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R B : URTEIL ~ Verkiindet am
' 28, April 1970

Schwingen, .
Jugtizhauptsekre tér

‘als Urkundsbeamter
der Geschiiftastelle

in dem Rechﬁs_streit

der Firma A—-Alumlnmmmastengesellschafu mbH,
a. H., vertrcten durch den geschédftsfiithrenden

SO
Gesellschafter Paul JED, KollllD . Z_platz 8,
Beklagten und Revisionskléigerin,

~ ProzeBbevollmichtigte: Rechtsanwidlte Prof. Dr. (IR
und Dr. @S -

gegen

don Ingenieur Gimthor KEEENS, KoGNEEED, NN -
strac @B, K ,

Kléger und Revigionsbeklegten,

~ ProzeBbevollméchtigter: Rechtsanwalt Dr. GEEEED -



Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts—
hofs hat auf dic miindliche Verhandlung vom 24. Mirz 1970
unter Mitwirkung dos Senatspréisidenten Dr. Spreng und
der Bundesrichter ClafBien, Schneider, Trﬁsted% und
Dr. Bruchhaugen |

fiir Recht erkannt:

Auf dic Revision der Beklagten wird das
Urteil des 9. Zivilsenats in Freiburg des
Oberlandesgerichts Karlsruhe vom |

13. April 1967 im Kostenpunkt und insoweit
aufgehoben, als das Berufungsgericht Uber
den widerklageantrag auf Augkunftgerteilung
entgchieden hat. R ‘

Hinsichtlich des Antrages'auf_ErlaB cines
Verfiigungsverbots ist der Rechtsstreit in
dox Hauptsache crledigt.

Im Umfang der Aufhebung wird der Reohtsstrelt
zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,
auch tiber dic Kosten des Revisionsverfahrens,
an dag Berufungsgericht zurlickverwiegen,

Von Rechts wegen

Eﬁ&bgfiggé'
 Die Beklagte ist am 28. Januar 1963 vom‘Kiﬁger und
den Gescllschaftern GENNES und JENEER gogrindet und am
18. Mai 1963 in das Handelsregister eingetragen worden.
Sie bofaBt sich satzungsgendl mit der Herstellung von
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und dem Handel mit Aluminiummasten nebgt Zubehdr, Der
Klidger hat im Mai 1963 scine Tdtigkeit bei der Beklag-
ten aufgenommen und ist am 4. Dezember 1963% aus der be-~
klagten Gesellschaft ausgeschieden. Mit der Klage hat
er geine Verglitung nebst Umsatszbeteiligung fiir seine
THtigkeit als Frokurist flir den Monat November 1963 und
eine Urlaubsverglitung in Hohe von insgesamt 2 360.- DM
geltend gemacht. R

Die Beklagtc hat gegeniiber der Klage mit verschie-
denen Gegenforderungen aufgerechnet, sich jedoch im
Laufe des Rechtasstreits auf die Aufrechnung mit einer
Schadensorsatzforderung beschréankt und hat auch diese

" Aufrcchnung in der Revisionsinstanz fallen lassen.

Dic Beklagte hat Widerklage erhoben. Sie hat eine
Auskunfigerteilung dariiber verlangt,

welche vertraglichen Vereinbarungen der
Kliger bezliglich der Verwertung schon er-
worbenor Schutzrechte wmit natirlichen und
juristischen Personen des In- und Auslandes
bisher getroffen hat '

yoeu Yuequaje( S[e purs SUN[UWess[1931) Jop [Id], {ONY :SIOMUIE]

sowie einc Verurteilung des Kligers zur Unterlassung der
- Anmeldung von Schutzrechten auf einen Begelmast aus Alu-
minium begehrt. '

1ZINyPsa8 HYIN P eL8 §§

Sie hat diese Antrige wie folgt begriindet: Die Ge-
scllochaftor hitten gemeinsam die Idee antwiékelt,_%egel~
magton aus Aluminium hergugtellen. Der Kliger habe die
durch dic Zusammonarbeit mit den ibrigen Gesellschaftern
gewonnenon Erfahrungen untor Versto8 gegen seine Pflich-
‘ten als Gesollochafter benutzt, um am 25. Oktober 1963
dags am 3%1. Januar 1964 oingctragene Gebrauchsmuster
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1 886 828 auf seinen eigencn Namen anzumelden. Die Ge-
sellschafter GEINED und JEEEEB hiétten bei der Erfindung
deg Aluminiummastes entecheidend mitgeowirkt. Sie h&dtten
dem Kléger die Kenntnis von dem ersten deutschen Alumi-
niummast vermittelt, der bei dem Aluminiumwerken Singen
gebaut worden sei. JEIN habe auf die Nut fir den
Rutgcher und die weitere Innenverstelfung hingewiesen.
Von GG stammien die Ideen, die in den Anspriichen 2
und 3 des Gebrauchsmusters ihren Nicderschlag gefunden
hutten. Deshalb bestehe eine Erfindungsgemeinschaft AV R
mindest zwischen dem Kldger und GE. Ohne Mithilfe
GU hittc der Kliger kein schutzfihiges Modell zuwege

_gcbracht. Dic Auswertung der Erfindung sci der eigentli-

che Gegenstand dor Gesellschaft. Die Entwicklung des ge-
meinsamen Erfindungsgedankens zur Fertigungsreife und
dessen Auswerbtung sci der Zweck der Gesellgchaft. Im
Laufc deg ersten Rechtozuges hat die Beklagte vorgetra-
gen, eine chrprdfung habe ergeben, daB das Gebravchsmu-
ster §) @D @B nicht neu und deshaldb nicht schutzfihig
sei. Der Gegenastand der Schutzangpriiche 1 bis 3 und 6
geli in Druckschriften vorvertffentlicht. |

Dasg Landgcrlcht hat nach Bewelsaufnahme die Klage
abgewicgen, auf die V:Lderklage den Klager verurteilt,

Auskunlt dariiber zu ertellen, welche Rechts-

. geschidfte er besgliglich des Gebrauchsmusters
B8 @ scit dem 25. Oktober 1963 im In- und
Ausland geschlossen hat und sich bei Strafan-—
drohung jeder Verfiligung ii’be_i’"das Gebrauchs~

" muster @ @3 @ zu enthalten, insbesondere

jeder Anmeldung dieses Gebrauchsmusters zur
Erlangung von Schutszrechten im Ausland,

und die weitorgehende Widerklage abgewiesen.
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Der Klédger hat Berufung cingelegt, mit der cr secine
Klage und dic Abweisung der VWiderklage in vellem Umfange
weiterverfolgt hat, widhrend die Beklagte die Zurlickwei-
sung der Berufung beantragt hat.

Der Kldger hat behauptet, der Erfindungsgedanke
gtamme ausschlieBlich von ihm. EBxr. habe ihn schon vor
geiner Tatigkeit bei der Beklagten gefunden. Vorbekann-
te - Oval-Aluminiummaston héitten keine Innenversteifungen
gehabt. Dic Schutzangpriiche in ihrer Gesamtheit machten .
die Erfindung aus. Dic Erfindung gehbre nicht zum Ge-
gcllschaftsvormbgen. Der Kldger hat der Beklagten, dic
ungtreitig nach dem Gebrauchsgmuster gearbeitet hat, im
"~ baufe des ergten Rechtszuges cine Lizenz gegen centspre-

" chene Bezghlung angcboten. R '

Das Berufungsgericht hat der Klagé stattgegeben
"und die Widerklage auch insoweit abgewiesen, als ihr
das Landgericht stattgegeben hatte. ’

Mit dor Revision hat die Beklagte zunichst ihre
Widerklage im Rahmen der in der Berufunggsinstanz gestell-
ton Antridge weiterverfolgt. Mit Ricksicht auf den Ablauf
deg Gebrauchsmugters am 25. Oktober 1969 hat die Beklag-
te in der miindlichen Verhandlung vor dem Revisionsge-
richt jedoch den Unterlassungsantrag (auf ErlaB eines
Verfligungsverbots) mit'zﬁstimmung-des Klédgers in der
Hauptsache fiir erlcdigt erklért. | |

Der Kliger beantragt;vﬁie Revision.zurﬁckzuweisen,
Hinsichtlich des erledigten Teiles des Rechisstreits
beantragen die Partcien gegenseitige Kostenauferlegung.
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Im Revisionsrechtszuge ist nach der Erlcdigungser-
klérung hinsichtlich des Unterlassungsantrages nur noch
der Augkunfitsanspruch der Widerklage im Streit, soweit
das Landgericht diesen Antrag zugesprochen hat.

I.

Das Berufungsgericht vertritt den Standpunkt, dasB
dexr Auskunfitsanspruch voraussetze;. daB dic Entwicklung
deg Segelmastes aug Aluminium schutzfdhig sel. Das sei
nach dem cigenen Vortrag der Beklagten nicht der Fall.
Dic Erfindung sei nicht neu. Das Gebrauchsmuster kinne
daher rechtlich weder vom Kldger noch von der Beklagten
verwertet werden. Eine trotzdem seitens des Klégers exr-—
folgte Verwertung des Gebrauchsmusters - etwa durch TLi-
gengvertrag - wire anfechibar, miglicherweise auch nach
§ 138 BGB sittenwidrig und nichtig. Die Beklagte kbnne
nicht beanspruchen, an solchen Geschiéften zu partizipie-
ren. Deshalb kinne die Widerklage guf Auskunfiserteilung
keinen Erfolg haben.

II.

A, Dic Revision riigt unter anderem, das Berufungsge~
vicht habe verfahrenswidrig seiner Beurteilung einen

- falschen Sachstand zugrunde gelegt. in Wirklichkeit habe
" dic Beklagte lediglich vorgetragény-sie_sei wdhrend des
Rechtsetreits auf Grund einer patentrechtlichen Erﬁfuhg

durch Fachleute nachtriglich zu der Ansicht gelangt, das

Gebrauchsmuster kbnne wegen Vorverdffentlichungen nicht
algs ncu bezcichnet werden. Ein solches Vorbringen habe
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die Annahme des Berufungsgerichts, diec mangelnde Schutz-
féhigkeit des Gebrauchsmusters stehe fest, nicht stitzen
kénnen. ' '

B. Mit dieser Rlige der verfehrenswidrigen Beurteilung
des Sach- und Streitstandes hat die Revision Erfolg.

1. Ausweislich der Berufungscrwiderungsschrift der
Beklagten hat sich die Beklagte im zwéiten Rechtszuge
nicht mehr auf die wongolnde Newheit und Schutzunfihigkeit
~ des Gebrauchesmusterg berufen, der der Kliger im crsten
Rechtsszuge ohnehin widersprochen hatte (vgl. Schriftsatz
‘vom 4. Februar 1965 S. 4 und 5). Dic Beklagtc hat am
SchiluB ihrer Berufungserwiderungsschrift zwar ergiénzend
auf dag Vorbringen des crsten Rechisauges vorwiesen. Da-
"mit hat dic Beklagte jedoch ersichtlich nicht die ihrem
Vorbringen im zweiten Rechtszuge widersprechenden Aus-
fihrungen Uber dic mangelnde Neuheit und Schutzféhigkeit
‘des Gebrauchemusters aufgreifen wollen, denn sic hat sich
darauf berufen, daB eine Gemcinschaftserfindung vorliege,
“an dor auch dic Gesellschafter der Beklagten GEEEM und
S, nindostens aber GENN, cinen schipferischen
Anteil hitten, und daB dic IErfindung der beklagton Ge-
sellschaft zustche. Aln Trégerin der Gemeinschaftserfin-
dung ktnne dic Beklagte vom Kléger Auskunft lber rechte-
‘geschiftliche Verfiigungen iiber die{ihr zugstehende Erfin-
dung ‘beanspruchen. AR ‘

2. Diese Anderung der Begriindung der Widerklage,
dor der Klhger ausweislich der Verhandlungsniederschrift
vom 9, Mirz 1967 nicht widersprochen hat, hat das Beru-
fungsgericht nicht beachtet. Es hat daher, wie dic Revi-
gion zu Recht riigt, unter VerstoB gegen die Vorschrift
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~des § 286 3P0 geiner Entscheidung ein Uberholtes Vor-
bringen der Beklagten zugrunde gelegt. Das ndtigt zur
Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurickver—
weigung der Sache an das Berufungsgericht, soweit der
Rechtsstreit nicht fiir in der Hauptsache erledigt er-
kldrt worden.ist. Das Revisionsgericht ist nicht in der
Lage, von sich aus die tatrichterliche Feststellung zu
treffen, ob dic dem Gebrauchsmustor 1 886 828 gugrunde
licgende Erfindung bereits vor ihrer Ammeldung zum Ge-
brauchsmuster auf die Beklagte ilbergegangen ist, wie die
Boklagte geltond macht. |

Dag Berufungsgericht wird zu beachten haben, daB

. ¢in derartiger Rechtsiibergang auch flir den Fall, da8 der
Klédger als der alleinige Erfinder der dem Gebrauchsmuster
zugrunde liegenden Erfindung anzusehen igt, durch cinen
Vertrag zustande gekommen scin konnte, der auch durch
schlissige Handlungen abgeschlossen sein kiinnte. Bei der
Featstollung eines solchen Vertrages wird das Berufungs-
gericht jedoch zu beachten haben, daB der Zweck der vom
Kldger und den weiteren Gesmellgchafitern gegriindeten Ge-
gellschaft die Einbringung "seiner! Erfindung der Sub-
gtanz nach nicht erforderte, weil cine Auswertung der
Erfindung durch die Gesellschaft cbensogut im Wege der
Einréumung eines ausschlieﬁlichen‘Verwertungsreehts gegen
cine angemessene Lizenszgeblihr erfoligen konnte. VWenn das“
Berufungsgericht zu der Feststellung gelangt, daB der
Kldger der Beklagten "geine" Erfindung ilbertragen hat
oder ihr ein augschlieBliches Verwertungsrecht daran ein- -
gerdumt hat, dann ist dor Auskunfisanspruch der Beklag-
ten nach §§ 687 Abs. 2, 681 und 666 BGB gerechtfertigt,
da der Kliger mit der Gebrauchsmusteranmeldung und mit

ciner ctwaigon Verfiigung Uber das Gebrauchsmuster wissent-

lich cin Geschiift der Beklaghen besorgt hitie.
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3. Diesem Anspruch der Beklagten steht nicht ent-

- gegen, dafl sice sich, wie dic Gesamtwiirdigung ihrés Vor-
bringens im ersten Rechtszuge ergibt, zunichst hilfswei-
se auf dic mangelnde Neuheit und Schutzfihigkeit des Ge-
brauchsmusters berufen hat. Von einer Beteiligung der
Beklagten an "sittenwidrigen Geschiiften" des Kidgers mit
seinem Schutzrecht kann entgegen dcr Ansicht des Boru-
fungsgerichts keine Rede sein. Der Kléger hat astets den
Standpunkt cingenommen, der Gegenstand des Gebrauchs-
musters sei in seiner Gesamtheit schutzfihig. Fir eine
gegen die guton Sitten verstoBende Handlungsweise bei
der Verfiigung tber das Gebrauchsmuster odoer bei der Ver-
gabe von Lizenzen fehlt es sowohl an der Feststellung
der mangelnden Schutzfihigkeit deg Gebrauchsmusters als
auch on der Feststellung, daB der Kléger cich dessen be-
vuBt war. Dicge fir cine Sittenwidrigkeit notwendigen
Feststellungen kénnen nicht allein aus dem Umstand her-
geleitet werden, daB dic Beklagte gzeitweise und hilfe-
woise im ersten Rechtszuge den vom Kliger bestrittenen
‘Standpunkt vertreten hat, das Gebrauchemuster sel nicht
schutzfihig. EEEN

4. Wenn das Berufungsgericht einen Rechislibergang
der Erfindung vom Kliger auf die Beklagte oder die Ein-
riumung eines ausschlieBlichen Verwertungsrechts nicht
feststellen kann, woil der Kléger der Beklagten keine
Rechtc an der dem Gebrauchsmuster zugrunde liegenden Er-
findung Ubertragen oder cingerdumt hat, so wird es sich
dor Feststellung zuzuwenden haben, ob dié\déﬁQGebrauchs»
muster zugrundc licgende Erfindung eine Gemeinschafiper-
findung ist und ob die in der Person der beteiligten Mit-
erfinder entstandenen Vermbgensrechte an der Erfindung
durch einen - auch stillschweigend mdglichen - Ubertra-
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gungsvertrag auf die Beklagte lUbergegangen sind, was
hingichtlich der Anteile der Gesellschafter der Beklag-
ten GENIED und JEE® sus deren Verhalten im vorliegen-
den Rechtsgtreit anzunehmen ist. Das Berufungsgericht
wird sich deshalb der Frage zuwenden miissen, oh die Ge~-
gellgchaftor der ,,Beklag'ten*G_ und JOIR sinen
schopferischen Anteil an der dem Gebrauchsmuster zugrun-—
de liegenden Erfindung'habénﬂdder daran in qualifigier-
ter Weise mitgewirkt haben. Die Beurteilung dieser Frage
wird ohne eine craschdpfende Wiirdigung des Gebrauchsmu-
sters nach Aufgabc und Logung anhand-des Standes der
Technik schwerlich mdglich soin. Es erscheint angezeigt,
gchon jetzt darauf hinguweisen, daB die Ausgestaltung
ciner bereits fertigen Erfindung mit einer aus dem Stande
der Technik entnommenen bekannten,MéBnahme nicht alg eine
gualifizierte Mitwirkung an der Erfihdung oder als eine
cchopferische Beteiligung darah,angesehen werden kann.
Das gleiche gilt von der Beschaffuhg von Anschauungsma~
terial, von dem Hinweis auf in der Fachwelt bekannten.
Verfahren und crst recht von dex ﬂiﬁhilfe bei der Fag—
gung der Anmeldungsunterlagen (Beschreibung und Schutz-
anspriiche) aus zeichnerischen Unterlagen. Ergeben die
Feststellungen des Berufungsgerichts eine Beteiligung
der Gesellschafter der Beklagten GENENS und JEEEND on
der streitigen Erfindung, deren Anteile, wvie gesagt, in-
swischen auf dic Beklaghte libergegangen sind, so wire dem
Widerklageantrag auf Auskunftserteilung nach §§ 687 Abs. 2,
681 und 666 BGB stattzugeben; aﬁ&érnfallﬁ'wﬁre der Antrag
abzuweisen. e | !

5. Dem Berufungsgericht war auch die Entscheidung
fiber die Kosten der Revisionsinstanz zu ibertragen, da
diese von dem noch ungewissen Auggang des Rechtsstreits
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abhingt. Bei der nach § 91 a ZP0 zu treffenden Kosten-
entscheidung hingichtlich des erledigten Teils des
Rechtgsstreits, dic ebenfalls dem Berufungsgericht zu
iibortragen war, wird das Berufungsgericht seinen auf
der Nichtbeachtung des § 139 ZPO beruhenden Irrtum liber
den vorgeitigen Ablauf des Gebrauchsmusbers, den die Re~
vision zu Recht riigt, auszuschalten haben,

Spreng : ClaBen -  , Schneider

Triigtedt ' - - Bruchhausen
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