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Tenor

" LLAuf die Berufung der Klagerin wird das am 22. Marz 2012 verkiindete Urteil der 4b Zivilkammer des Landgerichts Dusseldorf teilweise
abgeéandert. Der Beklagte wird - Giber den Ausspruch zu 1. des landgerichtlichen Urteils hinaus - verurteilt, den Anspruch auf Erteilung
des deutschen Patents DE 2010 0128XX. X und die Rechte aus der deutschen Patentanmeldung DE 2010 0128XX. X an die Klagerin
abzutreten.

l

° Der Beklagte ist des eingelegten Rechtsmittels der Berufung verlustig, nachdem er seine Berufung gegen das vorbezeichnete Urteil
des Landgerichts Dusseldorf zurickgenommen hat.

I
° Die Kosten des Rechtsstreits erster und zweiter Instanz hat der Beklagte zu tragen.
o IV.

" Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar. Dem Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Klégerin durch
Sicherheitsleistung in Héhe von 375.000,00 EUR abzuwenden, falls nicht die Klagerin zuvor Sicherheit in gleicher Hohe leistet.

“ V.
° Die Revision wird nicht zugelassen.
VI

" Der Streitwert fr das Berufungsverfahren wird fir die Zeit bis zum 18. Dezember 2013 auf 500.000,00 EUR, wovon auf die Berufung
der Klagerin 375.000,00 EUR und auf die Berufung des Beklagten 125.000,00 EUR entfallen, und fir die Zeit danach auf 375.000,00
EUR festgesetzt

Grinde
12 I

“ Die Klagerin verlangt von dem Beklagten die Abtretung der Rechte aus einer deutschen Patentanmeldung. AuRerdem hat sie die
Feststellung der Unwirksamkeit eines diese Patentanmeldung betreffenden Lizenzvertrages begehrt.

'* Die Klagerin wurde mit notariellem Vertrag vom 29.08.2007 unter ihrer vormaligen Firma B GmbH von dem Dipl.-Kfm. C und dem
Beklagten gegrundet. Beide Gesellschafter sind zu gleichen Teilen an der Klagerin beteiligt. Mit ebenfalls am 29.08.2007 gefassten
Gesellschafterbeschluss wurden beide Gesellschafter zu alleinvertretungsberechtigten und von den Beschrankungen des § 181 BGB
befreiten Geschéaftsfiihrern der Klagerin bestellt.

> Die Klagerin plante urspriinglich den Bau einer Olmiihle in D. Ein von ihr hierfiir erworbenes Grundstiick erwies sich jedoch als zu
klein. Die Klagerin plante daraufhin ein Projekt in Haldensleben mit einem Investitionsvolumen in H6he von rund 46 Mio. EUR.
Gegenstand dieses Projekts war der Neubau einer Olmiihle auf einem ca. 65.000 m2 groRen, am Mittellandkanal gelegenen
Grundstiick. Die Olmiihle sollte eine Saatverarbeitungskapazitat von zunéchst 400.000 Tonnen pro Jahr aufweisen. Geplant war eine
schwerpunktmafige Verarbeitung von Raps (vgl. Anlage 17 der Klagerin).

“ Entgegen einer friheren Absicht des Beklagten sollten in der Anlage keine Biokraftstoffe, sondern Ole fir den Lebensmittelmarkt
produziert werden. Die Klagerin erteilte im Zusammenhang mit dem Projekt Auftrage an die E GmbH (nachfolgend nur: E) und die F
AG (nachfolgend nur: F). Die bendtigte Produktionsenergie sollte in einem eigenen Kraftwerk aus Biomasse erzeugt werden. Die
Planungen wurden von dem Zeugen K begleitet. Dieser hatte den Kontakt zwischen den Gesellschaftern der Klagerin vermittelt,
nachdem er von dem Beklagten darum gebeten worden war, ihm bei der Suche nach einem Investor behilflich zu sein Als Experte
wurde der ZeugeDr. G hinzugezogen, der bereits bei einer Vielzahl von Olmiihlen die Entwicklungsphase begleitet hatte. Fiir das
Projekt beantragte die Klagerin die Bewilligung offentlicher Mittel (vgl. Anlagen 15 - 19 der Klagerin). Die Ausarbeitung des
Forderantrages erfolgte durch den Gesellschafter C in Abstimmung mit den die Klagerin als Steuerberater beratenden Zeugen H und
Dr. | sowie im Wesentlichen mit dem Beklagten. Am 18.03.2010 erhielt die Klagerin einen Prifbericht, nach dem die Verbrennung von
Schélfraktionen mdglich und zuléssig war.

" Die Klagerin tatigte am 07.05.2009 (Anlage B 13) beim Deutschen Patent und Markenamt eine Patentanmeldung mit dem Titel
"Verfahren zur Konditionierung von Olsaaten in einer Konditioniervorrichtung und Vorrichtung zur Durchfilhrung des Verfahrens"
(Anlage B 14). Diese Patentanmeldung, welche die Nr. DE 10 2009 002 9XX.Y erhielt, erwies sich als nicht patentfahig.


https://dejure.org/gesetze/BGB/181.html
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Am 25.03.2010 reichte der Beklagte auf seinen Namen eine Patentanmeldung (Anlage B 3) mit der Bezeichnung "Verfahren zur
Schéalung von Rapssaaten" beim Deutschen Patent- und Markenamt ein, welche die Nr. DE 10 2010 012 8XX.Z erhielt (nachfolgend:
Streitpatentanmeldung) und welche am 29.09.2011 offengelegt wurde. Als Erfinder benannte sich der Beklagte selbst. Mit dieser
Patentanmeldung, auf die bislang ein deutsches Patent nicht erteilt worden ist, war die Patentanwaltskanzlei J beauftragt, welche auch
schon die vorangegangene Anmeldung bearbeitet hatte.

° Die Streitpatentanmeldung umfasst 13 Patentanspriiche. Die Anspriiche 1, 11 und 12 lauten wie folgt:

2 1.Verfahren zum Schalen von Rapssaaten, mindestens aufweisend ist die folgenden Schritte:

Bereitstellen von Rapssaaten aus Rapskornern aufweisend einen Schalenanteil und Kernfleisch,

2 Einfuhren der Rapssaaten in eine Prallmuhle (1),

mechanisches Aufbrechen der Schalen der Rapssaaten in der Prallmuhle (1),

* Ausfiihren des Mahlgutes, bestehend aus aufgebrochenen Schalen- und Kernfleischanteilen, aus der Prallmiihle (1),

> Einfiihren des Mahlgutes in eine Sichtungsvorrichtung (2) und Separation der Schalenanteile von den Kernfleischanteilen,

¢ Ausfiihren der Schalenanteile und der Kernanteile aus der Sichtungsvorrichtung (2),

7 Einfiihren der Schalenanteile in eine Siebvorrichtung (3) zur weiteren Separation von Kernfleischresten aus den Schalenanteilen,
* separates Ausfiihren von Schalenanteilen und Kernfleischanteilen aus der Siebvorrichtung (3).

2 11. Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens gemal einem oder mehreren der vorangehenden Anspriiche, die mindestens eine

Prallmthle (1), eine Sichtungsvorrichtung (2) und eine Siebvorrichtung (3) aufweist.

® 12. Verwendung der Schalenanteile gewonnen aus dem Verfahren gemaR einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 9, dadurch

gekennzeichnet, dass die Schalenanteile als Biomasse fir eine Festbrennstofffeuerungsanlage zur Erzeugung von thermische Energie
verwendet wird.

" Die nachfolgend wiedergegebene Zeichnung stammt aus der Offenlegungsschriftl0 2010 012 8XX.Z und zeigt eine schematische

Darstellung eines Durchflussschemas der Rapssaaten durch die einzelnen Bestandteile der erfindungsgemafRen Vorrichtung zur
Schélung von Rapssaaten.

> Der Beklagte reichte am 25.03.2011 aufRerdem eine diese Erfindung betreffende européische Patentanmeldung beim Europaischen

Patentamt ein, auf die ihm das EP 2 550 XYX erteilt wurde. Des Weiteren tatigte er eine PCT-Anmeldung, die am 29.09.2011 unter der
internationalen Verdffentlichungsnummer WO 2011/117XYY verdffentlicht wurde.

® Zum Zeitpunkt der Einreichung der Streitpatentanmeldung waren Investitionskosten in H6he von mindestens 598.838,11 EUR

angefallen. In dieser Hohe hatten die Gesellschafter der Klagerin Darlehen gewdahrt, und zwar der Gesellschafter C in Hohe von
394.345,78 EUR und der Beklagte in Hohe von 204.492,33 EUR (vgl. Bilanzentwurf per 30.04.2010, Anlage 20 der Kl&agerin).

“ Im Namen der Klagerin schloss der Beklagte mit sich selbst als Vertragspartner einen auf den 27.04.2010 datierten, von der

Patentanwaltskanzlei J entworfenen Lizenzvertrag, mit welchem er der Klagerin eine einfache Lizenz an dem Gegenstand der
Streitpatentanmeldung erteilte.

% Mit Honorarrechnung vom 27.04.2010 2010 (Anlage 9 der Klagerin) stellte die Patentanwaltskanzlei J der Klagerin fir

"Beratungsleistungen in Patentfragen, insbesondere eines Verfahrens von Rapssaaten; Beratung zum Thema Lizenzvertrag ..." einen
Betrag in Hohe von 4.182,85 EUR in Rechnung. Mit Rechnung vom 26.04.2010 (Anlage 10 der Klagerin) wurde dem Beklagten von
den Patentanwalten ein Betrag in Hohe von 470,00 EUR fir amtliche Geblhren betreffend die Streitpatentanmeldung in Rechnung
gestellt.

* Im April 2010 zeigten sich bei der Klagerin Liquiditatsprobleme. Anlasslich einer Gesellschafterversammlung am 10.05.2010 forderte

der Gesellschafter C den Beklagten zur VeraufRerung seines Geschaftsanteils auf und drohte damit, der Klagerin Liquiditat zu
entziehen. Mit Schreiben vom 12.05.2010 kindigte der Beklagte fiir den Fall des Fehlschlagens von Bemiihungen zur Besorgung
ausreichender Liquiditat bis zum 30.05.2010 die Stellung eines Insolvenzantrages an. Ein solcher Antrag ging am 09.06.2010 beim
Insolvenzgericht ein; nach Vornahme einer Kapitalerhéhung in Hohe von 120.000 EUR durch den Gesellschafter C sah das
Insolvenzgericht das Insolvenzverfahren auf Grund einer Antragsriicknahme als erledigt an. In der Folgezeit kam es zu mehreren
Gesellschafterversammlungen. Zwei in Versammlungen im Juni 2010 gefasste Beschlisse u.a. Uber die Abberufung des Beklagten als
Geschaéftsfuhrer und seinen Ausschluss als Gesellschafter erklarte das Landgericht Mlnster durch -infolge Berufungsriicknahme der
Klagerin - rechtskréaftiges Urteil vom 22.03.2012 (Az.: 25 O 102/10) fur nichtig. Einer Nichtigkeitsklage des Beklagten gegen in einer
weiteren Gesellschafterversammlung am 15.10.2010 gefasste Beschlisse gab das Landgericht Disseldorf durch rechtskréftiges Urtell
vom 22.03.2011 (4b O 4/11) teilweise statt; abgewiesen hat es die Nichtigkeitsklage, soweit sich diese auch gegen in dieser
Gesellschafterversammlung gefasste Beschliisse Uber die Abberufung des Beklagten als Geschaftsfihrer und Uber die
Geltendmachung von Schadensersatzanspriichen gegen den Beklagten gerichtet hat.


https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=4b%20O%204/11

" Ende Juni 2010 stellte sich heraus, dass Rechnungen der E an die Klagerin in Héhe von rund 99.000,00 EUR offen waren. Durch -
nicht rechtskraftiges - Urteil des Landgerichts Minster (25 O 143/10) wurde die Klagerin insoweit zur Zahlung von 99.560,37 EUR an
die E verurteilt. In dem dortigen Rechtsstreit wurde eine Erklarung des Beklagten vom 09.09.2010 vorgelegt (Anlage 31 der Klagerin),
mit welcher er bestétigte, die E mit Planungsarbeiten hinsichtlich der Olmiihle namens und in Vollmacht der Klagerin beauftragt zu
haben. Ebenfalls unter dem Datum des 09.09.2010 gaben drei Ingenieure der E eine Erklarung (Anlage 30 der Klagerin) ab, wonach
sie zu der in der Streitpatentanmeldung offenbarten Erfindung keine schdpferischen oder erfinderischen Beitrdge geleistet haben. In
der Folgezeit stellten die Gesellschafter der Klagerin wechselseitig Strafantrage. Mit Honorarnote vom 04.10.2010 (Anlage B 4) stellte
die Patentanwaltskanzlei J dem Beklagten betreffend die Streitpatentanmeldung einen Betrag von 2.856,00 EUR in Rechnung. Am
06.12.2010 stornierten die Patentanwélte die an die Klagerin gerichtete Honorarrechnung vom 27.04.2010 Uber 4.182,85 EUR (vgl.
Anlagen 12 und 13 der Klagerin).

** Die Klagerin hat in erster Instanz geltend gemacht:

* Die Streitpatentanmeldung sei eine Fortentwicklung der ersten Patentanmeldung. Die Patentanwaltskanzlei J habe urspriinglich auch
die Streitpatentanmeldung in ihrem - der Klagerin - Namen durchfiihren wollen, auf Intervention des Beklagten aber diesen als
Anmelder angegeben. Der Beklagte habe die Anmeldung zwar fiir sich selbst eingereicht, ihr aber den Grol3teil der Kosten tberlassen
wollen. Hinsichtlich der Frage, wer Patentinhaber sei, stelle die an den Beklagten gerichtete Kostenrechnung der Patentanwalte vom
04.10.2010 nur eine unbeachtliche Korrektur der vorangegangenen Rechnung vom 27.04.2010 dar. Auftraggeberin sei sie - die
Klagerin - gewesen. Samtliche ihrer Berater sowie ihr Gesellschafter C seien davon ausgegangen, dass die Streitpatentanmeldung zu
ihren Gunsten erfolgen werde. Auch die E sei nur mit einer Anmeldung auf ihren - der Klagerin - Namen einverstanden gewesen. Es
sei die Idee ihres Gesellschafters C gewesen, Speisedle statt Biokraftstoffe zu produzieren. Im Verlauf der Entwicklungsphase sei die
Idee aufgekommen, Uber eine sog. Teilfraktionierung die Rapsschalen als Brennstoffe einzusetzen, nachdem sich herausgestellt habe,
dass nicht genligend Holz der Kategorie A2 am Markt erhéltlich gewesen ware. In diesem Zusammenhang habe es eine Vielzahl von
Gesprachen gegeben, die letztlich in der Idee geful3t hatten, die Rapssaat durch das Aufprallen auf Metalle zu schélen. Der Zeuge Dr.
G habe den Beklagten dazu gebracht zu tberlegen, ob Brennstoffe aus den Schalen vom Raps generiert werden kdnnten. Fir Dr. G
sei klar gewesen, dass er fUr sie arbeite. Zu Beginn des Projekts habe der Beklagte nichts von einer Verbrennung der Rapsschalen
wissen wollen; die von Dr. G stammende Idee sei erst aufgekommen, als Holzbrennstoffe wegen Rohstoffknappheit ausgeschieden
seien. Der Beklagte habe die Idee spannend gefunden und diese aufgegriffen. Im Verlauf des Verfahrens - und zwar vor der
Einschaltung anderer Unternehmen - habe man festgestellt, dass ca. 40 % der Rapsschalen bendtigt wirden, um den
Gesamtenergiebedarf der Olmiihle zu decken. Als Losung habe es mehrere Vorschlage gegeben. Ab einem bestimmten Zeitpunkt
habe der Beklagte den Zeugen Dr. G von der Weiterentwicklung ferngehalten. Zeichnungen oder dergleichen habe der Beklagte
seinerzeit - unstreitig - nicht vorgelegt.

4

Es sei Ziel ihres Unternehmens gewesen, eine entsprechende Patentierung zu erreichen. In den Gesprachen sei allen klar gewesen,
dass das Patent ihr zustehe. In ihrem Namen seien auch alle betreffenden Auftrage vergeben und finanziert worden. Es habe Einigkeit
zwischen den Gesellschaftern bestanden, dass sie Patentinhaberin sein solle. Der Zeuge Dr. | habe in einer Vielzahl von Gesprachen
deutlich gemacht, dass dies Bedingung fir die Weiterentwicklung des Projekts sei. Zu Unrecht meine der Beklagte offenbar, als
Ideengeber einen Anspruch auf das Patent zu haben, wobei er Parteivereinbarungen vollig auRen vor lasse. Der Beklagte sei
zumindest nach der sog. Geschéftschancenlehre verpflichtet, ihr die Rechte aus der Patentanmeldung abzutreten.

4

Die Klagerin hat beantragt,
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1. den Beklagten zu verurteilen, die Rechte aus der Patentanmeldung bei dem Deutschen Patentamt Nr.: DE 2010 0128XX.X an sie
abzutreten;

“ 2. festzustellen, dass der Lizenzvertrag vom 27.04.2010 zwischen dem Beklagten und ihr unwirksam ist.
“ Der Beklagte hat beantragt,
“ die Klage abzuweisen.

“ Er hat behauptet, Erfinder der der Streitpatentanmeldung zugrundeliegenden Erfindung zu sein. Bereits im Jahre 2005 habe er erste
Uberlegungen angestellt, wie die Gewinnung von Rapsol optimiert werden konnte. Seine Uberlegungen habe er seinerzeit in
verschiedenen Zeichnungen festgehalten (Anlage B 1). Als Ergebnis seiner Uberlegungen habe er im Jahr 2005 einen Prototyp
gezeichnet (Anlage B 2). Seinerzeit habe er erste Versuche mit der Schélung und Siebung von Rapssaaten bei sich zu Hause
durchgefihrt. Die Patentanmeldung und Ausarbeitung der Patentschrift, die Besprechung der technischen Details und die Vorgaben fiir
die Zeichnung und die Patentschrift seien ausschlief3lich von ihm gekommen und mit den Patenanwdlten besprochen worden. Bei
Griindung der Klagerin habe die Erfindung keine Rolle gespielt. Ziel der Gesellschaft sei auch keine Patentierung gewesen; der
Gesellschaftszweck habe mit der Erfindung nichts zu tun gehabt. Eine Patententwicklung durch die Klagerin habe nicht stattgefunden.
Die Klagerin habe auch nicht samtliche Kosten der Patententwicklung getragen. Die Ingenieure der E hatten keine schdpferischen
Beitrédge zur Erfindung geleistet. Auch der Zeuge K habe nichts mit der Erfindung zu tun gehabt. Die Gesprache mit dem Zeugen Dr. G
hatten sich ebenfalls nur um den Bau der Olmiihle, nicht aber um die Patententwicklung gedreht. Die Olmiihle sei véllig unabhangig
von der Erfindung geplant worden. Das Kraftwerk habe mit Holzhackschnitzeln betrieben werden sollen. Im Verlauf der Planung sei er -
der Beklagte - auf die Idee gekommen, seine Erfindung aus dem Jahr 2005 nutzbar zu machen. Da sich die Klagerin seine Erfindung
im Rahmen des Projekts in D habe zunutze machen wollen, seien die Versuche durch die E beauftragt worden. Diese habe
Untersuchungen angestellt, ob seine Erfindung in groRtechnischem MaRstab bei der Olmiihle zur Anwendung kommen kénne.


https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=25%20O%20143/10

" Durch Urteil vom 22.03.2012 hat das Landgericht festgestellt, dass der Lizenzvertrag vom 27.04.2010 unwirksam ist. Die
weitergehende Klage hat es abgewiesen. Zur Begriindung hat das Landgericht - soweit fir das Berufungsverfahren noch von
Bedeutung - im Wesentlichen ausgefihrt:

“ Ein Anspruch auf Abtretung der Rechte aus der Streitpatentanmeldung stehe der Kléagerin unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu;
ein solcher Anspruch ergebe sich insbesondere nicht aus § 8 PatG. Es lasse sich nicht feststellen, dass die Klagerin (Mit-)Berechtigte
an der in Rede stehenden Erfindung sei. Der Sachvortrag der Klagerin erlaube nicht die Feststellung, dass irgendeine vom Beklagten
verschiedene naturliche Person irgendwelche schopferischen Beitrdge zu der Erfindung geleistet habe. Insofern komme es nicht darauf
an, ob aus solchen Beitrédgen resultierende Miterfinderanteile auf die Klagerin Ubergegangen seien. Das Vorbringen der Klagerin in
Bezug auf Dr. G lasse nicht erkennen, dass dieser zumindest als Miterfinder anzusehen sei. Selbst wenn Dr. G tatsachlich die Idee
gehabt habe, die Rapsschalen zu trennen und als Brennstoff fir das Kraftwerk einzusetzen, ergebe sich daraus nicht, dass er einen
Beitrag zur Erfindung geleistet habe. Es fehle jeglicher Zusammenhang mit der erfindungsgeméafRen Ldsung entsprechend den
Patentansprichen. Erst recht sei nicht erkennbar, dass andere natirliche Personen in Bezug auf die Erfindung schdpferisch tatig
gewesen seien. Eine vertragliche Vereinbarung zur Ubertragung der Rechte des Beklagten aus seiner Erfindung auf die Beklagte sei
nicht feststellbar. Unerheblich sei, dass der Beklagte irgendwann einmal die Absicht geauRRert haben solle, die Erfindung gemeinsam
mit dem Gesellschafter C anzumelden. Der Beklagte sei auch nicht nach der sog. Geschéftschancenlehre zur Abtretung der Rechte
aus der Erfindung verpflichtet. Es sei nicht feststellbar, dass der Beklagte die Erfindung wéahrend seiner Eigenschaft als
Gesellschafter/Geschaftsfihrer der Klagerin gemacht habe; seine Behauptung, die Erfindung bereits im Jahre 2005 getatigt zu haben,
sei nicht widerlegt. Es wirde die Treuepflichten eines Gesellschaftergeschéftsfuhrers Uberspannen, ihm zustehende Rechte auf
gewerbliche Schutzrechte unentgeltlich zu Gbertragen, die aus einer Zeit vor der Existenz der Gesellschaft stammten.

“ Wegen weiterer Einzelheiten der Begriindung wird auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen.

% Gegen dieses Urteil haben beide Parteien Berufung eingelegt. Der Beklagte hat seine Berufung mit Schriftsatz vom 16. Dezember
2013 zurlickgenommen.

Mit ihrer Berufung verfolgt die Klagerin ihren vom Landgericht abgewiesenen Anspruch auf Abtretung der Rechte aus der
Streitpatentanmeldung weiter. Unter Wiederholung und Erganzung ihres erstinstanzlichen Vortrags macht sie geltend:

Y

Die maf3gebliche Entwicklung des Verfahrens zur Schalung von Rapssaaten habe in ihrem Unternehmensbereich stattgefunden. Erst
im Verlaufe von zahlreichen Gesprachen, die der Gesellschafter C und der Beklagte mit sachkundigen Zeugen gefiihrt hatten, sei die
Idee entstanden, die Rapssaat zu schélen und die Schalen als Brennstoffe zu nutzen. Hierbei habe man sich entschieden, den
Schalvorgang anhand des Aufprallens der Saat auf Metall durchzufiihren, anstatt die Saat zu wélzen oder auszublasen. Das Verfahren
sei dann zuné&chst durch die Beauftragung u.a. von E und F durchgefuihrt und erprobt worden. Im Anschluss daran seien verschiedene
Versuchsreihen durchgefihrt worden, in welchen das Verbrennen der abgetrennten Rapsschalen auf die immissionsschutzrechtliche
Vertraglichkeit hin tiberpriift worden sei. Das Landgericht habe (ibersehen, dass sich eine Verpflichtung des Beklagten zur Ubertragung
des Rechts auf Erteilung des Patents aus seiner gesellschaftrechtlichen Verpflichtung als ihr Gesellschafter sowie aus einer
erganzenden Auslegung des Geschéftsfuhrervertrages ergebe. Der Beklagte habe als geschéaftsfihrender Gesellschafter die
technische Leitung des Geschaftsbetriebes tibernommen gehabt, wahrend der Gesellschafter C Giberwiegend fir den kaufmannischen
und buchhalterischen Bereich verantwortlich gewesen sei. Aufgabe des Beklagten sei es gewesen, die technische Umsetzung der
Olmiihle durch die Entwicklung einer effizienten Olgewinnung zu férdern. Hierzu habe die Perfektionierung des Schalvorganges fiir
Rapssaaten gehdrt. Die maf3gebliche Entwicklung des Verfahrens habe in ihrem Unternehmen stattgefunden; hier seien durch die
Einbindung der genannten Unternehmen entsprechende Versuche gefahren und Maschinen zur Durchfiuhrung des
Teilfraktionierungsvorganges entwickelt worden. Man sei zu dem Ergebnis gekommen, dass das Schéalen der Rapssaaten durch das
Aufprallen der Saat auf Metall am effektivsten durchzufihren sei. Auch Versuchsreihen hinsichtlich des Verbrennens der Rapssaaten
seien in ihrem Auftrag und auf ihre Kosten durchgefuhrt worden. Sie habe séamtliche Kosten der Patententwicklungen getragen. Vor
diesem Hintergrund ergebe eine erganzende Vertragsauslegung des Gesellschafter- bzw. Anstellungsvertrages, dass der Beklagte zur
Ubertragung der Rechte an der Erfindung auf sie verpflichtet sei. Keinesfalls sei es so, dass der Beklagte bereits vor Beginn seiner
Gesellschafter- bzw. Geschéftsfuhrertatigkeit Uber eine fertige patentreife Erfindung verfligt habe. Der Beklagte habe vielmehr ihr
Unternehmen mit seinen finanziellen Ressourcen und Mitarbeitern genutzt, um das Verfahren zum Schélen von Rapssaaten anhand
der Durchfiihrung vieler Versuchsreihen zu entwickeln und zu optimieren.

* Die Klagerin beantragt,
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das Urteil des Landgerichts abzuéndern, soweit die Klage abgewiesen wurde, und den Beklagten zu verurteilen, die Rechte aus der
Patentanmeldung bei dem Deutschen Patentamt Nr.: DE 2010 0128XX.X an sie abzutreten,

% hilfsweise, das Urteil des Landgerichts aufzuheben, soweit die Klage abgewiesen wurde, und die Sache zur erneuten Verhandlung an
das Landgericht zurtickzuverweisen.

% Der Beklagte beantragt,

°" die Berufung der Klagerin zuriickzuweisen.


https://dejure.org/gesetze/PatG/8.html

* Er verteidigt das landgerichtliche Urteil, soweit das Landgericht die Klage abgewiesen hat, und tritt dem Berufungsvorbringen der
Klagerin entgegen, wobei er geltend macht: Falsch, aber auch unerheblich sei, dass im Verlaufe zahlreicher Gesprache die Idee
entstanden sei, die Rapssaat zu schélen und die Schalen zu verbrennen. Die Idee, Rapssaaten zu schélen, sei keine "neue Erfindung";
dies sei seit langem bekannt. Auch das Verbrennen der Schalen sei keine neue Idee oder Erfindung, sondern lediglich eine Folge
seiner Erfindung, bei der die Schalen als Restprodukt Ubrig blieben. Die durchgefiihrten Versuche hatten nur gezeigt, dass seine
Erfindung fur die Zwecke der Klagerin nutzbar sei. Das Ergebnis habe gezeigt, dass seine Erfindung auch "groRmaRstablich"
funktioniere. Falsch sei, dass die Klagerin zum Zwecke der Weiterentwicklung technischer Verfahren zur energiesparenden Gewinnung
von Rapsol und zur Patentierung eines neu entwickelten Verfahrens gegriindet worden sei. Die Klagerin habe eine Olmiihle errichten
wollen. Fiur die diesbeziglichen Planungen, Gutachten, Férderunterlagen und Architektenleistungen sei der Uberwiegende Teil der
Kosten von gut 500.000,00 EUR ausgegeben worden. Erst in einer spateren Phase seien die Beteiligten auf die Idee gekommen, seine
Erfindung fiir die Olmiihle in Haldensleben zu nutzen, um die Wirtschaftlichkeit insgesamt zu ernéhen. Das Projekt funktioniere auch
ohne seine Erfindung.

% Der Senat hat gemaR Beweisbeschluss vom 23.07.2013 (BIl. 282 - 283 GA) Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugen Dr. Claus
I, Walter H, Frank K, Dr. Ernst Wilhelm G und Carsten L. Wegen des Ergebnisses wird auf das Sitzungsprotokoll vom 19.12.2013
Bezug genommen.

Y Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.
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Nachdem der Beklagte seine Berufung gegen das Urteil des Landgerichts mit Schriftsatz vom 16.12.2013 zuriickgenommen hat, ist nur
noch Uber die Berufung der Klagerin zu entscheiden. Diese ist zulassig und begriindet. Der Klagerin steht entgegen der Auffassung
des Landgerichts ein Anspruch auf Abtretung der Rechte aus der deutschen Patentanmeldung DE 10 2010 012 8XX.Z gegen den
Beklagten zu.

> 1.Die Streitpatentanmeldung betrifft u.a. ein Verfahren zum Schélen von Rapssaaten.

R

Die Rapssaat besteht im Wesentlichen aus einer Schalen- sowie einer Kernfraktion. Ublicherweise wird die Saat als Ganzes industriell
verarbeitet, um Ol und das so genannte Schrot zu gewinnen. Die Bearbeitung der Schalenfraktion bringt allerdings Nachteile im
Prozess und den Endprodukten mit sich. AuRerdem stellt der Rohfaseranteil der Schalen nur einen geringen bis kleinen Wert im Schrot
dar.

% Die deutsche Offenlegungsschrift 2010 012 8XX.Z Al (nachfolgend nur: Offenlegungsschrift) fiihrt in ihrer Einleitung aus, dass aus
dem Stand der Technik bereits Verfahren zum Schélen von Rapssaaten bekannt sind. So beschreibt die DE 40 41 XYZ B4 ein
Verfahren und eine Vorrichtung zur Schélung von frischen Rapssaaten, wobei die Rapssaat vorab einer Reinigung und einer
Klassifizierung zur Abtrennung von MindergréRen unterworfen wird und im Anschluss daran mittels nacheinander ablaufender
Bearbeitungsschritte geschalt wird. Zuerst wird hierbei ein Potentialunterschied des Wassergehaltes zwischen Schale und Kern des
Saatgutes durch Reduzierung des Wassergehaltes im Saatgut um 0,6 bis 2,0 % durch Trocknung mit einer Verweilzeit des Saatgutes
von funf Minuten bei einer Temperatur von 95° C erzeugt. Danach erfolgt eine Druckbehandlung durch Walzung unter Verwendung
eines Walzenschalers mit einem Walzspalt, der das 0,2 bis 0,4-fache des mittleren Saatgutdurchmessers betragt. Darauf folgt das
Schlagprallosen der aufgebrochenen Schalen vom Kernfleisch durch pneumatische Forderung. Hierauf erfolgt eine Windsichtung zum
Abscheiden der Fraktionen ungeschélter Kerne. Daran schlief3t sich die Sichtung und Trennung der Schalen von den Kernen durch
Elektroseparation an.

* Bei diesem bekannten Verfahren ist problematisch, dass die Rapssaat vor der Zuflihrung zum Schélprozess zuerst einer Reinigung
oder einer Klassifizierung zur Abtrennung von MindergroRen unterworfen werden muss. Diese zusatzlichen Bearbeitungsschritte
verringern die Effizienz des Verfahrens und verteuern den Verfahrensablauf. Zudem kann durch den definierten Walzspalt nur eine
bestimmte KorngréRe von Rapssaaten aufgebrochen werden.

Vor diesem Hintergrund hat es sich die Streitpatentanmeldung zur Aufgabe gemacht, ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur
Schélung von Rapssaaten bereitzustellen, das/die ohne eine vorgeschaltete Trocknung und Sortierung auskommt und damit eine
verbesserte Verfahrenseffizienz ermdglicht.

% Zur L6sung dieser Aufgabe schlagt der angemeldete Patentanspruch 1 zunachst einmal ein Verfahren zum Schéalen von Rapssaaten
vor, dass dazu mindestens folgende Schritte aufweist:

% (1) Bereitstellen von Rapssaaten aus Rapskdrnern, aufweisend einen Schalenanteil und Kernfleisch.

" (2) Einfuhren der Rapssaaten in eine Prallmihle.

" (3) Mechanisches Aufbrechen der Schalen der Rapssaaten in der Prallmuahle.

2 (4) Ausfuhren des Mahlgutes, bestehend aus aufgebrochenen Schalen- und Kernfleischanteilen, aus der Prallmihle.

# (5) Einfuhren des Mahlgutes in eine Sichtungsvorrichtung und Separation der Schalenanteile von den Kernfleischanteilen.

# (6) Ausfuihren der Schalenanteile und der Kernanteile aus der Sichtungsvorrichtung.

s (7) Einfuhren der Schalenanteile in eine Siebvorrichtung zur weiteren Separation von Kernfleischresten aus den Schalenanteilen.

% (8) Separates Ausfiihren von Schalenanteilen und Kernfleischanteilen aus der Siebvorrichtung.
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" Der weitere Vorschlag zur Lésung der der Patentanmeldung zugrunde liegenden Aufgabe hat die Vorrichtung zur Durchfiihrung des

Verfahrens zum Inhalt. GemaR Patentanspruch 11 weist diese Vorrichtung auf:

’* (a) mindestens eine Prallmuhle (1),
" (b) eine Sichtungsvorrichtung (2) und
“ (c) eine Siebvorrichtung (3).

" Anspruch 12 schlagt schlieBlich vor, die Schalenteile, welche aus dem Verfahren gemaf einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 9

gewonnen sind, als Biomasse fur eine Festbrennstofffeuerungsanlage zur Erzeugung von thermischer Energie zu verwenden.

2.Der Klagerin steht ein sich aus dem Gesellschaftsverhéltnis ergebender Anspruch auf Abtretung der Rechte aus der diese Erfindung
betreffenden deutschen Patentanmeldung DE 2010 0128XX.X gegen den Beklagten als ihren Gesellschafter und friheren
Geschéftsfuhrer zu, weil die Erfindung erst nach der Grindung der Klégerin in ihrem Unternehmensbereich im Zuge der Entwicklung
und des Aufbaus der gemeinsam geplanten Olmiihle zustande gekommen ist. Im Einzelnen gilt Folgendes:

® a)Es ist anerkannt, dass sich aus dem Geschéftsfihreranstellungsvertrag eine Pflicht des Geschéftsfuhrers ergeben kann, seine

Erfindung der Gesellschaft zu Uberlassen - sei es im Sinne einer vollstandigen Rechtstibertragung, sei es im Sinne der Einrdumung
einer einfachen oder ausschlieBlichen Lizenz (Senat, GRUR 2000, 49, 50 - Geschaftsfihrer-Erfindung). Sofern der
Geschéftsfuhrervertrag keine ausdriicklichen Regelungen zur Anbietungspflicht des Geschéftsfihrers (und dementsprechend
korrespondierend zum Ubernahmeanspruch der Gesellschaft) enthalt, ist nach den Grundsétzen der erganzenden Vertragsauslegung
der hypothetische Parteiwille zu erforschen. Zu beriicksichtigen sind insoweit die gesamten Umsténde des Falles (Senat, GRUR 2000,
49, 50 - Geschéftsfiihrer-Erfindung; Bartenbach/Volz, ArbNEIG, 5. Aufl., § 1 Rdnr. 72). Fir eine Anbietungs- und Ubertragungspflicht
spricht es dabei, wenn der Geschéftsfuhrer nach dem Inhalt des Anstellungsvertrages fiir den technischen Bereich eingesetzt ist, ggf.
sogar mit dem erklarten Ziel, auf technische Neuerungen bedacht zu sein, und die Erfindung Uberwiegend auf Mitteln, Erfahrungen und
Vorarbeiten des Unternehmens beruht (vgl. Senat, GRUR 2000, 49, 50 - Geschaftsfuhrer-Erfindung; Bartenbach/Volz, a.a.O., 8 1 Rdnr.
74; Bartenbach/Fock, GRUR 2005, 384, 385 jew. m. w. Nachw.). Besteht eine vertragliche Anbietungspflicht des Geschaftsfuhrers, ist
des Weiteren zu klaren, ob die Ubertragung unentgeltlich verlangt werden kann oder ob die Gesellschaft, wenn sie die Erfindung
Ubernimmt, hierfiir eine besondere Erfindervergiitung zu zahlen hat (Senat, GRUR 2000, 49, 50 - Geschaftsfiihrer-Erfindung). Letzteres
ist regelmaRig der Fall, wenn es sich bei der Erfindung um eine UberobligationsmaRige (und deshalb durch die vereinbarten
Geschéftsfuhrerbeziige noch nicht abgegoltene) Sonderleistung handelt (Senat, GRUR 2000, 49, 50 - Geschéftsfuhrer-Erfindung). Im
Allgemeinen ist insoweit davon auszugehen, dass der Geschéftsfuhrer nicht selbst verpflichtet ist, sich um die Entwicklung technischer
Neuerungen zu bemihen (Senat, GRUR 2000, 49, 50 - Geschaftsfiihrer-Erfindung). Entsprechend seiner Stellung als Organ der
Gesellschaft hat er vielmehr (lediglich) die erforderlichen organisatorischen Ma3hahmen dafir zu treffen, dass in dem ihm unterstellten
Aufgaben- und Verantwortungsbereich die personellen und sachlichen Voraussetzungen fir angestrebte Innovationen gegeben sind.
Seine dienstvertragliche Pflicht ist es, die obersten Leitungsfunktionen des Unternehmens wahrzunehmen, d. h. die Gesellschaft nach
aulen zu vertreten und die Bedingungen fir die Verwirklichung des Unternehmenszwecks zu gewahrleisten. Eigene Erfindungen
liegen mit Ricksicht darauf in der Regel auRerhalb des Bereichs der Geschéftsfihrerpflichten und stellen dementsprechend
vergutungspflichtige Sonderleistungen dar (Senat, GRUR 2000, 49, 50 - Geschéaftsfuihrer-Erfindung; Urteil vom 08.06.2006 - |-2 U
28/05, NJOZ 2007, 1583, 1586; LG Disseldorf, Entscheidungen 1, 3, 7 f. - Ozonerzeuger; Urteil v. 10.02.2005 - 4a 150/04, juris Rz.
33). Sind allerdings dem Geschéftsfuhrer kraft Anstellungsvertrages z.B. eigene Forschungs- und Entwicklungstatigkeiten zugewiesen,
so ist die Erfindung keine Uberobligationsméaflige Sonderleistung, sondern das Resultat der vertraglich geschuldete Dienstleistung und
folglich bereits durch die vereinbarten Geschéftsfihrerbezige honoriert (Senat, GRUR 2000, 49, 50 f. - Geschéftsfuhrer-Erfindung;
Bartenbach/Fock, GRUR 2005, 384, 386 f.). Eine Plicht, die Erfindung der Gesellschaft unentgeltlich anzubieten und zu Uberlassen,
besteht demgem&R regelmaflRig dann, wenn dem Geschaftsfuhrer nach dem Anstellungsvertrages Forschungs- und
Entwicklungstétigkeiten zugewiesen sind (Senat, GRUR 2000, 49, 50 f. - Geschaftsfiihrer-Erfindung). MaRgebend sind aber jeweils die
Umsténde des Einzelfalls. Fehlt es an einer ausdricklichen Regelung, bieten vor allem der Sinn des betreffenden Dienstverhéltnisses
oder der Zweck der den Geschéftsfuhrer anstellenden Gesellschaft, die vom Geschéftsfihrer in der Gesellschaft im Einzelnen
Ubernommenen Funktionen, seine Treuepflicht der Gesellschaft gegeniiber sowie die rechtliche Behandlung friherer Erfindungen
taugliche Anhaltspunkte fur das mit der Anstellung tatsachlich als gewollt Erklarte (vgl. BGH, GRUR 2000, 788, 790 -
Gleichstromsteuerschaltung; GRUR 1955, 286, 289 - Schnellkopiergerat; GRUR 1965, 302, 304 - Schellenreibungskupplung; Jestaedt,
FS fir Rudolf Nirk, 1992, 493, 500 f.).
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“ Die vorstehenden Rechtsgrundsatze gelten sinngemaR auch fiir Gesellschafter (Bartenbach/Volz, a.a.0., § 1 Rdnr. 74; vgl. a.
Benkard/Melullis, PatG/GebrMG, 10. Aufl., § 6 PatG Rdnr. 27e). So kann fir eine Pflicht des Gesellschafters zur Ubertragung einer
Erfindung sprechen, dass er fiir den technischen Bereich verantwortlich ist oder auch dort eingesetzt wurde, ggf. sogar mit dem Ziel,
auf technische Neuerungen bedacht zu sein (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.0., § 1 Rdnr. 74). Ebenso kann der Sinn und Zweck der
Gesellschaft fur eine dahingehende Verpflichtung sprechen (vgl. BGH, GRUR 1955, 286, 289 - Schnellkopiergerat; GRUR 2000, 788,
790 - Gleichstromsteuerschaltung; GRUR 1991, 127, 129 - Objekttrager; Bartenbach/Volz, a.a.O., § 1 Rdnr. 74 m. w. Nachw.; vgl. a.
Benkard/Melullis, a.a.0., § 6 PatG Rdnr. 27e; Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., 8 6 PatG Rdnr. 30). Auch kann sich - je nach den
Umstanden des Einzelfalles - aus der Treuepflicht mitunter eine Pflicht des Gesellschafters zur Ubertragung bzw. Rechtseinrdumung
ergeben (BGH, GRUR 1955, 286, 289 - Schnellkopiergerat; GRUR 2000, 788, 790 - Gleichstromsteuerschaltung; Bartenbach/Volz,
a.a.0., 8§ 1 Rdnr. 74 m. w. Nachw.), insbesondere wenn die Erfindung Uberwiegend auf Mitteln, Erfahrungen und Vorarbeiten des
Unternehmens beruht (Bartenbach/Volz, a.a.O., 8 1 Rdnr. 74 m. w. Nachw.; vgl. a. Benkard/Melullis, a.a.0., § 6 PatG Rdnr. 27e).
Liegen keine besonderen Umstande vor, wird sich allein aus dem Gesichtspunkt der Treuepflicht des Gesellschafters ein Anspruch der
Gesellschaft auf Ubertragung der Erfindung des Gesellschafters allerdings regelmaRig nicht herleiten lassen, weil ein Gesellschafter
andernfalls stets zur Ubertragung verpflichtet wére. Selbst der persénlich haftende Gesellschafter einer Personengesellschaft ist nach
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs aber nicht ausnahmslos verpflichtet, Uber die Erfindung zugunsten der Gesellschaft zu
verfigen (vgl. BGH, GRUR 1955, 286, 289 - Schnellkopiergerat; GRUR 1991, 127, 129 - Objekttrager). Entscheidend sind auch hier
letztlich jeweils die Umsténde des Einzelfalles.

“ )

 Ist der Geschaftsfuhrer - wie hier der Beklagte - zugleich Gesellschafter, soll er nach einer in der Literatur vertretenen Auffassung auf
Grund seiner gesellschaftsrechtlichen Geschéftsfihrerpflichten dazu angehalten sein, jede Erfindung im Geschéftsfuhrungs- und
Unternehmensbereich der Gesellschaft anzubieten und zu Ubertragen. Dies soll vor allem aus der Pflicht des Organs resultieren, in
allen die Gesellschaft beriihrenden Sachverhalten deren Wohl und nicht nur den eigenen Nutzen zu besorgen(Bartenbach/Fock,
GRUR 2005, 384, 386; vgl. auch Gaul, GmbHR 1992, 101, 102 f., Scholz, GmbHG, 10. Aufl., 8 35 Rdnr. 246, Marsch-Barner in:
GKommGmbHG, § 35 Rdnr. 55, die eine Anbietungspflicht des Geschéftsflhrers annehmen). Ob dem in dieser Allgemeinheit zu folgen
ist, bedarf vorliegend keiner Entscheidung. Jedenfalls auf Grund der hier gegebenen Umstande bestand eine aus dem
Gesellschaftsverhaltnis folgende Anbietungspflicht des Beklagten.

¢ Zwar enthalt der Gesellschaftsvertrag der Klagerin keine Regelungen in Bezug auf Erfindungen. Auch war die Entwicklung und/oder
Verwertung von Erfindungen nach dem Gesellschaftsvertrag nicht Gegenstand des Unternehmens. Dass der Gesellschaftsvertrag
gerade in der Erwartung geschlossen wurde, dass in Verfolgung des Gesellschaftszwecks Erfindungen entstehen, ist ebenfalls nicht
feststellbar.

 Es ist jedoch zu beachten, dass es Sinn und Zweck der Gesellschaft war, eine Olmiihle neu zu errichten, um in dieser Rapsél zu
produzieren. Gesellschafter und Geschéaftsfuhrer der Klagerin waren nur der Beklagte und sein Mitgesellschafter C. Beide
Gesellschafter waren zu gleichen Teilen an der Klagerin beteiligt. Sie investierten beide Geld in das gemeinsame Projekt und brachten
sich jeweils in dieses ein. lhre Aufgaben hatten die Gesellschafter der Klagerin hierbei einvernehmlich dahin untereinander aufgeteilt,
dass dem Mitgesellschafter C der kaufménnische Teil oblag, wohingegen der Beklagte fiir den technischen Bereich zustandig war (vgl.
Sitzungsprotokoll v. 18.07.2013, Bl. 277/278 GA). Eine Geschéftsfuhrervergitung erhielten beide Gesellschafter nicht; beide
Gesellschafter waren vielmehr zunachst unentgeltlich in der Erwartung tatig, nach Aufnahme des Geschéftsbetriebes als
Gesellschafter finanziell von dem Unternehmen profitieren zu kénnen (Sitzungsprotokoll v. 18.07.2013, Bl. 278 GA). Sie erbrachten ihre
Leistungen damit in der Erwartung spéaterer Gewinne der Gesellschaft durch den Betrieb der neu zu errichtenden Olmiihle. Zu den
Aufgaben des Beklagten gehdrte die technische Umsetzung des gemeinsamen Projekts. Der Beklagte war somit nicht nur fir den
technischen Bereich verantwortlich, sondern er sollte gerade auch fur die technische Einrichtung und Ausstattung der erst noch
aufzubauenden Olmiihle sorgen. Insofern liegt es nahe, dass er zur Erreichung dieses Ziels, wofiir auch die frihe Hinzuziehung des
Zeugen Dr. G als technischen Berater spricht, auch auf technische Neuerungen bedacht sein sollte, die eine effiziente Produktion in
der neu zu errichtenden Anlage ermoglichen sollten. Es spricht vor diesem Hintergrund alles dafir, dass redliche Vertragsparteien,
hatten sie an das Problem der Zuordnung von Erfindungen gedacht, dartber Ubereingekommen waren, dass im Rahmen der
Entwicklung und des Aufbaus der Olmiihle entstehende Erfindungen nicht dem fiir den technischen Bereich zustandigen Beklagten,
sondern der gemeinsamen Gesellschaft zustehen sollen. Das gilt umso mehr, als die Kosten fir die spatere Beauftragung der im
Rahmen des Projekts eingeschalteten E, auch wenn die von dieser durchgefihrten Versuche und Untersuchungen nur der Erprobung
der bereits fertigen Erfindung gedient haben sollten, nach dem Willen des Beklagten allein von der Klagerin getragen werden sollten;
nach der von ihm selbst abgegebenen Bestatigungserklarung (Anlage 31 der Klagerin) hatte er die E namens der Klagerin beauftragt.
Dafiir, dass im Zuge der Entwicklung und des Aufbaus der Olmiihle entstehende Erfindungen der gemeinsamen Gesellschaft zustehen
sollte, spricht schlieBlich auch der Umstand, dass die erste Patentanmeldung DE 10 2009 002 9XX.Y mit dem Titel "Verfahren zur
Konditionierung von Olsaaten in einer Konditioniervorrichtung und Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens", auch wenn deren
Gegenstand auf beide Gesellschafter zurlickging, auf die Klagerin und nicht auf die beiden Gesellschafter personlich angemeldet
wurde.

® c)Nach dem Ergebnis der in zweiter Instanz durchgefiihrten Beweisaufnahme steht zur Uberzeugung des Senats fest, dass die
Erfindung gemaR der Streitpatentanmeldung erst nach der Griindung der Klagerin in ihrem Unternehmensbereich im Rahmen des
Olmuhlenprojekts zustande gekommen ist. Dies ergibt sich insbesondere aus den glaubhaften Aussagen der Zeugen K und Dr. G.
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" Der Zeuge K, der den Kontakt zwischen den Gesellschaftern der Klagerin hergestellt hatte und in seiner Eigenschaft als Architekt mit
der architektonischen Planung des Projekts sowie der Koordination der eingeschalteten Fachingenieure beauftragt war, hat auf der
Grundlage ihm vorliegender Protokolle sehr anschaulich geschildert, dass es seit 2007 immer wieder Gesprachsrunden der an dem
Projekt der Klagerin beteiligten Personen gegeben hat, an denen u.a. der Beklagte, der Zeuge Dr. G und er selbst teilgenommen
haben. Nach seinen Angaben ist der Zeuge K auf Grund dieser Gesprachstermine hinsichtlich des Projekts immer auf dem neusten
Stand gewesen. Der Zeuge hat ausgesagt, dass die Idee, die Rapssaat zu schélen, in einer Besprechung am 13.08.2008
aufgekommen ist. Es sei seinerzeit dariiber nachgedacht worden, wie man die Qualitat des kaltgepressten Ols verbessern kénne. In
diesem Zusammenhang sei man auf die ldee gekommen, die Rapssaaten zu schélen, um die Schalenfraktion zu trennen und dadurch
beim Pressvorgang ein hochwertigeres Ol zu erzeugen. Dann sei die Idee in die Runde gekommen, dass man dies vielleicht auch fir
die Warmpressung machen kdnne oder dass man generell die Schalenfraktion trennen und diese mdoglicherweise anschlieend
verwerten konne. Man habe irgendwann die Idee gehabt, die Schalung bei der Warmpressung durchzufiihren und die Schalen im
Kraftwerk zu verfeuern. Es sei (iber verschiedene Verfahren diskutiert worden. U.a. habe es die Idee gegeben, die Rapssaat zu
beschleunigen und durch Aufprallen zum Platzen zu bringen. Die in der Besprechung angesprochenen Ideen héatten untersucht werden
sollen, wobei die Thematik - mdglicherweise wegen des Standortwechsels - allerdings erst einmal nicht weiter behandelt worden sei.
Nachdem im Rahmen eines Termins bei der Investitionsbank erklart worden sei, dass die Beschaffung von Holzhackschnitzeln fir das
geplante Kraftwerk in dem zur Energieversorgung der Olmiihle notwendigen Umfang schwierig oder zu kostenintensiv sei, sei die Idee
des Schéalens der Rapssaaten im Jahre 2009 wieder aufgegriffen und sodann entsprechende Schél- sowie Feuerungsversuche
durchgefihrt worden. Nach den Angaben des Zeugen K ist die Grundidee, die Schalenfraktion von der Kernfraktion zu trennen, damit
erst in der Gesprachsrunde am 13.08.2008 thematisiert worden, wobei nach den weiteren Angaben des Zeugen K auch die Mdglichkeit
des Windsichtens in dieser Besprechung von dem Zeugen Dr. G verdeutlicht worden ist. Bei dieser Besprechung handelte es sich nach
der Aussage des Zeugen K um eine offene Gesprachsrunde, im Rahmen derer verschiedene ldeen aufgekommen bzw. erortert
worden sind. Dabei war es unter Zugrundelegung der Angaben des Zeugen K keinesfalls so, dass der Beklagte anlasslich dieser
Besprechung eine fertige Erfindung oder ein von ihm entwickeltes oder auch nur angedachtes Verfahren zum Schélen von Rapssaaten
vorgestellt hat. Auch ist den Angaben des Zeugen K nicht zu enthnehmen, dass der Beklagte in diesem Gesprach in irgendeiner Weise
zum Ausdruck gebracht hat, dass man auf friihere Ideen von ihm zurtickgreifen kénne. Eine dahingehende Bemerkung des Beklagten
war auch dem Zeugen Dr. |, der die Klagerin in seiner Eigenschaft als Steuerberater und Wirtschaftspriifer betreut hat, nicht in
Erinnerung.

Der Zeuge Dr. G, der das Olmiihlenprojekt im Auftrage der Klagerin als technischer Berater begleitet hat, hat ausgesagt, dass er
selbst, vielleicht im Jahre 2008, die Frage aufgeworfen habe, ob man die Rapsschalen zur Energieerzeugung nutzen kénne. Er hat
ferner ausgesagt, dass er mit dem Beklagten etliche Stunden Uiber die Schéalung von Raps diskutiert habe, wobei er - der Zeuge - seine
Erfahrungen eingebracht und erldutert habe, wie sich die Schalen eigentlich ganz gut abtrennen lieRen. Auch nach der Aussage des
Zeugen Dr. G hat der Beklagte bei diesen Gelegenheiten nicht angemerkt, dass man fur die Fraktionierung der Rapssaaten auf eine
Idee zurtickgreifen kdnne, die er - der Beklagte - schon langer habe, und er hat hiernach auch keine von ihm stammenden friiheren
Zeichnungen oder sonstige Unterlagen vorgelegt. Nach den Angaben des Zeugen Dr. G ist es vielmehr so gewesen, dass man
Anregungen von ihm - dem Zeugen Dr. G -aufgenommen hat und diese realisieren wollte.



” Auf der Grundlage der Aussagen der Zeugen K und Dr. G stellt sich der Sachverhalt zur Uberzeugung des Senats so dar, dass sowohl
das erfindungsgemaRe Verfahren zum Schéalen von Rapssaaten mit den Verfahrensschritten (1) bis (8) als auch die Vorrichtung zur
Durchfiihrung dieses Verfahrens mit den Merkmalen (a) bis (c) erst nach der Griindung der Klagerin im Zuge des Olmiihlenprojekts
entwickelt worden ist und dass auch erst in diesem Zuge die Idee, die Schalenteile als Biomasse fir eine
Festbrennstofffeuerungsanlage zur Erzeugung von thermischer Energie zu verwenden, entstanden ist. Hatte der Beklagte bereits
vorher die Idee der Schéalung von Rapssaaten gemaf dem erfindungsgemafen Verfahren gehabt, ware zu erwarten gewesen, dass er
dies bei den Gesprachen der Beteiligten zum Ausdruck bringt. Das hat er aber nicht getan. Unstreitig hat er die von ihm im
vorliegenden Rechtsstreit vorgelegten Zeichnungen gemafl Anlage B 1 und B 2 seinerzeit keiner der an dem Projekt beteiligten
Personen gezeigt. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme hat er auch weder Uber eigene frihere Versuche berichtet noch in
sonstiger Weise zum Ausdruck gebracht, dass man auf eine Idee zurlickgreifen kdnne, die er schon langer besitze. Hatte der Beklagte
eine solche Idee tatsachlich bereits gehabt, wéare dies jedoch zu erwarten gewesen. Vor allem héatte es nahe gelegen, dem extra als
technischen Berater hinzugezogenen Zeugen Dr. G das erfindungsgemafRe Verfahren vorzustellen und diesen um seine
fachmannische Meinung zu diesem zu befragen. Einen plausiblen Grund dafiir, warum er derartiges nicht getan hat, zeigt der Beklagte
nicht auf und ein solcher Grund ist auch nicht ersichtlich. Dass der Beklagte das erfindungsgeméfe Verfahren zum Schéalen von
Rapssaaten mit allen seinen anspruchsgemafien Merkmalen bereits vor der Griindung der Klagerin entwickelt hatte, erachtet der Senat
vor diesem Hintergrund fUr vorgeschoben. Nach den Aussagen der Zeugen K und Dr. G ist vielmehr davon auszugehen, dass das
erfindungsgeméRe Verfahren - unabhéngig von der Frage, wer letztlich welchen Beitrag hierzu beigesteuert hat - erst im Laufe des
Olmiihlenprojekts entwickelt worden ist. Dass er auch die Idee gehabt habe, die Schalenanteile als Biomasse fiir die
Festbrennstoffanlage zur Erzeugung von thermischer Energie zu verwenden, wofir der selbstandige Patentanspruch 12 als
Verwendungsanspruch Schutz beansprucht, hat der Beklagte ohnehin nicht behauptet. In seiner Berufungserwiderung vom 30.11.2012
(Seite 2, Bl. 244a GA) hat er vielmehr geltend gemacht, diese Verwendung sei lediglich eine Folge seiner Erfindung, wobei er mit
Erfindung ersichtlich nur das erfindungsgeméafRe Verfahren zum Schélen der Rapssaaten gemeint hat. Dass der Beklagte die Idee
gehabt habe, die abgetrennten Rapsschalen als Biomasse zur Energieerzeugung zu verwenden, hat im Ubrigen auch der Zeuge L
nicht bekundet.

* Der Zeuge L hat allerdings ausgesagt, ihm sei das Verfahren geman der Streitpatentanmeldung ungeféhr seit dem Jahr 2005 bekannt.
Der Beklagte habe bei sich zu Hause in einem Nebengebaude Versuche durchgefihrt und ihm dort den Versuchsaufbau gezeigt. Es
habe eine Art Sack gegeben, in dem Rapskdrner aufbewahrt worden seien, und aus diesem Sack seien die Korner in eine Mihle
gerieselt. Durch einen Ventilator seien dann die Schalen dieser Koérner weggeblasen und die Kérner in einem Behélter gesammelt
worden. Die Anlage habe aus Speiskiibeln und aus einem Waschestander bestanden. Diese Schilderung vermag den Senat nicht zu
Uberzeugen; die Aussage des Zeugen L ist nicht glaubhaft. Der Zeuge L ist der Geschéftsfuhrer einer dem Beklagten gehdrenden
GmbH und unterhdlt nach eigenen Angaben eine freundschaftliche Beziehung zu dem Beklagten. Auf Fragen des Senats zu seiner
Verbindung mit dem Beklagten hat der Zeuge nur unwillig geantwortet. Er hat zunéchst sogar bekundet, er kénne nicht beantworten, ob
man sich gegenseitig besuche oder gemeinsam tanzen gehe oder Golf spiele. Wahrend seine Angaben dazu, ob er mit dem Beklagten
auch freundschaftlich verbunden ist, einsilbig ausgefallen sind, haben seine Angaben zu dem von ihm geschilderten Besuch bei dem
Beklagten und dem dortigen Versuchsaufbau den Eindruck erweckt, als habe der Zeuge diese auswendig gelernt. Die Schilderung des
Zeugen L sind Uberdies nicht plausibel. Denn der Zeuge konnte keinen tberzeugenden Grund dafiir anfuhren, weshalb der Beklagte
ihm von seiner angeblichen Idee berichtet bzw. ihm einen Versuchsaufbau bei sich zu Hause gezeigt haben soll. Die M GmbH, deren
Geschéftsfuhrer der Zeuge ist, ist ein Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Brand- und Wasserschadensanierung und damit auf
einem vodllig anderen Gebiet tatig. Auch befasst sich der Zeuge L nicht anderweitig privat mit der Verarbeitung von Rapssaaten oder
dergleichen. Nach seiner Aussage ist der Zeuge zwar mit dem Beklagten befreundet. Die Freundschaft geht, wie der Senat auf
wiederholte Nachfrage in Erfahrung gebracht hat, aber nicht so weit, dass man z.B. gemeinsame Freizeitaktivitdten unternimmt. Auch
besucht man sich offenbar nicht gegenseitig zu Hause. Der Versuchsaufbau, den der Zeuge L gesehen haben will, soll sich aber in
einem Nebengebaude auf dem Privatgelande des Beklagten bei diesem zu Hause befunden haben. Die M GmbH hat nach den
Angaben des Zeugen L einen anderen Geschaftssitz. Es ist vor diesem Hintergrund nicht plausibel, weshalb der Beklagte dem Zeugen
eine bei ihm zu Hause stehende Versuchsanordnung gezeigt haben soll. Soweit der Zeuge L vermutet hat, der Beklagte kénne dies
aus Stolz auf seine Errungenschaft getan haben, Uberzeugt dies nicht: Zum einen hat der Beklagte seine angebliche "Errungenschaft"
in der Folgezeit nicht weiterverfolgt, insbesondere diese zunachst nicht zum Patentschutz angemeldet, wobei ein Grund hierfur weder
dargetan noch ersichtlich ist. Zum anderen hat der Beklagte - wie bereits festgestellt - seine angebliche Idee auch spater bei der
Klagerin anlasslich der Besprechung am 13.08.2008 nicht vorgestellt, und zwar obwohl er diesmal Anlass hierfiir gehabt hatte. Letztlich
ist auch nicht nachvollziehbar, wie mit der von dem Zeugen K beschriebenen Versuchsanordnung ein Schélen der Rapssaaten
bewerkstelligt worden sein soll. Erfindungsgemafl werden die Rapssaaten in eine Prallmihle eingefiihrt, in der die Schalenteile
mechanisch aufgebrochen werden. Damit die Schalen aufgebrochen und von dem Kernfleisch gelést werden kénnen, muss ein
hinreichender Aufprall fur die Rapskorner erzeugt werden. Denn nur dann kann das mechanische Aufbrechen der Schalen gelingen.
Wie dies durch bloRBes Herabrieseln der Rapskérner in ein nicht ndher beschriebenes Gerat, welches der Zeuge K fir eine "Muhle"
bzw. einen "Schéalapparat" gehalten hat, bewerkstelligt worden sein soll, ist nicht ersichtlich. Der Senat geht deshalb davon aus, dass
die Angaben des Zeugen L nicht der Wahrheit entsprechen, der Zeuge aber jedenfalls keine Anordnung gesehen haben kann, mit der
das erfindungsgemafe Verfahren gemal dem Patentanspruch 1 der Streitpatentanmeldung durchgefiihrt werden konnte.
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" Der nicht nachgelassene, erst nach Schluss der miindlichen Verhandlung eingegangene Schriftsatz des Beklagten gibt weder Anlass

zu einer abweichenden Beurteilung noch zu einer Wiederer6ffnung der miindlichen Verhandlung (88 296a, 156 ZPO). Soweit der
Beklagte nunmehr erstmals zu freundschaftlichen Beziehungen zwischen dem geschéftsfuhrenden Gesellschafter C und u.a. den
Zeugen Dr. | und K vortragt, hatte er die Zeugen hierzu im Beweisaufnahmetermin selbst befragen kénnen. Unabhangig davon erachtet
der Senat die Aussagen der Zeugen K und Dr. | auch unter Beriicksichtigung der von dem Beklagten nunmehr behaupteten
Beziehungen fur glaubhaft. Hinsichtlich des Zeugen Dr. G, auf dessen Aussage sich der Senat ebenfalls stutzt, behauptet der Beklagte
ohnehin keine solchen Verbindungen. Unter Zugrundelegung der Aussagen der vorgenannten Zeugen ist der Senat nach wie vor
davon Uberzeugt, dass die Erfindung bereits vor der Griindung der Klagerin zustande gekommen ist. Insoweit behauptet der Beklagte
auch weiterhin nicht, dass er irgendeiner der am Projekt beteiligten Personen nur andeutungsweise gegeniber zum Ausdruck gebracht
hat, dass man auf friihere Ideen von ihm zurtickgreifen kénne. Soweit er dies nunmehr erstmals damit zu begriinden versucht, dass mit
dem Zeugen Dr. G keine Vertraulichkeitsvereinbarung getroffen gewesen sei, vermag dies nicht zu Giberzeugen. Zum einen héatte man
eine solche Vereinbarung ohne weiteres mit dem Zeugen Dr. G - und ggf. auch mit den anderen Zeugen - treffen kbnnen. Zum anderen
erklart dies nicht, weshalb der Beklagte nicht zumindest seinen Mitgesellschafter C liber eine angeblich bereits vorhandene Erfindung,
auf die man zurlickgreifen kénne, in Kenntnis gesetzt hat. Darauf, wer welchen Beitrag zu der Erfindung geleistet hat, kommt es nicht
an.

% d)Da die der Streitpatentanmeldung zugrundeliegende Erfindung nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme somit erst nach der

Griindung der Klagerin gemacht worden ist, war der Beklagte, selbst wenn er als Alleinerfinder anzusehen ware, was zu seinen
Gunsten unterstellt werden kann, verpflichtet, die Erfindung der Klagerin anzubieten und das vollstandige Recht an dieser auf sie zu
tibertragen. Ein Entgelt konnte und kann er von der Klagerin fiir die Uberlassung der Erfindung nicht beanspruchen. Dies folgt daraus,
dass die Erfindung im Rahmen eines gemeinsames Projektes zustande gekommen ist und der Beklagte sowie sein Mitgesellschafter C
gleichrangige Gesellschafter waren. Jeder der beiden Gesellschafter brachte seine Arbeitskraft in den ihm zugewiesenen Bereich ein
und verzichtete hierfir auf eine Entlohnung. Von den beiderseitigen Leistungen sollten beide Gesellschafter Gber die Klagerin
profitieren. Damit sollten die Ergebnisse der Tatigkeit des fur den technischen Bereich zustéandigen Beklagten - Uber die gemeinsame
Gesellschaft - auch dem Mitgesellschafter C zugutekommen. Redliche Vertragsparteien hétten sich, hatten sie an die im
Gesellschaftsvertrag nicht geregelte Frage der Zuordnung von Erfindungen gedacht, vor diesem Hintergrund darauf verstandigt, dass
jedenfalls im Rahmen der Entwicklung und des Aufbaus der OImiihle entstehende Erfindungen der Gesellschaft unentgeltlich zustehen
sollen. Der Gesellschaftsvertrag der Klagerin ist vor diesem Hintergrund nach den Grundsatzen der erganzenden Vertragsauslegung
dahin auszulegen, dass eine derartige Erfindung der Klagerin zu Uberlassen ist. Jedenfalls ergibt sich ein entsprechender
Uberlassungsanspruch hier aus der Treuepflicht des Beklagten. Nach Art und Inhalt der Zusammenarbeit der Gesellschafter der
Klagerin durfte nach Treu und Glauben (8 242 BGB) erwartet werden, dass der Erfolg der Arbeit des Beklagten als
geschéftsfihrendem Gesellschafter ohne Zahlung eines Entgelts der gemeinsamen Gesellschaft und damit der Klagerin zufallt.

* f)Der Beklagte hat der Klagerin deshalb den Anspruch auf die Rechte aus der Streitpatentanmeldung einschlie3lich des Anspruchs auf

Erteilung des deutschen Patents abzutreten. Wie im Falle des Vindikationsanspruch nach § 8 PatG (dazu Busse/Keukenschrijver,
a.a.0., 8 8 Rdnr. 11; Benkard/Melullis, a.a.0., § 8 PatG Rdnr. 11) richtet sich der geltend gemachte Anspruch, da der Beklagte ein
Patent auf die deutsche Patentanmeldung noch nicht erhalten hat, auf die Abtretung des Anspruchs auf Erteilung des Patents und der
Rechte aus der Patentanmeldung. In diesem Sinne ist der Berufungsantrag der Klagerin auszulegen. Dass die Klagerin ihren Antrag
nicht ausdriicklich auf die Abtretung des Anspruchs auf Erteilung des (deutschen) Patents gerichtet hat, ist unschadlich; ersichtlich
begehrt sie gerade auch die Abtretung des Anspruchs auf Erteilung des deutschen Patents 10 2010 012 8XX.Z, d. h. der durch die
deutsche Patentanmeldung begriindeten verfahrensmafigen Stellung des Beklagten als Patentanmelder. Vorsorglich weist der Senat
darauf hin, dass Gegenstand des von der Klagerin verfolgten Berufungsantrages - wie schon des von ihr in erster Instanz gestellten
Klageantrags - allein die deutsche Patentanmeldung 10 2010 012 8XX.Z ist; an diesen Antrag ist der Senat gebunden (§ 308 ZPO).

I,
* Die Kostenentscheidung folgt aus 8§ 91 Abs. 1, 516 Abs. 3 Satz 1 ZPO.

* Der den Beklagten betreffende Ausspruch uber den Verlust des von ihm eingelegten Rechtsmittels der Berufung beruht auf § 516 Abs.

3 Satz 1 ZPO.
Die Entscheidung zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus 8§ 708 Nr. 10, 711, 108 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

Es besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, weil die hierfur in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen nicht vorliegen.
Als Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundséatzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1

ZPO noch erfordern die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder die Fortbildung des Rechts eine revisionsgerichtliche
Entscheidung im Sinne des 8§ 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.
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