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Oochsler, Justizangoestollta,

als Urkundsbeamtor

dor Geschéiftosstelle

Inmnm Namen des Volkes

In demIReéhtsstreit

dor Firma Wilhelm F GEEEEED . Sch@E/1vg..

Kligerin und Rovisionekliigerin,

~ ProzefBbevollmichtigtor: Rechtsanwalt Dr. (I NED -

gegen

den Ingenicur Ference = E (D . U/ @D (Ush)

Beklagten und Revisionsbaeklagton,

~ ProzeBbovollmichtigto: %eehtsanwélte Prof. Dr. QD und
T o - .

hat der Ia Zivilsenat dos Bundosgorichtshofs auf die miind-
liche Vorhandlung vom 24. Novembor 1964 untor Mitwirkung
des Senatsprisidenten Dr. Nastolski und dor Bundesrichtor
Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Loscher und Dr. Spengler

fiir Rocht orkannt:

Dic Rovision dor Kliigorin gogon das Urteil dos

3. Zivilscnats dos Hanscatischen Oborlandcsge-

richts zu Hemburg vom XI8. Oktobor X962 wird auf
Kosten dor Kliigerin zurtickgowiosen.

VYon Rechts wviegen



Durch Vertrag von 18. August 1950 hat dor darin als
"krfindor" bozoichnoto Beklagto dor Kligerin "dic Anfor-
tigung und den Vertricb einer von ihm orfundenen Vorrich-
tung zum Vialzen von Gewinden, wic aus der anliogenden
Zoichnung crsichtlich" uoerlassen.

Alo Vorgiitung fiir den Beoklagton wurde eine Lizenzge-
bithr von 10 ¥ des Nettoverkaufspreises, sowie fiir den Fall
der Lizenzvergabe einc Betoiligung von 50 % am Nettoorlis
veroinbart.

Im Oktobor 1950 moldete diec Kldgorin dio "sclbstsffneon-
der Gewindewalzkopf!" gonannte Vorrichtung zum Patont an.
Der urspriinglich angemcldete Anspruch vmrde vom Deutachen
Patentamt auf Grund einos vorverdffontlichten ungarigchen
Patents des Beklagton orheblich cingeschrinkt, so dal im
ochlicefBlich erteilten DBP 942 085 nuxr noch Patentschutz fir
einc Besonderheit des Ausschvwienkmechanismus, dor das selbst-
offnende Arboiten des Valzkopfos ormdglicht, gewdhrt vurde.-
Dancben ervirkte die Kliigorin ein DBP 913 886, das nur eine
gekrimmte, dioc Spitze deor Walgkdmme vorbindende Mantollinie
der Walgrolle zum Gogenstand hat.

Im Vertrage hatte dor Beklagte weitorhin die Verpflich-
tung iibernommen, dio Klilgerin "bei dor Anfortigung der Fer-
tigungsworkzeuge bis zum Ablauf der PFertigung boratend zu
unterostiitzen, das gilt auch in konstruktiver Hinsicht'.

Er war infolgodesson bis zum Sommer oder Horbst 1952 gegen
einc nonatliche Entachiidigung von 800.- DM als Mitarbeiter
in Betriebe dor Kligorin titig.

"~
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Am 10, April 1953 meldote der Boklagte porsdnlich ein
Verfahren nobst Vorrichtung zum Warmwalzen von Lingonuten
aufwiecioondon Schneidwerkzeugen zum Patent an. Dicse Anmel-
dung fiihrte am-13. April 1961 zur Bekanntmachung in Geotalt
der Auglegungosschrift Nr. 1 104 481.

Mit der vorliogenden Klago verlangt dic Kligorin Uber-
tragung dicger Patentanmoldung auf sich, und zwvar untor Be-
rufung auf 2iff. III Satz 2 des Vortrages, dor folgenden
Viortlaut hat:

"Sovseit EFrfindoer odor Work Vorbeassorungen schaffen
oder crweitertce Verwendungemidglichkeiton ausbauen,
fallon dicosc ohne gegenseitige Entgchidigungsan-
spriiche unter dicsen Vertrag".

Das Landgericht hat einc enge Auslogung dicsor Vertrags-
klauscl filir goboten gohalton und die Klage abgewioson. Die
Kliigorin hat Berufung eingelegt.

In dor Berufungsinatanz hat dor Boklagte im Vege der
Anochluflberufung Vidorklage orhoben, so daB beidersoits mit
folgendon Antriigen verhandelt worden ist:

Dic Kligorin hat boontragt, untor Aufhebung des ange-
fochtenen Urteils

1 a) den Beklagten zu verurteilen, seino Patentanmol-
dung B 7037 Ib/7f (DAS 1 104 481), ferner das
britische Patent 758 046 auf dic Kliigerin zu
ibertragen;
hilfoweise:
gegen den Beklagton feotzustellon, daB cr nicht
berochtigt ist, iliber den Cogenotand dor Exrfin-
dung geriil sciner deutschen Patontannoldung
E 7037 Ib/7f sowic der identischen britischen
Patentschrift 758 046 ohnc Zustirmung der Klii-
gerin zu verfiigen, da er viclmchr insbesondere
verpflichtet war und ist, den Gegenstand diescr
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Erfindung gemdl den vorgonannton Annoldungen
und Patentachriften dor Kligorin ohne zu-
siltzliche ¥ntsochiédigung gecgeniiber den nach
dom Vertrage vom 18. August 1950 zu zahlen-
den Lizenzen zur alleinigon Ausiibung zu dbor-
lasgen;

1 b) (mit Rilcksicht auf dic Widerklage filr in der
Hauptoache erledigt erklirt.)

2) den Beklagton zu verurteilon, Auskunft dartibor
zu crteiloen, .

a) welche Schutzrochte or sonst noch betroffend
Verfahron und Vorrichtung zur Herstellung von
Schneidwerkzeugen umlaufonder Arbeitsbewegung
aus cinem Rundstab untor Verwondung von Profil-
walzen, deren Drchachoen die Lidngsachse dos
Rundstabos krcuzen (achsiales Verformungsvor-
fahren), insbesondere soweit sic von dom Br-
findungsgedankon der deutschen Patentanmoeldung
E 7037 1Ib/7£ oder dem britischen Patont 758 046
abhiingig sind, in deor Bundosrepublik Deutsch-
land oder gsonstigen Idindern angemceldet hat und
velche ihm auf solche Anmeldungen orteilt ‘wor-
den gind, unter Angabe der Titel und Aktonzei-
chen der Anmoldungon;

b) iiber den von ihm iiber don Gegenstand von Verfah-
ren und Vorrichtung zur Horstellung von Schneid-
verkzcugen gemiiB dem Antrag 2 a) abgeschlosscnen
Lizenzvortrag unter Angabe des Vertragopartners,
des Inhalts dieser Vertrdage und doxr hioerbei zu
beanspruchenden Lizenzon und erziclten Gewinne;

3) gegen den Beklagton fostzuotollen, daB er vor-
pflichtot ist, dor Kliigorin don Schaden zu cr-
setzen, der dieser aus dor Vorenthaltung dex
nach den Antriigen 1) und 2) genannton Erfin-
dungen entgtanden sind.

Dor Bcklagte hat beantragt, die Berufung zuriickzuweisen,
und widerklagond:

footzuotollon, daB dic Kliigerin verpflichtot
igt, den PBeklagten denjenigon Schaden zu er-
sctzen, der dicsem durch dic verspitoto Auf-
nahne der Herstellung von Spiralbohrorn und
von Anlagen fiir dic Herstellung von Spiral-
tohrern inm Rahmen desc Lizenzvertrages zwischen
den Beklagtcen und dor Firma Rohde & Ddrronborg
iiber die Patentanmeldung E 7037 ontatandon ist.
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Dio Kliigerin hat becantragt, dic AnoschluBberufung des
Beklagten unter Abweisung seiner Widerklage zuriickzuwoisen.

Das Oberlandesgoricht hat dio Berufung dor Kliigorin
nach Iinholung cines Sachverstiindigengutachtens durch Teil-
Urteil vom 18. Oktobor 1962 zuriickgowiocsen. Uver dic An-
oschlufliborufung des Beklagten hat cs noch nicht ontschicden.

Gegon dicgoes Teil-Urtoil richtoet sich dic form- und
fristgorochte Revision dor Kliégorin, mit der sic ihre in
der Borufungsinstanz gestellten Antriige weiterverfolgt,

withrend dor Beklagtc Zuriickweisung dor Rovision orbittot.

I. Nach der Auffasgung dos Borufungogerichts biotet
dic Fassung dor maBigeblichen Klauscl dos Vertrages vom
18. Auguot 1950 keinen Grund zu oiner so weiten Auslogung,
daB allos daruntor fallen wiirde, was mit dor iiberlassenon
Erfindung auf cinom Gobiot liige, also auch Parallelorfin-
dungen und Neukonstruktionen. Vioclmohr kénnton unter den
"Verbesserungen und erveitorten Verwendungsmdglichkeiten”
im Sinne von Ziff. I1J Satz 2 dos Vertrages nur solche
Viciterentwicklungen vorstanden werdon, die von dem Erfin-
dungsgedanken der itberlacsenen Vorrichtung Gebrauch mach-
ten, also zu diogcer im Verhilltnis der patentrochtlichon
Abhdngigkeit otiédnden, oder gleichwertige Lisungsmittol on-
vendeten.

Zu dicscer Vortragsauslcgung gelangt das Borufungsge-
richt auf Grund folgendor Exrvigungen:
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Flir dioc Tragweite der strittigon Veortragsklausel konne -
im Gegensatz zur Auffassung des Landgerichts - nichts aus
ihror Stellung in Ziff. III, wolche nur c¢in Nobenpunkt im
Gesamtvertrage soi, horgelecitet wordon. Denn das Vertrags-
verk vom 18. August 1950 woise nicht dic Klarhcit dor Be-
stimmungen und Exakthoit der Rodigiorung auf, die os allein
orlauben viirden, aus dor Stcllung ciner Einzolbootimmung
innerhalb des Vertragsrahmons cntscheidendo Schliisso auf
den Villen der Parteien zu zichen.

Bomerkensvert sei aber, daB sich dor Erfindor in 2Ziff. III
Satz 1 zur Unterstiitzung der Kliigerin allein bei dor Anfor-
tigung dor Fertigungswverkzouge, und zwar zeitlich nur bis
zum Ablauf von deren Pertigung, vorpflichtet habe, wihrond
der Vertragstoxt michts iiber cine Verpflichtung zur Mitar-
beit an etvaiger Vbrbasserung oder Entwiclklung des Vortrags-
gegenotandos selbst aussage. Das spreche gogen dic Bohaup-
tung der Kliigerin, es habe woitgehend alles, was nur irgend-
wic mit der Erfindung zusammengchangen habe, untor den Vor-
trag fallen sollon.

Dic strittige Vertragsbestimmung sei zudom enger go-
faBt als dice in dor Reichsgorichtsontscheidung vom 11. Mai
1935 (GRUR 1935, 948 Cerotzky-Bohror) behandelto Vorbosse-
rungsklauscl. Sic konne auch nur cng ausgelegt worden; denn
dio hior niodergolegte Klausel sei in koinor Veise im Hin-
blick auf dag, was sic crfassen wollte, spoezifiziort, son-
dern gchon in ihrer Stecllung unklar und im Toxt ungenau.
Auch schoe dor Vertrag keine dauernde Fortentwicklung dos
Vertragsgegenstandes im gemeinsamen Zusammenvirken vor, vos-—
viegen der Tatsache, daB beidergeitige Verbegscerungen und
crweciterte Verwendungsnioglichkeiton untor den Vertrag fallon
sollten, koinc begondore Bedeutung zukommon konne. Allo
dicoc Unotindo nmiiBten fiir oine enge Vertragsauslegung
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sprochen, zumal bootimmt sci, daB aus dor Einbeziehung von
Verbesserungen usw. koine gegonscitigen Entschéidigungsan-
gpriiche crwachsen sollton.

II. Ausgchend von dicser Vertragoauslegung (BU 8. 29-
31) vergleicht das Berufungsgericht den Vortragsgegonstand
(BU S. 26-29) nit den Erfindungsgogenstand der Auslogungso-
schrift 1 104 481 (BU S. 31-35) und golangt zu dor Fost-
stellung, das Verfahren odor die Vorrichtung dor Jiingeren
Annmeldung des Boklagten stcehe weder im Verhidltnis patont-
rochtlicher Abhiingigkeit zu der don Vertragsgegenstand bil-
denden Vorrichtung, noch wonde es gleichwertige Lidsungsmit-
tel wic dioeso an.

Im cinzolnon fiihrt das Berufupngsgericht aus:

Gegenotand des Vertrages vom 18. Auguat 1950 sei die
in der boigogebenen Zeichnung nicdorgologte Vorrichtung,
welche vom Berufungsgoricht unter Anlchnung an dic gutacht-
lichen PFestotellungen des gerichtlichon Sachverstindigen
wiec folgt beschrigben wird:

Es handelt gsich um cinen Gewindewalzkopf, dossen
Walzenrollen (12) auf Exzenterbolzen (143 sitzon,
dic durch Zehnrildor (16) gedrcht werdon, so daB dic
Walzrollen aus ihrer Arbeitsstollung ausgoschwonkt
werden, was dadurch bewirkt wird, daB cinc Spiral-
feder (5) cin zentralos Zahnrad (11) botiitigt.
Ticge Feder wird dadurch auwsgeloot, daB dor Valz-
kopf aus cinor auf dom Schaft (8) bofindlichon
Kupplungsverzahnung axial herausgezogen wird, wenn
das gewalzte Gowinde sein Ende erroicht hat.

Das Weocntliche an dicoer Vorrichtung, die den Gegenstand

dos Vertrages bilde, soi dor Ausschwonkmechaniomus, der das
sclbstoffnende Arbeiton dos Walzkopfos ormégliche. - Es sei
bein VertragsabschluB nur von Gewinden und nicht von anderen
lmten oder Rillen dio Rcde geweson.
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Demgegeniibor beziohe sich dio in DAS 1 104 481 ver-
kérperte jiingere Erfindung dco Boklagton auf cin

Verfahren zum Warmvalzen von ldingonuten aufwoeisoen-
den Schneidwvorkzcugen nit umlaufender Arbeitsbe-
vegung aus cinom Rundgotab in cinem einzigen Ar-
becitogang, bei den das Verkstiick in sciner Achs-
richtung unnittelbar nach dem Erwiéirmen auf Walz-
temperatur den Werkzcugen zugefithrt wird, dadurch
gckennzeichnet, daB 1) das Workstiick, wic beim
Varmvalzon von Spiralbohrern bekannt, in eincm
cinzigen Durchgang durch cinen geschlosscnen Ver.
formungoquerschnitt profiliort wird und das 2)
dabei dic den Verformungsquerschnitt bildenden
Vierkzeuge in ibror Gosamtheit auf das VWorkstiick
in Valzrichtung trecibend oinwirken.

Dancbon betreffe Anspruch 2 eine Vorrichtung zur
Durchfiihyung dcs Verfahrens nach Anopruch 1, da-
durch geckennzoithnot, daB zur Herstellung von
Schneidwerkzougen mit in Achsrichtung des Work-
zouges gowundenen Profilen dio Drchachsen dor ein-
zolncn, den geschlossenen Walzensatz bildengden
Valzen bis zu hdochstens cinem Winkel von 45 .aus
der Ebene senkrecht zur Achse des Vierkstiickes ent-
oprcchend dem gowiinochton Steigungswinkel der ge-
vvundencen Workotilckprofile herausgeschwenkt sind.

Im cinzolnon bezeichnot das Berufungsgericht folgende
unteroachicdlichen Merkmale als fiir die beiden Vergleichs-

gegenotiindo wesonsbestimmend:

Vierkzoug

Hauptzweck: Herstellung von
achssenkrechten Rillen und
Gewinden

Kal“¥erforming

Arbeiten nit offenen
Verformungsraun

DAS 1 104 _481:

Vorfahron, zu dosaen Vor-
wirklichung eine Maschine
samt zugehoriger Wirmo-
einrichtung gehdrt

Herstellung von senkrochton
Rillen und Gewindon unmbg-
lich

Varnverformung

Rollen beriihren ¢inanderx
und bilden einen geschlou-
senen Ring
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infolgedosoen wiirdo Werk- Ausvieichen dos Matorialg wird
gtoff beim VWalzen achs- vorhindexrt ; Unformung iiber dcn
paralleler Nutcen radial ganzon Unfang dcs Werkotiicks
in den Raum zvisochen den durch gloichzeitig beriihron-
Iluten ausweichen de Werkzcugo geometrisch be-
stimmt
Unformwvirkung radial Umformwirkung achaeial
Stoffunfornung nur in Verformung dor zu walzendon
duBecrer Schicht des Stange durch und durch
Vlerkotiicks (auch im Kern).

Geotiitzt auf dicso technischon Unterschicde billigt das
Berufungogericht dic Auffagssung dos gerichtlichon Sachvor-
stindigen, da8 das Vorfahren nach DAS 1 104 481 so wogent-
lich andors als das nit dexr Vorrichtung decs Vertragsgegen-—
otondeg durchzufithrende sci, daB os nicht als Verbessorung
und nicht als Erwoiterung dosselben angeschen werdon kdnne,
pondern cin aliud darstelle. Es sei wedor patontrechtliche
Abhiingigkeit gogoben, noch viirden gleichwertige Losungs-
mittel angewendet.

III. Dic Revigion wendot sich in dor Hauptsache gegen
dic von Borufungsgericht vertrotenc Auslegung des Vertrages,
da dicgo dic blirgerlichrechtlichen Auslegungsgrundsédtze und
dic Denkgesotzo verletze, sovio auf ProzeBvorstofl beruhe.

a) In crstor Dinic glaubt dic Revision, dic Vertrags-
augdecutung deghalb beanstanden zu konnen, woil sioc das Aus-
legungsproblen unter Zuhilfonahme patentrechtlicher Kritorien,
niimlich derjenigon dor Abhingigkeit und dor Gleichartigkeit
dor Losungsnittel, geldst habe.

Einc solche Auslecgung soei abor nach dem unstreitigen
Sachvorhalt denkgosctzlich unndglich, weil im Zoitpunkt des
Vertragoabachlusses weder c¢in Patent noch oine Patontanmel-
dung vorgelogen habe. In Ermangelung cines Schutzanspruchs
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kinne dahcr auch kecine Abhiingigkoit von einem solchen
foatgeotellt werden. Folglich konne auch dor wirkliche
Wille der VertragoschlicBenden im Sinne dos § 133 BGB
nicht untor Herenzichung patontrochtlicher Katcgorien ge-
funden vorden.

Beriickoichtigt man indosscen den vollstidndigen Vertrags-
vortlaut, so erschecint dic Auslcgung des Berufungsgorichts
durchaus ndglich und dahcr dor Rochtsriige ontzogon. Offen-
bar ibersicht dic Rovipgion, daB dor Beklagte im Vortrage
von 18. August 1950 cinheitlich als "Erfindor" bozoichnet
worden ist und daB als Vertragosgegenstand in Ziff. I die
"von ihm erfundene Vorrichtung zum Walzon von Gewinden"
herauggestellt worden ist. AuBerdem sprachen fiir den vom
Berufungsgericht angenommenen Vortragswillen der Partner
begonders klar noch dic beiden folgenden Vertragsbostimmungen:

"VI. Dor Vertrag gilt fiir die Dauor des Patentschutzoes
oder dor im Rahmen dicses Vertrages otwa woitor
anfallenden Patentrechte.

IX. TFiir den PFall, daB Work Lizenzrechte vorkauft,
erhiilt Erfinder 50 ¢ des Nettoerldsos."

Das Berufungsgericht hat infolgedesson in einem Paral-
lolprozefl der Parteion inscinen Urteil vom 4. Juni 1959
(3 U 274 (175)/1955, S. 40, ingoweit gebilligt im Urtoil
des I. Zivilscnato des BCGH von 17. Mdrz 1961, 8. 12, I ZR
.94/59) aus den gosemten Vertragewerk dic Uberzeugung ge-
vonnen, die Parteien seion, als sic den Vertrag schlossen,
"offensichtlich von dor Mdglichkoit und Erwartung ausgogan-
gen', dafl gpdter cin Patentschutz zu erziclon sein werde.
Dicoc Gesochiiftsgrundlage des auch inm vorlicgenden Rechts-
otreit auszulegenden Vortrages ist zwar im nunmchr ange-
griffenen PBerufungsurteil nicht abermals dargelegt worden.

g o
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Jedoch orgibt sich aus dem Zupammenhalt der Urtoilsgriinde,
daB das Berufungsgericht scine frithere Auffassung insoweit
nicht aufgeben wollto.

Somit war c¢s nicht, wic dic Revigion meint, ein Denk-
fchler, sondern durchaus folgerichtig vom Berufungsgoricht,
daB cs dic Parteierwartung, os sei Patentochutz fiir den
Vertragogegenstand zu crlengen, auch boi Abgrenzung der
Tragweite der beiden in Ziff. III Satz 2 vorwendoton Be~
griffc "Verbesserungen" und "erweitorte Vorwendungsmdg-
lichkeiten" mit beriicksichtigt hat. Um scino Meinung, daB
sich dic Partcicn bei Formulicrung dor Klausel in Ziff. III
Satz 2 durchaus auch von patentrechtlichen Vorstellungen
leiten licBen, zu crhidrton, hiédtto das Berufungsgoricht vor
allen noch herausstelleon kénnon, daB in der obon erwvdhnten
Ziff. VI dic Méglichkeit, os konnten im Zuge dor Zusammen-
arbeit oder in weiteron Verlauf dos Daucrschuldvorhdltnis-
geco "weitere Patentrechte' anfallen, ausadriicklich ins Auge
gefaBt worden ist.

V/enngloich das beiderseits erwartete Grundpatent im
Zeitpunkt des Vertragsschlugses noch nicht vorlag und es
derals gogar noch en cinor Formulicrung des zu verfolgendon
fchutzbegehreng fehlte, so kann dennoch kein logischor Wi-
derspruch in der Vertragoauslegung dos Berufungsgerichts
erblickt werden, die Partoien hiitton untor "Verbosserungen"
und "erviciterten Verwendungsmoglichkeiten" nur eolche Vei-
terentwicklungen verstanden, dic in patentrechtlicher Ab-
hiingigkecit zu dor von ihnen als patentwlirdige "Erfindung”
engeschencn Vorrichtung stiinden oder dic gleichwottigoe
Lésungemittol wie diese verwendeten.
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b) Woitorhin go0ll dic Unrichtiglkeit dor Vertragsaus-
logung auch daraus folgon, daB das Borufungsgoricht baei
der Ermittlung desjonigon, was unter einor "erwoitorten
Vervendungesmoglichkoit" im Sinne von Ziff. III dos Lizonz-
vorirages su vorstchen sei, von einem zu ¢ngen Vertrags-
gegenstand ausgegangen sei. Richtig hdtte als Gegenstand
dos Lizenzvertrages dic "Ermdgliching cines vollautomati-
agchen Prozesses beim Gewindowalzen" angeschen worden miissen.
Hior miflvorstcht die Revigion indesscen das Berufungsurteil,
falls sio meint, dort sci der Vertragsgoegonstand mit dem
Gegenotand deo wirklich orteilten DBP 942 085 gloich%osctzt
worden. Vielmchr ist ausweislich dos Beweisbeschlussos vom
14. Hai 1959 und von Scite 26 der Urteilsgriinde als Ver-
tragsgogenstand dic "Vorrichtung zum Walzen von @Gewindon,
wic aus der (dem Lizonzvertrag) anlicgendon Zoichnung or-
gichtlich" bchandelt worden. So ist auch der Sachverstindige
Profeguor Dr. Ki@ll® in soinem Gutachton und Nachtragsgut-
achten vorfahren, denon sich das Berufungsgericht vollin-
heltlich angecschlogsen hat. .Eg bedoutot doher cin unschédd-
liches Vergreifen im Ausdruck, wenn auf Scite 35 dos Beru-
fungsurtcils zun AbschluB8 der patentrochtlichen Uberlegun-
gon gesagt worden iot, die Anmeldung E 7037 (DAS 1 104 481)
des Beklagton astcho nicht im Verhidlitnis patontrochtlicher
Abhiingigkoit zu der Vorrichtung dos Vertragsgegenstandes,
"w7ic gic die Patentschrift 942 085 in Anspruch nimmt."
In Vehrheit orgibt sich aus dom Zusarmcnhalt der Urtoils-
grﬁﬁdc, velche durch die Formulierung dos Boewoisbeschlus-
ocs und dic von Sachvorstindigon richtig vorstandene Ab-
grenzung sciner Aufgabe bestidtigtiwordon, daB das Berufungs-
gericht als Vertragogegenstand nichts anderes voxr Augen
hatto als die Kligorin sclbst, welcho in ihron Schriftsit-
zen wiederholt cine Gloichsetzung mit den "urspriinglichen
tnncldungsunterlagen” F 4934 des spdtoron DBP 942 085,
gowic in ctwa auch mit dom #d@ltoren ungarischon Patent dos
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Beklagton vorgenommen hat. Sowohl das ungarigsche Patent
Hr. 158 458 dcs Boklagton von 1946 als auch dia urspring-
liche Patentanmeldung F 4934 der Kligerin (Anlagen Bf
14/15) hatton gich abor dic Aufgabe gestellt, boi oinem
Gewindowalzkopf
"die Valzrollen nach Fortigotellung der gewviinochten
Gewviindeliinge aus ihror Arbeitostoellung dorart sclbot-

tiltig auozuschalten, daB gioc dags Workstilck nicht mehr
bortihren" (F 4934)

bzw. "dic Gewindeschneidwerkzcuge nach Herstollung
deo Gewindos in der gowiinschten Lénge aus der Arbeits-
stollung automatisch abzuheben" (ungar. Patent 138 458).

Folgorichtig beschridnkte sich das Schutzbegchren der
urspriinglichen Patcentanmeldung F 4934 allein auf die Kuppe-
lung, mittels derer die automatische Offnung dos Gewinde-
vialzkopfeo bewirkt wird; auch war der Hauptanspruch des un-
garischen Patento allein auf die

"Mittol, dio dic Prefirollen aus dor Arbeitsstellung

genkrecht zur lLingsachse des Gewindes abheben',
gerichtot. Sonach kam die auch vom Berufungsgoricht verneinte
patentrechtliche Abhiingigkeit dor jiingeren Anmeldung dos Be-
klogten von Vortragsgegenstand schon deswegen nicht in Be-
tracht, weil boidon ocinc ganz verschicdone Aufgabenstollung
zugrundelicgt. Bei E 7037 igt nimlich oin automatisches Ab-
klappen der Walzon, welche das Werkstiick mit ILdngsnuton
verschen, wedor erforderlich noch vorgesehen. Auch sind die
jeweils angowendeten Losungomittel, wie das Berufungsgericht
in Ubercinstimmung mit dem Sachvorstindigen technisch ein-
vendfroi feststellt, grundverschieden.- Hiernach geht zuniichst
dic Revisionsriige, das Berufungsgericht habe den patentrocht-
lichen Begriff dor "Abhiingigkeit" verkannt, ins Loore.
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Davon abgeschen muBte auch der Angriff gegon dic Vortrags-
auslegung scheitorn, womit scitens dor Rovision als Gegen-
ptand dos Lizcnzvertrages - noch iiber dic urspriinglichen
Anneldungountorlagen von DBP 942 085 hinaucgchend - jodos
vollautomatische Verfahron beim Gewindewalzen beansprucht
werdon soll. Selbst wenn man cinfal davon absicht, da8
nach E 7037 garkcinc Gewindo, sondorn Lingsnutoen gewalzt
verdon, so wiirde oa jeder technischon und patontrochtlichon
Denkweise zuwiderlaufen, wollte man mit dor Rovision zwel
Vorrichtungen oder auch Horstollungasverfahren einfach aus
dem Grunde fiir mitoinander vorwandt erkliren, weil es sich
bei beiden um cinon vollautomatischen Prozeff handelt. Ent-
scheidend muBl doch sein, daB sich die Vollesutomatik boim
Vertragogegenstand in einem selbstoffnenden Gewindewalzkopf
verkorpert, widhrond E 7037 von einer Selbstdffnung dos Wal-
zenaggregats garkeinon Gebrauch macht.~ Keinesfalls kann
darin, daB das Borufungsgericht bei seiner Vertragsauslegung
nicht diocgen, orgtmals von dor Revision aufgezoeiglon Veg
begchritten hat, ein VeratoB gegen die Denkgesotze odor
gcegen allgemoine Augslegungsgrundsidtze erblickt worden.

IV. Ohne Erfolg macht dic Revision woiterhin geltend,
das Berufungsgericht habe viesentlichen ProzefBistoff, insbo-
gondere Beweisancrbieten der Kliigerin, unberiicksichtigt ge-—
lassecn.

Auf der Hand liegt, daB das Berufungsgericht von seinem
Rechigstandpunkt aus keine Veranlassung hatte, den Zeugen
Rochtsanwalt Biodermann zu vernchmon. Denn dieser sollte
nach S. 8 der Berufungsbegriindung bekunden, da8 dic Ver-
tragosklausecl dor 2iff. III, 2 nach iboerecinstimmender Vor-
stellung der VertragsschlicBonden alle Verbesserungen und
veiteron Verwendungsmoglichkeiten uneingeschriinkt regeln
sollte, d.h. auch dic Anvendung dos "Erfindungsgedankans"
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auf neue Anwvendungszwvecke und -gebicte. Dicsor Zeuge hidtte
also nach ocigenor Angabe dor ihn benennonden Kliégerin nur
dicjonige Auslogung bokriftigen konnon, wolche das Beru-
fungogericht ohnehin als die richtige angeschon hat, ndm-
lich daB8 dor Vertragogegenotand mit dem "Erfindungsgodankon®
dexr in Ziff. I des Lizenzvertrages niihor umschricebenen Vor-
richtung idontisch socin sollte.

Unbegriindet ist auch die weitore Vorfahrensriige aus
§ 286 ZPO, das Berufungsgericht hidtte den Bewoisancrbieton
dor Kligorin darilber nachgchen milsoen, was sich anldBlich
eincer Besprcchung der Partoien zu Ende September 1951 zuge-
tragen haben soll.

Dic Kldgerin hattc in ihrem von der Roevision bezeich-
neten Schriftsatz vom 11. Mdrz 1958 (8. 9) allerdings vor-
gotragon, in ciner Becoprochung zu Endo September 1951 sci
ein vom Beklagbton in achsialer Richtung verformbter Rundstab
vorgelegt worden, und ¢s habe Einigkeit uater den Partnern
dariiber bestanden, dafl man diosoes sogon. "Differontial-
Verfahren'", das gich ingbesonderc zur Herstellung von Spi-
ralbohrorn und Reibahlon cigne, so weitgehend und so schnell
wic ndglich irgendwie schiitzon niisse. Aup diosor Bosprochung
gei dann dio am 6. Oktobor 1951 vorgenommonc Patontanmeldung
P 7289 der Kliigerin horvorgegangen, die nicht otwa hintor
den Riucken des Beklagton, sondern mit dessen Visson und
unter dessen IMithilfo vorgenommen worden sei. In der Boru-
fungsbegriindung hatte dice Klédgerin untor Wicdorholung diogcoes
Vortrages Zougonbeweis dafiir angetroten, daB sich dic Parteien
schon im Jahro 1951 dariibor cinig geweoon soicn, dafl die
invendung des Grundgedankons dor ilibortragenon Erfindung auf
Spiralbohroer der Kliigerin zuatohe, von ihr auch angemcldot
und nach den Bestirmungen des Vertrages verwertet werden
solle.
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Es iot richtig, daB das Berufungsgericht diesog Par-
teivorbringen nicht auadriicklich untor don boiden denkba-
ren rechtlichen Gosichtspunkton gevwlirdigt hat, ob entweder
dic bchauptete Vertragshandhabung aus dem Jahre 1951 Ver-
anlagsung zu cinor umfagocndoron Ausleogung von Ziff. I und
III dos Lizonzvertrages von 1950 gebon miiooe, oder ob die
Partecien damals nicht cince Zusatzvorcinbarung des Inhalts
abgecochlosgsen haben, daB dic noue Erfindung des Beklagton
der Kligerin cbenfalls, und zwar untor don Bedingungen des
alten Vertragoes, zur Auswertung liborlassen werdon solle.-
Jedoch hat das Berufungsgericht das fragliche Vorbringen
der Kldgerin auf der andereon Soite auch nicht cinfach mit
Stillachweigen iibergengen, sondern os iot am SchluB der
Urtoilsgriinde (BU 9. 35) auf dic boiden Patentanmeldungen
F 7289 und F 9675 dor Kliégerin cingegangon. Dabei hat es
gich dice Wiirdigung des Sachverstidndigen Prof. Kienzlo zu
cigen gemacht, wonach beide Anmoldungon.aua 1951 oin Ver-
fehren betreffon, wic og mit dor Vorrichtung des Vértrags—
gcgenptandes, nicht aber nach E 7037 durchgefithrt werde.
Wic bercitso der Privatgutachtor Prof. Eilondor dargelegt
habo, stelle dic Hauptanmeldung F 7289 cinc bosondore Aus-
bildung der Gewinderollen des Erdelyischon Rollkopfes dar;
auch gei die darin erwihnte Vorwdrmung nicht wesentlich,
veil beinm Anwviirmen und bei Verwendung des dort gezeigton
Rollkopfes nicht die notwendige Genauigkeit dos fertigen
Gewindes orzeugt werden kdnne. Im Gegensatz dazu soien bei
E 7037 das Warnmvorformon und dioc geschlossone Walzdiioe,
velche bei F 7289 und F 9675 ebenfalls fohle, cin notwen-
diges Merkmal der Patentanspriicho.

Auf Grund dicoer technischon Feststollungen konntoe es
das Berufungsgericht allerdings ohne Rechtsfchler dahinge-.
otellt secin lasson, ob die in F 7289 und F 9675 niedorge-
legton technischen Idecn dor Klidgerin vom Beklagien im
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September 1951 iiborlasson oder von ihr ochne dessen Exr-
laubnis cusgeviertet vvorden sind. Doenn auch woenn sich die
Begsprechung vom Scptembor 1951 genauso, sie von der Kli-
gerin dargestellt, zugetragen haben sollte, so wilrde da-
durch dennoch koino Godankenbriicko zwischon dom Gegenstand
des Lizonzvertrages auf der einen und dor im Jahre 1953
vorgenommenen Patontanmeldung E 7037 auf der anderon Scite
geochlagen. Denn die gescheiterton Anmeldungon aus dem
Jahre 1951 stellen nach dor nicht angegriffenon uhd irr-
tumgfreicn Viirdigung des Berufungsgerichts cine cchte
Weiterontwicklung des Erfindungaogodankens dos Gewindowalz-
kopfos, also derjonigon Vorrichtung, welcio don Gegenstand
doos Lizenzvertragos bildet, dar. Sic mdgen also ihrersoits
durchaus "Verbesscrungen" oder "orweitoerte Varvendungs-
moglichkeiten" dco Vortragsgegenstandes gowescn sein und/
odor mdgen dor Klagerin auch freiwillig vom Beklagton zur
Augviertung idberlassen worden sein.

Dennoch kann daraus kein Indiz fir einc andersartige
Augslegung dor Zifforn I, III dos urspriinglichoen Lizonzver-
trages oder auch filr eine zusdtzliche Uberlassung dor in
E 7037 nicdergolegton Erfindung gewonnen werden. Denn die
finneldung E 7037 iot mit dor 2zwei Jahre dltoren Anmoldung
P 7289 vieder identisoch, noch iiberhaupt verwandt. Violmehr
ging dor auch vom Berufungogericht (BU S. 35) zugrundege-
legte Partoeivortrag des Boklagten dahin, daB P 7289 teil-
weise cine widerrochtliche Entnahme aus seiner um einigoe
llonate d@ltcren Anmeldung E 4126 gowescn sei. E 4126 hat
cbengo viie F 7289 und F 9675 nicht zur Ertellung eines
Patcnteo gefithrt. Nur wird dgs Verotindnis dor Akten da-
durch crachvert, daB in Partoischriftsiitzen verschicdoent-
lich die Aktcnzeichen der Patentonmeldungen ¥ 4126 (1951)
und E 7037 (1953) dco Peklagton miteinander vorwochsolt
worden gind. Dicoe vorilbergchende Vervechglung ist aber
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vom Berufungsgericht frithzoitig aufgeklirt wordon und hat
koinen Eingang in dic Urteilsfostotellungen gofundon.

Nach alledem konnte das Berufungsgericht von einer
Bevieigserhebung ilber dio angeobliche Besprechung aus Scp-
tember 1951 abschen, woil die damaligen Vorkommnisse fiir
soeinc Entscheidung unerhoblich waren. Das "Differontial-
verfaohren” der goschoiterten Anmeldung P 7289 aus dom Jahre
1951 nahm den Erfindungsgedankon dor nunmchr otrittigoen
Erfindung E 7037 deco Beklagton in koiner Weisc vorwog.
Ingbesondere muB dor Versuch dor Revision scheoitern, cine
technioche Verwandtochaft zwischen F 7289 und E 7037 damit
zu begriinden, daB8 borcits in F 7289 dic Miglichkeit ciner
Anvrendung fiir die Herstellung von Spiralbohrern erwihnt.
worden ist. Binorlei ndmlich, ob dioser Hinweis techniach
zutreffend odor irrig gewesen ist, und eincrloi, ob dioasor
Hinwois mit oder ohno Zustimmung des Becklagten in die An-
necldung von 1951 aufgenommen worden igt, kann dic blofe
Erwihnung dor "Spiralbohrer!" in dor Anmoldung F 7289 unter
koinem Rochtstitel dazu fithren, dal der Beoklagte von nun
an verpflichtot gewesen wiire, dexr Kldgerin cine zur Hex-
gtellung von Spiralbohrern bestimmte Erfindung selbst dann
zu iiborlasocn, wenn bei ihr das Prinzip dos automatischon
Auswerfons garnicht zum Zuge gelangte, d.h. vrenn os an je~
dcr Abhiéingigkeit gowohl im Vergleich zum urspriinglichen
Erfindungsgodankon dor Erstanmeldung als auch im Vergleich
zur Woiterentwicklung F 7289 fchlte.- Nobonbei bemorkt hat
¢s gich {ibrigens bei dem im Septeomber 1951 vorgezeigtoen
lustor unstreitig nicht um einen Spiralbohror, sondorn um
einen Rundstab nit mohrgingigem Gewinde gehandolt.

Hiernach iot die dom Berufungsurtoil zugrundocliocgonde
Vorstcllung unerschiittert goblicben, daB die bohaupteten

A
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Parteibesprochungen des Jahres 1951 iiber den Gegenstand
von F 7289 einschlieBlich der daraus hergoleitcten Uber-
tragung dicger Erfindung auf dio Kldgorin nicht gceoeignot
gevieaen widren, das rechtliche Schicksal der orst 1953
vonn Beklagten persinlich vorgenommencn Anmoldung E 7037
zu becinflussen.

V. Auch dic weitoron Erwdgungen, wolche das Berufungs-
gericht zur Erhiirtung scines Auslegungsorgebnisges ange-
fithrt het, halten - mit einoer Ausnahme - der Nachpriifung
stand.

a) Zundchst hebt das Borufungsgericht zutreffond hor-
vor, daB dic von dor Kligerin angestrebte woitero Ausle-
gung von Z2iff. III, 2 des lizcenzvertrages keine Stitze
in der Cerotzky-Bohror-Entachecidung des Reichsgorichts
von 11. MNai 1935 (GRUR 1935, 948) finden kdmne. In jenér
Entocheidung iat allerdings nicht auf dic vatentroechtliche
tbhiingigleit, sondern auf das wirtachafiliche Nahostehen
ciner Parnllelerfindung abgostellt vrordon. Jodoch hat das
Berufungsgericht bedenkenfrei die Ubexrtragung der damaligon
huslegung cuf den Lizenzvertrag der Parteion abgoelehnt,
wveil in Ziff. III, 2 des jetzt strittigon Vortrages dor
bedcutsane Zusatz:

"gowic alle dieson (d.h. den angemeldeton Schutz-
gegenotand) betroffonden sonstigon Erfindungen'

aug dor Cerotzky-Verbesserungs-Klausel fehlt.

b) Ferner widoropricht es nicht dor Lebensorfahrung,
daB dic llotwendigkeit oiner engen Auslegung deor Ziff.
I1I, 2 denit begriindet worden ist, dioe Parteien hidtten
gich untereinander nicht zu ciner Gemeinschaftsarbeit
zwecks Erziolung von Verbesserungen oder 2zwecks Ausbaus
erveiterter Verwendungsmoglichkeiten verpflichtet. Mit
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dicscn Argunent sollte ausgedrilickt werden, daB cine Aus-
nur gercchtfertigt soin konne, wenn sich aus dom iUbrigen
Vertragoinhalt zwingende Anzeichen filr cincn dahingchendon
Parteiwillen cergiben. Solches vurde veorneint, woil gich die
Parteien ohnchin nicht zu ciner gemeinschaftlichen Veiter-
entwicklung des Vertragsogegenstandes zusammengotan hatten.-
Dicsos Argunent verliert scine Uberzeugungskraft auch dann
nicht, wenn die Ubornahme einor Verpflichtung zur Weiter-
entwicklung unter Partnern cines Lizenzvertragos nur sclton
vorkornmen gollte, wie dic Revision zu wipscn glaubt.

c) Dagegen kann den Borufungsgericht insoweit nicht ge-
folgt werden, alg a6 eino automatische Einbezichung von Ver-
besscerungen und erviciterten Vorwerdungsmiglichkeiten "ohne
gegenscitige Entochddigungsanspriiche! als zwar mégliches
aber nicht billigenswertes Ergebnis ciner weitorgehcenden
fuslecgung crviihnt. In Wirklichkeit ergibt sich aus Ziff. Vv
dco Vertrages, daB dor Beklagto fiir jode von ihm boigestou-
crtc Verbegsuvorung dadurch cin Entgelt corhalbten hitte, daB
an ibhn von allen verkauften Vorrichtungen cine Lizonzgedithr
von 10 ¢ des Nettoverkaufsprciscs abzufiihren ist.

Jedoch igt der Bostand dos angoefochtonen Urteils von
dicser rdn zusitzlichen Uberlegung, dic allordings irrig
igt, nicht abhéngig.
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Dic Reovision war sonach mit Kostonfolge aus § 97 ZPO
als unbegriindot zuriickzuwcisen.

Dr. Nastolski Bock Spreng

Loschor Spengler
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