BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 52/71 URTEIL | Verkiindet am
- 21. Mai 1974
Oechsler,
Justizangestellte .

als Urkundsbeamter
der Geschiftastelle

"in Sachen

des Diplom-Kaufmanns und Wirtschafts riifers Edgar BEES,
AR, Vo@D Strosc @

- Klédgers und Revisionskliigers,
- ProzeSbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. GHIEED -

gegen

die Firma K@lll® GmbH & Co KG, DiQilll§ bei S
Sig@mestrate @, vertreten durch ihre persdnlich hat-
tende Gesellschafterin, die Firma K@) GmbH, diese ver-
treten durch ihre Geschédftsfiihrer Dr. J und

Hans HED jun.,

Beklagte und Revisionsbeklagte,
- Pr'ozeBbevollmichtigter' Rechtsanwalt (. @h _



Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 21. Mai 1974
durch die Richter Ballhaus ’ Dr. Bruchhausen, Ochlann,
Bendler und Dr. HiuBer

fiilr Recht erkannt: ‘

Auf die Revision des Kl&gers wird das
Urteil des 3. Zivilsenats des Oberlandes-
gerichts Nurnberg vom 13, Juli 1971 auf-
gehoben.,

Die Sache wird zur anderweiten Verhand-
lung und Entscheidung, auch {iber die Kosten
des Revisionsverfahrens, an dn Beruf\mga-
gericht zurtickverwiesen.

Von Rechta wegen

Zatbestand

Der Kllger betreute seit 1958 als selbstlndiger ver-
eidigter Buchpriifer die Firme Automatik-Maschinenfabrik KG
in As@Y in steuerlicher und finanzieller Hin-
sicht. Mit dem alleinigen pers&nl'ich haftenden Gesell-
schafter dieser Firma, dem Fabrikanten Hans Hl® sen.,
verband ihn ein enges Vertrauensverhiltnis. Im Jahre 1962
kaufte er in dessen Namen die damals im Vergleichsver-
fahren befindliche Firma "KElR-REEED-EG", die sich mit
der Herstellung von Kunststoff-Hohlprofilleisten fiir
Garagentore, Rolladen und dergleichen befaBSte. Noch im
gleichen Jahr griindete Hench sen. die Firmen "KSll-GmbH"
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und "KEllR GobH & Co KG", die Beklagte. Er selbst iiber-
nahm die Geschéftsfilhrung der "K@EA GmbH", die ihrer-
seits alleinige persénlich haftende Gesellschafterin
der Beklagten wurde. Dem Kliger wurde von Anfang an

die Betreuung der Beklagten nicht nur in finanzieller
und steuerlicher, sondern auch in organisatorischer

und betrieblicher Hinsicht weitgehend {ibertragen. Uber
seine Vergiitung wurden zunichst nur miindliche Vereinba-
rungen getroffen; erst Ende 1964 wurde ein schriftli-
cher "Beratervertrag" geschlossen, in dem es hieB8, daS.
sich das Honorar des Kl&égers nach der fiir Wirtschafts-~
priifer geltenden Gebilihrenordnung bemessen, und das
hieriiber monatlich abgerechnet werden sollte. Der Klé-
ger berechnete und erhielt im Restjahr 1962 2 420.- DM,
im Jahr 1963 32 550.- DM, im Jahr 1964 104 100.- DM
und im Jahr 1965 79 634.- DM als Honorar fiir seine

| Tﬁtigkeit bei der Beklagten.

Die Beklagte setzte zundchst das Fertigungspro-
gramm ihrer Vorgingerin, der K@B-RGEENB XG fort, er-
weiterte es aber alsbald mit Erfolg um ein sogenanntes
"zweites Programm" in dem sie der Fertigung der Kunst-
stoffhohlprofilleisten vielseitigere und teilweise
auch technisch abgewandelte Formen zugrunde legte. Sie
erwarb unter dem Namen ihres Patentberaters PrieSiner
die Gebrauchsmuster @ ED @D, DED W i 9 EP @D,
von denen das erste im wesentlichen die schon von der
Firma K§B-REEED KG entwickelten Bauelemente betraf,
wéhrend die beiden anderen Weiterentwicklungen der Pro-
- filleisten zum Gegenstand hatten.
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An diesen Weiterentwicklungen hatte der Kliger
insofern Anteil, als er wiikrend seiner TAtigkeit fur
die Beklagte im Jashre 1963 eine Zeichnung (vgl. Bl. 58
der Vorakten) angefertigt und dieser zur Verfiligung ge-
stellt hat, in der Profilleistenquerschnitte darge-
stellt sind, wie sie mit der Gebrauchsmusteranmeldung
® @D WP noch im gleichen Jshr angemeldet und seither -
. im Betried der Beklagten im Rahmen des "zweiten Pro-
gremms" gefertigt worden sind. "

Im Januar 1966 kilndigte H@JD sen. alle nit dem
Kléger bestehenden Beratervertriige fristlos mit der
Begriindung, der Kléger habe eine Erfindung, die er
wihrend seiner THtigkeit fiir die Beklagte gemacht habe,
treuwidrig und heimlich auf seinen eigenen Namen zum
Gebrauchsmuster angeheldet und benutze sie dazu, ihm
Konkurrenz zu machen; er habe sich auSerdem eigehnﬁch- _

tig und ohne Rechtsgrund Zahlungen in HShe von zusammen.
' 61 000,- DM aus der Kasse der Beklagten auszahlen las-
sen.

Im Juni 1966 verklagte die Firma K@ GabH & Co KG
den Klédger auf Riickzahlung von 50 000.- DM und auf
Feststellung, daB8 der KlHéger ihr allen durch seine Be-
teiligung an einem Kpnkurrenzunternehmen entstandenen
und noch entstehenden Schaden zu ersetzen habe. Etwa
zur gleichen Zeit verklagt die - ebenfalls zur Unter-
nehmensgruppe Hench gehrende - liechtensteinische
' Firma "SHD" den Kliger auf Zahlung von 50 000.- DM,
splter 70 000.- DM, die der Kliéger ihr unberechtigt ent-
. nommen habe., Gegentiber beiden Klagen berief sich der
Kl&ger auf einen ihm aus seiner Erfinderitigkeit zu



Gunsten der Beklagten zustehenden Verglitungsanspruch,
auf Grund dessen die Entnahme der Klagebetrige gerecht-
fertigt gewesen sei. In einem beide Verfahren erledi-
genden Vergleich verpflichtete sich der Klager,

35 000.~ DM an die Beklagte und 50 00O.- DM an die
Firma SEJEMES zu zahlen. Diese {ibertrug dem Kléger

im Vergleich einen Teil der ihr gegen eine britische
Firma zustehenden Lizenzanspriiche. SchlieS8lich wurde
dem Klédger die Geltendmachung von Anspriichen gegen die.
Beklagte vorbehalten, die daraus herriihren, daB die Be-
klagte Kunststoffwandprofile zum Patent oder zum Ge-
brauchsmuster angemeldet habe, solche Profile herstelle
oder fiir ihre Herstellung Lizenzrechte erteilt habe oder
noch erteile.

Mit der vorliegenden Klage begehrt der Kléger
eine Vergilitung fiir eine Erfindung, die er wdhrend seiner
THtigkeit fiir die Beklagte gemacht und ihr 2zur Auswer-
tung liberlassen habe, Er hat behauptet, der Beklagten
den entscheidenden Gedanken fiir die zum Gegenstand der
Gebrauchsmusteranmeldung @ WD @ gemachte Erfindung
vermittelt zu haben. H@ll sen. habe ihm dafiir eine Ver-
glitung zugesagt. Die Beklagte habe diese Erfindung mit
Gewinn ausgewertet. Sie habe auBerdem iiber die Firma
SEI cine Lizenz an eine britische Firma vergeben.

Der Kléger}hat beantragt, die Beklagte zu verur-
teilen '

1. dem Kl&ger unter Angabe der Lieferdaten,
der Abnahmemengen und der Nettoverkaufs-
preise dariiber Rechnung zu legen, wieviel
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Kunststoffhohlprofile der nachfolgend be-
~ schriebenen Art sie ausgeliefert habe und -
noch ausliefern werde: '

a) Leistenférmige Bauteile aus Kunststoff,
die fiir die Herstellung von Toren, Tiiren,
Fensterlédden, Wandverkleidungen, Garagen,
Boots~ und Wochenendhdusern und der glei-
‘chen Art von Nut und Feder verbunden wer-
den und bei denen das Hohlprofil durch

- Verstarkungsquerstédbe in mehrere in sich

geschlossene Hohlr#dume unterteilt ist und
solche ein Hohlraum bis in die unmittel-
bar an das Profil angeformte Feder erstreckt
und bei denen ferner die Nut so angeformt
ist, daB sie innerhalb der beiden AufSien-
widnde eines anderen Hohlraumes dessen dritte
Begrenzungswand bildet, dadurch gekenn-
zeichnet, dafl die Folge miteinander durch
Nut und Feder zu verbindenden, gleich oder
ungleich profilierter Bauteile veridnderbar
ist derart, da8 durch Drehung eines oder
mehrerer Bauteile um ihre L¥&ngsachse gegen-
iber den anderen feststehenden Bauteilen
eine Anderung der von allen Bauteilen ge-
bildeten sichtbaren AuBenwéinde erfolgt.

b) Leistenférmige Bauteile nach Anspruch a)
dadurch gekennzeichnet, daB8 jede zweite
oder dritte oder vierte bis N-TE aufein-

.anderfolgende Bauteile gegeniiber den an-
deren Bauteilen um seine Léngsachse ge-
dreht ist.

c¢) Leistenférmige Bauteile nach Anspruch a)
oder b) dadurch gekennzeichnet, daB die
aufeinander folgenden Bauteile einheit-
liche Farbe aufweisen,

d) Leistenférmige Bauteile nach Anspruch a)
oder b) dadurch gekennzeichnet, daB8 die
aufeinanderfolgenden Bauteile verschie-
dene Farben aufweisen.,

e) Leistenférmige Bauteile nach Anspruch a)
oder b) dadurch gekennzeichnet, daS die
aufeinanderfolgenden Bauteile untereinan-
der strukturell verschieden sind.



f) Leistenférmige Bauteile nach den Ziff.
a) bis e) dadurch gekennzeichnet, daB
das Abdeckprofil mit einem trapezftrmi-~
gen Fortsatz versehen ist, der iiber die
Aulenfliéche der Bauteile vorsteht und
diese geringfiligig iliberdeckt.

g) Leistenformige Bauteile nach Anspruch a)
bis f) dadurch gekennzeichnet, da8 die
sichtbare Oberflédche des Verbindungsele-.
ments derjenigen der Abdeckprofile ent-~
spricht.

2. an den Kliger 2,5 % des Nettoverkaufspreises
an den gemdfB Nr. 1 verkauften und von den
Abnehmern bezahlten Kunststoffhohlprofilen zu
zahlen, |

Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen.

Sie hat bestritten, daB der Kliger die behauptete
Erfindung gemacht habe, und daB ihm eine Vergﬁtung hier-
fiir zugesagt worden sei,

‘Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Die Berufung des Klégers hatte keinen Erfolg.

Mit der Revision verfolgt der Kldger das Klagebe-
gehren weiter mit der MaBgabe, daB Auskunft und Zahlung

nur fiir die léngstmﬁgliche Laufzeit der GebrauchsmustefA
verlangt werden,

Die Beklagte beantragt, die Revision zuriickzuwei-
sen, ‘




Entscheidungsgrﬁnde

Die Revision fiihrt zur Aufhebung und Zuriickverwei-
sung. ' '

1. Das Berufungsgericht hat zur Begrundung der Kla-
geabwelsung folgendes ausgefiihrt:

Zwar sei davon auszugehen, daB die dem Gebrauchs-
muster ) @ @D zugrunde liegenden Zeichnungen im we-
sentlichen den vom Klédger hergestellten und der Beklag-
ten zur Verfiligung gestellten Zeichnungen entspréchen, und
daB8 die Beklagte das darin verkdrperte Gedankengut des
Klédgers verwertet und daraus Gewinn gezogen habe. Ein An-
spruch auf eine Vergiitung stehe dem Kléger aber gleich—
wohl nicht zu. :

a) Aus dem Arbeitnehmererfindergesetz koénne er
einen golchen Anspruch nicht herleiten, weil er nicht
in einem abhéngigen Arbeitsverhdltnis zur Beklagten ge-
standen, sondern ihr stets selbsténdig gegenﬁbergestan-
den habe.

b) Eine ausdriickliche Vereinbarung iiber eine Ver-r
glitung flir das in den Zeichnungen des Kldgers enthaltene
Gedankengut sei nicht bewiesen worden.

c) Eine solche Vereinbarung sei auch nicht durch
schliissiges Verhalten zustande gekommen. Dagegen spreche
insbesondere, daB der Kléger, der nach dem Beginn der
Verwertung seiner Idee durch die Beklagte noch {iber zwei
Jahre lang fir diese titig gewesen sei, in dieser Zeit



laufend Rechnungen fiir seine Tédtigkeit vorgelegt, nie-
mals aber eine Erfinderverglitung gefordert habe. Da der
Kléger stets genau {iber die Vorginge im Betrieb der Be-
klagten informiert gewesen sei, also auch gewuSSt habe,
daB die Beklagte seine Zeichnungen benutzte und welchen
Gewinn sie daraus zog, und da ihm zudem bekannt gewesen
sei, daB die Beklagte einem anderen auf dem gleichen
Gebiet tatig gewesenen Erfinder eine Vergiitung zugesagt
hatte, konne nur angenommen werden, daB der Klager be-
wuBt davon abgesehen habe, fiir seine Zeichnungen ein ge-
sondertes Entgelt zu fordern.

- Gegen die vorstehend zu a) - c) wiedergegebenen
Ausfiihrungen des Berufungsgerichts hat die Revision
keine Riigen erhoben.

d) SchlieBlich - so filhrt das Berufungsgericht wei-
ter aus - sei der den §§ 612 Abs. 1 und 632 Abs. 1 BGB
zu entnehmende Grundgedanke, wonach die Zahlung einer
Verglitung als stillschweigend vereinbart gilt, wenn der
Empfénger der Leistung den Umst&nden nach nicht erwarten
kann, daB er die Leistung unentgeltlich erhalt, auf den
vorliegenden Fall nicht anzuwenden. Denn die Stellung
des Kl&gers und seine Beziige seien mit denen eines ge-
wshnlichen Dienstverpflichteten (§ 612 BGB) oder Werk-
unternehmers (§ 632.BGB) nicht vergleichbar gewesen.

Sie hétten denen des Leiters eines kleinen oder mittel-
- grofen Industrieunternehmens nahezu véllig entsprochen.
Fir einen solchen sei es selbstverstindlich, daB er
sich im Rahmen seiner Fdhigkeiten auch an der Losung
technischer Probleme beteilige, ohne dabei fiir jede
‘dazu beigesteuerte Idee eine gesonderte Vergiitung zu




beanspruchen. Da der Kliger zudem weitgehend die Stel-~
lung eines stédndigen Vertreters des mit ihm befreunde-
ten Firmenherrn eingenommen habe und dafiir angemessen
honoriert worden sei, und da die Fertigung der Zeichnung
nach seinen eigenen Angaben keine sonderlich unfangrei-
che Arbeit dargestellt habe, ldégen Umsténde vor, unter

~ denen die Zahlung einer gesonderten Verglitung nicht als
"{iblich" angesehen werden kdnne. Danach sei davon aus-
zugehen, daB der Kléger der Beklagten die Zeichnung
nicht in der Absicht zur Verfiigung gestellt habe, dafiir
im Falle ihrer Verwertbarkeit Lizenzgebiihren zu verlan-
gen. Fiir eine Anwendung des Grundgedankens der genannten
Bestimmungen sei bei dieser Sachlage kein Raum,

2. a) Diese Ausfiihrungen des Berufungsgerichts hal-
ten der Nachpriifung nicht stand.

Wer einem Wirtschaftsunternehmen eine Erfindung zur
Auswertung {iberlédBt, hat grunds&@tzlich einen Anspruch
auf eine Vergﬁtung,.es sei denn, die Uberlassung der
Erfindung sei in Erfiillung einer ihm obliegenden Ver-
pflichtung erfolgt (Auftragserfindung).

Der Klédger war - auch im Verh&ltnis zur Beklagten -
selbstédndiger Wirtschaftspriifer und Steuerberater. Zu
seinen Aufgaben gehdrte es nicht, Erfindungen oder tech-
nische Verbesserungsvorschlédge zu machen und sie der Be-
klagten zur Verfiigung zu stellen. |

Ob fiir die Uberlassung einer Erfindung der Grund-
~ gedanke der §§ 612 Abs. 1, 632 Abs. 1 BGB herangezogen
werden kann, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls tra-
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gen die Gesichtspunkte, aus denen das Berufungsgericht
geschlossen hat, dem Kléger stehe eine Verglitung nicht
zu, diese Folgerung nicht.

Das gilt zundchst fiir die Tatsache, da - wie das
Berufungsgericht festgestellt hat ~ die Tatigkeit, die
der Kléger fiir die Beklagte entfaltet hat, der des Lei-~
ters eines kleinen oder mittelgrofien Industrieunterneh-
mens nahezu entsprach, und da8 er dafiir angemessen ent-
lohnt worden ist. Entgegen der Ansicht des Berufungsge-
richts ist es fiir den Leiter eines Industrieunternehmens,
dem er selbst nicht als wirtschaftlich Beteiligter oder
auch nur als festangestellter Mitarbeiter angehért, nicht
selbstverstidndlich, daB8 er die technischen Probleme des
Unternehmens durch Uberiassung eigener erfinderischer
Leistungen 16st, ohne dafiir eine gesonderte Verglitung
beanspruchen zu kdnnen, Dabei ist es unerheblich, ob die-
se Lésungen das Ergebnis einer besonders umfangreichen
Arbeit oder einer gliicklichen Eingebung waren, Der Um-
stand, daB der Klédger damals mit dem Firmenchef Hench sen.
befreundet war, schlieS8t einen Anspruch auf eine Vergii-
tung flir solche Sonderleistungen ebensowenig aus wie er
sich auf die Honorierung seiner wirtschaftsberatenden
Tédtigkeit ausgewirkt hat. SchlieBlich kann dem Berufungs-
gericht nicht darin gefolgt werden, da8 es sich bei dem
Beitrag des Kliadgers zu dem neuaufgenommenen zweiten Fer-
tigungsprogramm um eine so bescheidene Mitwirkung ge-
handelt habe, daB daraus allein oder im Zusammenhang mit
den vorher erdrterten Gesichtspunkten auf ihre Unent-
geltlichkeit geschlossen werden kinnte. Denn immerhin
hat die Beklagte das in den Zeichnungen des Klégers ent-
haltene Gedankengut zur Grundlage einer Patentahmeldung
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und zum Erwerb zweier Gebrauchsmuster gemacht und aus
ihrer wirtschaftlichen Verwertung Gewinn gezogen.

b) Reichen danach die zur Verneinung eines Vergii-
tungsanspruchs des Klédgers vom Berufungsgericht ange-
filhrten Umstédnde nicht aus, so wiirde die Geltendmachung
eines solchen Anspruches nur dann nicht begriindet sein,
wenn die Parteien die Unentgeltlichkeit vereinbart hét-
ten, wenn der Kl&ger auf einen Verglitungsanspruch ver-
zichtet hétte oder wenn ein solcher verwirkt widre. Keine
dieser Voraussetzungen ist gegebenQ

aa) DaB die Parteien ausdriicklich vereinbart hit-
ten, die Uberlassung der Zeichnungen des Kligers zur Aus-
wertung durch die Beklagte solle nicht vergiitet werden
oder als durch die Entlohnung des Klégers fiir seine wirt-
schaftsberatende Tatigkeit mitvergiitet gelten, hat das
Berufungsgericht nicht festgestellt. Auch der Zeuge
H@HP sen. hat iiber eine solche Vereinbarung nichts be-
kundet. , |

Aber auch fiir eine stillschweigende Vereinbarung
dieses Inhalts liegen ausreichende Feststellungen nicht
vor. Zwar hat das Berufungsgericht ausgefiihrt, der Kléger
habe der Beklagten die Zeichnung aus freien Stilicken zur
Verfiigung gestellt, ohne damit die Absicht zu verbinden,
im Falle ihrer Verwertbarkeit Lizenzgebiihren zu verlan-
gen (BU S. 20). Diese Ausfiihrungen reichen aber zur Be-
grindung der Annahme einer stillschweigenden Unentgelt-
lichkeitsabrede der Parteien nicht aus. |
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bb) Eine ausdriickliche Feststellung des Inhalts,
daB der Kldger auf die Geltendmachung eines Vergiitungs-
anspruches verzichtet habe, hat das Berufungsgericht
ebenfalls nicht getroffen, Vielmehr hat es, den Bekun-
dungen des Zeugen H@ sen. folgend, ausgefiihrt, der
Kldger sei an diesen niemals mit dem Ansinnen herange-
treten, die Beklagte mége ihm fiir seinen Erfindungsge-
danken etwas zahlen (BU S. 18). Daraus und aus der wei-
teren Feststellung, der Klager sei iiber die Vorgénge bei
der Beklagten stets genau orientiert gewesen - so auch
dariiber, daB die Beklagte einem anderen auf ihrem Ferti-
gungsgebiet tdtig gewesenen Erfinder die Zahlung einer
Verglitung zugesagt habe - hat das Berufungsgericht so-
dann den SchluB3 gezogen, der Kldger habe bewuBt davon
abgesehen, fiir den in seiner Zeichnung niedergelegten
Gedanken ein Entgelt zu fordern, weil er diesem jeden-
falls in den Jahren bis 1966 selbst keine besondere Be-
deutung beigemessen habe (BU S. 19 oben). Einen Verzicht
~des Kldgers auf einen ihm zustehenden Vergiitungsanspruch
hat das Berufungsgericht mit diesen Ausfiihrungen nicht
dargelegt. Denn gerade wenn der Klé&dger - wie das Beru-
fungsgericht meint -~ in dem genannten Zeitraum davon
ausgegangen sein sollte, daB die Uberlassung der Zeich-
nung wegen deren vermeintlicher Unbedeutendheit einen
Vergiitungsanspruch nicht begriindet habe, kann er auf
einen solchen nicht verzichtet haben.

cc) Den angefiihrten Ausfiihrungen kann schlieBlich
nicht entnommen werden, daB8 das Berufungsgericht den
Verglitungsanspruch des Klédgers als verwirkt angesehen
hat. Eine solche Annahme wiirde auch durch die Feststel-
lung nicht getragen, daB der Klédger der Beklagten zwar
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regelmédBig Rechnungen erteilt, in keiner dieser Rech-
nungen aber eine Erfindervefgﬁtung gefordert habe, ob-
wohl er nach der "Inanspruchnahme" seines Erfindungs-
gedankens durch die Beklagte noch iiber zwei Jahre lang
stidndig flir diese tétig gewesen sei (BU S. 18). Denn ab-
gesehen davon, daB8 nach sténdiger Rechtsprechung der
bloBe Zeitablauf fir die Annahme einer Verwirkung nicht
ausreicht, ist nicht auszuschlieBen, daB der Kl&ger die
Geltendmachung eines Verglitungsanspruches von dem Erfolg
der Schutzrechtsanmeldungen der Beklagten abhéngig ma- .
chen oder die Entscheidung hieriiber jedenfalls abwarten
wollte., Der Zeitraum von der am 16, September 1965 er-
folgten Eintragung der beiden in Betracht kommenden Ge-
‘brauchsmuster bis zur Beendigung der Tétigkéit des Kl&-
gers flir die Beklagte durch deren Kiindigungsschreiben
vom 13, Januar 1966 reicht fiir eine Verwirkung nicht
aus,

Nach allem trégt die gegebene Begrindung das ange-
fochtene Urteil nicht. Es kann auch nicht mit anderer
Begriindung aufrechterhalten werden. Vielmehr ist es,
ohne dafl es auf die Verfahrensriigen der Revision ankommt,
aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung an das Berufungsgericht zurﬁckzuverweisen.

3. Bei der erneuten Verhandiung wird das Berufungs-
gericht folgendes zu beriicksichtigen haben:

Der geltend gemachte Anspruch wird, soweit der
Klédger ihn an den erzielten Umsitzen messen will, nur
fur den Zeitraum in Betracht kommen, fiir den die auf
seine Zeichnungen zuriickgehenden Schutzrechte Bestand
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gehabt haben, Unter dem Gesichtspunkt etwaiger iiber
diesen Zeitraum hinausgehender Schadensanspriiche, die
sich daraus ergeben haben ktnnten, daB8 die Beklagte
eine Verlidngerung der Gebrauchsmuster nicht beantragt
hat, ist der Streitfall bisher nicht erdrtert worden.
Das Berufungsgericht wird den Parteien Gelegenheit zu
geben haben, dies nachzuholen und die geeigneten Antrége
zu stellen,

~ Zu dem Vortrag der Beklagten, daB die ihr vom
Kldger iiberlassenen Zeichnungen keine Erfindung enthal-
ten hitten, hat das Berufungsgericht nicht Stellung ge-
nommen und von seinem Standpunkt aus auch nicht Stellung
zu nehmen brauchen. Sollte diese Frage bei der erneuten
Verhandlung Bedeutung gewinnen, so kann sich die weitere
Frage stellen, ob sich die Berufung der Beklagten auf
mangelnde Schutzfdhigkeit nicht angesichts der Tatsache,
daB sie die ihr iibermittelten Gedanken des Klédgers
selbst zum Patent angemeldet und die Eintragung von
Gebrauchsmustern erwirkt hat, nicht als rechtsmiBbréuch-
lich darstellt, Fir die Beurteilung dieser Frage wie-
derum kdnnte es von Bedeutung sein, wenn sich die Schutz-
‘rechte als offenkundig schutzunfdhig und aus diesem
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Grunde als von den Mitbewerbern der Beklagten nicht
beachtet erweisen sollten (vgl. zu diesem Fragenkomplex
Benkard PatG 6. Aufl. § 9 Anm. 78, 79; BGH GRUR 69,

409 - Metallrahmen). |

Ballhaus - Bruchhausen Ochmann

Bendler ' HduBer
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