BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X _ZR_38/66 URTEIL Verkiindet am
27. Mirz 1969
Oechsler,
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschiftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma Hannes M Sicherheits-Skibindungen Ver-

triebs-GmbH, gesetzlich veriieten durch ihren Geschidfts-

fithrer Hannes I in G
Kldgerin und Revisionskligerin,

Hstrase i -
- ProzeBbevollméichtigte: Rechtsanwilte Prof. Dr. [N

gegen

die Firma Josef E@DKG, A skiveschlige-Fabrik,
gesetzlich vertreten durch ihre persdnlich haftende Ge-
sellschafterin, diec Firma Hans und Peter Ef)GmbH, diese
vertreten durch ihre Geschiftsfilhrer Hans und Peter Ef)
in SN D

Beklagte und Revisionsbeklagte,
- ProzeBSbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. G -



Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf -die miindliche Verhandlung vom 27. Midrz 1969
unter Mitwirkung des Senatsprédsidenten Dr. Spreng und
der Bundesrichter Schneider, Triistedt, Ballhaus und
Dr. Bruchhausen

fiir Recht erkamnnt:

Auf die Revigion der Kliédgerin wird das Urteil
des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
Minchen vom 21. April 1966 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung, auch iiber die Kosten der
Revision, an das Berufungsgericht zurilickver-
viesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klédgerin nimmt im vorliegenden Rechtsstreit
Rechte an einer Patentanmeldung und einexr dazu gehirigen
Gebrauchsmusterhilfsanmeldung der Beklagten in Anspruch,
die sie aus einer Beteiligung des Richard FJ in
\R—/K_ an der diesen Anmeldungen zugrun-—
de liecgenden Erfindung und der Abtretung der Erfinder~
rechte Erlebachs hg;leitet.

Erlebach befaBlte sich als freier Erfinder mit der
Entwicklung von Skibindungen. Er suchte seit Friihjahr 1962
hdufig die Werkstdtten der Beklagten auf, die Skibeschlige



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

herstellt und mit deren Inhabern er befreundet war. Er
besprach Skibindungéprobleme, lie8 Modelle nach seinen
Vorstellungen herstellen und mitgebrachte Modelle abin-
dern., Etwa im Oktober 1963 kam es zu einer Besprechung
Uber die weitere Benutzung der Werkstdtten der Beklagten
und die Auswertung der dabei von FJB zcrachten Er-
findungen.

Nach diescr Besprechung entwickelte Ef ) cine
Sicherheits~Skibindung, die er am 20. Mdrz 1964 unter
dem Aktenzeichen 10 A 2439 III/64 - K1 H 77c beim Gster~
reichischen Patentamt mit folgendem Patentanspruch 1 zum
Patent anmeldcete:

"Sicherheitsskibindung mit den Skischuh

an seinem vorderen und an seinem hinteren
Ende federnd gehaltenen Abstiitzgliedern,

die bel abnormal groB8cen auf den Skischuh
wirkenden duBeren Kr#éften diesen selbsttiatig
{freigehen, dadurch gekennzeichnet, dafl das
vordere, sich gegen die Sohlenvorderkante
anlegende Abstlitzglied zusditzlich zwel flir
sich begrenzt schwenkbare Seitenbacken trigt
und um einen gzum Ski senkrechten Bolzen
drehbar ist, welcher zwischen den beiden
gabelartig ausladenden Armen einer nach allen
Richtungen ausschwenkbaren Kugelhalterung
gelagert ist, wihrend das hintere, sich gegen
Federdruck auf die Sohlenoberkante des Ski-
schuhabsatzes lcegende Abstiitzglied als Fersen-—
halterung entweder aus zwei im Abstand neben-
einander mittels je eines Tragbolzens auf
einer gemeinsamen Lagerplatte angeordneten
kugelformigen Elementen oder aus einem um eine
skifeste Querachse kippbaren, bzw. aus einem
mit einer zur Skioberfliadche gerichteten Nase
versehenen Haltebacken oder aus elnem mittels
eines Handhebels spannbaren Fersenzugglied
besteht, wobei das letztere mit seinen beiden
Enden an einexr vom Ski losbaren, in Betrlebs-
stellung mit einer druckfederbeaufschlagten
hinteren Halteplatte gegen den Ski geprefiten
Absatzplatte seitlich angelenkt ist."
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Die Beklagte, die von dem Inhalt der Anmeldung
Kenntnis crhielt, interessierte sich fiir die Ausfithrungs-
formen nach den Figuren 13 bis 16 dieser Anmeldung, hielt
sie jedoch in der vorgeschlagenen Form nicht fiir verwert-
bar. Im Betriebe der Beklagten wurde deshaldb eine andere
Konstruktion entwickelt. Das Ergebnis dieser Weiterent-
wicklung vurde am 8. Juli 1964 von der Beklagten im Ein-
verstindnis mit Efjjjlvcim Deutschen Fatentamt mit
nachstehendem Anspruch 1 (Hauptanspruch) zur Erteilung
eines Patents (Aktenzeichen E 27 362 I ¢ / 77 b) und
hilfsweise zur Eintragung eines Gebrauchsmusters (Akten-
zeichen E 20 222 / 77b Gbm) angemeldet:

"Fersensicherheitsskibindung, bestehend

aus einem an zwei Absatzseitenbacken
schvenkbar gelagerten, den Schuhabsatz

mit Abstand umschlieBenden, zwei seitliche
Lenker und ein Querstiick aufweisenden Biigel,
einem an diesem Biigel um eine waagerechte
Querachse schwenkbaren Strammerhebel, der

bei anndhernd lotrechter Stellung mit einem
Druckstiick in die Absatzrille eingreift,

und einer zwischen Strammerhebel und Schwenk-
biigel wirkenden Schraubenfeder, dic in der
lotrechten Normalstellung des Strammerhebels
mit dessen Druckstiick den Schuhabsatz nach
unten und nach vorn drlickt, dadurch gekenn-
zeichnet, da der Strammerhebel gegeniliber
dem Bligelquerstiick in Léngsrichtung des
Strammerhebels verschiebbar gelagert ist,

die beiden Enden der Schraubenfeder am
Strammerhebel und am Biigelquerstiick angrei-
fen, ferner Schwenkbiigel und Strammerhebel-
druckstiick in der Normalstellung so angeord-
net sind, daB die durch die Biigellenker ge-
hende Ebene in Abstand iiber der Druckstelle
des Druckstiicks liegt und der Strammerhebel
gegen die Fersenkappe gedriickt wird, wihrend
beim Heben des Absatzes ilber ein bestimmtes
Ma die Druckstelle iiber die Lenkerebene kommt
‘und dann der Strammerhebel mit dem Druckstiick
nach hinten kippt und den Absatz freigibt."



Bei der Patentanmeldung wurden R und der
Leiter der Entwicklungsabteilung der Beklagten,
Max S y als Erfinder benannt.

Die Rechte S_an der den beiden Anmeldungen
beim Deutschen Patentamt zugrunde liegenden Erfindung
gingen durch Inanspruchnahme nach dem Gesetz liber Arbeit~
nehmererfindungen auf die Beklagte iber.

Zwischen der Beklagten und Ef I kam es in der
zweiten HElfte des Jahres 1964 zu Erdrterungen iiber den
Abschlufl eines Lizenzvertrages und lber die Abtretung
eines Teiles der der dsterreichischen Patentanmeldung
zugrunde liegenden Erfindung an die Beklagte. Diese Er-
drterungen fanden ihren Niederschlag in einem schrift-
lichen Vertragsentwurf TR vom 9. November 1964,
der cine Lizenzgebiihr von 5 % vorsah, und in einem
schriftlichen Vertragsentwurf der Beklagten vom 9. Dezem-
ber 1964, der eine Lizenzgebiihr von 2,5 % vorsah.

Im Januar 1965 trat ein weiterer Erfinder, Ober-
ingenieur Karl Sl avs M/ 2EP-So@D auf, der
am 16. Midrz 1964 eine Skisicherheitsbindung beim oster-
reichischen Patentamt unter dem Aktenzeichen
10 A 2254 / 64 -~ K1L. 77 ¢ angemeldet hatte. Am 26. Januar
1965 fand deswegen eine Besprechung zwischen der Beklag-
ten und E{ji#statt. An 3. Februar 1965 sprach der Pa-
tentanwalt der Beklagten telefonisch mit E— und
ibersandte diesem unter dem 15. Februar 1965 einen Ent-
wurf flir einen Lizenzvertrag zwischen der Beklagten einer-
scits und Bl uvnd FJJ andererseits. Danach sollte
an BB vrd E zusammen cine Lizenz von 3 % ge-
zahlt werden, von der G 2 % und E{JJD ' # crnai-

ten sollte.



Bereits vor Zugang des Vertragsentwurfs vom

15. Februar 1965, ndmlich am 11. Februar 1965, hatte
E_ seine Rechte an den deutschen Schutzrechtsan-
meldungen an die Klégerin, eine Konkurrentin der Be-
klagten, abgetreten. Mit Schreiben vom 15. Februar 1965
fordertc ) die Beklagte auf, dic Anmeldungen auf
ihn als Mitanmeldexr zu {ibertragen. Da die Beklagte die-
ser Aufforderung nicht nachgekommen ist, verlangt die
Kldgerin mit der Klage die Einrdumung der formellen
Rechtsstellung als Mitanmelderin bei den Anmeldungen.

Die Kligerin hat geltend gemacht: Efl nave zu
dem Gegenstand der deutschen Schutzrechtsanmeldungen
einen wesentlichen Beitrag geleistet und sei daher Mit-
erfinder. Fr sei nur im Hinblick auf den beabsichtigten
Abschlu8 eines Lizenzvertrages mit den Anmeldungen durch
dic Beklagtec allein einverstanden gewesen. Ein Lizenz-
vertrag sei jedoch nicht zustande gekommen. Die Beklagte
habe nach dem Auftreten B{jjjjjj} cine Lizenzzahlung ab-
gclehnt. Der Patentanwalt der Beklagten habe EfD an
3. Februar 1965 zwar erklédrt, er wolle zu erreichen ver-~
suchen, das Efflll 1 # Lizenz erhalte, habe darauf
aber nichts mehr von sich htren lassen. Deghalb habe
N - 1. Februar 1965 seine Rechte an sie, die
Klédgerin, abgetreten.

Die Kldgerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, dem Deutschen Pa-
tentamt gegeniiber einzuwilligen, daB die Klégerin
als Mitanmelderin dexr deutschen Patentanmeldung
" E27 32 I c/ 77 b vom 8. Juli 1964 und der
_entsprechenden Gebrauchsmuster-iilfsanmeldung
B 20 222 / 77 b Gbm eingetragen wird.



Die Beklagte hat beantragt,

die Kiage abzuweisen.

Die Beklagte hat vorgetragen: EZ{J ) sei nicht
Miterfinder der den Anmeldungen zugrunde liegenden Er-
findung. Der erfinderische Gedanke stamme nicht von dem
Genannten, sondern von ihrem Angestellten Sc-. Der
Vorschlag FfJ sci nach dem Stande der Technik am
Anmeldetage nicht mehr neu gewesen. VWenn gleichwohl
Miterfinderrechte Ef D entstanden sein sollten,
dann seien gie auf sie, die Beklagte, ilibergegangen und
h&tten deshaldb nicht mehr an die Kligerin abgetreten
werden konnen. S habe sich bei der Besprechung,
die etwa im Oktober 1963 stattgefunden habe, verpflich-
tet, solche Erfindungen, die er unter Inanspruchnahme
ihrer Werkstiitten mache, ihr anzubicten und ihr auf Ver-
langen gegen Zehlung einer angemessenen Lizenzgebiihr zu
tibertragen. E{J have sich dementsprechend mit der
Ubernahme cines Teils der in Osterreich angemeldeten Er-
findung fiir die Bundesrepublik und mit der Anmeldung der
Weiterentwicklung beim Deutschen Patentamt durch sie, die
Beklagte, einverstanden erklért. Auch iiber die Hthe der
E R zvstchenden Lizenzgebilhr sei eine Einigung zu-
stande gekommen. Ihr Patentanwalt habe bei dem Telefon-
gesprédch am 3. Februar 1965 E in ihrem Auftrage
eine Lizenzgebiihr von 1 % angeboten. Ef I habe dieses
Angebot angenommen. In dem spédter iib‘ersandten Vertrags—-
entwurf sei lediglich die bereits miindlich getroffene
Vereinbarung schriftlich niedergelegt worden.



Die Kldgerin hat hilfsweise noch geltend gemacht,
Ef R sci, wenn ein Vertrag zur Verwertung der Er—
findung zustande gekommen sei, jedenfalls zur Kiindigung
berechtigt gewesen. Die Beklagte habe sich nicht nur
nach dem Auftreten BN gevweigert, FJJR cine Li-
zen%Z zu zahlen. Sic habe Erlebach auch dazu veranlassen
wollen, Sc_ bei der sterreichischen Anmeldung und
bei der Nachanmeldung eines Teiles der Gegensténde die-
ser Anmeldung in den USA wahrheitswidrig als Miteffinder
zu benennen und fiir die USA-Anmeldung einen falschen Er-
findereid zu leisten. ¥in wichtiger Grund zur Kiindigung
ergebe sich im {ibrigen auch daraus, dafl die Beklagte
das Miterfinderrecht EfjJll nunmchr iiberhaupt bestrei-
te.

Das Landgericht hat nach dem Klageantrag erkannt.
Das Oberlandesgericht hat auf die Berufung der Beklagten
nach Beweisaufnahme das Urteil des ILandgerichts gedndert
und die Klage abgewiesen.

Mit der Revision verfolgt die Kligerin ihr Klagebe-
gehren weiter. Die Beklagte erstrebt die Zuriickweisung
des Rechtsmittels.

- e G e S W e Y e I th G W B S

I. Das Berufungsgericht geht davon aus, daf die
Klsgerin Miterfinderrechte E{jj P =n den beiden
deutschen Schutzrechtsanmeldungen (Patentanmeldung und
Gebrauchsmuster-Hilfsanmeldung) der Beklagten allein
im Hinblick auf die Verwendung von Erfindungsgedanken
E4 i» Anspruch nehme, die in dessen Gsterreichi-



scher Patentanmeldung vom 20. Mdrz 1964 in den Figuren

13 bis 16 der Zeichnung und den dazu gehdrigen Teilen

der Beschreibung dargestellt und beschrieben seien. Es
vertritt die Auffassung, daB die dort offenbarten Gedan-~
ken Ef Eingang in die streitigen Schutzrechtsan-
meldungen gefunden hdtten. In diesem Zusammenhang eridr-
tert das Berufungsgericht zwar, ob der Beitrag Effjj[ D
zu den Schutzrechtsanmeldungen am Tage ihrer Einreichung
(8. Juli 1964) neu, fortschrittlich und erfinderisch ge-
wesen sei. Es 148t diese Frage jedoch letztlich ebenso
offen wie die weitere Frage, ob det Beitrag E{ NENED
eine "selbstédndige schopferische Leistung! dargestellt
habe, die flr dic Entstehung einer Mitberechtigung aus-
reichen ktnne. Das Berufungsgericht gelangt nzZmlich zu
dem Ergebnis, daB etwaige Miterfinderrechte E{fjj D on
den Schutzrechtsanmeldungen vor der am 11. Februar 1965
erfolgten Abtretung an die Klédgerin rechitswirksam auf die
Beklagte auf Grund eines ihr zustechenden "Optionsrechts"
libertragen worden seien. Hierzu stellt das Berufungsgericht
in tatsdchlicher Bezichung fest: E-, der mit den
Inhabern der Beklagten befreundet gewesen sei, habe schon
seit lidngerer Zeit in den Werkstitten der Beklagten, die
er von seinem Wohngitz aus leicht habe erreichen kdnnen,
eigene erfinderische Ideen in Modellen ausarbeiten lassen.
Er habe jederzeit Zutritt zu den Werkstidtten gehabt und
diese fiir seine Eniwicklungen in Anspruch nehmen konnen.
Die Beklagtc habe vermeiden wollen, daB diese Arbeiten
der XKonkurrenz zugute ké@men. Deshaldb sei bei der ungefihr
im Oktober 1963 stattgefundenen Besprechung festgelegt
worden, dal Pl das Betreten der Entwicklungsabtei-
lung hinfort nur noch erlaubt sei, wenn etwaige von ihm
bei dieser Gelegenheit gemachte Erfindungen durch die Be-
klagte allein ausgevertet werden diirften. Es habe E(NIEED
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nicht gestattet werden sollen, hinsichtlich solcher
gemeinsamer Arbeiten mit der Konkurrenz in Verbindung

zu treten. Ob damals liber eine Bezahlung E{fjj I und
iiber deren Hohe gesprochen worden sei, sei nicht erwie-
sen. Es sei aber sclbstversténdlich gewesen, daf Efil
@ fir dic Auswertung einer in den Werkstédtten der
Beklagten gemachten Erfindung eine Vergiitung habe er-
halten sollen. Fir den Fall, daB die auf Anregung Erle-
bachs hin von der Entwicklungsabiteilung durchgefiihrten
Arbeiten nicht zu einer von der Beklagten itibernommengn -
Erfindung fihrten, sci ausdriicklich bestimmt worden, da
E- diec von der Entwicklungsabteilung aufgewendeten
Stunden vergiiten miisse. it der Idee der hier im Streit
befindlichen TFersenautomatik sei Efll zun ersten Male
im Januar 1964 zu dcr Beklagten gekommen. Von Mai 1964
an habe sich dann Scjjll® nit dieser Anregung beschif-
tigt. Er habe nach sciner Angabe vier bis scchs Vochen
bis zur Fertigstellung der von der Beklagten angemelde-
ten Erfindung benttigt.

Auf Grund der im Oktober 1963 getroffenen Vereinba-
rung sei FflllR so nimmt das Berufungsgericht ersicht-
lich an, verpflichtet gewesen, der Beklagten seinec Rech-
te an don in die Anmeldungen beim Deutschen Patentamt
libernommenen Gedanken dex Osterreichischen Patentanmel-
dung angubicten. Efilii habe deshaldb, so fithrt das Be-
rufungsgericht aus, iiber seinen Anteil an der bestehen-
den Bruchtcilsgemecinschaft (§§ 741 ££. BGB) verfiigen
wollen (§ 747 Satz 1 BGB), als er der Beklagten verein-
barungsgemid "scine Erfindung" zur Verwertung angceboten
habe. Turch dic Annahme dieses Angebots habe die Beklag-
te von dem ihr zustehenden "Optionsrecht" Gebrauch ge~-
macht. Damit sci ein die Abtretung des Erfindungsanteils
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mit allen iiterfinderrechten Efj D bovirkender Ver-
trag (8§ 398, 413 BGB) zwischen EfJJlR vnd der Be-
klagten zustande gckommen. _ und dic Beklagte
seien sich auch iliber die Entlohnung einig gewesen. Denn
es habe sich aus dexr Vereinbarung vom Oktober 1963 er-~
geben, daB T sofern er als Miterfinder in Be-
tracht komme, Anspruch auf cine angemessene prozentuale
Beteiligung an dem Ergebnis der Auswertung der gemein-
samen Erfindung durch dic Beklagte haben solle ("Nutzungs-
verteilung'). Einer ndhecren Festlegung der Hbhe dieser
Beteiligung vor der Ubertragung der Erfinderrechte E-
& 1-oc cs nicht bedurft. DaB die Erfinderrechte NN
@ - dic Beklagte abgetreten werden sollten, werde
dadurch bestitigt, dasS El nit der Anmeldung der
Schutzrechte durch dic Beklagtc allein einverstanden
gewvescn sei, Es hdtten sich kecinerlei Anhaltspunkte ge-
zeigt, auf Grund deren die Beklagte hdtte annehmen miis-
sen, daB sich die Zustimmung Effj R zv der Anmcldung
der Schutzrechte auf ihren Nemen nur auf die formale An-
melderstellung hitte bezichen sollen. Die Kldgerin habe
auch nicht bewiesen, daB die Abiretung dexr Miterfinder-
rechte E4III von der Einigung liber einen bestimmten
Prozentsatz der Entlohnung hétte abhidngen sollen. Es
kénne daher auf sich beruhen, ob es zu einer Einigung
iiber den Prozentsatz gekommen sei. Das VertragsverhHlt-
nis zwvischen Efl und der Beklagten sei auch nicht
durch das Schreiben EfJJ von 15. Februar 1965 auf-
gelost worden. Ef B have keinen wichtigen Grund zur
Kindigung gehabt. Eg sel nicht dargetan, daB sich die Be-
klagte endgiiltig geweigert habe, irgendeine Lizenz zu be-
zahlen. Die Beklagte habe E(ll zwar mit Schreiben vom
9. Dezember 1964 aufgefordert, den Tatsachen zuwider
Sc@l 21s Miterfinder der dsterreichischen Patentanmel-

i



dung zu benennen, um bei einer Anmeldung in den USA

- unter Inanspruchnahme der Prioritdt der Osterreichi-
schen wund der deutschen Anmeldung - Kosten zu sparen.
E hobe jedoch diesem Vorschlag zugestimmi und
die Beklagte habe bestritten, gewuBt zu haben, daB dies
die Nichtigkeit des USA-Patents und eine Strafbarkeit
begriinden konne. Eine weitere Zusammenarbeit im Rahmen
der Auswertung der gemeinsamen Erfindung sei deshalbd
wegen dieses Vorfalls nicht unzumutbar geworden.

IT. Dic Revision wendet sich mit Récht gegen die
Annahme des Berufungsgerichts, EJJJJJJ habe seine et-
waigen Rechte an der den Anmeldungen heim Deutschen
Patentamt zugrunde liegenden Erfindung uneingeschrinkt
auf die Beklagte ilibertragen. Die Auslegung, welche das
Berufungsgericht der etwa im Oktober 1963 getroffenen
Vercinbarung zu dem in Rede stehenden Punkt gegeben hat,
ist, wie der Revision eingeriumt werden muB, rechtlich
nicht bedenkenfrei. Das Berufungsgericht geht bei der Er-
mittlung des VWillens der VertragschlieBenden von teil-
weise unrichtigen Erviigungen aus und 1ldft ferner unter
VerstoB gegen den § 286 ZPO wesentliche Umsténde, die
fiir die Beurteilung des Falles von Bedeutung sein konnen,
unberiicksichtigt.

Nach den ecigenen PFeststellungen des Berufungsge-
richts ist bei der Besprechung im Oktober 1963 nicht von
der Ubertragung wvon Rechten, sondern nur von der Auswer-
tung von Erfindungen E{JJR dic Rede gewesen. Die
Auswertung der Schutzrechte durch die Beklagte sollte
nach Lage der Verhdltnisse nicht durch VerduBerung, son-
dern durch Benutzung geschehen. Wenn das Berufungsgericht
meint, die Ef cxkennbaren berechtigten Belange der
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Beklagten hdtten es gleichwohl erfordert, daB die Be-
klagte "sdmtliche Rechte" an etwaigen Erfindungen
EFSS 'in ihre Hand" bekdéme, dann ist die Uberle-
gung des Berufungsgerichts jedenfalls nicht zwingend.
Denn eine "Einwirkungsmdglichkeit der Konkurrenz', die
nach Ansicht des Berufungsgerichts ausgeschlossen wer-
den sollte, konnte auch durch die Erteilung einer aus-
schlieBlichen Lizenz weitgehend ausgeschaltet werden.
Eine solche Lizenz gibt nédmlich dem Lizenznehmer eine
umfassende und gesicherte Rechtsstellung; sie hindert
den Lizenzgeber an der Vergabe weiterer Lizenzen und
wirkt bei einer VerduBerung der Rechte des Lizenzgebers
auch gegen den Erwerber (vgl. Benkard, Patentgesetz und
Gebrauchsmustergesetz 5. Aufl. Rdn. 44 und 45 zu § 9 PatG
m. w. N.). Bei Bewertung der Interessen der Beklagten
hdtte auch in Erwvidgung gezogen werden konnen, daBl es der
Gegetzgeber selbst bei freien Erfindungen von Arbeitneh-
mern, die im Betriebe und unter Benutzung von Einrichtun-
gen des Betriebes cntstanden sein konnen, zur Wahrung
der bercchtigten Interessen des Arbeitgebers fiir aus-—
reichend erachtet, daB8 der Arbeitnehmer vor einer ander-
weitigen Verwertung einer Erfindung, die im Arbeitsbe-
reich des Betriebes des Arbeitgebers verwendbar ist, dem
Arbeitgeber ein nichtausschlieBliches Recht zur Benutzung
der Erfindung anbietet (§ 19 Abs. 1 ArbEG).

Es ist auch nicht ersichtlich, daB das Berufungsge-
richt darauf Bedacht genommen hitte, daS Efj D nach
den getroffenen Feststellungen fiir die iibernommene An-—
bietungspflicht zwar die fiir die Fortsetzung seiner Ar-
beiten sicherlich nicht unwichtige Mglichkeit behalten
hat, die Werkstédtten der Beklagten zu benutzen und dort
nach seinen Angaben Arbeiten ausfithren zu lassen, daB er
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die aufgewendeten Arbeitsstunden aber auch dann bezah-
len sollte, wenn seine Bemiihungen entweder iiberhaupt
nicht zu einer Erfindung oder jedenfalls nicht zu einer
solchen fiilhrten, an deren Ausweriung die Beklagte in-
teressiert war. Wirtschaftlich gesehen konnte danach

der Vorteil der Vereinbarung vom COktober 1963 fiur
FEP in vcsentlichen nur darin gelegen haben, daB

er die im Betriebe der Beklagten geleisteten Arbeiten
nicht zu vergliten brauchte, wenn sie der Entwicklung
ciner Erfindung dienten, an deren Auswertung die Beklagte
nach der Fertigstollung Interesse zeigte. Die Annahme,
dal E lcdiglich wegen dieses Vorteils bereit ge-
wesen wire, der Beklagten im "Erfolgsfalle' mehr Rechte
einzurdumen, als sie fiir eine ungestdrte Benutzung der
von ihr auszuwertenden Erfindung benctigte, ist jeden-
falls nicht ohne weitere Begriindung wmit der Erfahrung in
Einklang zu bringen, dafl ein Erfinder im Zweifel von
seinem Recht so wenig wie mbglich aufgeben will (vgl.
dazu BGH vom 1. Oktober 1963 - Ia ZR 171/63 - Schnell-
kochreis -).

Das Berufungsgericht 148t ferner die spdteren Ver-
handlungen zwischen Eflll und der Beklagten unberiick—
sichtigt, die in den Vertragsentwiirfen vom 9. November
und 9. Dezember 1964 ihren Niederschlag gefunden haben
und dic Riickschliisse auf die Vorstellungen der Beteilig-
ten bei AbschluB der Vereinbarung vom Oktober 1963 ge-
statten ktnnten, weil sie, wie insoweit auch das Beru-
fungsgericht zutreffend annimmt, der Ausfilhrung dieser
Vereinbarung dienen sollten. Beide Entwiirfe enthalten
eine Ligenzvereinbarung, wobei die Lizenz umsatzbezogen
ist (Stiicklizenz). Beide Entwiirfe sehen weiter vor, daB
ein Teil der Usterreichischen Patentanmeldung H D
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mit dem Recht der alieinigcn Verwvertung und der Nachan-
meldung unter Inanspruchnahme des Zeitpunkts der Oster-
reichischen Patentanmeldung auf die Beklagte ilibertragen
werden sollte. Nach dem Entwurf vom 9. November 1964
sollten auch die deutschen Anmeldungen auf die Beklagte
libergehen. In diesem von ihm gefertigten Entwurf unter-
scheidet FJJ zvwischen dem bestehenden und dem durch
den VertragsabschluBl herbeizufiihrenden Zustand. In
Ziffer 1 des Entwurfs bezeichnet sich EffjjjjllR a1s
"Besitzer" der Osterreichischen Anmcldung und auch der
deutschen Patentanmeldung, die allerdings von der Be-
klagten angemeldet und bei der er als Erfinder genannt
worden sei. Der "Besitz" der Anmeldungen sollte nach
Ziffer 12 des Entwurfs auf die Beklagtie iibergehen, wenn
gie die gesamten Patentgebiihren im In- und Ausland iliber-
nehme und die in dem Entwurf enthaltenen Verpflichtungen
"wortgetreu" erfillle. Bei Verletzung der Zahlungspflich-
ten solltc Efjjlll noch beiden Entwiirfen das Recht zur
Klindigung des Vertrages zustchen. Nach dem Entwurf vom

9. Dezember 1964 sollte auch die Beklagte berechtigt
sein, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von drei
Monaten zum jeweiligen Jahresende zu kiindigen. Wenn Erle-
bach auf Grund der Vereinbarung vom Oktober 1963 gehalten
scin sollte, der Beklagten iiber das Benutzungsrecht
hinaus noch weitere Rechte einzurdumen, dann ktnnten die
spdteren Vertragsentwiirfe der Beteiligten dafiir sprechen,
daB nicht an einc Ubertragung der Erfinderrechte in ihrem
vollen materiellen Gehalt, sondern nur an die Einrdumung
einer Rechtssitellung gedacht. gewesen sein kénnte, :die es
der Beklagten ermdglichte, die Rechte E(IIND in eige-
nen Namen auszuiiben. '
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Sollte dies aber der Fall sein, dann entbehrt die
Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte habe in
Ausilibung ihres "Optionsrechts" die Rechte an dem Teil
der der Osterreichischen Anmeldung E_ zugrunde
liegenden, von ihr zur Grundlage der Weiterentwicklung
und zum Gegenstand der Anmeldungen beim Deutschen Pa-
tentamt gemachten Erfindung und damit auch die etwaigen
Miterfinderrechte E— an dem Gegenstand diesser
Anmeldungen uneingeschréidnkt erworben, der erforderlichen
Grundlage. Die Annahme, die Beklagte habe diese Rechte
erlangt, liefle sich dann auch nicht flir sich allein auf
die Zustimmung E{jlll zur Vornahme dieser Anmeldungen
unter der Firmenbezeichnung der Beklagten stiitzen. Denn
die Zustimmung EfJR konnte auch die Bedeutung ge-
habt haben, daB die Beklagte erméchtigt sein sollte
(§ 185 Abs. 1 BGB), das den Teilhabern der etwa bestehen-
den Erfindungsgemeinschaft gemeinschaftlich zustehende
Recht auf Erteilung des Patents (§ 3 Satz 2 PatG) und
auf Eintragung des Gebrauchsmusters (§ 5 Abs. 4 GebrMG
i.V.m. § 3 Satz 2 PatG) allein geltend zu machen (vgl.
dazu Liildecke, Erfindungsgemeinschaften, 1952, S. 160).
Der Widerruf einer solchen Befugnis brduchte jedenfalls
nicht notwendig von den Vorauassctzungen abhingig gemacht
zu werden, die eine Beendigung der Vertragsbeziehungen
im ganzen rechtfertigten.

III. Das angefochtene Urteil kann somit weder mit
der bisherigen Begriindung noch - mangels hinreichender
tatsdchlicher PFeststellungen - mit einer anderen Begriin-
dung gehalten werden (vgl. § 563 ZP0). Es war daher auf-
zuheben (§ 564 Abs 1 ZPO) und die Sache zur anderweiten
Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zu-
riickzuverwveisen (§ 565 Abs. 1 ZPO).
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Bei der erneuten Priifung des Streitfalles wird das
Berufungsgericht Gelegenheit haben, sich insbesondere
auch mit den Bedenken der Klégerin aﬁseinanderzusetzen,
dic sich gegen die Glaubwiirdigkeit des Zeugen Amling,
gegen das Zustandekommen einer Vereinbarung iber die
von der Beklagten zu zahlende Lizenz und gegen die An-
nahme richten, daB die Rechte EfjJ} 2 den Gegen-
stinden der Figuren 13 bis 16 der 6sterreichischen Pa-
tentanmeldung unter die Vercinbarung vom Oktober 1963
gefallen sind.

Einc Verurteilung der Beklagten wilirde im ilibrigen
die Feststcllung erfordern, daf Efjlll zu der den
étreitigen Anmeldungen zugrunde liegenden Erfindung
einen Beitrag geleistet hat, der nach den von der
Rechtsprechung entwickelten Grundsitzen (vgl. dazu die
bei Benkard aa0 Rdn. 32 zu § 3 PatG zitierte Recht-
sprechung) die Entstehung von Miterfinderrechten recht-
fertigt.
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Die ®ntscheidung iber die Kosten der Revision
war dem Berufungsgericht vorzubehalten, weil der Aus-
gang des Rechtsstreits noch ungewiB ist.

Senatsprédsident Dr. Spreng Schneider Triistedt
ist exrkrankt und ortsabwe-

send; er ist an der

Leistung der Unterschrift

verhindert.

Schneider

Ballhaus Bruchhausen
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