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Verkiindet -
am 21.Marz 1961

Zzug, Justizangestellter

als Urkundsbeamter

der Geschiiftsstelle

Im Namen d e s Volkes

In dem Rechtsstreit

des Fabrikanten Equil SONEEEND in G

Kldgers und Revisionskligers,

~ ProzeBbevollmdchtigter: Rechtsanwalt pr. G -

gegen

die Firma GG Kommanditgesellschaft in _a

Beklagte und Revisionsbeklagte,
- ProzeBbevollmiichtigter: Rechtsanwalt Dr . NG -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die

miindliche Verhandlung vom 21. Marz 1961 unter Mitwirkung
des Senatspridsidenten Prof. Dr.h.c. Wilde und der Bundes-
richter Dr.Spreng, Dr.Ldscher, Jungbluth und Dr.Spengler

fir Recht erkannt:

Auf die Revision des Kldgers wird das Urteil des
2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in Hamm,/Vestf.
vom 21. April 1960 aufgehoben. Die Sache wird zur
anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch
liber die Kosten der Revisionen, an das Berufungs-
gericht zuriickverwiesen.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte, die neben Rundfunkgerditen und anderen Ar-
tikeln die sog. Petromax-Starklichtlampen herstellt, hatte
den Kliiger wiederholt Auftridge zur Herstellung und Liefe-
rung von Yerkzeugen fir ihrc Radio- und Lampenfabrikation
erteilt. Aus solchen Auftrédgen steht dem Kldger noch die
hier geltendgemachte, an sich unstreitige Restforderung
auf Zshlung von 6.449,34 DM zu. Er fordert von der Beklag-
ten ferner die Erstattung der Gebihren von 82,30 DM fir
ein Ferngesprdch, das dic Beklagte Anfang 1952 von seinem
Fernsprecher aus gefiihrt hat. Er hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, an ihn den Betrag
von 6.53%2,14 DM zugziiglich 9 % Zinsen seit dem
25. Marz 1952 zu zahlen.

Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie
hat gegen die Restforderung des Kldgers von 6.449,34 DM
mit einer gleich hohen Gegenforderung aufgerechnet, mit
der sie die Erstattung der Kosten verlangt, die ihr nach
ihrem Vortrag dadurch entstanden sind, dafll sie Werkzeuge,
die der Klédger unter Verwendung ihm liberlassener Zeichnungen
der Beklagten und somit, wie sie meint, unter Verstofl gegen
§ 18 UWG fiir eine indische Firma zur Verwendung bei der
Anfertigung von deren "Indico'"-Starklichtlampen hergestellt
hatte, wdhrend des Transports nach Indien im Januar 1952
in Genua hat vom Schiff abladen und nach Deutschland hat
zurickfiihren lassen.

Der Kldger bestreitet die Gegenforderung der Beklagten.
Er h#lt die Bestimmung des § 18 UWG s:hon deshald nicht fiur
anwvendbar, weil die Zeichnungen der Beklagten ihm nicht in
Sinne dieser Bestimmung "anvertraui'" gewesen seien. Er hat
dazit u.a.vorgetragen, die in den Zeichnungen enthaltenen
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technischen Gedankenvorginge gehorten seit Jahrzehnten zum
Allgemeingut jedes Verkzeugmachers und der aus den Zeichnun-
gen ersichtliche duBere Aufbau der Werkzeuge wiirde ohne
Unstdnde auch aus der allgemeiln zugénglichen Literatur zu

entnehmen gewesen sein.

Das Landgericht hat die zur Aufrechnung gestellte Ge-
genforderung der Beklagten ,als 1begriindet angesehen und
die Klage abgewiesen. Auf die Berufung des Klidgers hat das
Oberlandesgericht im ersten Berufungsurteil vom 28. Februar
1957 die Beklagte dem Klagantrag gemidB verurteilt. Der er-
kennende Senat hat dieses erste Berufungsurteil auf die
Revision der Beklagten durch Urteil vom 7. Januar 1958
- I ZR 73/57 - (GRUR 1958, 297) aufgehoben und die Sache
zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Beru-
fungsgericht zurilickverwiesen. Auf das Urteil vom 7.Januar

1958 wird Bezug genommen.

In der erneuten Berufungsverhandlung hat der Kliger
u.a. vorgetragen: jeder sachverstdndige Interessent . habe
die in den Zeichnungen der Beklagten dargelegte Konstruk-
tion in der besonderen Ausfithrung und Einzelgestaltung, wie
gie hier gebraucht worden sei, ohne grofBeren Zeit- und
Arbeitsaufwand aus den in Betracht kommenden Lehrbiichern
entnehmen und daher auf diese Art die Konstruktionszeichnun-
gen selbst anfertigen konnen; die Zeichnungen der Beklagten
seien nicht auf Grund spezieller Betriebserfahrungen her-
gestellt worden, es handele sich vielmehr um Schulbeispiele,
wie sie seit jeher an staatlichen Ingenieurschulen gelehrt
worden seien; die Zeichnungen der Beklagten seien daher
offenkundig gewesen und konnten nicht als anvertraut im
Sinne des § 18 UWG angesehen werden. Der Kldger hat sich
ferner erneut dagegen gewandt, daBl die MaBinahmen der Beklag-

ten, auf die sie die zur Aufrechnung gestellte Gegenforderung

stutzt, ilberhaupt und da sie in diesem Umfang erforderlich
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&ewesen seien. Er hat daher wiederum beantragt, die Beklag-
te unter Abidnderung des Urteils des Landgerichts geméB dem

Klagantrag zu verurteilen.

In dem hier angefochtenen zweiten Berufungsurteil vom
21. April 1960 hat das Oberlandesgericht nunmehr die Beru-
fung des Kligers gegen das klagabweisende Urteil des Land-
gerichts zuriickgewiesen., Mit seiner hier zur Entscheildung
stehenden Revision verfolgt der Kliédger seinen Klagantrag
weiter. Diec Beklagte bittet um Zuriickweisung dieser Re-

vision.

Entscheidungsgriinde:

1. Das Beruifungsgericht hat sich durch die Bestimmung
des § 565 Abs. 2 ZP0O gehindert geschen, den Vortrag des
Kldgers zu beachten, mit dem dieser im zweiten Berufungs-
verfahren erneut hat dartun wollen, daB3 er durch die Be-
nutzung der Zeichnungen der Beklagten beli der Herstellung
der Verkzeuge fiir die indische Pirma nicht gegen § 18 UVG
verstoflen habe und dafl es daher an einem Rechtsgrund fir
die von der Beklagten zur Aufrechnung gestellte Gegenfor-
derung auf Ersatz der Kosten fiir die Riickfithrung der Verk-
zeuge fehle. Die Nichtbeachtung dieses Vorbringens wird
von der Revision mit Recht gertigt.

Das Berufungsgericht gibt zundchst zutreffend den In-
halt des § 565 Abs. 2 ZPO dahin wieder, daB im Falle der
Aufhebung eines Urteils und der Zurickverweisung der Sache
das Berufungsgericht die rechtliche Beurteilung des Revi-
sionsgerichts, die der Aufhebung zugrunde gelegt ist, auch
seincr erneuten Entscheidung zugrunde zu legen hat. Das
Berufungsgericht entnimmt dieser Bestimmung, die Rechtsauf-
fassung des Revisionsgerichts binde das mit der Sache er-
ncut befallite Berufungsgericht insoweit, als das Revisions-



gericht seine Rechtsauffassung in Beurteilung des Falles
ausgesprochen habe. Im Streitfall habe, wie das Berufungs-
gericht ausfiihrt, das Revisionsgericht im ersten Revisions-
urteil vom 7. Januar 1958 unter Wirdigung aller tatsdchli-
chen Umstédnde des PFalles ausgesprochen, daB die Auffassung
des Berufungsgerichts, die Anwendung des § 18 UWG scheide
wvegen Offenkundigkeit der Zeichnungen aus, rechtsfehlerhaft
sei; das Revisionsgericht habe die Auffassung vertreten,
daB das Vorgehen des Klidgers den Tatbestand des § 18 UWG
und damit auch des § 823 Abs.2 BGB erfiille und daB die Be-
klagte auf Grund des ihr zustehenden Beseitigungsanspruchs
diejenigen Kosten vom Klédger ersetzt verlangen konne, die
erforderlich gewesen seien, um eine Verwendung der mif3-
brauchlich hergestellten Werkzeuge zu unterbinden und einen
der Beklagten drohenden Schaden zu vermeiden; diese auf
Grund des vorgetragenen Sachverhalts gewonnene rechtliche
Beurteilung des Revisionsgerichts sei der Aufhebung des
friheren Berufungsurteils zugrunde gelegt worden und an sie
sei das Berufungsgericht auch gebunden. Die Bemerkung im
Revisionsurteil, daB die Auffassung des Berufungsgenichts
"guf Grund des Sachverhalts, wie er sich im Zeitpunkt der
letzten mundlichen Verhandlung darstellte', rechtsfehler-
haft sei, eroffne dem Klidger, wie das Berufungsgericht wei-
ter ausfihrt, nicht die Moglichkeit einer erneuten Beweis-
aufnahme dariiber, ob die von ihm verwendeten Zeichnungen
der Beklagten offenkundig gewesen seien; diese Bemerkung
beinhalte nicht,. daf infolge der Aufhebung des friiheren
Berufungsurteils die Frage der Offenkundigkeit der Zeichnun-
gen im Sinne der Rechtsauffassung des Kldgers neu beurteilt
werden konne, falls sich bei erneuter Verhandlung im Beru-
fungsverfahren ein anderer Sachverhalt ergeben wiirde; wenn
das Revisionsgericht der Auffassung gewesen sein wiirde, daB
die fir den maBgeblichen Rechtssatz ip Betracht kommenden
tatsdchlichen Unterlagen noch nicht geniligend dargetan oder
aufgeklidrt seien, denn wilirde es das erste Berufungsurteil



mit der Begrindung haben aufheben miissen, dafl der Sachver-
halt zu einer rechtlichen Beurteilung noch nicht ausreiche;
dadurch, dafl das Revisionsgericht die ¥rage des Ersatzes

der Rickfihrungskosten nicht offen gelassen, vielmehyr eine
Verpflichtung des Kldgers zum Aufwendungsersatz ausdrick-
lich ausgesprochen und lediglich Hinwieise fiir eine weitere
Aufklirung Ubecr die Hohe der Riuckfihrungskosten gegeben
habe, seien die von der Beklagten zur Aufrechnung gestellten
Gegenanspriiche dem Grunde nach fir gerechtfertigt erklirt
worden.

a) Mit dieser Auslegung des § 565 Abs. 2 ZPO und den
daraus gezogenen Folgerungen setzt sich das Berufungsgericht,
wie die Revision mit Recht rigt, in Viiderspruch zu der stén-
digen und zuletzt einhelligen Rechtsprechung des Reichsge-
richts (vgl. z.B. RGZ 91, 11, 14 m.w.Nachw.; RG JW 1926,

1806 Nr. 9; RGZ 129, 224, 225; RG DR 1942, 1237 Hr. 15),

zur stindigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl.
z.B. BGH NJW 1951, 524; BGHZ 3, 321, 325 f; LM Nr. 3 zu

§ 675 BGB; BGHZ 6, 76, 79; BGHZ 22, 370, 373 f) und zu

der dem Reichsgericht und dem Bundesgerichtshof folgenden
herrschenden Meinung im Schrifttum (vgl. z.B. Rosenberg,
Lehrbuch des Deutschen ZivilprozeBrechts 8. Aufl. § 143 III

1 b m.w.Nachw.; Stein/Jonas,/Schonke/Pohle ZP0O 18.Aufl.

§ 565 II 1 und II 2 b und d; Baumbach/Lauterbach ZP0O 25.Aufl.
§ 565 Anm. 2 A - C; Wieczorek ZPO § 565 Anm. C II - C II

b 1 und C III ¢ 2, -~ teilweise abweichend C III -~ C III b 5).
Die in § 565 Abs. 2 ZPO angeordnete Bindung des Berufungs-
gerichts an die Beurteilung des Revisionsgerichts besteht

nur wegen derjenigen Punkte, deren rechtsirrtiimliche Wirdi-
-gung die Aufhebung des friikeren Berufungsurteils unmittel-
bar hefbeigefﬁhrt hat (BGHZ 3, 321, 326). Im iibrigen aber
wird die Sache durch die Zuriickverweisung an das Berufungs-
gericht in die Lage zurickversetzt, in der sie sich vor dem
ersten Beruiungsurteil befand; die Parteien sind frei in



ihrem Sachvortrag, sie konnen neue Angriffs- oder Vertei-
digungsmittel vorbringen sowie neue Beweisgse antreten, und
das Berufungsgericht muB3 das neue Tatsachenvorbringen be-
achten, soweit nicht im einzelnen Falle die Voraussetzun-
gen der Zurilickweisung wegen Verspidtung gegeben sind (RGZ 91,
11, 14; RGZ 129, 224, 225; BGH NJW 1951, 524). Verschiebt
sich in der neuen Berufungsverﬁandlung die tatsdchliche
Grundlage fiir die rechtliche Beurteilung, so kann dadurch
sogar die Bindung des Berufungsgerichts an die der Aufhebung
des ersten Berufungsurteils zugrunde gelegte Rechtsauffas-
sung des Revisionsgerichts gegenstandslos werden, weil die
Bindung nur die Anwendung der Rechtsansicht des Revisions-
gerichts auf den Tatbestand, wie er diesem vorlag, zum
Gegenstand hatte (RGZ 91, 11, 14; RGZ 129, 224, 226). An
die Ausfilhrungen des Revisionsgerichts, die nicht unmittel-
bar die Aufhebung des fritheren Berufungsurteils herbeige-
fithrt haben, ist das Berufungsgericht. durch § 565 Abs. 2
ZP0O ohnehin nicht gebunden; eine Beschriankung des welteren
Verfahrens, die sich auf alles vom Revisionsgericht "ab-
schlieBend" Gewiirdigte bezdge, findet nicht statt (RG DR
1942, 1237 Nr. 15; BGH NJW 1951, 524; LM Nr. 3 zu § 675 BGB).

b) Im Streitfalle ging die der Aufhebung des ersten
Berufungsurteils zugrunde gelegte und daher das Berufungs-
gericht bindende rechtliche Beurteilung des ersten Revi-
sionsurteils dahin, die vom Klédger benutzten Zeichnungen
der Beklagten konnten nur dann als offenkundig gelten und
die Anwendbarkeit des § 18 UWG konne daher wegen Offenkun-
digkeit der Zeichnungen nur dann verneint werden, wenn je-
der Interessent ohne groBieren Zeit- und Arbeitsaufwand die
in den Zeichnungen niedergelegte Konstruktion in dieser
besonderen Ausfiihrung und Einzelausgestaltung hédtte in
Erfahrung bringen konnen. Weil das Berufungsgericht das
nicht beachtet hatte, wurde seine Aufifassung, die Anwendung
des § 18 UWG scheide im vorliegenden Falle wegen Offenkun-




digkeit der Zeichnungen aus, als rechtsfehlerhaft bezeichnet
und das erste Berufungsurteil aus diesem Grunde aufgehoben.
ks wurde dazu aber von vornherein gesagt, bisher habe weder
der Kldger behauptet noch hdtten die Sachverstidndigen aus-
gefiihrt, dafl die Zeichnungen der Beklagten in dem gekenn-
zeichneten Sinne offenkundig gewesen wiren, und es wurde
abschlieBend nochmals hervorgehoben, die Auffassung des Be-
rufungsgerichts sei rechtsfehlerhaft auf Grund des Sachver-
haltes, wie er sich im Zeitpunkt der letzten miindlichen Ver-
handlung dargestellt habe. Daraus konnten die Parteien und
das Berufungsgericht den nach den Ausfiihrungen oben zu a)

an sich selbstverstdndlichen Hinweis entnehmen, daB dem Kli-
ger nicht das Recht beschridnkt werden sollte und konnte,

in der erneuten Verhandlung vor dem Berufungsgericht die
bisher fehlenden Behauptungen iiber die Offenkundigkeit der
Zeichnungen in dem vom Revisionsgericht gekennzeichneten
Sinne aufzustellen und Beweis dafiir anzutreten (vgl. dazu
auch die Ausfllhrungen des Reichsgerichts zu einem dhnlichen
Fall in Warn.Rspr. 1922 Nr.29). Um dem Kldger dieses Recht
zu erhalten, bedurfte es entgegen der Meinung des Berufungs-
gerichts im Jjetzt angefochtenen zweiten Berufungsurteil
nicht der Aufhebung des ersten Berufungsurteils mit der Be-
grindung, daB der Sachverhalt zu einer rechtlichen Beurtei-
lung noch nicht ausreiche. Entgegen der Meinung des Beru-
rungsgerichts im zweiten Berufungsurteil ist dem Kl&ger
dieses Recht auch nicht dadurch beschréankt worden, daB im
ersten Revisionsurteil nach weiteren Ausfihrungen schlieB-
lich die Verpflichtung des Kldgers zum Aufwendungsersatz
ausdricklich ausgesprochen wurde und daf im Hinblick auf

die Zurlckverweisung der Sache an das Berufungsgericht ledig-
lich Hinweise fiir eine weitere Aufkldrung uber die Hohe der
Rickfihrungskosten gegeben wurden. Denn alle diese weiteren
AusTlihrungen im ersten Revisionsurteil konnten nur unter

der Voraussetzung gelten, daB sich auch in der erneuten Be-
rufungsverhandlung keine tatsdchliche Grundlage fiur die 0f-
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fenkundigkeit der Zeichnungen in dem vom ersten Revisions-
urteil gekennzeichneten Sinne ergeben sollte (vgl. dazu auch
die Ausfiihrungen des Reichsgerichts zu einem ghnlichen Fall
in JW 1926, 1806 Nr. 9, bestdatigt in RGZ 129, 224, 226 f).
Eine Erkldrung, die zur Aufrechnung gestellten Gegenanspri-
che der Beklagten seien dem Grunde nach gerechtfertigt,
kann entgegen der Meinung des Berufungsgerichts in dem er-
sten Revisionsurteil nich® gefunden werden; wie aus den
Ausfihrungen oben zu a) hervorgeht, wird einem aufhebenden
und zuriickverweisenden Revisionsurteil durch die Bestimmung
des § 565 Abs. 2 ZPO keinesfalls die Wirkung eines Grund-
urteils beigelegt.

c) Das Berufungsgericht war daher nicht durch § 565
Abs. 2 ZP0O gehindert, den Vortrag des Klédgers zu beachten,
mit dem dieser im erneuten Befufungsverfahren hat dartun
wollen, die von ihm benutzten Zeichnungen der Beklagten
seien offenkundig im Sinne der Ausfiihrungen des ersten Re-
visionsurteils gewesen. Soweit die einzelnen Behauptungen
und Beweisantritte des Kldgers hierfir schliissig waren,
hat das Berufungsgericht durch ihre Nichtbeachtung, wie die
Revision mit Recht riigt, gegen die Bestimmung des § 286 ZPO
verstoBlen. Schliissig, die Offenkundigkeit der Zeichnungen
der Beklagten im Sinne des ersten Revisionsurteils darzutun,
waren unzweifelhaft die sich wortlich an die Ausfiihrungen
des ersten Revisionsurteils anschlieflende, unter Beweis
durch Sachverstédndigengutachten gestellte allgemeine Be-~
hauptung des Klédgers auf Seite 3 und 5 des Schriftsatzes
vom 9. Oktober 1958, daBl er ohne gridBeren Zeit- und Arbeits-
aufwand die in den Zeichnungen der Beklagten niedergelegte
Konstruktion in dieser besonderen Ausfiihrung und Einzelaus-
gestaltung ohne weiteres hdtte in Erfahrung bringen kodnnen,
sowie die der nidheren Substantiierung dieser allgemeinen
Behauptung dienenden, ebenfalls unter Beweis gestellten Be-
hauptungen des Kl&gers auf Seite 3 uﬁd 4 desselben Schrift-
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satzes, das, was den Zeichnungen der Beklagten zu entnehmen
gewesen sei, wiirde ebenso aus den Abbildungen 190 - 192 auf
Seite 209 - 212 des im Jahre 1949 erschienenen Lehrbuchs

von Oehler/Kaiser "Schnitt-, Stanz- und Ziehwerkzeuge!" ha-
ben entnommen werden konnen, und an der Staatlichen In-
genieurschule fiir Maschinenwesen in Iserlohn wiirden derartige
Zeichnungen, die keinerlei Unterschiede gegeniliber den Zeich-
nungen der Beklagten aufwiesen, als Schulbeispiele gelehrt.
In Sinne eines Anzeichens fiir die Offenkundigkeit der Zeich-
nungen der Beklagten im Sinne des ersten Revisionsurteils
wire ferner die unter Zeugenbeweis gestellte Behauptung des
{ldgers auf Seite 8/9 des Schriftsatzes vom 9. Oktober 1958
und auf Seite 4/5 des Schriftsatzes vom 2. April 1960 zu
beachten gewesen, daB die Zeichnungen der Beklagten nicht
auf Grund besonderer Verkserfahrungen, sondern von einen
soeben von der Schule zur Beklagten gekommenen Konstrukteur
nach den allgemein bekannten Grundsidtzen und Lehren der
Technik hergestellt worden seien; § 565 Abs.2 ZPO hinderte
den Klidger nicht, mit diesem neuen tatsdchlichen Vorbringen
gegen die auf Seite 12 des ersten Revisionsurteils ausge-
sprochene Vermutung anzugehen, daB die Zeichnungen auf Grund
spezieller Betriebserfahrungen der Beklagten hergestellt wor-
den seien. 0Ob dariiber hinaus noch weitere der vom Klédger
aufgestellten Behauptungen fiir die Beurteilung der Offenkun-
digkeit der Zeichnungen der Beklagten hdtten erheblich sein
konnen, braucht im derzeitigen Stande des Verfahrens nicht
im einzelnen erdrtert zu werden.

2. Das hier angefochtene zweite Berufungsurteil mufl da-
her schon deshalb aufgehoben werden, weil das Berufungsgericht
in Verkennung der Tragweite des § 565 Abs.2 ZPO durch die
Nichtberﬁcksichtigung des oben zu 1 c¢) genannten Vorbringens
des Kldgers gzur Frage der Offenkundigkeit der Zeichnungen
der Beklagten gegen § 286 ZPO verstoBen hat und bei dem der-
zeitigen Stand der Sache fir das Revisionsgericht keine
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Moglichkeit besteht, das Berufungsurteil ohne Ricksicht auf
dieses Vorbringen des Kligers gemdB § 563 2P0 wenigstens

im Ergebnis zu bestdtigen. Da andererseits bel dem derzei-
tigen Stand der Sache fir das Revisionsgericht auch keine
Moglichkeit besteht, nach § 565 Abs.3 ZPO in der Sache selbst
zu entscheiden, muBte der Rechtsstreit gemidB § 565 Abs. 1 ZPQ
erneut zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das

Berufungsgericht zurilickverwiesen werden.

Das Berufungsgericht wird nunmehr, soweit zur Zeit 2zu
iiberblicken ist, zunédchst auf das bisher iUbergangene Vor-
bringen des Kldgers zur Offenkundigkeit der Zeichnungen
der Beklagten einzugehen und die vom Klidger dazu angebote-
nen Beweise zu erheben haben. In welcher Weise und Reihen-
folge dabei vorgegangen werden soll, insbesondere wie bei
der etwaigen Erhebung eines Beweises durch Sachverstindige
die zu stellenden Fragen gefalBlt und die Sachverstédndigen
ilber die mafBgeblichen rechtlichen Gesichtspunkte aufgeklirt
werden sollen, muBl dem Berufungsgericht iliberlassen bleiben.

3. Auf die weiteren Riigen, die die Revision gegen das
zweite Berufungsurteil erhoben hat, kommt es danach an sich
fir dieses Revisionsverfahren nicht mehr an. Es erscheint
jedoch zweckmdBig, hierzu folgendes zu bemerken:

a) Wird die Frage, ob die Zeichnungen der Beklagten
offenkundig gewesen sind, verneint, so folgt daraus zundchst
nur, daB es rechtlich iiberhaupt moéglich war, sie im Sinne
des § 18 UWG einem anderen anguvertrauen. Ls ist damit aber
noch nichts dariiber gesagt, ob sie dem Kldger tatsdchlich
anvertraut worden waren. "Anvertraut" im Sinne des § 18 UWG
sind Vorlagen und Vorschriften dann, wenn sie vertraglich
oder auBervertraglich mit der ausdriicklichen oder aus den
Umstdnden folgenden Verpflichtung iiberlassen sind, sie nur
im Interesse des Anvertrauenden zu verwerten (vgl. Baumbach/
Hefermehl, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht 8. Aufl. Anm.4
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zu § 18 U¥WG). Im ersten Revisionsurteil war zwar gesagt
worden, es misse schon im Hinblick auf die damals bereits
bestehenden geschaftlichen Beziehungen zwischen den Streit-
teilen und auf die in den Strafakten zum Ausdruck kommende
und auch im Tatbestand des ersten Berufungsurteils festge-
stellte Vertrauensstellung des Klégers der Beklagten gegen-
uber bejaht werden, daBl die Zeichnungen dem Kl&ger von

der Beklagten mit der zumindest aus den Umstédnden zu ent-
nehmenden Verpflichtung, sie nur im Interesse der Beklagten
zu verwenden, uUberlassen und damit anvertraut worden seien.
Durch diese Bemerkung war der Kldger aber nicht gehindert,
in der erneuten Berufungsverhandlung andere Umstdnde vor-
zutragen, aus denen sich ergab, daB ihm die Zeichnungen

ohne eine solche Verpflichtung iliberlassen worden waren. 0b
der Kldger in dieser Richtung ausreichend substantiierte
Behauptungen aufgestellt hat, ob insbesondere die Behauptun-
gen des Kldgers auf S. 9 - 11 des Schriftsatzes vom 9. Ok-
tober 1958 und auf S. 4,5 des Schriftsatzes vom 2.April 1960,
deren Nichtberiicksichtigung die Revision als Verletzung

des § 286 ZPO riigt, dafiir schliissig sind, wird das Beru-
fungsgericht, falls erforderlich, in dem erneuten Berufungs-

verfahren zu priifen haben.

b) Zu der nach der eigenen Bemerkung des Berufungsge-
richts im gzweiten Berufungsurteil allein entschiedenen Fra-
ge, ob die von der Beklagten zur Aufrechnung gestellten Riick-
fiihrungskosten der Hohe nach gerechtfertigt sind, hat sich
das Berufungsgericht auf den Standpunkt gestellt, es komme
nicht darauf an, in welchem Umfang sich eine Notwendigkeit
der Rickfihrung der Werkzeugkisten bei nachtriglicher Betrach-
tung des Falles herausgestellt habe, die Beklagte konne
vielmehr auf Grund des ihr zustehenden Beseitigungsanspruchs
einen Ersatz fﬁr diejenigen- Aufwendungen verlangen, die
durch Mafinahmen veranlafBt worden seien, "die sie unterden
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gegebenen Umstdnden im Zeitpunkt der Aufdeckung des schiddi-
genden Verhaltens des Kl&dgers als zur VWahrung ihrer ver-
letzten Rechte erforderlich ansehen durfte". Das Berufungs-
gericht unterstellt dabei zu Gunsten des Klédgers, dal

sich unter den von ihm zum Versand gebrachten Werkzeugen
auch solche befunden hdtten, die nicht unter Benutzung

von Zeichnungen der Beklagten hergestellt worden waren,
und daB es der Beklagten mdglich gewesen sein wilirde, die
nicht betroffenen Werkzeuge in Genua auszusondern und von
der Rickfiihrung nach Deutschland auszunehmen. Wenn die
Beklagte das nicht getan, sondern sédmtliche Werkzeugkisten
habe zuriickschaffen lassen, so rechtfertige dieses Verhal-
ten, wie das Berufungsgericht meint, noch keineswegs die
Feststellung, dafl die Beklagte Mafinahmen durchgefithrt habe,
die sie bei sorgfaltiger Uberpriifung der Sachlage als
nicht notwendig erkennen muflite. Das Berufungsgericht fihrt
zur Begriindung dieser Auffassung an, dafl das Amtsgericht
Altena in dem Beschlufl vom 4. Januvar 1952, der dem Inhaber
der Beklagten am selben Tag bekanntgegeben worden war, die
Beschlagnahme aller 19 Kisten angeordnet gehabt habe, daB
die Staatsanwaltschaft in Hagen am 9. Januar 1952 dem Pro-
kuristen der Beklagten eine Bescheinigung ilibergeben habe,
in der die PCJNNB-GmbH. ermichtigt wurde, die Entladung
der 19 Kisten in Genua durchzufiihren und die Riicksendung
aller Kisten nach Deutschland zur Verfiigung des Gerichts
zu veranlassen, und dafl schlieflilich auch der Klidger selbst
mit der Riickschaffung der 19 Kisten nach Deutschland ein-
verstanden gewesen sei, wie sich aus seiner miindlichen Er-
klarung gegeniiber der Polizei am 4. Januar 1952 und aus
seinem Schreiben an die Speditionsfirma GG in SR vom
5. Januar 1952 ergebe. Das Berufungsgericht kommt danach
zu dem SchluBl, es konne unter Beriicksichtigung dieses Ver-
haltens der Justizbehorden und des Kldgers selbst nicht
festgestellt werden, dafl die Beklagte mit der Riickfihrung
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aller Kisten nach Deutschland schuldhaft unndtige Kosten
verursacht hiatte.

Ob das Berufungsgericht bei dieter Auffassung von zu-
treffenden rechtlichen Erwidgungen ausgegangen ist, kann
dem Berufungsurteil nicht mit Sicherheit entnommen werden.
s fa11t in diesem Zusammenhang vor allem auf, daB nach
der im Berufungsurteil vertretenen Auffassung die vom Be-
rufungsgericht zunidchst in Befolgung des ersten Revisions-
urteils angeordnete Beweisaufnahme, wie auch die Ausfihrun-
gen des Berufungsurteils selbst erkennen lassen, gar nicht
erforderlich gewesen widre, daB also das Berufungsgerichi
im Urteil von anderen rechtlichen Erwigungen ausgegangen
sein muB3 als vorher beil ErlafBl des Beweisbeschlusses. Is
erscheint daher angebracht, auf folgendes hinzuweisen:

Wie bereits im ersten Revisionsurteil ausgefilinhrt,
konnte die Beklagte sowohl unter dem Gesichtspunkt des
Beseitigungsanspruchs als auch unter dem Gesichtspunkt der
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung berechtigt gewesen
sein, die hier in Rede stehenden MaBnahmen zu treffen. Im
Rahmen des von ihr zur Aufrechnung gestellten Schadenser-
satzanspruchs stellen die von ihr aufgewendeten Kosten der
Durchfithrung dieser MaBnahmen Schadensposten dar, deren
Ersatz sie - unter der Voraussetzung, daB der Tatbestand
des § 18 UWG erfiillt ist -~ auf Grund des § 19 UWG in Ver-
bindung mit § 249 BGB insoweit fordern kann, als diese
Kosten durch das gegen § 18 UWG verstoBende Verhalten des
Kldgers addquat verursacht worden sind. Die Ersatzpflicht
des Kl#gers konnte sich jedoch nach § 254 BGB mindern,
wenn bei der Entstehung der Kosten ein Verschulden der Be-
klagten mitgewirkt hat.

Die Parteien werden iﬂ der erneuten Berufungsverhand-
lung Gelegenheit haben, unter diesen rechtlichen Gesichts-
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punkten zur Ersatzpflicht des Klédgers der HOhe nach nochmals
Stellung zu nehmen. Auf die Verfahrensriigen, mit denen die
Revision die bisherigen Ausfiihrungen des Berufungsgerichts
zu dieser Frage bekdmpft, braucht daher hier nicht mehr im
einzelnen eingegangen zu werden.

c) Die Revision hat schlieBlich mit der Riige einer
Verletzung der §§ 286, 287 ZPO und des § 276 BGB noch gel-
tend gemacht, die Klage sei hilfsweise auch auf einen Scha-
densersatzanspruch des Kldgers gestiitzt worden, der daraus
hergeleitet werde, daB die Beklagte auch diejenigen von der
indischen Firma bestellten Werkzeuge habe entladen und zu-
riickschaffen lassen, die mit den Zeichnungen der Beklagten
iiberhaupt nichts zu tun gehabt hdtten. Diese Riige ist nicht
begriindet. Es ist insbesondere nicht ersichtlich, inwie-
fern § 286 ZP0O verletzt sein soll; denn das Berufungsge-
richt hat diese vom Kldger geltend gemachte Schadensersatz-
forderung ausdriicklich behandelt, aber mangels eines Ver-
schuldens der Beklagten bei der Riickfithrung aller Kisten
nach Deutschland nicht als begriindet erachtet. Die vom Kl&-
ger geltend gemachte Schadensersatzforderung kann jedoch
in diesem Rechtsstreit schon aus folgenden Griinden nicht be-
ricksichtigt werden:

Nachdem die Beklagte gegeniiber der unstreitigen Klag-
forderung auf Bezahlung gelieferter Werkzeuge mit ihrer
streitigen Gegenforderung auf Erstattung der Kosten fiir
die Riickfiihrung der Sendung des Klédgers an die indische
Firma aufgerechnet hatte, konnte der Kléger gegeniiber der
streitigen Gegenforderung der Beklagten nicht mehr seiner-
seits mit seiner eigenen Schadensersatzforderung wegen der
Riickfithrung auch des nicht zu beanstandenden Teils dieser
Sendung aufrechnen (vgl. BGB - RGRK 1l.Aufl. § 389 Anm.1).
Er konnte allenfalls, wie er es auf Seite 3/4 seines
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Schriftsatzes vom 2. Mérz 1959 getan hat, seinen Klagan-
spruch hilfsweise auf diese eigene Schadensersatzforderung
stiitzen. Darin lag aber eine Anderung des Klagegrundes

und damit eine Klaginderung, die nach § 264 ZPO nur zulis-
sig gewesen wire, wenn die Beklagte eingewilligt oder das
Gericht sie fiir sachdienlich erachtet hédtte. Die Beklagte
hat eine Einwilligung in die Klagénderung nicht gegeben,
gsondern im Schriftsatz vom 2. April 1959 ausdriicklich ver-
weigert. Dall das Berufungsgericht die Klagdnderung fiir
sachdienlich hédtte erachten wollen, ist nicht ersichtlich.

4. Da der Ausgang des Rechtsstreits noch ungewif ist,
war die Entscheidung iiber die Kosten dieser Revision des
Kldgers ebenso wie die Entscheidung iiber die Kosten der
ersten Revision der Beklagten wiederum dem Berufungsge-—
richt zu iibertragen.

Wilde Logcher Jungbluth
Bundesrichter Dr.Spreng ist wegen Urlaubs, Bundes-

richter Dr.Spengler wegen Krankheit an der Unter-
schriftsleistung verhindert. Wilde
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