BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 78/79 TeIL-URTEIL Verkiindet am
10. Februar 1981
Meyer,
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle

in dem Rechtsstreit

1) der FE® GmbH, Planung von Maschinen und Formen fir
die Glasindustrie, AUEec @, G, gesetzlich
vertreten durch ihren Geschiftsfiihrer Emil IR

2) des Kaufmannes Emil 1B, /lBvcc @ ‘D,

Beklagten und Revisionskl&ager,
- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (D -
gegen

die Firma JUD Glaswerke SUED & Gen., HEllEGEGEN
strafe @, M@, Inhaber CAEB-Z@D-Stiftung in HEEEEED/
B, cesetzlich vertreten durch ihre Vorstandsmitglieder

MY °-r- 'ES, '@ und Dr. KD,

Kldgerin und Revisionsbeklagte,

- ProzeBbevollmichtigte: Rechtsanwidlite Dr. (D
und Dr. D -
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 9. Dezember 1980
durch die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Hesse,
BrodeBler und von Albert

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das
Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandes-
gerichts Miinchen vom 27. September 1979
im Kostenpunkt und zu Ziffer II., IV. und
V. des Urteilsausspruchs aufgehoben.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache
zur anderweiten Verhandlung und Entschei-
dung an das Berufungsgericht zuriickver-

wiesen.

Die weiteren zntscheidungen bleiben dem
Schluflurteil vorbehalten.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Beklagte zu 2) war in der Zeit vom 15. Januar 1958
bis zum 31. bMiArz 1968 als technischer Angestellter zundchst
bei der Kligerin in M@ und spiter bei deren Tochterge-
sellschaft, der Firma SENN-.GEE-Clasverke AG, in
G t:tig. In QP var er flir die gesamte automati-
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Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

sche Kelchglasfertigung verantwortlich. Er erhielt Kennt-
nis von alilen Entwicklungen der Klidgerin auf dem Gebiet der

Hohlglasherstellung.

Die Beklagte zu 1), deren Geschaftsfilhrer der Be-
klagte zu 2) ist, vertreibt Formwerkzeuge flr die Herstel-
lung von Glas, unter anderem auch Vorformeinrichtungen fir

die Hohlglasherstellung.

Am 17. Januar 1970 meldete die Kliagerin eine "Vor-
formeinrichtung zur Herstellung eines Vorpref3lings fir
vorzugsweise Hohlglaskdrper" zum Patent an. Die Anmeldung
wurde am 19. Oktober 1972 ausgelegt (DAS 2 001 977). Die
Beklagte zu 1) legte unter Hinweis auf den schon im Jahre
1969 erfolgten Vertrieb ihrer Vorformeinrichtungen und unter
Vorlage von Zeichnungen (vgl. Anlagen K 3 bis K 6) gegen die
Patenterteilung Einspruch wegen offenkundiger Vorbenutzung
ein. Das Deutsche Patentamt versagte das Patent. Auf die
Beschwerde der Kldgerin erteilte das Bundespatentgericht
widhrend des Revisionsrechtszuges das Patent, die Frist zur
BZinlegung einer Rechtsbeschwerde hiergegen ist abgelaufen.
Das haben die Parteien in der miindlichen Verhandlung vom
9. Dezember 1980 libereinstimmend erklart.

Die Kldgerin hat behauptet, ihre Vorformeinrichtung
sel ein Betriebsgeheimnis gewesen, das sich der Beklagte
zu 2) rechtswidrig angeeignet und das er verwertet habe.
Der Beklagte zu 2) habe sich bei der Kldgerin wihrend
seiner Beschidftigungszeit erstellte Unterlagen verschafft,
auf Grund deren er die zur Begriindung des Einspruchs vor-
gelegten Zeichnungen gefertigt habe. Unabhingig davon,
auf welche Weise sich der Beklagte zu 2) das Betriebsge-
heimnis angeeignet habe, sei dessen Verwertung durch die
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Beklagten wegen der besonderen Bedeutung des Betriebsge-
heimnisses fiir die Klidgerin und wegen der besonderen Ver-
trauensstellung des Beklagten zu 2) bei der Kldgerin un-
zuldssig. DemgemdfB seien die Herstellung und der Vertrieb
der Vorformeinrichtungen der Beklagten wettbewerbswidrig;
zudem stelle der kinspruch der Beklagten zu 1) eine unzu-

ldssige Rechtsausiibung dar.

Die Kldgerin hat beantragt,

I. den Beklagten bei Meidung von Ordnungs-
mitteln zu verbieten,
Formwerkzeuge mit folgenden Merkmalen her-
zustellen, in Verkehr zu bringen und/oder
zu vertreiben:
1. Vorformeinrichtung zur Erzeugung eines

Vorpref3llings flr vorzugsweise Hohlglas-
korper,

2. bestehend aus einem Hohlformteil und
einem Stempel,

3. der Hohlformteil ist einteilig ausge-
fiihrt,

4, {iber dem Formenhohlraum des Hohlform-
teils ist - getrennt von diesem durch
einen Formenboden - ein von einem Kiihl-
mittel durchstrdmter Kiihlraum angeordnet,

und zwar Jjeweils in den Kombinationen der
Merkmale 1 bis 3 und 1 bis &4,

I1. die Beklagte zu 1) zu verurteilen, durch
Erkliarung dem Deutschen Patentamt Miinchen
gegeniiber den Einspruch vom 15. Januar 1973
gegen die Patentanmeldung der Kligerin (Aus-
legeschrift 2 001 977) =zuriickzunehmen,
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festzustellen, daB die Beklagten samtver-
bindlich der Kldgerin denjenigen Schaden
zu ersetzen hitten, welcher der Kligerin
seit dem 4. Oktober 1969 durch Handlungen
gem3iB3 Ziffer I entstanden sei oder noch ent-

stehen werde,

die Beklagten zu verurteilen,

der Kligerin durch Vorlage eines Verzeich-
nisses ab 4. Oktober 1969 Rechnung zu legen
tiber Umsdtze aus den Handlungen nach Zif-

fer I, liber die Abnehmer, liber laufende Ange-
bote, iiber Lieferzeiten und Stiickzahlen der

Lieferungen.

Das Landgericht hat nach zinhclung eines Sachver-

stindigengutachtens und nach Vernehmung des Zeugen Fenzel

die Klage

abgewiesen.

vit der Berufung hat die Kliagerin ihre im ersten
lechtszuge gestellten Antrige weiterverfolgt und zu dem

auf die Verurteilung zur wminspruchsriicknahme gerichteten

Antrag hilfsweise beantragt,

1.

der Beklagten zu 1) zu gebieten,

im Zinspruchs-Beschwerdeverfahren P 2 001 977
gegeniber dem Bundespatentgericht zu erklia-
ren, der Einspruch werde nicht ldnger auf
offenkundige Vorbenutzung gestiitzt, und

bei Meidung von Ordnungsmitteln zu verbieten,
im Einspruchs-Beschwerdeverfahren P 2 001 977
gegen eine brteilung eines Patents auf die
Anmeldung P 2 001 977.€6-45 offenkundige Vor-

benutzung einzuwenden.



bDie Beklagten haben

Zuriickweisung der Berufung

(hilfsweise Buchsachverstdndigenvorbehalt)

beantragt.

Sie haben entgegnet, die im Einspruchsverfahren vor-
gelegten Zeichnungen seien eigenstindig entwickelt worden.
Infolge der Patentanmeldung sei die Vorformeinrichtung
der Klagerin kein Betriebsgeheimnis mehr. Der Beklagte
zu 2) sei berechtigt gewesen, sein bei der Klidgerin erwor-
benes Wissen auch nach seinem Ausscheiden zu verwerten.
Wettbewerbliche Anspriiche seien verjihrt.

Das Oberlandesgericht hat nach Einholung eines er-
ginzenden Sachverstidndigengutachtens bis auf den Unterlas-
sungsantrag hinsichtlich der Merkmalskombination 1 bis 3
und den Antrag auf Verurteilung zur Riicknahme des Ein-
spruchs gegen die Patentanmeldung der Klage stattgegeben;
im letzteren Punkte hat es nach den Hilfsantridgen ver-

urteilt (Urteilsausspruch zu Ziffer III).

Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten,
die ihren Klagabweisungsantrag weiter verfolgen.

Die Klagerin hat im Hinblick auf die zwischenzeitlich
erfolgte Patenterteilung durch das Bundespatentgericht den
Rechtsstreit wegen der Antrdge zu Ziffer II1I des Berufungs-
urteils in der Hauptsache fiir erledigt erklart. Sie bean-
tragt, der Beklagten zu 1) insoweit die Kosten aufzuer-
legen und im lbrigen die Revision zuriickzuweisen.



- 7 -

Die Beklagte zu 1) hat der Erledigungserklirung
widersprochen. S5Sie beantragt auch insoweit Klagabweisung.

Durch Beschluf3 vom 10. Februar 1981 hat der Senat
den Rechtsstreit hinsichtlich der Antridge gemdf dem Ur-
teilsausspruch zu Ziffer III ausgesetzt und insoweit die
Sache dem Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshdfe des
Bundes vorgelegt.

Entscheidungsgriinde

Die Revision der Beklagten ist, soweit nicht der
Rechtsstreit gem#B § 11 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes zur
Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung der obersten
Gerichtshdfe des Bundes ausgesetzt ist, entscheidungsreif
(§ 301 ZP0O) und fiihrt insoweit zur Aufhebung des angefoch-
tenen Urteils und zur Zurilickverweisung der Sache an das
Berufungsgericht.

I.

1. Das Berufungsgericht hat festgestellt, daB die
Beklagten ihre Vorformeinrichtungen unter Benutzung von
Zeichnungen hergestellt haben, welche von den Zeichnungen
K 19 und K 24 der Firma VD - - /crke AG,
einer w===tmragy Tochtergesellschaft der Kligerin, abgezeich-
net worden sind. Es ist den gerichtlichen Sachverstédndigen
gefolgt, die auf Grund der Zeichnungen K 19 und K 20 zu
dem Ergebnis gekommen sind, daB die Ubereinstimmungen mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr
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vufiillipg sein kdnnten, sondern dafl bei der Fertipung der
seichnung K 20 die Zeichnung K 19 als Vorlage benutzt wor-
den sein miuf3te. Die Sachverstidndigen hdtten dabei insbe-
sondere die Stellung des Beklagten zu 2).und des Zeugen
Fenzel bei der Tochtergesellschaft der Kligerin, die tech-
nischen Gegebenheiten und die im ersten Rechtszug durchge-
fiihrte Beweisaufnahme berlicksichtigt. Diese Feststellung,
so hat das Berufungsgericht weiter ausgefiihrt, fililhre ange-
sichts der weitgehenden Ubereinstimmung auch zu der Uber-
zeugung, dafi fiir die den Vorformdeckel darstellende Zeich-
nung K 23 der Beklagten die Zeichnung K 24 der Tochterge-
sellschaft der Kldgerin als Vorlage gedient hat. Dieses
Beweisergebnis kdnne durch die Aussage des am Ausgang des
Rechtsstreits interessierten Zeugen F@EN® nicht erschiit-
tert werden. Entweder habe sich der Be.lagte zu 2) selbst
die Zeichnungen der Kldgerin zum spdteren Abzeichnen be-
schafft cder der Zeuge FE habe sie mitgebracht, als er
zur Rechtsvorgingerin der Beklagten zu 1) ibergewechselt
sei. In beiden Fillen stelle das dann mit Wissen und Wollen
des Beklagten zu 2) erfolgte Kopieren der Zeichnungen eine
vorsdtzliche sittenwidrige Schddigung der Klagerin durch
beide Beklagten gemi#B § 826 BGB dar.

Die Beklagten seien deshalb zur Unterlassung, Besei-
tiguny der die Rechte der Kldgerin beeintrichtigenden Fol-
gen und zum Schadensersatz verpflichtet. Hiervon wlirden
alle Umstidnde erfaft, welche adAguat kausal durch die
Schidigung verursacht worden seien. Ohne die Verwendung
der Zeichnungen K 19 und K 24 hdtten die Beklagten ihre
bis 1971 gefertigten und die danach hergestellten Vorformen
nicht bauen und vertreiben kénnen. Ihr Vorbringen, sie
seien allein auf Grund des Fachwissens des Beklagten zu 2)



_9‘_

dazu im Stande gewesen, hidtten die Beklagten nicht sub-
stantiiert. Das gelte auch dann, wenn man insoweit ledig-
lich eine auf einen typischen Geschehensablauf zu griin-
dende hohe Wahrscheinlichkeit annehmen wolle.

Obwohl sich die Beklagten strafbewehrt verpflichtet
hatten, Vorformen gemdB Anlage K 20 und Vorformdeckel ge-
mi4f3 Anlage K 23 nicht mehr in den Verkehr zu bringen oder
feilzuhalten, stehe der Kldgerin der Unterlassungsanspruch
beziglich einer in dem Urteilsausspruch zu Ziffer II be-
schriebenen Vorform (Merkmalskombination 1 bis 4) zu. Das
jetzt von ihnen hergestellte Formteil, auf welches sich
die Unterlassungserklarung ausdriicklich nicht erstrecke,
mache weiterhin von den im Urteilsausspruch beschriebenen
Merkmalen Gebrauch. Auch zur Herstellung dieses Formteils
wiaren die Beklagten ohne die von ihnen begangene unerlaubte
Handlung nicht in der Lage gewesen. Sie hdtten nicht behaup-
tet, daf3 die vorgenommenen Abdnderungen wesentlich seien.

2. Die Revision riigt zu Recht die Verletzung der
§§ 286, 398 Abs. 1 ZPO.

Das Landgericht hat den Zeugen FGID, der ausgesagt
hat, er habe die Unterlagen gemdf3 Anlage K 3 bis K 6 ohne
Vorlage von Zeichnungen der Kldgerin gefertigt, flir glaub-
wiirdig erachtet. Die Entscheidung des Berufungsgerichts
beruht demgegeniiber darauf, daB das Gutachten der Sachver-
stdndigen durch die Aussage des am Ausgang des Rechts-
streits interessierten Zeugen FUMD nicht erschiittert
werden kdnne. Es kann danach nicht ausgeschlossen werden,
daB das Berufungsgericht die Uberzeugungskraft des Gut-
achtens anders bewertet hitte, wenn es von der - von ihm
in Zweifel gezogenen - Glaubhaftigkeit der Aussage des
Zeugen FENEE® ausgegangen wire.
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ks bedurfle unter diesen Umstinden einer wiederhol-
ten Vernehmung des Zeugen. § 398 Abs. 1 ZPO riumt dem Tat-
richter zwar insowelit ein sfrmessen ein, das jedoch pflicht-~
gemdifl ausgelibt werden muf3. Dazu gehért es, daB ein Zeuge
dessen Glaubwirdigkeit anders beurteilt wird, als sie der
Richter beurteilt hat, der den Zeugen selbst vernommen
hat, erneut vernommen wird. Das Berufungsgericht darf die
Glaubwlirdigkeit eines Zeugen nicht anders als der Erst-
richter beurteilen, wenn es ihn nicht selbst gehort hat
(BGH NJW 1977, 384; BGH LM § 398 ZPO Nr. 2 und Nr. 3; BGH
NJW 1968, 1138 und 1976, 1742); in diesem Falle entfdllt
der krmessensspielraum (BGH MDR 1979, 481, 482). Da das
Berufungsegericht sich keinen unmittelbaren eigenen Lin-
druck von der Glaubwlrdigkeit des Zeugen FEJll® durch seine
erneute Vernehmung verschafft hat, beruht seine Beweiswir-
digung insgesamt auf einem VerstoB gegen §§ 286, 398
Abs. 1 ZP0. Die unterlassene wiederholte Vernehmung des
Zeupen G hot zu dem welteren Verfahrensmangel gefihrt,
dall beil der Wiurdigung der sSachverstindigengutachten nicht
alle Umstande beriicksichtigt worden sind, die bei einer

Beweiswlirdigung zu beriicksichtigen sind {§ 285 ZPO).

Deshalv mufB3 das angefochtene Urteil, sowelt der
nnechtsstreii nicht ausgesetzt ist, aufgehoben und die
Sache insoweit an das Berufungsgericht zuriickverwiesen

werden.
II.
1. Das Berufungsgericht wird bei der Beurteilung

der Frage, ob der Zeuge FUD v-n der Kligerin stam-

mende celchnungen abgezeichnet hat, auch die von den
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Beklagten vorgelegten Privatgutachten des Sachverstdn-
digen Professor Jungebloed zu berlicksichtigen haben. Die
Revision beanstandet zu Recht, daB das angefochtene Urteil
sich mit diesen Privatgutachten nicht im einzelnen aus-
einandergesetzt hat, obwohl nach Ansicht des Privatgut-
achters trotz gegebener Ubereinstimmungen die Mdglichkeit
bestehen bleibe, daB diese nicht auf ein Kopieren, son-
dern auf technische Gegebenheiten und die Vertrautheit

des Zeichners FUlll® nit der technischen Materie zuriick-

zufiihren seien.

2. Das Berufungsgericht folgert aus dem von ihm fest-
gestellten Abzeichnen der Zeichnungen, dafB entweder der
Beklagte zu 2) sich selbst die Zeichnungen der Kldgerin
beschafft oder der Zeuge FEI sie mitgebracht habe, als
er zur Rechtsvorgingerin der Beklagten zu 1) iiberwechselte.
In beiden Fidllen stelle das dann mit Wissen und Wwollen des
Beklagten zu 2) erfolgte Kopieren der Zeichnungen eine
vorsidtzliche sittenwidrige Schddigung der Kligerin durch
beide Beklagte gemiB § 826 BGB dar.

Fir eine Beschaffung der zeichnerischen Vorlagen durch
den Beklagten zu 2) enth#lt das angefochtene Urteil keinen
tatsdchlichen Anhaltspunkt. Sofern der Zeuge FEEED - wie
das angefochtene Urteil alternativ unterstellt - die Vor-
lagen zum Abzeichnen mitgebracht haben sollte, ergeben
die bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts keinen
Anhalt dafiir, daB der Beklagte zu 2) das Abzeichnen durch
den Zeugen FE® angeordnet oder zur Kenntnis genommen
hdtte. Das Berufungsgericht hat sich mit dem Vorbringen
der Beklagten, der Beklagte zu 2) sei hinsichtlich der
Zeichnungen "als eigene zeichnerische Leistung des Zeugen
FEEB" gutgliubig gewesen, nicht auseinandergesetzt.
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Angesichts dieses Vorbringens fehlt bisher jede Be-
griindung dafiir, dall das Kopieren mit Wissen und Wollen des
Beklagten zu 2) erfolgt ist. Das Berufungsgericht wird
sich, wenn es erneut das Abzeichnen von Zeichnungen der
Kliagerin durch den Zeugen 'Yl feststellen sollte, mit
den Behauptungen zur Gutglaubipkeit des Beklagten zu 2)

auseinanderzusetzen habern.

5. Das Berufungsgericht wird auch Gelegenheit haben,
die Fassung des Unterlassungsgebots zu Ziffer 11 des an-
gefochtenen Urteils (Merkmalskombination 1 bis 4) zu lber-
prifen. ws hat festgestellt, dall - wie das Abzeichnen der
Zeichnungen der Klidgerin erweise - die Beklagten nicht in
der Lage waren, sowohl die bis 1971 als auch die seither
hergestellte Vorform zu bauen und zu vertreiben. Die Be-
klagten hdtten "ihre Meinung, sie seien dazu allein auf
Grund des Fachwissens des Beklagten zu 2) im Gtande gewe-
sen, nicht durch schliissize latsachenbehauptungen belegt";
gegen ihre Pauschalbehauptung spreche ein von den Beklag-
ten nicht durch Angabe einzelner Tatsachen erschiitterter

Anscheinsbeweis.

vas Berufungsgericht hat aber die unter Beweis ge-
stellte Behauptung der Beklagten unberiicksichtigt gelas-
sen, der Beklagte zu ?) hebe als rachmann auf dem ein-
schldpgigen Gebiet das umstrittene Formwerkzeug entwickelt,
zur technischen Reife gebracht und Jjahrelang damit gear-
beitet und sei sowohl mit der technischen Lehre zur Aus-
bildung und Herstellung der Formwerkzeuge als auch mit
den Konstruktiocnseinzelheiten engstens vertraut. Es wird
sich bei der weiteren Verhandlung in diesem Zusammenhang

it diesen Behauptungen der Beklagten auseinanderzusetzen
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haben, wenn die Feststellung getroffen werden soll, daB
die Beklagten ohne Abzeichnen von Zei =aaungen der Kldge-
rin ihre bis 1971 und die dan=:is uergestellte Vorform
nicht hdtten bauen und ver'r-iben kdnnen. Ein Anscheins-
beweis fiir diese Tatsache xommt nicht in Betracht.

ITI.

Die Kostenentscteicing bleibt dem SchlufBurteil vor-
behalten.

Bruchhausen O.'hmann Hesse
FrodefBer von Albert
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