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Verkiindet

am 27 .Juni 1963
Oechsler, Just.Angest.
als Urkundsbheamter
der Geschiaftastelle

In Namen des Volbkes

Ia dem Rechigstreit

der Firma VP GubH., Elektrotechnische Erzeugnisse,
. oy :rosc @, cecetziich vertreten

durch ihren Geschiftsfihrer PP, ebenda,
Klézgerin und Revisionsklagerin,

- ProzefBbevollmichtigter: Rechisanwalt Dr.[JJ N -

gegen

den Diplomingenieur Hans B— B—
O ot @,
Beklagten und Revisionsbeklagten,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr.(NNG0DK -

hat def Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs zuf die miind-
liche Verhandlung vom 11l. Juni 1963 unter Mitwirkung der
Bundesrichter Dr. Spreng, Dr.Léscher, Dr Spengler, Clafien
und Schneider

fur Recht erkannt:
Die Revision der Klégerin gegen das Urteil
» des 5. Zivilsenats des Kanmergerlchtg in Berlin

vom 24 Oktober 1961 wird auf Kosten der Kldgerin
zuruukgeW1esen.

Von Rechits wegen



Tatbestand:

Die Klédgerin stellt Zrzeugnisse der Elektrotechnik
her, insbesondere Drucktasten-Schaltwerke fiir Rundfunk-
gertite. Der Beklagte war filir sie auf dem Gebiét_der Kon-
struktion und Entﬂicklung solcher Schaltwerke titig.
Hieriiber sind zwischen den Parteien die Mitarbeiter-
vertrige vom 27. Oktober 1950, 18. Juli 1951, 17. Ja-
nuar 1852 und 21. Februar 1552 abgeschlossen worden.

Bei Gelegﬁnhﬂlt des Vertragsabschlusses vom 17. Jdnuar
1952 will die Kldgerin dem Beklaguen ein von ihr . ent-
wickeltes Schaltweric Sp 61 gezeigt haben, dessen wesent-
liche Merkmale der Beklagte nach ihrer'Behauptung in

das ihm spiter erteilte Patent 967 678 i{ibernommen haben
soll.

Am 21. Januar 1952, also vier Tage nach AbschluB_des
Vertrages vom 17. Januar 1952, war beim Patentamt eine
undatierte Tatentanmeldung des Beklagten elngegangen dle
am 28. Juni 1856 zur Beﬁanntmdchung der Qnmeldung und
schliefllich unter Zurickweisung eines von der Firma
SR : Co. in _ elngeleg ten Einspruches,
2un Patentert;¢1ungqbe~ohluﬁ vom 21. Novenmber 1957 fihrte.
Der Hauptunapruch des dem Beklagten erteilten Patents
967 678 lautet: |

-Drucktasten-Schaltwcrk flir Rundfunknmpfanger,
Sprechanlagen und #hnliche Ger#dte mit klavier-
tastendhnlichen Schalthebeln, -gekennzeichnet
durch den Zusammenbau einer U- oder V-fdrmigen
Wanne mit einer abdeckenden, die Wannenbreite

erheblich Uberragenden I@ollerplattc derart,
daf durch die Verbindung belder ein in sich ge-



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

-3 -

schlossenes, mechanisch stabiles Profil ent-
steht, und ferner gekennzeichnet durch den
Einbau dexr mechanischen Funktionsglieder des
Schaltwerks in dieses geschlossene Profil un
den Anbau des zugehbrigen elektrischen Schal
teiles an den auBerhalb gelegenen Tell der
Isolierplatte.

- Im Sommer 1952 hatte die Klidgerin an die I4IND-

PG, uwnd an die HGEEEEP-Yerke Drucktastenschalt-
verke vom Typ "9 Tasten" hzw. "Nora” geliefert. Im Rechts-

streit 52 0 29,52 des Landgerichts Berlin verklagte
darauf der Beklagte die jetzige.Klagerin auf Zzhlung von

www.prinz.law
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Lizenzgebﬁhren. Hierbei berief er sich auf die Vertrige
vom 27. Oktober 1950, vom 18, Juli 1951 und vom 21. Fe-
bruar 1952 und behauptete, bei den Lieferungen der Kilige-

rin handle es sich um Konstruktionen, die er "zur Wah-

rung seiner Urheberrechte am 21. Januar 1952 beim Patent-
amt sngemecldet! habe. Der damalige Rechtsstreit endete
mit dem gerichtlichen Vergleich vom 22. November 1952,

in dem es u.a. heift:

"l. Die Beklagte (jetZﬁ Klagerin) Verpfiichte

sich, an den Kliager (jetzt Beklagten) zum

gen weiteren Anspriiche des XKlidgers (jetzt

t

Ausgleich der Klageforderung und aller etwai-

Beklagten) aus den Vertrdgen vom 27. Okto-

ber 1850, 18. Juli 1951, 17. Januar 1952
und. 21. Februar 1652 ..... 7.000.- DM zu
rahlen.

2° 9 8 » O O B O
3. Die Parteien sind sich dariiber einig, daB
die zu Ziffer 1 aufgefilhrten Vertriage mit

Wirkung vom 30. November 1952 aufgehoben
. 8ind. ‘ :

4. Der Klager (jetzt Beklagter) ist damit ein-
verstanden, daB die Beklagte (jetzt Klige-

rin) die Tastenschalter, die von ihr in 4
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letzten Monaten laufend .an die Firmen

L und HEJEEP -V erke geliefert

worden sind und geliefert werden, weiter

herstellt und vertreibt, und zwar unbe-

schadet etwaiger Patent- oder sonstiger

Schutzrechte des Kligers \3etzt Beklagten)
it

ooooo

Durch schriftlichen Vertrag vom 22. September 1954

gestattete sodann die Kldgerin der Firma IfD-(@P AG
die Selbstherstellung der bisher von ihr gelleferten
Schaltwerke gegen Stiicklizenz. Im Rechtsstreit 16 O 79/59
des Lundgerichts Berlin verlangte der (jetzige) Beklagte
von der Firma L-—O- 4G. unter Berufung auf sein in-
zwischen erteiltes Patent Schadensersatz, da er im Ver-
gleich von 1952 der (jetzigen) Klsigerin nui die Selbst-
herstellung und den Selbstvertrieb, nicht aber die Ver-
gabe von Rechten aus seihér Erfindung'an Dritte gestattet
habe. Nachdem etwa 2 Monate spidter auch die. vorliegende
Klage eingereicht war, ist der Rechts streit gegen die
LIy O@p AG., dem die Klagerln auf Streltverkundung
der dortigen Beklagten belgetreten Lst bis zur rechb«—
kraftigen Erledigung des vorliegenden Prozeases vom Land-
gericht ausgesetzt worden.

Im jetzigen Verfahren macht die Klpgerln ‘geltend,
der Beklagte habe den wesentlichen Inhalt selnes Pg-
tents 967 678 ohne ihre Einwilligung dem Drucktasten— '
Schaltwerk "Sp 61" entnommen, das von lhr allein ent-
wickelt sei. 8ie hat beantragt, den Beklagten zu v erur-
teilen, . ‘

1. das Patent 967 678, Klasse 2la4 Gruppe

7202 nebst Jnteranspruchen auf sie zu
ubertragen,



2. in die Umschreibung des genannten Patentes
in der Patentrolle auf sie zu willigen.

Der Beklagte hat Klageabweisung begehrt. Er hat Je-
de Entnahme bestritten und weiter geltend gemacht, die
durch sein Patent geschutvte Erfindung sei mit der von
der Kligerin vertriebenen Ausfihrung Sp 61, die im iibri-
gen sein ~ des Beklagten - Gelstesgut darstelle, nicht
‘identisch. Zudem sei er durch den Vergleich vom 22. No-
venmber 1952 in der Auswertung seiner Erfindung fréige-
stellt. Etwaige Rechte der Kligerin aus den eingangs ge-
nonnten 4 Vertfﬁgen und aus einer - von ihm nachdriicklich
bestrittenen - Entnahmehandlung, welche die Kldgerin in
seinerlﬁnmeldung vom 21. Januar 1952 sehe, seien durch
den Vergleich vom 22. November 1952 aufgegeben und zudem
verwirkt: die Klégerin habe bei AbschluB des Vergleichs
nicht nur die Tatsache der Anmeldung vom 21. Jéhuar 1952,
aondern auch deren weuentllchen Inhalt gekannt sie
habe die Bekanntmachung der Anme7dung im Jahre 1956 eben-
so wie die Patenterteilung von 1957 nlcht zum AnlaB ge-
nommen, Schritte gegen ihn elnzulelten Dlem_sel erst als
Folge seiner eigenen, gegen die Flrna. L-—O-AG.
gerichteten Klage geschehen; diese aber sei dadurch ver-
anlaft, daB die Kl#dgerin die Grenzen der ihr im Verglelch
von 1952 eingeriumten Rechte nicht elngehalten habe.

Landgericht und Kammergericht haben gegen die Kldge-
rin erkannt. Mit der Revision beantragt die Klagerln Ver-
urtellung des Beklagten gemﬁB 1hren erstlnstanzllchen An-
tragen; der Beklagte bittet um Zuruc?welsung der Revision.



Entscheidungsgriinde:

A. Entnahme

I. Das Berufungsgerichit 18t dahingestellt, ob der
Beklagte am 17. Januar 1952 das Schaltwerk Sp 61 der
Kldgerin zu Gesicht bekommen hat und eine Entnahmehand-
luﬁg iiberhaupt moglich war. Zumindest aus rechtlichen
Grinden fehle es an einer widerrechtlichen Entnahme:

Bei Konstruktionen nach dem streitigen Patent sei (a) eine
V- oder U-formige Wanne sowie (b) eine Isolierplatte, _
welche die Wannenbreite erheblich iiberragt, (¢) zu einem
geschlossenen, mechanisch-stabilen Profil.vérbunden, WO~
bei (@) die technischen Funktionsglieder in die Wanne
eingebaut und (e) der elektrische Schaltteil an den
auBerhalb der Wanne gelegenen Teil der Iéoli@rplatte ange-
baut sei. Demgegenﬁbér gei beim Sehaltwerk Sp 61 die
Wanne offen; die Stabilisierung des SchaltWérks werde
.durch zwel seitwérts angebrachte,Tr&versen;erfeicht.
Selbst wehn der Beklagte die EinZelmerkmale a}»b, d und e
dem Schaltwerk Sp 61 enﬁnommen haben soilte, zeichne sich
doch die Gesamtkombination seines Patents zus#tzlich
durch den "einfacheren, billigeren und deshalb‘zweok~
miBigeren, in Verbindung mit den dnderen Eleménten‘auch‘
fortschrittlichen und erfinderischen Zusammenbau" von
Wanne und Isolierplatte zu einem in sich geschiossenen_
mechanisch-stabilen Profil (Merkmal c) aus. Die Kldgerin
selbst habe zugegében, daf es ein selbstﬁndigef Gedanke
des Beklagten gewesen sei, die Stebilitét durch Abdecken
der Wanne riitteles der Isolierplatte herbeizufiihren. Dann
aber habe der Beklagte den "wesentlichen Inhalt séiner
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- Anmeldung" (§ 4 Abs.3 PatG) nicht dem Schaltwerk Sp 61
entnommen, denn geschiitzt sei nur die Gesamtlkombination.

I7. Die Revision ist demgegeniiber der Auffassung,
das Merkmal ¢ "als eéinziger technischer Beitrag des Be-
klagten gegeniiber dem Schaltwerk Sp 61" hindere nicht,
den wesentlichen Inhalt der Anmeldung im Sinne des § 4
Abs.3 PatG in der Verwendung der ﬁbrigen vier Herkmale
zu sehen. Dann aber stehe die im Patent geschiitzte Erfin-
dung der Klédgerin zu, denn die Klégerin habe dié vier
Herkmale entwickelt und im Schaltwerk Sp 61 erstmals'
gemeinsam verwvendet. Der Beitrag der Klagerin'éur Brfin-
dung sei wesentlich grofier als derjenige des Békiagten,
demm das Patentamt habe elne aur durch die Herkmale a his
¢ -gekennzelichnete Komblnatlon, fiir die der Be lggtﬁ in
der urspringlichen Anmeldung Schutz begehrt hhbe, als
nicht. patentfithig begeichnet und 1ufn&hme der Merkmdle
d und e in den Hauptanspruch_verlangt, Derx Beitrag des
Beklagten zur Erfindung verdiene im Grunde iiberhaupt kei-
ne Beriicksichtigung, denn der erstrebte Brfolg eines me-
chanisch-~stabilen Profils werde durch bloBe ﬁbefdeckuﬁg
der danne mit der Isolierplatte nicht erreicht: die Wanne .
sei nicht verwindungssteif; Traversen als eigentliclic
Mittel zur Verstéifuhg des Profils séien deshalb in der
Praxis beibehalten worden. D& somit die Klagérin und
nicht der Beklagte den enischeidenden BeLtrag erbracht
habe, gebihre auch der Klagerln das. erteilte Patent in
vollen Umfange. Zumindest aber stehe ihr ein Anteil ZU,
da sie Miterfinderin sei. Auch chne entsprechenden Hilfs-
antrag ktnne das Gerlcht auf antelllge Ubertragung und
Unschreibung 1n der Rolle erkennen, da dies nur ein Veniger



gegeniiber der grundsédtzlich verlangten Volliibertragung
des Patentes sei.

III. Der Angriff der Revision, das Berufungsgericht
hebe den Tatbestand der Pateibtitwendung nach § 5 PatG
rechtsirrig verneint, geht fehl.

Daveil kann dahinstehen, ob der Begrﬁndung'des ange-
fochtenen Urteils insoweit in rechtlicher.HinSicht in al-
len Einzelheiten beigestimmt werden kann. Das Berufungs-
gericht hat jedenfalls ohne Rechtsirrtum in tatsdchlicher
Virdigung festgestellt, daB es sich bei dem Merkmal c
(Zusammenbau der Wanne mit der abdeckenden, die Wannen-
breite erheblich iuberragenden Isolierplatte zu einem in
sich geschlossenen, mechanisch stabilen Profil) um ein we-
sentliches Merkmal handelt. Dann aber kann davon, daf3 der
wesentliche Irnhalt des Patents im Sinne dﬂr §§ 4 Abs p,~
5 PatG von der Klégerin stamme, keine Rede sein. Zum we-
sentlichen Inhalt gehdrt jedenfalls auch die Abdeckung
der Wanne durch die Isolierplatte zwecks Herstellung elne“.
in sich geschlos¢enen, mechanisch stabilen Profils. Da
dieses Kombinationsmerkmal nicht von der Klagerln stammt,
ist ein Anspruch der XKldgerin, in die volle Rechtsstellung
des "Entnehmers" einzurﬁéken (§ 5 PatG), nicht gegeben.
Die Kldgerin kann also nicht volle Ubertragung des Putentﬂ
verlangen.

Bs fragt sich nun aber, ob die Kl#gerin Miterfinderin
der durch das streitige Patent geschﬁtzten.Erfindﬁng ist
und deher Ubertragung des Patents an sich als Mitberechtig-
‘te verlangen kann. Hierzu-enthilt das Berufungsurteil



-9 -

keine n#éheren Ausfithrungen. Zwar ist der Peststellung
auf Seite 11 des Urteils, die etwaige Ubernmhme von
elmerkmalen oder einer Unterkombination durch den

t—

inz
3eklagten sei keine Entnahme des wesentlichen Erfin-
dungsinhalts, weil hier nur die Gesamtkombination ge-
schiitzt sei, eine Darstellung des Erteilungsverfahrens
vorangesetzt, bei der insbesgondere die erst néchtrégliche
Aufnahme der Merkmale d und e in den Hauptanspruch recht-
lich gewiirdigt wird. Diese Untersuchung im Berufungsur-
teil erfolgte jedoch nicht dazu, einen eitwaigen erfinde-
rischen Beitrag der Kldgerin zu ermitteln und rechtlich.
zu werten, sondern - wie schon der'Ort der'angestellten
Untersuchung erkennen 1léf8t ~ einzig zu dem Zweck, den
Inhalt des streitigen Patents zu ermitteln, dessen volle
Ubertragung.die Kldgerin begehrt. Zu der Behauptung der
Kligerin, die restlichen 4 Merkmale seien heu, sie seien
von ihr entwickelt und erstmels im Modell Sp 61 kombi-
niert gezeigt, hat das Berufungsgericht ebensowenig Stel-
lung genommen wie zu der Rechisfrage, ob eine die vier
Merkmale erstmals bringende Xombination selbsténdig
schutzfihig wire oder auch nur als schopferischer Bei-
trag zur Erfindung des Beklagten gelten konnte.

t‘d

Die im]Berufungsurteil gonach unerdrtert gébliebene
Frage, ob die Kldgerin als Miterfinderin anteilige Uber-
tragung des Patents verlangen kann und ob 1nqowe1t ein
Hilfsantrag erforderlich gewesen wire, verllert Lndes
ihre nntscheldungserhebllchkelt dadurch, dafB solchem
Ubertragungsverlangen ebensoc wie dem Anspruch auf Uber-
fragung des Vbllfechtsjder Einwand des Beklagten aus
§ 242 BGB entgegensteht. Das Berufungsgericht hat - wie
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unten zu C ndher darzulegen ist - diesen Gesichtspunkt
als Hilfsbegriindung seiner Entscheidung gebracht. Die.
dort an sich zur Frage einer Ubertragung des Vollrechts
genuchten Ausfithrungen haben jedoch ebenso Bedeutung,
gowelt die Einrfumung einer Mitberechtigung der Kligerin

am Fatent zur Entscheidung steht.

B. Yertragliche Angpriche, Vergleichseinwand.

I. Soweit die Kl#gerin den Ubertragungsanspruch
aus Vertrag herzuleiten sucht, vertritt daszérufﬁngsge—
richt die Auffassung, alle Mitarheitervertrége, durch die
der Beklagte mogllcherweloe der Ylagerln Rechte an seinen
Erfindungen oder zum Erwerb seiner Erfindungen zugestanden
habe, seien durch Ziffer 3 des Verglelchs vom 22. Noven-
ber 1952 mit Wirkung zum 30. November 1952 aufgehoben
worden. Die Kidgerin konne daher aus dlesen Vertragen
Rechte nicht herleiten.

II. Die Revision tritt dieser Auslegung mit dem Hin-
weis entgegen, der Beklagte habe im Vorprozeﬁ von 1952,
obwohl vertraglich dazu verpfllchtet die Klagerln nicht
ilber den Inhalt selner Patentanmoldung vom 21. Januar 1952
unterrlchtet,_ln geneﬂ Rechtsstrelt sogar durch seinen
BrozeBbevollmachtlvten erkltiren lassen, seine Anmeldung
habe nit der Konstruktion Sp 61 der Klagerln "nlchts DAV
tun''. Selbet wenn man dem Beklagten zugutehdlte, daB er
in seiner ursprungllchen Anmelding das von 1hm stammende
Merkmal ¢ als allein erfindunggweaentllch hervorgekehrt
habe, konne mun doch nicht daran vorhelgehen, dag schlief~
lich auf die Pruferbeschelde vom 16, Marz und 21. Dezember
1954 hin der Hauptanopruch einé ~assung erhalten habe, welcn@



- 11 -

die Mitverwendung der vier in der Konstruktion Sp 61 be-
reits enthaltenen und von ihr, der Kligerin, entwickel-
ten Merkmale einschliefe. Das Berufungsgericht - so meint
die Revision - hitte den Vergleich vom 22. November 1952
suf seine Reichweite untersuchen milissen, soweit er die
Aufhebung der frilheren Mitarbeiterveririge ausspreche;
ferner hdtte das Berufungsggricht, wenn es etwa zum Ergeb-
nis gelkommen seil, die alten Vertridge seien aufgehoben,
weiter nach § 242 BGB priifen miissen, ob der Beklagte sich
nangesichts seiner Treuewidrigkeit" auf eine so weitrei-
chende Aufhebungsve“elnbarung berufen konne. Die Kldgerin
habe bel AbschluB des Vergleichs vom 22. November 1952
jedenfalls nicht den Willen gehabt, den Anspruch .auf Uber-
lassung des Patents oder der Patenuanmelaung preiszugeben,
sowelt ein solcher Anspruch sich auf der Grundl&ge der al-
ten Mitarbeitervertrige ergeben habe; der Tatbestand der
Vergleichserschleichung durch den Beklagten liege’auf der
Hend. ' | ' '

IT1. 1. Auch- dlnser Rev; 1onsangr1ff ist unbegrundet
Es ist nicht zu beanstanden, daB das Berufungsgericht die
Frage, welchen EinfluB der Prozererglelch vom 22. Novem—
ber 1952 auf die alten Mltgrbeltervertrage hatte, vcr~
haltnismdBig kurs abgehandelt und von elner nrorterun&,
ob der Beklegte sich auf eine etwaige Aufhebung der a2lten
Mltarbeluervertrage durch den Verglnlch berufen kdnne,
ganz abgesehen hat. Dle Axten des Vorprozesses, dﬁe dem
Berufungsgericht vorlagen, zelgen elndeutﬂg, daf. als
Ungﬂhlﬁhelt (§ 779 BGB), die durch den Verglelch besel—
tlgt werden sollte, dle Frage anzusehen war, ob etwa dem
Beklagten leenzgebuhren fir die damallgen Lieferungen der

Kligerin &an die Firmen L@i-Og@® AG. und H-"’c“]fc
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zustanden. Es hondelte sich bei diesen Lieferungen - un-
streitig - um das sog. Neun-Tasten-Schaltwerk, welches

— gleichfalls unsireitig - bereits alle 5 Merkmale des
sptiteren Patents aufwies. Diese den Parteien bekannte
Konstruktion nahm der jetzige Beklagte im damaligen Pro-
zefl uls sein geistiges Bigentum in Anspruch, wihrend die
jetzige Kligerin im demaligen Rechtsstreit gegeniiber dem
Zahlungsverlangen des jetzigen Beklagten hicht nur Zu-
rickbehaltungsrechte wegen angeblich unzureichender Un-
terrichtung lber dessen Patentanmeldung geltend machte,
sondern auch das Vorliegen einer eigénen Konstruktion

des jetzigen Beklagten mit der Bégrﬂndung abstritt, von
jenen im Neun-Tasten-Schaltwerk enthaltenen Merkmalen
stamme nur die Verbindung von Wanne und Isolierplatfe

(= Merkmal c) vom Beklagten; dies Merkmal stelle aber nur
ein "uraltes Element der Montage" dar und kdnne "weder
als Gegenstand eines Schutzrechts noch als llzenzpfllchti—
ger Vértragsgegenstand angesehen werden" (Schriftﬂafv |
der jetzigen Kligerin vom 31. Oktober 1952 S. 8 ff, Bc1~
akte Landgericht Berlin 52 0 29/92 Bl 24 f). '

Schon im damaligen ProzeB stritten die Parteien also
einzig iiber die Grundlage des Lizenzanspruchs, nicht et-
wa tber Art und AusmaB der Lieferungen an Lamw - Oog@p und
- Beide Parteien nahmen fur sich in Anspruch
das an die genannten Firmen vertrlebene Neun-Tasten-
Schaltwerk sei ihre gelstlge Lelstung.-Kannte die jetzige
Klsgerin damals such noch nicht die Patentanmeldung des
Beklagten in ihren Einzelheiten, so gehdrte doch auch die
insoweit bestehende UngewiBheit mit zu dem Sachverhalt,
der im Vergleich eine Rege¢lung dahingehend erfuhr, daB
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die Klégerin auf der Offenlegung der'Anméldung dés Be-
klagten nicht weiter beharrte. Zudem hatte die jetzige
Kitgerin in ihrem damaligen Schriftsatz vom 31. Oktober
19,2 un einen erfinderischen Beltrag des 3etz1gen Be-

lagten am Neun- Tagten—Schaltwerk nbzustrmlten, dieses
in allen Einzelheiten derart genau beschrieben, daB sie
damit auch zu erkennen gab, in welcher Richtung sie das
Bemithen des Beklagten um Patenterteilung fiir eine neue
Erfindung vermutete.

Gegeniiber dem Neun~-Tasten-Schaltwerk bedeutete die
im‘spé%eren Patent des Beklagten geschiitzte Konstruktion
nichts Uberraschendes. Dies gilt insbesondere fiir das
Auftreten der Merkmale d und e im Hauptenspruch, da der
¥l8gerin diese Konstruktionselemente schon aus dem um-—
strittenen Neun-Tasten-Schaltwerk bekamnt waren. Durch
Aufnahme dieser Merkmale in Gen Hauptanspruch war der Ge-
genstand der brflndung des Beklagten wes sentlich’ enger ab-
gesteckt worden, als wenn ihm - womit die Klagerln doch
rechnen muBte - schlechthin, d.h. ohne Ricksicht auf die
Unterbringung der mechanischen und elektrischen Schalt-~
teile, achutz schon fir die Verblndung von Wanne und Iso-
7ierplatte zu einem mechanlsch—stabllen Profil zuerkannt
worden wire.

. Bei dieser Sachlage ist. nlcht zZu’ erkennen, aus vel-
chem Grunde die Pebtstellung des Berufungsgerlchts, die
alten Hltarbeltervertrage seien durch den Prozerergle;ch

ufgehoben wordcn, auf einen Rechts;ehler beruhen koénnte,”
Ziel des Verglelchs war iiber das ursprungllche Zdhlungs—
begehren hinsaus unetreltig auch eine uosung der durch die
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Mitarbeitervertrége geschaffenen Dauerbeziehung und im
Zusemmenhang damit eine Abgrenzung der beiderseitigen
Interessen auf der Basis kiinftiger Selbsténdigkeit. Die
Aufhebung der Vertrige und die damit verbundene Preis-
gabe etweaiger vertraglicher Rechte an den Erfindungen
des Beklagten ebenso wie die Freistellung des Bekldgucn
bei weiteren Verfolg seiner Patentanmeldung erscheint
somit als die natiirliche Gegenleistung flir die der Kl&-
gerin zugebilligte Berechtigung, das Neun-Tasten-Schalt-
werlz unbeschadet etwaiger gewerblicher Schiutzrechte des
Beklagten weiter herzustellen und zu vertreiben. Dahin-
stehen kann also, ob die damals vom Beklagten vertretene
Auffassung, das Wesen seiner angemeldeten Erfindung be-
stehe einzig in der Verbindung von Wanne und Isolierplat-
te zu einem geschlossenen, mechanisch~stabilen Profil,
fiir sich allein schon Anlaf wdre, die vorbehaltlose Gu1~
tigkeit des ProzeBvergleichs und damit auch die dort aus-
gesprochene Aufhebung der Mitarbeitervertrége zu bejahen.

2. Nach den Feststellungen des Berufung«gerlchtu he-
traf dieser Prozefvergleich freilich nurvzggjzgg;;gbg,
aus den alten Mitarbeitervertrégen‘etwa”herleitbare An-
spriiche der Kldgerin auf 3bérfragung voﬁ'Erfindungen, in
diesem Rahmen freilich auch von solchen Erflnaungen, an
denen.die klagerln selbst keinerlei schopferxschen Anteil
hatte. DaB die Klégerin im Vergleich auch gesetzliche An-

spriiche auf (volle oder antelllge) Ubertragung des Pa-
tents, die ihr aus etwalgen Entnahmen des Beklagten Zu-
standen, prelsgegebnn hatte, ist im Berufungsurtell nicht
gesagt. Ob Feststellungen hierzu deshalb unterblieben
sind, weil das Berufungsgericht'zuvor'sblche gesetzlichen
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Anspriiche verneint hatte, oder aber deshalb, weil das Be-
rufungsgericht einen auch die gesetzlichen'ﬁnsprﬁche um-
fessenden Vertragswillén der Parteién nicht feststellen
xonnte, ist dem Berufungsurteil nicht zu entnehmen. Die
Ausfihrungen im Berufung&urteil zum Vergleichseinwand
sind durchaus uEIbStdndlg und nicht als bloBe Hilfsbegrin-
dung zu Gen vorangehenden Ausfithrungen Uber die Entnahme
gebracht, so daB die vorangegangene Ee"*otellung des Beru-
fungsgerichts, es bestiinden keine Anspriiche aus Entnahme,
nicht ohne weiteres als bel Behandlung des Vergleichsein-
wands schon zugrundegelegt gelten kann. Der erkennende Se-
nat kann von sich aus pestboellungen liber den Vertrags-
willen der Parteien bel Verglelcnsabschluﬁ nicht treffen,
da er damit unbefugt einen Individualvertrag auslegen

wiitrde.

C. VerWirkung,,unzuiassige Rechfsausﬁﬁung.v

I. Es fragt sich daher, ob der Bekl gte dem etwa be-
-stehenden Rbcht der Klégerin, als Mlterflnderln antclilge
{bertragung des Patents 2u verlangen (oben zu A III 2),
mit dem Binwand aus § 242 BGB éffoigréich entgegentreten
kann. Hierzu heiBt es im Berufungsurtell

Selbst wenn man eine. w1derrechtllche Entndhme oder
eine Vertragsverletzung durch den Beklagten be jahen viollte,
suunde dem ubertragungsanspruch dexr Klagerln der Einwand
der Verwirkung (§ 242 BGB) entgegen. Dle Klagerln habe
schon wiahrend des Vorprozesses, der zZum Abschluﬁ des
gerichtlichen Vergleichs vom 22. November 1952 fihrte,
gewuBt, daB der Beklagte am 21. Januar 1952 seine Konstruk-~
tion zum Patent angemeldet hatte und daf der Beklagte seine



damalige Lizenzklage wegen der Herstellung und des Ver-
tricbes ‘der an die LEJD-Q® AG. und die HUNEND-‘Verke
gelieferten Drucktasten-Schaltwerke auf diese Kons truktion

e
stlitzte.

Die jetzige Kligerin habe im damaligen ProzeB in
ihrem Schriftsatz vom 31. Oktober 1952 folgendes geltend

gemzcht:

a) Der Beklagte nehme fur glch die Fonstraktlon der
von ihr jetzt fabrizierten (und an die L{N- (..aG, und
dgic HANENED-Verke gelieferten) Drucktasten-Schaltwerke
in Anspruch;

b) sie selber h 1be erst jetzt erfah”en, daB der Re-
klagte seine Urheberrechte bereits am 21. Januar 1952,
also vier Tage nach Abschlufl des Vertrdges vom 17. Januar
1952, angemeldet habe;

¢) der Beklagte habe hinter ihrem Riicken Verhandlungen

nit der I-c-aG und den H-Werlren zwocks

ibernahme geiner angeweldeten Konstruktlon gefuhrt, -

d) déa die von dem BekEagten dort vorgelegte Konqtruk—
tion starke Xhnlichkeit mit ihrer eigenen aufgewiesen
und der Beklagte dort auf seinen Strelt mit ihr h1ngeu19~
sen habve, hitten die belden Firmen die Verwendung dar
-Vorschlage oelder Partelen abgelehnt;

e) es lagen erhebllche Bedenken vor,'ob die Konstruk— '
tionen des Bexlagten uberhaupt sein gelstlges EFigentum
seien;. '
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f) die Konstruktion des Beklagten enthalte in Wirk-
lichkeit nur Merkmale, die dem Stande der Technik ent-
sprichen, oder Elemenfe, die nachgewiesenermafien von der
Xl8gerin oder ihren Mitarbeitern selbst ausgearWeitet

worden seien;

g) der Beklagte habe eine eigene Konstruktion, wie
sich Jetzt herausgestellt habe, iiberhaupt nicht ent-
wickelt; '

h) nach allen Unterlagen seiecn in dem von ihr an die
I-O. AG. und die SANSEENED-Yerke gelieferten Druck-
tasten-Schaltwerk nur die Befestigung der aus Isolier-
gtoff bestehenden Montageplatte mit der Wanne auf die
Idee des Beklagten zuriickzufithren, und diese Idee bestehe
in laschenartigen Ansé@tzen der Wanne,. die durch Schlitze
der Hartpapierplatte hindurchragten und dann etwas ver-
drillt wiirden. ‘ '

Der Beklagte —.so fihri das Berufungsurtzil nach in-
haltlicher Wicdergabe des genannten Schriftsaizes vom
31. Oktober 1952 fort - habe sich somit‘séhoh‘bei Ab-
schluf3 des Vergleichs vom 22. November 1952‘dem»G1auben
ningeben konnen, daf der Kldgerin der Inhalt seiner Pa-—
tentanmeldung im wesentlichen bekannt sei. Wenn die X1#-
gerin trotzdem den Vérglsidh-vom 22. ﬁovember 1952 mit
inm abgeschlossen und sich von ihm die Erlaubnis habe
geben lassen, da$ sie die an die 1-O-A(}undd1e
HESNERRM-7erke gelieferten Tastenschalter - die trotz
spiterer Verwendung zusitzlicher Traversenﬂéén Erfindungs»
gedanken des Beklagter benutzten - weiter-hersﬁellen und



vertreiben diirfe, und zwar unbeschadet etwaiger Patent-
oder sonstiger Schutzrechte des Beklagten, so habe der-
Beklagte schon damals annehmen konnen, daf3 ihm die Klige-
rin das Schutzrecht, das ihm aus seiner Patentanmeldung
vom 21. Januar 1952 ﬂoglleherwelqc einmal bntstehen ver-
de, belassen werde. Dies wiirde auch dann zu gelten haben,
wenn - wie die Klégerin benaupue ~ der Beklagte der Kl&-
gerin durch seinen Prozefbevollméchit tigten be1 Beglnn des
damazligen Prozesses s0llte erkliErt huben,_&elne Patent-
snmeldung habe mit der Konstruktion Sp 61 der Kligerin
t5. zu tun. Des Glaubens, die Klégerin'werde nichts

g

gegen seine Schutzrechte unternehmen, nabe der Beklagte
erst recht dann sein kdnnen, nachdem die Anmeldung'am ’

22. Juni 1956 und die Erteilung des Paterits am 21. Novem-
ber 1957 bekanntgemacht waren, die Klidgerin aber trotzdem
nicht gegen ihn vorging, obwohl ersdbbh hitte annehmen
diirfen, daB der Klﬁgerin, die ein Spezialunternehmen fir
Drucktasten-Schaliwerke betreibe, diese Békanntmééhungen
nicht verborgen geblieben sein komnten. Der Beklagte habe
nunmehr endgliltig annehmen miissen, daB die Kligerin sich
nicht verletzt fihle oder jedenfalls keine Ubertragungs-

- angpriiche mehr gegen ihn erheben werdel Er habe sich
hierauf einrichten diirfen. Mit der erstﬁim:November 1959
erhobenen Xlage handele die KlégerthSOmit treuw1dr1g. v
Dies Belte umso mehr, als die Klagerln ~ wie ihrem Vortrag
zk entnekmen sei - von demVInhalt der Patentanmelqung .
alsbald nach deren Bekanntgabe.échon_Kenntnis'eflangt nabe.

_ II. Die Revision bezeichnet die Aﬁnahme einer Ver-
wirkung des Ubertragungsanspruchs als rechtSerLg und
bringt vor: ‘



- 19 -

Bei Bekanntmachung der Erieilung des Patents (1957)
habe die Kldgerin kein Interesse an der ?érhinderung der
Patenterteilung gehadt, da sie auf Grund des Vergleichs
von 1952 eine "Freilizenz" gehabt habe. Das vom Beklagten
angestrebte Patent hidatte ihr sogar "die Konkurrenz vom
Hulse¢ halten konnen". Dies habe sich erst gedndert, als
zie ihrer Kundin, der L-C-AG. ,' die ’Selbs*ahérstele
lung in beschrénktem Umfang gestattet habe und der Beklégte
gegen die genannte Firme klageweise vorgegangen sei. Der
Beklagte habe also ihr anfingliches Schweigen zur Bekannt-
wachung der Patentenmeldung und der Patenterteilung nicht
21z Interessenlosigkeit verstehen kdnnen; eine Zﬁeijahres~
frist fiir die Annahme einer Verwirkung sei auf jeden Fall

ZU kursz.

III. Auch dieser Angriff der Revision ist nicht be-

griindet.

Das Berufungsgericht hat eﬁtschéidénd darauf abge-
stellt, daB der Beklagte auf Grund des Wortlautes des Pro-
zeBvergleichs von 1952 und der Umstinde seines Zustandekom-
mens, insbesondere des'Vorbringens der Kldgerin im Rechtou-
streit 52 0 29/52, des Glaubens sein konnte, daB imm die
Kldgerin das Schutzrecht, das ihm aus géiner Patentanmeldung
vom 21. Januar 1952 méglicherweise einmal entstehen werde,
belagsen und sich mit der im PrOZerergieich eingeraumten
Lizenz begniigen werde. Zur Unterstiitzung seiner Auffassung
hat das Berufungsgericht mitberiicksichtigt, daB der Beklag-
te in seinem Vertrauen, das durch des Verhalten,dér_Klﬁge—
rin bei VergleichsschluB hervorgerufen worden war, durch
die Unt#tigkeit der Kldgerin nach der Bekanntmachung der
Patentanmeldung im Jahre 1956 bestdrkt worden ist; nach
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der Eeststellung des Berufungsgerichts hat die Kligerin
schon bald von der Bekanntmachung der Anmeldung Xenntnis

erlangt.

- Dicse im wesentlichen tatrichierliche Wﬁrdigung des
Berufungsgerichts 1éBtbeihen Rechtsfehler nicht erkennen.
%enn der Berufungsrichter hiervon ausgehend die Auffassung
vertreten hat, die Kldgerin habe treuwidrig'gehandelt, |
weil sic erst 7 Jahre nach Vergleichsschluf (November 1959)
den Anspruch auf Thertragung des atentes'geltené'gemaoht
und nvnmehr dem Vergleich eine andere Deutﬁﬁg gegebén habe,
als sig der Beklagte berechtigterweise erwarten konnte, |

so kann dem aus Rech4sgrunden nicht entgegengetreten wer-
den. Die Ausfithrungen des Berufungsgerichts, die an sich
zum Anspruch auf Volliibertragung des Batentu-gebrachu sind,
treffen dabei in gleicher Weise auf den nach A III 2 alleln-b-
noch in Rede ¢tehenden Fall der anteiligen bnerbragung '
des Patentes zu. Soweit die Revision geltend macht dle
Kldgerin habe LELH eigencs Interesse gehabt, gegen den Be-
klagten vorzugehen und dles sei dem Beklagten offensicht-
lich aus dem Vergleich bekannt gewesen, sucht sie an ‘Stelle
der ohne RechtsverstoB getroffenen tdtrichterlichen Wir-
digung des Berufungagerlchts eine andere Wurdlgung zu
setzen, womit sie in der Revislonsinstangz jedoch nicht ge-
hort wgruen kann. Die Gmltendmachung des Anspruchs auf
(antelllve) Ubertragung des Patentes stent mithin im W¥ider-
spruch zu dem fruheren Verhalten der Klugerin, dan den
Schlul rmcntferbigte, daB sie einen Angpruch auf Einriu-
mung der Inhaberschaft oder Mltlnhdberschaft am ertellten
Schutzrecht nicht - “hobﬂp werde. Unter dem reoh lichen
Gesichtspunkt w1der3pruchsvollen Verhaltenn (verlre contra



factum proprium) ist die Kldgerin daher &n der Geltendma-
chung eines eivaigen Anspruchs guf Einrdumung der Mitin-
haberschaft am erteilten Schutzrecht'dés Beklagten gehindert
(§ 242 BEB). DaB das Berufungsgericht den von ihm festge-
atellten Sachverhalt unter den rechtlichen Gesichispunkt
der "Verwirkung' und nicht unter den zutreffenderen Ge-
sichtspunkt des "widerspruchsvollen Verhaltens" eingeordnet
hat, ist unerheblich. in beiden Fdllen handelt es sich um
Tatbestinde der unzulidssigen Rechtsausiibung im Sinne des

§ 242 BGR. ' : -

Den: in diesem Zusammenhang erhobenen sonstigen An-
griffen der Revision brzucht schon deshalb nicht weiter
nuchgégangen zu werden, weil sie sich auf die fiir die Ver-
wirkuhg typische Frage des zZeitablaufs beziehen, die je-
doch bei der rechtlichen Betrachtungsweise unter dem Ge-
sichtspunkt des widerspruchsvollen Verhaltens keine ent-
scheidende Rolle spielt (vgl. dazu Staudinger-Weber,
11.4ufl., § 242 Anm. D 347). o



Da das angefochtene Urteil auch sorist keinen Rechts-
irrtun erkennen 18(Bt, war die Revision als unbegriindet
zuriickzuweisen. Die Kosten der Revisionsinstanz waren
1

er X

jo)]

dgerin aufzuerlegen (§ 97 Abs.1l ZPO).

Spreng Loschex Spengler Claflen Schneider



