I ZR 73/58

Verkiindet

am 10. Juli 1959

Grunau, Justizobersekretir 2 5 1 2 07 4
als Urkundsbeamter !
der Geschidftsstelle

Im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

der Firma Vertriebs—Gesellschaft m.b.H.,
rafle gesetzlich vertreten
durch den Geschaftsfilhrer R

Kldgerin, Widerbeklagte und Revisionskligerin,

- ProzeBbevollmsichtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. (N -

gegen

den Ingenieur Heinrich- in ZGEES Bez. R bvei
der Firmea B & S’

Beklagten, Widerkliger und Revisionsbeklagten,

-ProzeBbevollméchtigters Rechtsanwalt Dr. (NN -

Ut

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
miindliche Verhandlung vom 10. Juli 1959 unter Mitwirkung der
Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Kriiger-Nieland, Dr. Spreng,
Pehle und Ebel

fiir ‘Recht.erkannt: i

I. Auf die Revision der Xligerin wird ihre 2
in den Teilurteilen des 2. Zivilsenats des Ober-
landesgerichts in Diisseldorf vom 14. Februar 1958
und der 4. Zivilkammer des Landgerichts in Diissel-
dorf vom 4. Juni 1957 ausgesprochene Verurteilung
zur Rechnungslegung wie folgt eingeschriénkts

Der Kligerin wird nach ihrer Wahl vorbehalten,
ihre Abnehmer nur einem vom Beklagten 2zu bezeichnenden
Wirtschaftspriifer zu nennen, der sich ihr gegeniiber
insoweit zur Verschwiegenheit verpflichtet hat, sofern

* sie diesen ermdchtigt, dem Beklagten dariiber Auskunft
+ 2u geben, ob eine bestimmte Lieferung oder ein be-



- 1 8a -

stimmter Abnehmer in der Rechnung enthalten ist, und
wenn sie ferner die Kosten des Wirtschaftspriifers trégt.

II. Im Uibrigen wird die Revision der Kldgerin zurlick
gewiesen.

III. Von den Kosten des Rev181onsverfahrens tragen
die Klagerin 24/25, der Beklagte 1/25.

Yon Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwglts  Ww\.prinz.law
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Patbestand:

A. Die Klégerin befaBt sich mit der Konstruktion und
dem Vertrieb von Einrichtungen zum Transport, zum Entladen,
zur Sduberung und Aufbereitung von Zuckerriiben und anderen
landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Der Beklagte hat vom
1. Juni 1950 bis Januar 1956 mit der Klégerin auf diesem
Gebiet zusammengearbeitet, zuerst als freier Mﬁtarbeiter,
ab 1. August 1952 als ihr Angestellter.

1. Nach den zunichst getroffenen, durch Schreiben der
Kldgerin vom 21. Juni 1950 bestdtigten Vereinbarungen war
der Beklagte u.a. verpflichtet, seine Arbeitskraft und Er-
fahrungen zur konstruktiven Ausarbeitung  und Entwicklung der
Spezialerzeugnisse der Kldgerin zur Verfiigung zu stellen.
Alle im Rahmen seiner Téatigkeit entwickelten konstruktiven
Neuerungen oder Erfindungen sollten Eigentum der Kl&égerin
sein, die sich dagegen verpflichtete, dem Beklagten Teile die-
ser Konstruktion entsprechend seiner Fabrikationsmoglichkeit
in Auftrag zu geben.

2. Mit Schreiben vom 28. Dezember 1950 bestdtigte die
Klégerin dem Beklagten eine Anderung dieses Vertrages beziig-
lich der Behandlung.von Neuerungen und Schutzrechten dahin,
daf alle im Rahmen seiner Tédiigkeit bei ihr von ihm entwicke]-
ten konstruktiven Neuerungen Bigentum der Kldgerin sein soll- ;
ten. ) ' |

Am 21. Januar 1951 ist eine ein endloses Forderband
betreffende Erfindung des Beklagten angemeldet und ihm darauf
das deutsche Bundespatent 844 264 erteilt worden.

3. Am 8. Juni 1952 trat der Beklagte an die Klégerin
mit dem folgenden Wunsch nach Anderung des Vertragsverh#dltnisses
in Bezug auf die Behandlung seiner Erfindungen heran:
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"Es besteht Einigkeit dariiber, daB mit mir ein neuer
Vertrag abgeschlossen werden soll.

Da mir dies jedoch bei den augenblicklichen Umsténden
innerhaldb der Firma nicht kurzfristig mtglich erscheint,
bitte ich mit sofortiger Wirkung in eine Anderung des
bestehenden Vertrages einzuwilligen, dahingehend, da8
von mir gemachte Erfindungen mein freiverfﬁgbares Eigen-
tum sind. Die Kosten trage ich natiirlich.

Dies schlieBt natiirlich nicht aus, dafl die Verwertung
meiner Erfindungen durch -die "Eﬂlir erfolgt.

Sie wissen, daBl ich eine Idee habe, von der ich mir .
sehr viel verspreche, und ich hoffe, mir damit einen
sorglosen Lebensabend zu sichern.

Dies ist der Grund fiir meinen Wunsch.
Ich bitte um moglichst sofortige Stellungnahme."

Der Beirat der Kligerin, Karl Pl eriklirte am
9. Juni 1952 sein Einverstd#ndnis hiermit, die Kldgerin be-
ététigte mit Schreiben vom selben Tage die vorgeschlagene
Neuregelung des Vertrages wie folgt: '

"Wir bestdtigen den Eingang Ihres Schreibens vom
8. ds. Mts. Nach erfolgter Genehmigung der —von Ihnen
gewiinschten Anderung des bestehenden Vertrages seitens
des Beirates der Gesellschaft bestétigen wir Ihnen
hiermit, daB wir mit der dahingehenden Anderung des
bestehenden Vertrages einverstanden sind, dal die von
%hnen ggmachten Erfindungen Ihr frelverfugbares Eigen-
¢ .bum sin

Wir halten es nunmehr fiir notwendig, aufgrund der vor.
genommenen Anderung eine Neufassung des Vertrages aus-
zuarbeiten. Mit Riicksicht auf die augentlickliche Ur-
laubszeit bitten wir um Geduld."

Am 19. Juli und 26. Juli 1952 sind sodann Schutzrechte
auf den Namen des Beklagten angemeldet worden, die zur Er-
teilung des DB-Patents Nr. 913 160 betr. Sand- und Steine-
fénger flr Rilbenschwemmrinnen:' und des DBG-Musters Nr.

1 645 976 betr. eine Verladeanlage auf seinen Namen gefiihrt
haben. YN



4. SchlieBlich schlossen die Parteien nach weiteren
Verhandlungen einen mit Brief der Kligerin vom 1. Dezember
1952 angebotenen, vom Beklagten am 24. Dezember 1952 an-

genommenen Anstellungsvertrag. Der Brief lautet (auszugs-
weise):

"Betr.: Anstellung

Auf Grund der bisherigen Zusammenarbeit zwischen unserer
FPirma und Thnen als Mitarbeiter im freien Vertragsver-
hdltnis haben wir uns entschlossen, Sie mit Wirkung

vom 1. August 1952 in das Angestelltenverhidltnis zu
ilbernehmen.

In diesem Zusammenhang erteilen wir Ihnen mit Wirkung
vom 1. Dezember 1952 Handlungsvollmacht gemdB § 54
HGB und Zeichnungsberechtigung in der Weise, daf Sie
gemeinsam mit einem Prokuristen oder Geschédftsfiihrer
rechtsverbindlich 2zeichnen.

Ihr Gehalt betrdgt mit dem Tage der Ubernahme in das
Angestelltenverhdltnis 800.-- DM (i.W.: achthundert)
pro Monat. AuBerdem zahlen wir Ihnen eine Gewinnbe-
teiligung jdhrlich, deren Hohe und Bedingungen in bei-
liegendem Schreiben gesondert geregelt sind.

Bs wird eine Kiindigungsfrist von beiderseits sechs Mona-
ten vereinbart. Die Kiindigung ist von beiden Parteien
jeweils 14 Tage vor Quartalsbeginn schrift’ich sorzulegen-

Alle im Rahmen Ihrer Tdtigkeit bei uns von Ihnen ent-
wickelten technischen und konstruktiven Neuerungen sind
Eigentum unserer Firma und werden auf unseren Namen an-
gemeldet. Soweit fiir diese Neuerungen Schutzrechte er-
teilt werden, sind Beteiligungen oder Abfindungen nach
den Grundsédtzen des Gesetzes iiber den "Urheber-Rechts-
schutz von Brfindungen des Arbeitnehmers" fiir jedes
Schutzrecht gesondert zu vereinbaren. Grundsédtzlich ver-
pflichten Sie sich, alle von Ihnen gemachten Erfindungen
unserer Firma zur Kenntnis zu bringen und demit schrift-
lich anzubieten. Innerhaldb von sechs Monaten, gerechnet
vom Tage des Eingangs Ihres Angebots, werden wir Ihnen .
mitteilen, ob wir die Erfindung in Anspruch nehmen. ©oh
Sollte unsere Pirma die Ubernahme des einen oder anderen
Schutzrechts ablehnen, so haben Sie freie Hand in der Ver-
fiigung liber dieses Schutzrecht. Grundsdtzlich haben Sie

sich dieses schriftlich bestédtigen zu lassen. Mit diesem
Vertra§ erldoschen .alle bisherigen Vereinbarungen mit
Ihnen." ) .
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" Ferner sicherte die Kldgerin dem Beklagten ein Ruhe-
gehalt von monatlich 300.- DM und eine Gewinnbeteiligung,
diese nach ndherer MaBgabe eines weiteren Schreibens vom
1. Dezember 1952 anAbfindungen oder Beteiligungen aus "Ur-
heberrechten" sollten fiir jedes Urheberrecht "1t. Gesetz
gesondert vereinbart" werden, die Vereinbarung sollte mit
Wirkung vom 1. Januar 1952 in Kraft treten.

B. Nach seinem Ausscheiden bei der Kl&dgerin hat der
Beklagte dieser untersagt, die bezeichneten Schutzrechte
zu benutzen. Die Klégerin hat hierauf mit der vorliegenden
Klage beantragt

I. festzustellen, daB der Beklagte nicht berechtigt ist,
aus den fiir ihn eingetragenen drei Schutzrechten Ver-
bietungsrechte ihr gegeniiber geltend zu machen;

II. den Beklagten zu verurteilen, darin einzuwilligen.
daBl die Patente 844 264 und 913 160 sowie das Ge-
brauchsmuster 1 645 976 auf sie umgeschrieben werden.

Der Beklagte hat Klageabweisung beantragt und Widerklage
erhoben mit folgenden Antrégen:

I. die Kligerin zu verurteilen, iiber die Benutzung der
drei Schutzrechte unter Angabe der Stilckzahl, Liefer-
preise, Lieferzeiten und Abnehmer fiir die Zeit bis
zum 6. September 1956 Rechnung zu legen,

II. festzustellen, daB die Kldgerin verpflichtet ist, an
ihn fiir die vorbezeichrieten Lieferungen eine Stiick-
lizenz von 10 % des Lieferpreises nebst 4 % Zinsen
seit dem 1. Januar 1955 zu zahlen und zwar abaziiglich
eines von der Kligerin bereits gezahlten Lizenzbe-
trages von 17 400 DM und des ihm durgP‘Teilurteil
vom 19. Mdrz 1957 zuerkannten Betrages von 10 000 DE.
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Die Klédgerin hat Abweisung der Widerklage beantragt.

Das Landgericht hat durch weiteres Teilurteil vom
4, Juni 1957 der Feststellungsklage stattgegeben, die
auf Umschreibung gerichtete Klage abgewiesen und die K1l&-
gerin auf die Widerklage zur Rechnungslegung verurteilts
der Feststellungswiderklage hat es beziiglich der Patente
voll, hinsichtlich des Gebrauchsmusters dagegen nur dem
Grunde nach stattgegeben, und zwar dahin, daB abziiglich
bereits gezahlter 17 400 DM und zuerkannter 10 000 DM eine
angemessene, nicht nach den fiir Angestelltenerfindungen gel-
tenden Grundsdtzen zu berechnende Stiickliz®nz: zu zahlen
sei. Die Entscheidung iiber die weitergehende Widerklage
und die Kosten hat es dem SchluBurteil vorbehalten.

Auf die hiergegen nur von der Kl&dgerin eingelegte
Berufung hat das Oberlandesgericht den Beklagten zur Ein-
willigung in die Umschreibung des Patents 844 264 auf die
Xldgerin verurteilt und ihre Verurteilung auf die Widerkla-
ge beziiglich der Lizenzgahlungspflicht fiir das Patent
913 160 dahin eingeschrénkt, da8 sie nur eine "angemessene"

tlicklizenz zu zahlen verpflichtet sei; die weitergehende
Berufung hat es guriickgewiesen.

Mit der Revision verfolgt die Kldgerin und Widerbe-
klagte ihre im zweiten Rechtszuge erfolglos gebliebenen An-
trdge weiter. Der Beklagte bittet um Zuriickweisung der Re-
vision.

tscheidungsgriindes

Nachdem die Klégerin in den Vorinstanzen hinsichtlich
der Feststellung des Nichtbestehens eines Verbietungsrechts
des Beklagten und mit dem Anspruch auf Ubertragung des

Patents 844 264 durchgedrungen ist, wendet sich ihre Revision
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nur gegen

1. die Abweisung ihrer Klageanspriiche auf Umschreibung
der beiden anderen Schutzrechte,
2. ihr Unterliegen gegeniiber der Widerklage, und zwar
bezliglich
a) der Rechnungslegung iiberhaupt und dem Umfange nack
b) der Feststellung, daB sie eine Stﬁcklizenégebﬁhr
in H6he von 10 % fiir das Patent 844 264 und zu
einem "angemessenen", der Hohe nach noch za prii-
fenden Betrage fiir die beiden anderen Schutz-
rechte, nicht aber nach den fiir Arbeitnehmererfin-
dungen geltenden Grundsidtzen schulde.

I. Zur Klage hat das Berufungsgericht ausgefiihrt, die
Kldgerin konne das Patent 913 160 und das Gebrauchsmuster
1 645 976 nicht etwa schon kraft Gesetzes als Arbeitnehmer-
erfindungen in Anspruch nehmen, denn der Beklagte sei erst
ab 1. August 1952, also nach der Anmeldung dieser Schutz-
rechte Angestellter der Kldgerin geworden. Aber auch aus
dem Anstellungsvertrage ergebe sich kein Anspruch auf
Ubertragung dieser Schutzrechte. Dieser Verirag sei zwar
nicht eindeutig gefaBt, jedoch dahin auszulegen, daf er
sich hinsichtlich der Ubertragung der vor Vertragsbeginn
angemeldeten Schutzrechte keine Rﬁckwirkung beilegen wollte.
Das ergebe sich insbesondere daraus, daB fiir andere Pragen,
nédmiich den Beginn des Anstellungsverhdltnisses, die Er-
teilung der Handlungsvollmacht und die Gewinnbeteiligung,
-die Abfindung und Beteiligung .aus Schutzrechten jeweils
bestimmte verschiedene zuriickliegende Zeitpunkte festge-
legt worden seien. Die im Schreiben vom 1. Dezember 1952
vereinbarte Riickwirkung der Abfindung. und Beteiligung aus
Schutzrechten auf den 1. Januar 1952 betreffe nur die
Zahlungspflicht der Kldgerin und lasse. nichd erkennen,
daB sie auch fiir eine Verpflichtung des Beklagten gelten
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solle. Die im Anstellungsvertrage enthaltene Vereinbarung,
daB alle im Rahmen der Tdtigkeit des Beklagten bei der

Klédgerin von ihm entwickelten Neuerungen Eigentum der Klégerin

seien und auf ihren Namen angemeldet wiirden, konne hochstens

~auf den 1. August 1952, den Beginn des Angestelltenver-

hdltnisses gzuriickbezogen werden. Fiir den Beklagten habe

auch kein AnlaB‘bestanden, den von der Klidgerin formulierten
Vertrag dahin aufzufassen, daB er auf die beiden wertvollen
Schutzrechte verzichten solle. Unstreitig habe er sich gegen
die Ubernahme in das Angestelltenverhdltnis gewehrt; die
Klédgerin habe ihm daher schon etwas ‘bieten mﬁsseh, um ihn
zum Abschiufl dieses Vertrages 2zu bewegen. Die Erhohung des

Gehalts und die Pensionszusage seien deshalb nicht etwa als .-

eine Gegenleistung fiir die von der Kligerin behauptete Uber-
lassung der Schutzrechte aufzufassen. Zwar habe der Beklagte
im AnschluB an diese sog. Weihnachtsvertrige die Gebithren
und Kosten der Schutzrechte nicht mehr getragen und darauf
beziigliche Rechnungen der Klagerin zur Erledigung ilibersandt;
es konne auch unterstellt werden, daf er gedufert habe,

die "Patentgeschichten" seien jetzt wieder deren Sache.

Der Beklagte sei ndmlich von der Vorstellung ausgegangeny

daB er nach den neuen Vereinbarungen nicht mehr ohne weiteres

die am 28. Dezember 1950 festgelegten Stiicklizenzgebiihren
von 10 % des Verkaufspreises werde verlangen konnen; in
dieser Erwartung einer Neuregelung ihrer HOhe habe er an
die Kl&dgerin das Ansinnen gestellt, die Kosten zu tragen.
Auch seine unterstellte AuBerung lasse keinen SchluB auf
einen Ubertragungswillen zu. ‘

Die Kldgerin hat in der Revisionsinstanz auf .ihre

fritheren Darlegunggn, die beiden streitigen, schon vor Beginn .
des Angestelltenverhdltnisses angemeldeten BErfindungen stinden

ihr bereits nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 25. Juli
1957 bzw. nach den fiir Gebrauchsmuster nach §-43 Abs. 3% die-

ses Gesetzes weiterhin anzuwendenden fritheren Vorschriften zu,

R
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nicht mehr im einzelnen gzuriickgegriffen. Sie hatte sich

in den Vorinstanzen auf die Entscheidung des Bundesarbeits-
gerichts vom 13. September 1956 (GRUR 1957, 242) bezogen,

in der ausgefiihrt ist, daB ein selbstédndiger, Erfinder ar-
beitnehmerdihnliche Person im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 1
ArbGG sein konne, und hierzu behauptet, der Beklagte sei
schon vor Beginn des Anstellungsverhdltnisses bei ihr in
einer arbeitnehmerdhnlichen Sfellung tdtig und in ihren
Betrieb eingegliedert gewesen. Das Berufungsgericht hat die
dazu angebotenen Beweise mit Recht nicht erhoben. Es kann °
dahingestellt bleiben, ob die Anwendung der Bestimmungen
iilber die Vergiitung von Arbeitnehmererfindungen schon damit
begriindet werden kann, daf der Erfinder arbeitnehmerdhnliche
Person im Sinne des § 5 ArbGG oder in Anbetracht der tatsich-
lichen Gestaltung des Vertragsverhdltnisses Arbeitnehmer im
Sinne des materiellen Arbeitsrechtes ist. Jedenfalls konnten
und konnen ndmlich die fiir die Vergiitung von Arbeitnehmerer-
findungen mafgebenden Vorschriften zu Gunsten des Arbeit-
nehmers abgedungen werden (vgl. § 22 des Gesetzes vom 25.7.
1957). Die Parteien konnten daher bei AbschluB des Anstellung
vertrages nachtréglich die frilher angemeldeten Erfindungen
ven der Behandlung nach MaBgabe des Gesetzes vom 25. Juli 19%
bzw. der damals geltenden Vorschriften ilber Erfindungen von
Gefolgschaftsmitgliedern ausnehmen, wenn dem Beklagten damit
eine hohere Vergiitung zugebilligt wurde. Das ist hier un-
streitig der RFall.

Die Revision stiitzt ihren Anspruch auf Ubertragung der
beiden Schutzrechte denn aﬁch, jedenfalls ausdriicklich, nur
noch auf Vertrag, und zwar auf die ihrer Ansicht nach eine
Einheit bildenden sog. Weihnachtsvertrdge von 19523 diese
_habe das Berufungégericht falsch ausgelegt. Sie meint hierzu
vorab, derartige Vereinbaruagen, die einem Lizenzvertrage
ghnlich seien, unterl&igen wie dieser der Auslegung durch
das Rev131onsgerlcht in weiterem Umfange als*dles bei
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"gewShnlichen Vertrigen" der Pall sei. Ein derartiger
Grundsatz ist in der von ihr dafiir herangezogenen Ent-
scheidung des erkennenden Senats (IM PatG § 9 Nr. 3)

aber nicht ausgesprochen wofden; er kann auch nicht aner-
kannt werden. Bei den umstrittenen Vertragsbestimmungen
handelt es sich keinesfalls um sog. typische, d.h. als
allgemeine Norm fiir eine Vielzahl von Vertragsverhgdltnissen
iiber den Bezirk eines Oberlandesgerichts hinaus bestimmte
Vertragsbedingungen. Auch ein Lizenzvertrag ist aber in
Bezug auf nichttypische Bestihmungen der Nachpriifung durch
das Revisionsgericht nur dahin unterworfen, ob die Auslegung
mit den Denkgesetzen oder dem Wortlaut vereinbar ist und

ob nicht allgemeine Auslegungsgrundsitze (insbesondere

§§ 133, 157 BGB) verletzt sind oder wesentlicher Auslegungs-
stoff unberiicksichtigt geblieben ist.

Derartige AuslegungsverstoBe enthdlt das Berufungs-
urteil entgegen der Ansicht der Revision nicht. Unbegriindet
ist zun&chst ihre Riige, Ziff. 4 der im Schreiben vom 1. De-
zember 1952 niedergelegten Vereinbarung iiber die Riickwirkung
der Gewinnbeteiligung sei nach ihrem Wortlaut eindeutig auch
auf das "Eigentum" an den Brfindungen zu beziehen. Das trifft
schon deshalb nicht 2zu, weil dieses Schreiben sich insgesamt
auf die Gewinnbeteiligung bezieht und die in Ziff. 4 enthal-
tene Riickwirkungsbestimmung in dem Schreiben ausdriicklich
als eine der "Bedingungen" bezeichnet worden ist, nach denen
sich die Gewinnbeteiligung errechnet. Wie Nr. 2 desselben

Schreibens ergibt, sollte diese jeweils jdhrlich ausgeschiittet
werden. '

Auch die weitere Riige, das Berufungsgericht habe iiber-
sehen, daf die Kldgerin schon vor Abschluf der Weihnachts-
vertrédge die ausschlieBliche Lizenz gehabt habe, so daBl es
dem Beklagten wirtschaftlich habe gleichgﬁltig sein konnen,
ob die Schutzrechte ihr iibertragen wurden, geht fehl. Es
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spricht entgegen der Annahme der Revision nichts dafiir,

daB der Berufungsrichter es insoweit iibersehen haben kinnte,
daB die Kldgerin an den streitigen Schutzrechten eine
Lizenz schon hatte; er geht vielmehr von dieser Rechtsauf-
fassung aus. Wenn er weiter ausfilhrt, die Schutzrechte seien
fiir.den Beklagten wertvoll gewesen, so daf fir ihn kein Anlal
bestanden habe, sie zu iibertragen, so handelt es sich um
eine mogliche, aus Rechtsgriinden nicht zu beanstandende Aus-
1eguhg, die dem Tatrichter vorbehalten bleiben muB. Wie
schon das Landgericht, auf dessen Begriindung sich das Be-
rufungsgericht erginzend bezieht, in diesem Zusammenhang
ausgefiihrt hat, bestanden némlich zwischen dem Beirat und
dem Geschéftsfiihrer der Klégerin anhalten&e Spannungen, die
es dem Beklagten moglicherweise nicht angezeigt erscheinen
lassen konnten, auf die in der Vereinbarung vom 8./9. Juni 1
erworbene giinstigere Rechtsstellung beziiglich dieser beiden
Schutzrechte zu verzichten, die er als eine Grundlage fiir
die Sicherung seines Lebensabends angesehen hatte. Durch-
greifende Bedenken kéqnten gegen die Beriicksichtigung dieses
Gesichtspunkts-nur dann erhoben werden, wenn die Kl&dgerin

Erwerb der Schutzrechte als solcher bekundet hitte, so da8
angenommen werden miiBte, der Beklagte habe dem Rechnung tra-
gen wollen. Davon kann aber keine Rede sein; denn die Kliége:
betont auch jetzt moch, fiir sie sei es ohne wirtschaftliche
Bedeutung, ob sie diese Rechte iibertragen erhalte oder nur
die ausschlieBliche Lizenz daran besitze.

Es liegen weiter guch keine Anhaltspunkte dafiir vor,
das Berufungsgericht habe die SchluBsitze des Schreibens
der Klidgerin vom 9. Juni 1952 und des Anstellungsvertrages
vom 1./24. Dezember 1952 nicht beachtet. Es befaBt sich
vielmehr eingehend gerade mit der durch diese Sétze veran-
laBten Frage, ob jener Vertrag nur als einggie Zwischenzeit
bis zum AbschluB des letzteren iiberbriickender gedacht gewest



ist. Dabei hat es zutreffend auf die Auslegung des gzuletzt
geschlossenen Vertrages abgestellt, die Auffassung der
Klégerin aber darin nicht bestdatigt gefunden.

Vergeblich beruft die Revision sich ferner auf die Be-
handlung der Patentkosten, um darzutun, daB auch der Beklagte
der Auffassung gewesen sei, die beiden Schutzrechte seien
nunmehr ihr BEigentum. Das Berufungsgericht hat bei seinen
gerade zu dieser Frage eingehenden Erdrterungen das Schreiben
des Beklagten vom 7. Januar 1953 im Auge gehabt, das schon
das Landgericht ausdriicklich behandelt hatte. Wenn das Be-
rufungsgericht die Handlungsweise des Beklagten dahin wiir-
digt, er habe auf dem Standpunkt gestanden, die Hohe der
Lizenzgebiihr miisse ohnehin nunmehr neu vereinbart werden,
und deshalb der Kldgerin die Zahlung der Patentkosten ange-
sonnen, so ist auch gegen diese Auslegung aus Rechtsgriinden
nichts einzuwenden. Das gilt auch, soweit es die AuBerung,
die Patentgeschichten seien nunmehr Sache der Klégerin,
nicht als hinreichenden Ausdruck‘des Willens zur {bertragung
der Rechte ihrer Substanz nach aufgefaft hat.

Ein VerstoB8 gegen Auslegungsgrundsédtze liegt endlich
auch nicht insoweit vor, als das Berufungsgericht eine sol-
che Erkldrung ebensowenig in dem Anstellungsvertrage ge-
sehen hat. Dessen Wortlaut '1d8t vielmehr die Auslegung 2zu,
da zwischen den vor und den nach Beginn des Angestellten-
verhaltnisses'angemeldeten Neuerungen unterschieden werden
sollte; diese Unterscheidung widerspricht insbesondere
nicht allgemeinen Auslegdngsgrundsétzen oder Erfahrungs-
sdtzen. Da die fraglichen Schutzrechte der Kldgerin be-
bekannt waren, hat das Berufungsgericht ferner nicht mit
Unrecht auch dem Umstand Gewicht beigemessen, daB die Kl&d-
gerin die Frage der Riickwirkung in anderen Punkten klar ge-
regelt, das hier aber unterlassen hat.

s o, SnvewPr 0 E, . 7 te
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Die Revision kann hiernach keinen Erfolg haben, soweitlf
sie sich gegen die Abweisung der Klage auf Umschreibung
von Schutgrechten richtet.

IT. Widerklage.
1. Ligzenzvergiitung.

a) Uber das auch im Revisionsrechtszug von Amts wegen
zu priifende rechtliche Interesse der klagenden Partei an
der alsbaldigen Feststellung der Pflicht der beklagten Par-
tei zur Entrichtung der fraglichen Vergiitung (§ 256 2ZP0),
enthalten die Urteile der Instanzgerichte keine Ausfiihrungen.
Der Beklagte hat statt der ihm an sich zu Gebote stehenden
Stufenklage (§ 254 ZPO) neben dem Rechnungslegungsanspruch
. eine PFeststellungswiderklage erhoben. Ob im Einzelfall die
Moglichkeit einer Stufenklage, wie der Senat in der Ent-
scheidung GRUR 1956 S. 9%, 96 ausgesprochen hat, der Zu-
ldssigkeit einer behauptenden Feststellungsklage entgegen-
stehen kann, bedarf hier keiner Entscheidung; denn es lie-
.gen besondere Umsténde vor, die das Feststellungsinteresse’
auf jeden Fall begriinden. Wie die Rechtsprechung stets an-
genommen hat, schliefit die Moglichkeit der Leistungsklage
die Zulidssigkeit der Peststellungsklage nicht aus, wenn
die Durchfiihrung des Feststellungsverfahrens unter dem Ge-
sichtspunkt der ProzeBwirtschaftlichkeit zu einer sachge—“

welil einfacheren Erledigung der aufgetretenen Streit-
punkte fithrt; das an sich schutiwﬁrdige Interesse der be-
klagten Partei, nicht mit Uiberflilssigen Peststellungs-
prozessen iiberzogen zu werden, tritt dann gegeniiber dem Be-.
diirfnis nach rascherer Erledigung des Streits zuriick. Dazu
geniigt zwar nicht schon die Erwsigung, daB der Feststellungs-
kldger bei Erhebung: der Leistungsklage mit der Geltendmachung
eines Zuriickbehaltungsrechts zu rechnen hétys*(BGH V 2R
162/52 vom 16.10.1953). Die Besonderheit des vorliegenden .
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Falles besteht insoweit vielmehr darin, daB der Beklagte

mit der Leistungswiderklage eine Klérung des hier fraglichen
Streitpunktes nicht erzielen wiirde. In einem weiteren,
zwischen den Parteien schwebenden Rechtsstreit macht die
Kldgerin ndmlich einen Schadensersatzanspruch gegeh den
Beklagten wegen wettbewerbswidriger Handlungen geltend. .

Als der Beilagte im vorliegenden Rechtsstreit im ersten
Rechtszuge ein Leistungs-Teilurteil iiber einen an sich un-
streitigen Betrag von 10 000 DM erwirkt hatte, erhob die
Kldgerin mit der dagegen eingelegten Berufung insoweit den
Binwand der Aufrechnung; hierauf ist dieser Teil des Verfahrens
ausgesetzt worden. Es ist damit zu rechnen, daB die Klédgerin
sich gegeniiber dem von der Feststellungswiderklage umfaBten
Rest des Vergiitungsanspruchs ebenso verhalten wiirde, sobald
der Beklagte insoweit zur Leistungswiderklage ilibergehen wiir-
de. Das wiirde dann aller Voraussicht nach auch insoweit zur
Aussetzung des Rechtsstreits filhren mit der Folge, daB eine
den vorliegenden Streit erledigende Entscheidung des Gerichts
nicht erzielt widre, bis der andere Rechtsstreit erledigt ist.
Jedenfalls deshalb hat der Beklagte ein Interesse an als-
baldiger Feststellung des Bestehens seiner leenzrergutJngs—
forderung in bestimmter Hthe. Auch die Kl&dgerin hat denn auch
das Peststellungsinteresse nicht in Zweifel gezogen.

b) Uber die von der Klégerin fiir die Benutzung des
DBGM 1 645 976 geschuldete Vergiitung hat das Landgericht
im Rahmen der Feststéllungéklage ein Grundurteil dahin er-
lassen, daB die Klédgerin eine angemessene, nicht nach den
filr eine Angestelltenerfindung geltenden Grundsédtzen zu be-
rechnende Lizenz zu zahlen habe. Bezliglich des DB-Patents
913 160 handelt es sich auch beim Berufungsurteil um ein
Grundurteil. Gegen die Zulédssigkeit dieses Verfahrens bestehen
keine Bedenken. Zwar bestreitet die Klidgerin nicht, dem Be- |
klagten fiir die Benutzung der Schutzrechte i{iberhaupt etwas
zu schulden; trotzdem besteht im Sinne des § 304 ZPO Streit
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iiber Grund und Betrag des Anspruchs insofern, als der Be-
klagte einen fest bestimmten Anspruch aus Vertrag, die Kli-
gerin nur eine wesentlich geringere angemessene Vergiitung
nach den Bestimmungen fiir Arbeitnehmererfindungen als ge-
geben ansieht. In derartigen Fdllen ist nach der stédndigen
Rechtsprechung des Reichsgerichts, von der abzuweichen kein
AnlaB besteht, ein Zwischenurteil iiber den Grund des An-
spruchs auch im Rahmen der behauptenden Feststellungsklage
Zuléssig. '

¢) In der Sache wendet das Berufungsgericht auf die Be-
nutzung des Patents 844 624, die unstreitig nur vor dem Ab-
schluf der sog. Weihnachtsvertrédge stattgefunden hat, die
frilhere Vereinbarung vom- 28. Dezember 1950 an, in der eine
Vergiitung von 10 % zugesagt war, wdhrend es dem Beklagten
fiir die beiden anderen Schutzrechte, die unbestritten erst
spdter benutzt worden sind, nicht schlechthin den Satz von
10 %, wohl aber eine angemessene Vergiitung zubilligt und da-
bei die fiir Arbeitnehmererfindungen.geltenden Grundsdtze fir
nicht anwendbar erklart. Das Berufungsgericht stellt insoweit
die in Ziff. 4 des Schreibens vom 1. Dezember 1952 enthaltene
Vereinbarung der hierin abweichenden Faséung des Anstellungs-
vertrages gegenitber. In der Verschiedenheit beider Fassungen
erblickt es einen Hinweis darauf, daB die Parteien nicht die
Vergiitung fiir vor Beginn des Anstellungsverhdltnisses ange-
meldete Erfindungen, sondern nur die fiir spédter angemeldete
Schutzrechte nach den fiir Arbeitnehmererfindungen geltenden
Vorschriften geregelt wissen wollten.

Die Revision greifp diese Auslegung mit der .Erwdgung
an, der Beklagte sei praktisch schon léngere Zeit vor Ab-
schluB3 des Anstellungsvertrages als Angestellfer der Klid-
gerin zu betrachten gewesen; auch in der Vergiitungsfrage
sei der Wille der Parteien dahin gegangen, alle bisherigen
Vereinbarungen fiir alle Schutzrechte aufzuh;ﬁgns daraus
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folge die Anwendbarkeit der Richtlinien fiir die Vergiitung
von Arbeitnehmererfindungen.

Diese Angriffe sind nicht begriindet. Wie bereits zum
Ubertragungsanspruch erdrtert, kann bei der hier gegebenen
Rechtslage die Anwendung der von der Kligerin angeflihrten
Vorschriften nicht mit ihren in den Vorinstanzen aufgestell-
ten Behauptungen begriindet werden. Es kommt vielmehr auch
insoweit auf die nachtrdglich getroffenen Vereinbarungen an.
Gegen die Auslegung, welche das Berufungsgericht diesen
auch in der Verglitungsfrage gegeben hat, 188t sich aus Rechts-
griinden nichts einwenden. Die Feststellung des Berufungsge-
richts, der Wille der Parteien sei nicht darauf gerichtet ge-
richtet gewesen, auch solche Schutzrechte, die bereits vor
Beginn des Angestélltenverhéltnisses angemeldet worden sind,
den Vorschriften fiir Arheitnehmererfindungen zu untervrerfen,
ist vielmehr ohne Verstofi gegen allgemeine Auslegungsgrund-
sitze zustande gekommen. Insbesondere 1Bt der Satz, sofern
fiir Neuerungen Schutzrechte erteilt wiirden, seien Beteiligun-
gen oder Abfindungen nach den Grundsédtzen des Gesetzes tiber
den "Urheberrechtsschutz fiir Erfindungen des Arbeitnehmers*
gesondert zu vereinbaren, durchaus die vom Berufungsgericht
vertretene Auslegung zu, daB damit nur die nach Beginn des
Angestelltenverhdltnisses gemachten Erfindungen gemeint
waren. Auch die dem Beklagten im Anstellungsvertrage gewédhr-
ten sonstigen Besserstellungen zwingen nicht zu einer anderen
Auslegung, insbesondere wenn man berilicksichtigt, daB die Zu-~
sage der Altersversorgung den Beklagten nicht vllig sicher-
stellte,\dieser dagegen aus den beiden nach dem 8. Juni 1952
angemeldeten Schutzrechten offenbar erheblich griBere Ein-
nahmen zu erzielen hoffte. '

Der Revision kann auch nicht darin beigetreten werden,

. das Berufungsgericht hédtte auf die 1951 oder 1952 stattge-

fundene einmalige Benutzung des Patents 844 264 die Verein-

PUw
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barung vom 1. Dezember 1952 anwenden miissen, weil diese ,
sich in 2iff. 4 Riickwirkung auf den 1. Januar 1952 beilege. |
Wie die Ausfilhrungen des Befufungsgericht zur Auslegung '
der Weihnachtsvertridge im ganzen ergeben, nimmt es grund-
sdtzlich eine Wirkung nur fiir die. Zukunft an, die allerdings
auch die vorher gemachten und von der Klédgerin benutzten
Erfindungen erfaft. Ersichtlich hat es die Riickwirkung in

dem bezeichneten Schreiben daher nur auf die Gewinnbeteiligung
bezogen; das ist mit dem Sinn und Wortlaut des Schreibens
vereinbar.

Dem Berufungsgericht kann daher -aus Rechtsgriinden nicht :
entgegengetreten werden, wenn es fiir das Patent 844 264
eine Verglitung von 10 % der einzelnen Verkaufspreise, fiir die
teiden anderen Schutzrechte dagegen eine angemessene, nicht ‘
nach den fiir Arbeitnehmererfindungen geltenden Vorschriften
z1 berechnende Vergiitung als geschuldet ansieht.

c) Nach welchen Richtlinien diese sog. "angemessene"
Vergiitung zu bemessen ist, hat.das Berufungsgericht bisher
nicht ausgefiihrt, widhrend das Landgericht dargélegt hat,
es sei das in der Maschinenindustrie insoweit ibliche
Entgelt zu zahlen.

Dem kann nicht beigetreten werden und es ist angezeigt
und zuldssig, die insoweit bestehende Unklarheit bereits im
Verfahren iiber den Grund der festzustellenden Anspriiche zu
‘beseitigen, damit feststeht, nach welchen Grundsdtzen und in =
welchem gesetzlichen Rahmen die Vergiitung zu ermitteln ist.

Nach dem vom Berufungsgericht festgestellten Sachverhalt
haben die Parteien bei AbschluB der Weihnachtsvertrdge die
vom Beklagten angeschnittene Frage, wie hoch die Lizenz fiir
die fraglichen Schutzrechte sein solle, einer sggteren Ver- -
einbarung vorbehalten. Filr dlese €ilt Ziff. 3 des Schrelbens
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vom 1. Dezember 1952, wonach diese Vereinbarung "laut Gesetz"
vorgenommen werden solle. Es liegt daher eine sog. bewullte
Vertragsliicke vor.

Ohne auf die Auslegungsregel des § 154 BGB einzugehen,
haben die Instanzgerichte gleichwohl angenommen, dafi zwischen
den Parteien ein Vertrag iiber die entgeltliche Benutzung
der Schutzrechte zustandegekommen ist. Das ist rechtlich be-
denkenfrei, denn die Parteien haben den Vertrag unzweifelhaft
sofort ohne Riicksicht auf die Einigung iiber den offengebliebe-~
nen Punkt schlieBen wollen. Sie haben den Vertrag denn auch
anschlieBend jahrelang durchgefiihrt und seinen rechtlichen Be-
stand nie bezweifelt.

Im Schrifttum zum Lizenzvertrag wird im allgemeinen angé—
nommen, beim Fehlen einer Vereinbarung iiber die Hthe der Lizenz-
geblihr sei eine angemessene Vergilitung geschuldet (Rasch, Der
Lizenzvertrag in redhtsvergleichender Darstellung, 1933,

S. 35; Liidecke/Fischer, Lizenzvertrige, 1957, P 133 Benkard,
Komm. zum Patentgesetz 3. Aufl. § 9 Anm. 3 g). Zum Teil

(Ludecke aaQ) wird hierzu nsher ausgefiihrt, ‘die angemessene
Verglitung gelte nach der Auslegungsregel des § 315 BGB als
vereinbart, oder, die Vergiitung sei vom Gericht nach "billigem
Ermessen" festzusetzen (Seligsohn, PatG, 7. Aufl. S. 198).
Was unter dieser angemessenen Vergiitung zu verstehen ist,

ist hiernach offensichtlich nicht eindeutig, zumal dieser Be-
griff im Zusammenhang mit der Erfindervergiitung auch im Ge-
setz filr verschiedene Anspriiche gebraucht wird (§ 15 PatG;

§ 9 des Ges. iiber Arﬁeitnehmererfindungen vom 25.7.1957).

Es ist daher im Streitfall zu klaren, innerhalb welcher gesetz-

-

lichen Bestimmungen der Vergilitungsanspruch iiberhaupt besteht
und daher zu bemessen ist, insbesondere ob dabei ein Spiel-
raum fiir das Ermessen bleibt.
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Wie bei Vertrédgen allgemein, kommt fiir die Ausfiillung
derartiger Liicken des Lizenzvertrages, wenn die vorgesechene
Einigung ausbleibt, nur entweder die Bestimmung des Umfanges’
den Gldubiger (§§ 316, 315 BGB), oder aber die yichterliche
Vertragserginzung nach den in der Rechtsprechung zu § 157
BGB entwickelten Grundsdtzen in Betracht. Dagegen konnen
die fiir den Fall der Zwangslizenz nach § 15 PatG herausge-
arbeiteten Bemessungsrichtlinien nur insoweit angewandt wer-
den, als sich nicht aus den vorgenannten Bestimmungen etwas an-
deres ergibt. Welchen der beiden Wege das Berufungsgericht
fiir gegeben erachtet, ist seinen Entscheidungsgriinden nicht
zu entnehmen. Ein Unterschied besteht in sachlichrechtlicher
Beziehung insofern, als dem zur Bestimmung der Gegenleistung
berechtigten Gldubiger nach § 315 Abs. 1. BGB ein gewisser
Ermessensspielraum bleibt, der auch durch die Mtglichkeit
der richterlichen Nachpriifung auf die Billigkeit der Er-
messensausiibung nicht ganz ausgerdumt wird (Neumann-Duesherg,
JZ 1952, 705 ff), wdhrend das Gericht bei Erginzung des Ver-
tragsinhalts den Umfang der Teistung unter Beriicksichtigung
des Sinnes und Zweckes des Parteiwillens, so wie er in den

Vertragsbestimmungen zum Ausdruck gelangt ist, nach Treu und
Glauben mit Riicksicht auf die Verkehrssitte zu bestimmen J
hat (BGHZ 9, 273, 278); diese Erginzung 1&Bt als Ergebnis

nur eine bestimmte GroBe, keinen Spielraum zu; vertragsfremde
Erwdgungen scheiden véllig aus (Neumann-Duesberg aa0 S. 708).
In verfahrensrechtlicher Hinsicht besteht ein Unterschied
darin, daB das einen Vertrag nach § 157 BGB erginzende Urteil
nur feststellende Bedeutung, das nach § 315 Abs. 3 BGB ergehen-
de Urteil aber Gestaltungswirkung hat.

Die Anwendung der §§ 316, 315 BGB hiéngt nun allerdings
im allgemeinen nicht davon ab, daB der Wille der Parteien

e
-
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sich auf die Einridumung einer solchen Gestaltungsmdglichkeit
einer der Parteien richtet. Es geniigt vielmehr, daB die .
Parteien die Bestimmung der Leistung spidterer Einigung vor- .
behalten haben (RGZ 60, 177). Anders ist die Rechtslage aber,
wie die Rechtsprechung seit langem anerkannt hat, wenn sich

aus dem Vertrage oder den Umstdnden ein entgegenstehender

Wille der Parteien ergibt (RG JW 1909, 15). Dabei ist zu be-
riicksichtigen, daB die Einrdumung des Bestimmungsrechts im
allgemeinen sowohl ein erhebliches MaB8 von gegenseitigem
Vertrauen, als auch eine Ubersehbarkeit der den Umfang der
Leistung bestimmenden Umstinde voraussetzt. Wenn diese sich
noch nicht iiberblicken lassen, wird sich der Schuldner nicht
ohne weiteres auf ein Bestimmungsrecht des Gldunigers einlassen
wollen. DemgemdB wird bei Lizenzvertrigen, insbesondere, wenn
sie zwar angemeldete Erfindungen, aber noch nicht erteilte
Schutzrechte betreffen, iiber deren praktische Verwertbarkeit
noch nicht viel gesagt werden kann, der Wille der Vertrag-
schlieBenden hdufig dahin gehen, daB die Beéstimmung'der

Hthe der Vergiitung nicht dem Brmessen des Gldubigers iiber-
lassen sein soll. So hat das Reichsgericht (Zeitschrift fir
Industrierecht 1913 S. 208) fiir einen liickenhaft geschlossenen

Lizenzvertrag ausgesprochen, was im Einzelfall angemessen sei,
lasse sich nur unter Beziehung auf d%e Verhdltnisse des Falles
feststellen; da es die Vorschriften der §§ 315, 316 BGB da-

. bei nicht herangezogen hat, hat es dabei ersichtlich die
richterliche Vertragserginzung gemeint. In dhnlicher Weise
gebiihr bei liickenhafter vertraglicher Regelung zu berechnen
ist, falls der Lizenzgegenstand Teil einer Gesamteinrichtung
ist, entscheidend auf den durch Auslegung des Vertrages 2zu
ermittelnden Willen der VertragschlieBenden und nicht auf
eine Bestimmung des Umfanges der Leistung durch einen von
ihnen und auch nicht allein darauf abgestellt, was im Verkehr
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liblicherweise unter dem Gegenstand verstanden wird, von
dessen Kaufpreis die Lizenzgebiihr zu errechnen sein sollte.
Dieser Auffassung ist auch fiir den hier gegebenen Pall des
bewuBten Vorbehalts der Einigung iiber die Hohe der Stiick-
lizenzgebiihr beizutreten.

R R T e

Daraus folgt weiter, daB, wenn die Parteien neben dem
Lizenzvertrag einen Anstellungsvertrag geschlossen haben
- wobei sie zuldssigerweise vereinbart haben, friihere Er-
findungen nicht als Arbeitnehmererfindungen zu behandeln -
auch zu priifen ist, ob die in diesem Vertrage getroffene
Regelung von Einfluf auf die Hohe der Lizenzverglitung sein
sollte. Auch dafiir ist der im Rahmen der richterlichen Ver-
tragsergénzung 2zu berﬁcksichtigende Parteiwille maBgebend.
Nach diesem kann ein solcher EinfluB auch dann gegeben sein,
wenn die Vertrige &duBerlich selhsténdig geschlossen werden,
aber wirtschaftlich eine Einheit biiden, so etwa, wenn die
im Anstellungsvertrage gewdhrte Umsatz- und Gewinnbeteiligung
nach dem Willen der Parteien bei der HOhe der'Lizenzgebiihr
Beriicksichtigung finden sollte.

Die Anwendung dieser Grunds&tze auf den vorliegenden
Pall ergibt folgendes: Es kann nicht zweifelhaft sein, daB
die Parteien die Bestimmung der HOhe der Vergiitung nicht
einer von ihnen iiberlassen wollten. Das Verhdltnis der
Streitteile war bei AbschluB der sog. Weihnachtsvertrige
nicht derart, daf bei der Uniibersehbarkeit der in der Zukunft
liegenden Entwicklung der Schutzrechtsanmeldungen angenommen
werden konnte, daB einer der Parteien ein Ermessensspielraum
eingerdumt werden sollte. Dagegen spricht auch die Formulierws
in dem Schreiben vom 1. Dezember~1952, daB die von ihnen vor-
gesehene Vereinbarung dem Gesetz entsprechen solle. Es hat da
her, woriiber die Parteien nach dem Ergebnis der Revisionsver-
handlung auch einig sind, die richterliche Kgrtragserganzung



- 92 _

stattzufinden. Bel dieser kdnnte das Berufungsgericht
bezliglich des zugleich geschlossenen Anstellungsvertrages
unter Umsténden zu beachten haben, daB der Beklagte in secinen
Schriftsédtzen wiederholt zum Ausdruck gebracht hat, daB er

" nach AbschluBl dieses Vertrages selbst nicht mehr davon aus-
gegangen sei, daB der urspriinglich vereinbart gewesene
Linzenzsatz von 10 % beizubehalten sei.

Biner Anderung des Urteilssatzes des angefochtenen
Urteils bedarf es nicht, denn es bestehen keine durch-
greifenden rechtlichen Bedenken dagegen, die hiernach ge-
schuldete Vergiitung weiterhin mit dem dort verwendeten Ausdruck
"angemessen® zu kennzeichnen.

2. Rechnungslegung.

Das Berufungsgericht hat die Klédgerin zur Rechnungs-
legung unter Angabe der Stiickzahl der verkauften Anlagen,
der Lieferpreise, Lieferéeiten und Abnehmer fiir die Zeit
bis 6. September 1956 verurteilt. Es fiihrt im wesentlichen
aus, bei dem Patent 844 264 handele es sich lediglich um’
eine einzige Anlage, bei den anderen Schutzrechten habe die
Klédgerin von vornherein gewufBlt, daB sie fremde Schutzrechte
benutze und Rechnung zu legen haben werde; Anlagen dieser
Art wiirden von den Abnehmefn auch nicht wiederholt be-
stellt; die Abnehmer seien ohnedies nicht geheimzuhalten.

Die Revision der Kligerin fiihrt demgegeniiber aus,
wenn eine Rechnungslegungspflicht iberhaupt bestehe,
so kdnne ihr jedenfalls nicht zugemutet werden, dem Be-
klagten als:ihrem Konkurrenten ihre Abnehmer zu nennen.
Allenfalls sei sie verpflichtet, diese einem zur Verschiuiegen-
heit verpflichteten Wirtschaftgpriifer anzugeben.
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Die Pflicht der Kldgerin zur Rechnungslegung folgt
dem Grunde nach aus dem Lizenzvertrag in Verbindung mit
der Tatsache, daf eine Stiicklizenzgebiihr geschuldet ist.
In den Vorinstanzen hatte die Kldgerin gegeniiber dem
Rechnungslegungsanspruch ein’ Zuriickbehaltungsrecht wegen
eines in dem Rechtsstreit 4 O 123/56 Landgericht, Diisseldorf
erhobenen Schadensersatzanspruches aus unlauterem Wettbe-

werb geliend gemacht. Ein Zuriickbehaltungsrecht wegen
derartiger Ersatzanspriiche ist dem Rechnungslegungspflichti- |
gen aber nach der Natur des Schuldverhdltnisses und unter "
Beriicksichtigung von Treu und Glauben grunds&dtzlich ver-
sagt (RGZ 102, 110, 111).

Was den Umfang der Pflicht zur Rechnungslegung be- -
trifft, so braucht die Kldgerin, da es sich nicht um einen
Schadensersatzanspruch wegen Patentverletzung, sondern einen
Erfillungsanspruch handelt, die Rechnung nicht so zu legen,
daB der Beklagte die Wahl zwischen den drei ihm offenstehen-
den Schadensberechnungsarten sachgemis$ treffe. "~ den Scha-
den berechnen kann (vgl. hierzu BGH GRUR 1957, 33%6). MaB-
gebend sind vielmehr die Unisténde, nach denen die Vergiitung
vertraglich zu bemessen ist. Berechtigt ist hiernach un-
zweifelhaft die Verurteilung zur Angabe der Zahl der Lie-
ferungen und der dabei erzielten Preise. Aber auch die An-
gabe der Lieferzeiten erscheint geboten, da der Glauvbiger
in den Stand gesetzt werden muB, die Rechnung auf ihre
Richtigkeit zu priifen (RGZ 127, 243, 244). Unter diesenm ,
Gesichtspunkt ist an sich auch die Angabe der Abnehmer not-
wendig. Indessen ist in der einschldgigen Rechtsprechung seit
langem anerkannt worden, daB der Umfang der Rechnuhgslegung
sich nach den Umstinden des einzelnen Falles unter Beriick-
sichtigung der Vefkehrsﬁbung und der Anforderungen von Treu
und Glauben bestimmt (BGHZ 10, 385). Danach ist eine Pflicht
der Kldgerin, ihre Abnehmer dem Beklagten zu pennen, ent-
gegen der Ansicht des Berufungsgerichts hier Zu verneinen.
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Es geht zwar zu weit, wenn in der Rechtslehre eine Pflicht
zur Nennung der Abnehmer beim Lizenzvertrage grundsédtzlich
iiberhaupt verneint wird (so Lﬁdecke/?ischer aa0 S. 557;
Reimer, PatG 2. Aufl. § 9 Randzahl 563 Tetzner, PatG 2.
Aufl. § 9 Randzahl 35). Vielmehr kommt der angemessene Aus-
gleich der beiderseitigen Interessen in der gesetzlichen
Regelung zum Ausdruck, die das neue Handelsvertreterrecht
filr das Verh#dltnis zwischen Unternehmer und Handelsvertreter
getroffen hat (§ 87 ¢ Abs. 4 HGB). Dementsprechend hat die

neuere Rechtsprechung den Weg aufgezeigt, der auf das Interesse

des Gliubigers an der Nachpriifung der Rechnung und zugleich
auf das des Schuldners an der Vermeidung unnotiger Preisgabe
geschidftlicher Vorgédnge Riicksicht nimmt. Das gilt vor allem,
wenn der die Rechnung begehrende Gldubiger, wie hier, Wett-
bewerber des Schuldners ist; er muBl sich dann regelm&fiig
damit begniigen, daB die Abnehmer vom Schuldner nur einer
Vertrauensperson des Gldubigers mitgeteilt werdén, die dem
Schuldner gegeniiber zur Verschwiegenheit verpflichtet ist.
Dem Schuldner ist solchenfalls die Mdglichkeit, die Rechnung
in dieser Weise 2zu legen, auch ohne dahin gerichteten Antrag
wahlweise vorzubehalten (BGH GRUR 1958, 346 = NJW 1958, 377).
Diese Rechtsgrundsédtze treffen auf einen Lizenzvertrag man-
gels gegenteiliger Abrede jedenfalls dann zu, wenn der
Lizenzgeber Wettbewerber des Lizenznehmers ist, was hier der
Pall ist. Deshalb iiberzeugt die Begriindung des Berufungsge-
richts, die Kligerin habe seit dem 9. Juni 1952 gewuBt, daB
sie fremde Schutzrechte benutze, ebensowenig wie der Hinweis,
sie habe mit der Pflicht zur Rechnungslegung gerechnet. BEs
ltommt auch nicht darauf an, ob die Abnehmer der Kligerin die
fraglichen Anlagen wiederholt bestellen oder nicht, und ob
der Beklagte in der Lage wdre, sich die Kenntnis von den Ab-
nehmern auch auf andere Weise zu beschaffen. Die Interessen
des Rechnungslegungspflichtigen wiirden in einem solchen
Palle vielmehr schon dadurch in unzumutbarer Weise beein-
' trichtigt , daB er bei der sich liber mehrere Jahre erstrecken=
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den Rechnungslegung praktisch seinen gesamten Kundenkreis
offenlegen miite.
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Die Verurteilung zur Rechnungslegung mufite hiernach s
dahin eingeschrénkt werden, daB der Klégerin nach ihrer Wahl'i
vorbehalten bleibt, die Abnehmer nur einem vom Beklagten zu
bezeichnenden Wirtschaftspriifer zu nennen, der sich ihr gegen-
iiber insoweit zur Verschwiegenheit verpflichtet hat, sofern’
sie ihn erméchtigt, dem Beklagten auf Anfrage dariiber Aus-
kunft zu geben, ob eine bestimmte Lieferung oder ein be-
stimmter Abnehmer in der Rechnung enthalten ist, und wenn
sie die Kosten des Wirtschaftspriifers tridgt (vgl. hierzu
1M Patg, § 47 Nr. 5).
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Nach alledem erweist sich die Revision als unbegriindet,
soweit sie nicht den Umfang der Rechnungslegung betrifft.
Nur in diesem Punkte waren das angefochtene Urteil und das
Urteil des Landgerichts aufzuheben; im ilibrigen muBte die
Revision zuriickgewiesen werden.

Die Entscheidung iiber die Kosten des Revisionsverfahrens
beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO.

Bock Bundesrichterin Spreng
Dr. Kriiger-Nieland
ist wegen Abwesen-
heit an der Leistung
der Unterschrift ver-
hindert. -

‘ Bock

Pehle . Ebel
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