeleitet werden.
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Auch diese hLechtsansicht wird von der kevision angegriffen,
welche meint, die Beklagte habe das Personlichkeitsrecht des
Kldgers rechitswidrig dadurch verletzt, daB sie das Preisge-
richt lber die Erfindereigenschaft des Klégers getduscht
and diescn durch bewuBte Unterlassung der Antragstellung
einc ihm vom Preisgericht zugedachte EBEhrung vorenithalten
habe. - Dic Revision verkennt jedoch, daB das Recht des
Erfinders auf Anerkennung seiner Erfindereigenschaft nicht
ins Uferlose ausgedchnt werden kann, sondern seine Grenzen
in dem findet, was allgemein iiblich ist. Zer Kldger hat
selber nicht behaupten konnen, daf sich eine Verkehrsiibung
dahin ausgebildet habe, bei Rationalisierungsaussiellungen
jen jeweiligen Erfinder des Ausstellungsgutes namentlich zu
senennen und, soweit dazu welegenheit besteht, Antrdge auf
shrung des Erfinders durch Ausstellung einer Urkunde zu
5tellen. Die Handlung, welche mit dem Klagantrag von der
deklagten begehrt wird, geht also offensichtlich iiber den
iahmen. des Ublichen hinaus. Auch das Berufungsgericht hat
ias Vorhandensein einexr Verkehrssitte des Inhalts, daB ein
wadmiierter Aussteller an der Verleihung einer Mitarbeiter-
Jrkunde fiir den Erfinder seines prédmiieriten Ausstellungsstiicks
nitwirken miisse, nicht feststellen konnen.

irundsdtzlich Ubersieht die Revision, daB die Beklagte durch
2loBe Verweigerung ihrer Mitwirkung nur unter der Voraus-
setzung eine sie zum Schadensersatz verpflichtende Ver-
letzung des Erfinder~Personlichkeitsrechtes des Klégers
18tte begehen konnen, wenn ihre Unterlassung als solche
rechtswidrig gewesen wédre, d.h. wenn eine Rechispflicht zum
jandeln fiir sie bestanden hidtte (vgl. RGZ 134, 235; 171, 67;
}B-RGRK 11. Aufl. Anm. 33, 34 zu § 823 BGB). Im vorliegenden
streitfall k&me als Rechtsgrund fir die Begriindung eciner
lerartigen hechtspflicht zu einem positiven Tun allenfalls
ier Vertrag der Paxrtcien vom 18. August 1950 in Betracht;
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cine sclbstidndige gesetzliche Grundlage fiir das Klagbegehren
ist mangels Verkehrsiiblichkeit einer derartigen Erfinder-
Lhrung nicht ersichtlich.

Die Klage kann also nur erfolgreich sein, wenn das Berufungs-
gericht in der erneuten Verhandlung eine vertragliche Neben-~
pflicht zur Stellung des gewiinschten Antrages bejahon sollte,
Nach alledem muBte das angefochtene Urteil aufgehoben und
dic Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,

auch iiber die Koston der Revision, an das Berufungsgericht
zurlickverwicsen werden.

Wilde Spreng Loscher
Pehle Spengler



