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Nachschlagewerk: ja . 2427 089

Amtliche Sammlung: nein

DV zur VO iiber die Behandlung von Erfindungen von Gefolg-.
schaftsmitgliedern v. 20. Mirz 1943, RGB1 I 257, § 3;

Ges. iiber Arbeitnehmererfindungen v. 25. Juli 1957,
BGB1l III 422-1, § 5

a) Die vom Arbeitrnehmer-Erfinder zu erstattende Erfindungs-
meldung (vgl. friher § 3 DV v. 20. Mérz 1943, heute § 5
ArbkEG) ist kein "Rechtsgeschiift'; bei Nichtbeachtung der
vorgeschriebenen Schriftform gelanéf daher § 125 BGB
nicht zur Anwendung.

Vielmehr besteht fiir die Parteien des Arbeitsverhiiltnisscs
die rechtliche Mbglichkeit, einverstiéindlich eine miindliche
Meldung anstelle der schriftlichen als ausreichend zu
behandeln.

b) Bei Priifung der Umsténde, aus denen auf einen "Verzicht!
des Arbeitgebers auf Schriftlichkeit der Erfindungsmel-
dung geschlossen werden soll, ist ein strenger laflistab
anzulegen. ‘ ' |

BGH, Urt. v. 24. November 1961 - I ZR 156/59 - OLG Niirnberg
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Verkiindet
am 24 .November 1961
Grunau, Justizhauptsekretir
als Urkundsbeamter
der Geschéftsstelle

Im Namen d e s Volkes

In dem Rechtsstreit

der Firma Heinrich B@ip, Offene Handelsgesellschaft in

Liquidation, A - s trate @, vertreten durch

den Liquidator Biicherrevisor Hans S{JD
Beklagten und Revisionskliégerin,

- ProzeSbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (N -

gegen

Hans KR MG o S S 5rece @

Kldger und Revisionsbeklagten,
- ProzeBbevollméchtigter: Rechtsanwalt (-

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf ‘die

‘miindliche Verhandlung vom 24, November 1961 unter Mitwir-
kung des Senatspridsidenten Prof.Dr.h.c.Wilde und éor Bun-
degsrichter Dr.Spreng, Dr.Loscher, Dr.Spengler und Clafien

fiir Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil
des 2, Zivilsenats des Oberlandesgerichts in
Nirnberg vom 6.0ktober 1959 wird auf Kosten
der Beklagten zuriickgewiesen.

Von Rechts wégen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law
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| Der Kliéger war von 1945 bis zum 31. Juli 1954 als Ange-
stellter bei der Beklagten thtig, die damals ein Stgewerk
und Holzbearbeitung betrieb. Die Beklagte ist nach dem Tode
der beiden damaligen Inhaber, Kommerzienrat Friedrich B.
und Gustav B. in Liquidation getreten.

Mit der Klage macht der Klager gegen die Beklagte einen
Anspruch aus &lterer Gewinnbete111gung in Hohe von 15. 895 -- DM .
nebst Zinsen geltend.

Gegeniiber dieser, nach Grund und Hthe unstreitigen Klage-
forderung hatte sich die Beklagte in erster Linie auf Verjdh-
rung berufen und im ilibrigen mit verschiedenen Gegenforderungen
aufgerechnet, die sie aus VersttBen des Kldgers gegen seine
dicnstvertraglichen Pflichten herleiten wollte. Neben ihrem
Antrag auf Abweisung der Zahlungsklage hatte die Beklagte
cine Widerklage auf Auskunfterteilung liber gewisse Geschidfte
erhoben, die der Klidger nach ihrer Auffassung unter VerstoB
gegen das gesetzliche Wettbewerbsverbot abgeschlossen hatte.
Diese Widerklage ist durch Teilurteil des mit dem Rechts-
strecit befaBten Landgerichts Niirnberg-Fiirth (1. Zivilkemmer)
vom 20. Dezember 1956 als unbegriindet zuruckgewiesen worden.
Das Teilurteil ist r¢chtskréftig.

~ Neben dieser, im Zusammenhang mit der fritheren Widerklage
stehenden Gegenforderung hat die Beklagte in erster Linie
mit einer Schadensersatzforderung aufgerechnet, dié,aie<aus
folgendem Sachverhalt herleitet; Der Kléger hat am 9.Novem-
ber 1954 eine Erfindung betreffend'"Federspanneinrichtung
zum Einspannen transportabler Leichttrennwiénde zwischen
Decke und Boden" als Gebrauchsmuster und als Patent angemel-
det. Das Gebrauchsmuster ist am 1ll. Mai 1954 unter
Nr. 1 677 320 eingetragen worden; das Patenterteilungsver-
fahren ist noch nicht abgeschlossen. Diese Erfindung hat die
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Beklagte durch Schriftsatz vom 4. Juli 1957 als Arbeitnehmex
erfindung in Anspruch genommen. Sie hat ihre Schadensersatz-
forderung damit begriindet, daB der Kliger ihr diese Dienst-~
erfindung nicht schon wiéhrend seiner Anstellungszeit ange-
meldet und iiberlassen, sondern spdter auf eigene Rechnung
ausgewertet habe.,

Der Kléger hat bestritten, das es sich bei den fragli-
chen Schutzrechtsanmeldungen um eine Diensterfindung handele
da er die neue Spannverschraubung in seiner Freizeit kon-
struiert habe. Zudem habe er die Neuerung der Beklagten bis
- zu seinem Ausscheiden zur Verfiigung gestellt und sie ihrem
damaligen Inhaber verschiedentlich miindlich gegen Verglitung
angeboten. SchlieB8lich habe er vorsorglich am 15. August 195¢
~ an die Beklagte ein Schreiben folgenden Wortlautes gerichtet,
das als schriftliche Erfindungs-Meldung zu werten sei:

"Sollten Sie weiter den Wunsch haben, die von
mir erfundene Federspannvorrichtung zum Ein-
spannen transport. Leichttrennwinde zu
verwenden, so bedarf die Weiterverwendung
meiner ausdriicklichen Einwilligung. Meine
Erfindung ist im vergangenen Jahre zu Patent
und als Gebrauchsmuster beim Patentamt an-
gemeldet worden. Die Urkunde iiber die Ein-
tragung als Gebrauchsmuster ist mir vor
einiger Zeit zugegangen. Meine Erfindung
wird in meiner neuen Firma Verwendung fin-
den. -

Sollten Sie ohne meine Einwilligung in Zu-
kunft meine Federspannvorrichtung .....her-
stellen lassen und verwenden, so werde ich
den mir als Erfinder der Vorrichtung zu-

stehenden Rechtsschutz in Anspruch nehmen".

Auf diecses Schreiben hin hat die Beklagte bis zum Auf-
forderungsschreiben ihres Anwalts vom 31. Juli 1956 (vgl.
auch Schriftsatz vom 27. November 1956) geschwiegen.Es fehlt
also nach der Ansicht des Klégers an einer rechtzeitigen In-
‘ anépruchﬁahmo der angeblichen Diensterfindung; zumindest
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seien die Rechte der Beklagten an der Diensterfindung ver-
wirkt.

Das Landgericht hat die Beklagte durch SchluBurteil vom
7. November 1957 unter Abweisung eines weitergehenden Zins-
anspruchs kostenpflichtig gzur Zahlung des Klagebetrages von
15.895,-- DM nebst 4 % Zinsen verurteilt. In den Urteils-
griinden hat es sdmtliche von der Beklagten zur Aufrechnung
gestellten Gegenforderungen, insbesondere die Schadenser-
satzforderung wegen Nichtmeldung der Diensterfindung, fir
unbegriindet erklédrt. ‘

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt
mit dem Antrage, die Klage unter Aufhebung des angcfochtcnen
Urteils abzuweisen, hilfsweiée: iiber den Grund der von ihr
aufgerechneten Schadensersatzforderung vorab zu entscheiden
und die Sache wegen'der_Hﬁhe an das Landgericht zurickzu-~
verweisen.

~ Sie hat zundchst in der Berufungsbegriindung die Erkli-
rung abgegeben, das Urteil des Landgerichts werde "nur in
bezug auf die Anspriiche wegen der vom Kldger veranlafiten Un-
terbrechung der Geschidftsbeziehungen mit der Firma BB
@ cngefochten, d.h. daB die Arbeitnehmererfindung nicht
dem Kliger, sondern der Beklagten zugutekommen" miisse. Diese
Erkldrung hat sie im weiteren Verlauf des Berufungsrechts—
zuges dahin erldutert, daB der Schadensersataanspruch der
Beklagten einerseits auf d1e unterlassene Brf1ndungsmeldung
und weiterhin darauf gestiitzt werde, daB der Kléger durch
die fdlschliche Behauptung, es handele sich fiir ihn um cine
freie Erfindung, in das frithere Vertragsverhiiitnis zwischen

der Beklagten und der Firma V—B— L

@P GnvH eingegriffen habe.
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Das Oberlandesgericht hat die Berufung zuriickgewiesen.

Mit der gegen dieses Urteil eingelegten Revision ver-
folgt die Beklagte ihre Antridge aus der Berufungsinstanz
weiter, wdhrend der Kladger um Zuriickweisung der Revision
bittet.

. Entscheidungsgriinde:

I. Zusténdigkeit: -

Die Revision bittet in erster Linie, erneut die Frage
der sachlichen Zuétﬁndigkeit zu Uberpriifen, da es sich bei
dem vorliegenden Rechtsstreit um eine Patentstreitsache
im Sinne des § 51 PatG handele.

Hierzu ist vorweg klarzustellen, daB die besondere Zu-~
stdndigkeitsregelung des § 39 ArbEG auf den vorliegenden
Rechtsstreit noch nicht anzuwenden war,weil er im Zeitpunkt
des Inkrafttretens des ArbEG (1. Oktober 1957) bercits an-
héngig war und deshalb das nach den bisher geltenden Vor-
schriften zustédndige Gericht gemiB § 44 ArbEG auch weiter-
hin -zusténdig geblieben ist. In der Sache bedeutet das je-
doch keinen Unterschied; denn bis zum 30. September 1957
war § 10 Abs. 3 der Durchfiihrungsverordnung vom 20.Mirz 1943
anzuwenden,. der fiir alle Rechtsstreitigkeiten iiber Erfindun-
gen von‘Gefolgschaftsmitgliedern eine ausschliefliche Zustidn-
digkeit der fir Patentstreitsachen zustiéndigen Gerichte
begriindet hatte. '

Die Beklagte hatte ausweislich des Landgerichtsurteils
bereits im Verlauf des ersten Rechtszuges die Unzustiindigkeit
der mit der Streitsache befaSten 1. Zivilkammer des Landge-
richts Niirnberg-PFiirth geriigt. Jedoch wurde diese Einrede
vom Landgericht aus dem Rechtsgrunde fiir nicht durchgreifend
erachtet, weil § 51 PatG nur fiir durch Klage oder iderklage
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geltend gemachte Anspriiche, nicht hingegen fiir einen Auf-
rechnungsanspruch des Beklagten gelte.

0b diesef, in BGHZ 26, 304 fir die Aufrechnung mit einer
arbeitsrechtlichen Gegenforderung vertretenen, Rechts auffas-

sung ‘auch im Rahmen des § 51 PatG beizutreten ist, braucht
hier nicht ndher erdortert zu werden. Denn gegen die Zustén-

digkeit des Landgerichts Nirnberg-Fiirth bestanden schon des-

halb keine Bedenken, weil es sich dabei um ein Landgericht
handelt, dem durch die bayerische Verordnung vom 19.Januar
1953 (vgl. Blatt fir Pafent-, Muster- und Zeichenwesen 1953,
76) Patentstreitsachen zugewiesen sind. Diese Sonderzustén-
‘digkeit war und ist nach Wortlaut und Sinn des § 10 Abs. 3
‘der DurchfVO und des § 51 PatG nicht auf eine ganz bestimm-
te sogenannte "Patentstreitkammer" beschrénkt, sondern sie
ruht bei demjenigen "Landgéricht", welches auf Grund der
Ermichtigung des § 51 Abs. 2 PatG von der Landesregierung
dafiir auserwighlt worden ist. Die weitere Frage, welche Zi-
vilkammer innerhalb des mit dieser Sonderaufgabe betrauten
Landgerichts Patentstreitsachen bearbeiten soll, ist eine
reine Angelegenheit der inneren Geschdftsverteilung. Die
Einrede der sachlichen Unzusténdigkeit kann also nicht
durch den blofilen Umstand begriindet werden, daf innerhalbd
des Iandgerichts Niirnberg-Fiirth nicht der fiir Patentstreit-
sachen nach der Geschédftsverteilung zuétﬁndige Spruchkor-
per, sondern die 1. Zivilkammer mit dem vorliegenden
Rechtsstreit befaBt worden ist.

II. Einrede der Verjdhrung gegen die Klagforderung.

Uver Rechtsgrund und Hohe der Klagforderung von
15.895.-- DM hat sich das Berufungsurteil nicht im einzel~
nen ausgelassen, da insoweit kein Streit unter den Par-
teien bestand. Aus den im Berufungsurteil in Bezug genomme-
nen Landgerichtsurteilen'ergibt sich aber, daB es sich
bei der Klagforderung um restliche Gewinnpramien‘fﬁr den

L ai et el e e
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‘Abrechnungszeitraum vom 21. Juni 1948 bis zum 31. Dezember
1951 handelt, die aus Ziffer VI des Anstellungsvertrages
vom 26. Mai 1948 hergeleitet werden. Die Beklagte hatte im
Hinblick auf die eigentliche Klagforderung ausschlieBlich
die Einrede der Verjéhrung erhoben, welche jedoch bereits

im Teilurteil des Landgerichts fiir nicht durchgreifend er- -
klért wurde, weil sich aus dem beiderseitigen Parteivortrag
zumindest soviel ergebe, daB8 die restlichen Gewinnanteile
des'Klagers allj&hrlich bei der Beklagten auf Grund einer

" Vercinbarung des Klidgers mit ihren Inhabern stehen geblieben
seien. Durch dieses Vorgehén seien die Forderungen des Klé-
- gers jéweils.zumindest einveratindlich gestundet worden ,
(vgl. § 202 BGB), mit der Polge, daB sich die Beklagte nicht
auf Verjdhrung berufen konne.

Diese vom Landgericht zu einer bloBen Vorfrage geiduBer-
te Rechtsansicht ist zwar nicht mit dem Teilurteil, das sich
in seinem Urteiléausspruch auf die Widerklage beschrénkte,
in Rechtskraft erwachsen. Dennoch ist es der Revision pro-
zessual»verwehrt, erneut auf die Verjédhrungseinrede zuriick-
zugreifen. Denn die Beklagte hat ausweislich des Tatbestandes
des Berufungsurteils (vgl. Seite 5 daselbst) in der Beru-
fungsinstanz die Erkl&rung abgegeben, daB das Landgerichts-
urteil nur in bezug auf die Anspriiche angefochten werde,
die sich daraus ergabén, daB die Arbeitnehmererfindung nicht
dem Kliiger, sondern ihr, der Beklagten, zugute kommen miisse.
Mit dieser Erkldrung hat die Beklagte eine zulilissige Be-
schrinkung ihreS-Berﬁfungsbegehrens vorgenommen, so daB
sic in der Revisionsinstanz nun nicht abermals auf die blo8
vor dem Landgericht erhobene Einrede, die Klagforderung
sei verjihrt, suriickkommen kann.

I1I. Gegenforderung aus Diensterfindung.

In Uvereinstimmung mit dem Landgericht geht das Beru-
fungsgericht von der Rechtsauffassung aus, daB8 es sich bei




der vom Klédger zum Patent- und Gebrauchsmusterschutz angemel-
deten "Pederspannvorrichtung zum Einspannen transportabler
Leichttrennwiinde zwischen Decke und Boden" um cine melde-
pflichtige Diénsterfindung und nicht um eine freie Erfindung:
gchandelt habe. Die Erfindung sei ndmlich wiihrend der Daucr
des Arbeitsverhdltnisses (1953) aus der Tatigkeit des Kli-
gers im Betrieb der Beklagten heraus entstanden, wal Dbei

der Beklagten bereits vorher verstellbare Trennwiénde, wenn

auch mit ungureichender Spannvorrichtung (Auftrag BN .

angefertigt worden seien. Der Kliiger wdre ohnc die zuniichst
negativen Erfahrungen des Betriebes nicht zu seincr Weiter-
entwicklung und Verbesserung gelangt, mithin beruhe dic Er-
findung maSigeblich auch auf vetrieblichen Erfahrungen, Anre-
gungen und Vorarbeiten. Dagegen konne es dahingestellt blei-
ben, ob konstruktive Bemiihungen auf diesem Gcbiet innerbe-
~trieblich gu dem gzZugewiesenen Arheiis- und Pflichtenkreis
des Kldgers gehdrt hitten. .

Dieser Ausgangspunkt des Berufungsgerichts liifit keinen
" Rechtsirrtum erkennen. '

Nach § 43 des Gesetzes ilber Arbeitnehmererfindungen
(ArbEG) vom 25. Juli 1957 sind die Vorschr;ftcn dieses neuen
Gesetzes auch auf (patentfihige) Arb01tnehmererf1ndungen, die
nach dem 21. Juli 1942 und vor dem 1. Oktober 1957 gemacht
worden sind, anzuwenden, allerdings mit der'Einschrénkung,
daB es fiir die "Inanspruchnahme" solcher sogenannter Uber-
gangserfindungen bei den bisher geltenden Vorschriften ver-
bleibt. Auf das crste Tatbestandsmerkmal dieser Gesctzesvor-
schrift, welches Patentféhigkeit der Erfindung fordert,
braucht vorliegend nicht besonders eingegangen zu werden. ,
Denn in Anbetracht der Tatsache, daB der Kléger seine Erfin-
dung selbst zum Patent angemeldet hat, konnte die Einwendung,
Patentfiahigkeit sei in Wirklichkeit nicht gegeben, vorlie-
gend keine Beriicksichtigung finden (vgl. BGH in GRUR 1961,
338, 339).
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Der Senat hat bereits in einer fritheren Entscheidung.
ausgesprochen, da8 die Uberleitungsbestimmung des § 43 ArbvEG
nicht dahin verstanden werden darf, als wolle sie einc Fort-
geltung des bisherigen Rechtszustandes fiir die Inanspruchnah-
me von Ubergangserfindungen einschlicBlich aller ihrer Vor-
aussetzungen, in erster ILinie also auch fiir dic Meldepflicht
-des Arbeitnehmers anordnen. Vielmehr ict im Auge zu halten,
daB das Gesetz mit seiner Beschrénkung der Meldepflicht auf
Diensterfindungen (§ 5) und seiner Einfilhrung einer bloSen
'Mitteilungspflicht fir freie Erfindungen (§ 18) dem Erfinder
erhebliche Verbesserungen gegeniiber dem bisherigen Recht ge-~
bracht hat. Die Ubvergangsregelung des § 43 verfolgt grund-
stitzlich das Ziel, dem Erfinder diesc gimstigerc Stollung
auch fiir solche Brfindungen zu verschaffen, die aus der Zeit
vor dem Inkrafttreten des Gesetzes stammen. Infolgedessen
mu8 die Anwendung der iritheren Bestimmungen auf die Inan-
spruchnahme als solche beschrénkt dbleiben, wiihrend fiir die
Melde~ und Mitteilungspflicht eine differenzierendec Beurtei-
lung anhand der neuen Vorschriften der §§ 5, 18 ArbEG am
Platze ist (BGE in GRUR 1958, 334, 336).

Da der Kldger des~vorliegenden Rechtsstroits seino
strittige Erfindung im Jahre 1953 gemacht hat, so war fir
die Priifung der Rechtsfrage, ob es sich dabei um eine freie
Erfindung handelte, § 4 der DurchfVO zur VO iiber die Behandlung
- der Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedexrn vom 20. Mirz 1943
maBgeblich. Das Berufungsgericht hat insoweit ohne Rechts-
fehler bejaht, da von den beiden wahlveise nebencinander
geltenden Tatbesténden dieser Vorschrift einer verwirklicht
ist, indem es fesatstellt, daB die neue Konstruktion mafigob-
lich auf betrieblichen Erfahrungen, Vorarbeiten oder sonsti-
gen betrieblichen Anregungen beruhte.
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Trotz seiner Annahme einer Diensterfindung gelangt das
Berufungsgericht jedoch zur Verneinung eines Schadensersatz-
anspruchs der Beklagten mit der vierfachen Begriindung:

1. Der Kléger habe seiner Meldepflicht inhaltlich
durch miindliche Untérrichtung des damaligen Fir-
meninhabers geniigt. Auf die gesetzlich vorge- '
schriebene schriftliche Meldung habe dieser
daraufhin verzichtet; anschlieBend sei die
Diensterfindung durch Ablauf der Sechsmonats-
frist des § 4 Abs. 2 DurchfV0 frei geworden.

2. Auf Grund der Vorgeschichte gei ferner das
| Schreiben vom 15. August 1954 als ausreichende
schriftliche Meldung zu wiirdigen, so daB in je-
dem Pall die Sechsmonatsfrist in Lauf'gesetzt
und verstrichen sei.

3. Hilfsweise seien die Ansprﬁche der Beklagten
als verwirkt anzusehen.

4. Letztlich scheitere der Schadensersatzanspruch
der Beklagten an deren iiberwiegendem Mitver-
schulden (§ 254 BGB), da sie sich den Schaden
selber durch ihr eigenes Untatigbleiben auf
die Mitteilung des Klidgers vom 15. August 1954
hin zugezogen habe.

Im einzelnen hat das Berufungsgericht ausgefilhrt:

1. Es geht davon aus, daB der Klidger in der Zeit vor
scinem Ausscheiden keine schriftliche Erfindungsmeldung
erstattet habe. Jedoch sieht es als erwiesen an, daB der
Kliiger dic von ihm gefundene Losung der Federspannwand
als seine Erfindung betrachtet, sie als solche der Beklag-
ten miindlich gemeldet, der PFirma zur Verfligung gestellt
und hierfiir eine Vergiitung verlangt hat. Genaue Kenntnis
von Erfindungsgegenstand habe die Beklagte auch ohne die
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~ unterbliebene - Vorlage der Patentanmeldung besessen, weil
sie die Erfindung bereits im Betrieb verwendete. Das Verhalte
der Firmeninhaber gegenilber dem Kléiger habe erkennen lassen,
daB sie eine schriftliche Meldung nicht mehr erwarteten und
auf sie verzichteten. Inhaltlich sei die infolge Verzichts
des Unternehmers ausreichende miilndliche Erfindungsmeldung
spdtestens Mitte Mai 1954 durch die Mitteilung von der Ein-
traguhg des Gebrauchsmusters abgeschlossen und vollsténdig
gewesen. Infolgedessen sei die gesetzliche Frist fiir eine
Inanspruchnahme der Erfindung durch die Beklagte (vgl. § 4
Abs. 2 DurchfV0) zumindest 6 Monate danach abgelaufen gewesen.

Diese Peststellungen hat das Berufungsgericht getroffen
auf Grund der Aussagen des Lieferanten der Schraubsitze (Zeuge
‘ H@P), sowie vereohiedener‘ehemaliger»Angestellten der Be-

klagten (Zeugen W SUNNND FUEER, Dr. QNN -
Ferner hat es berﬁcksichtigt; daB fiir die Beklagte von
Rechtsanwalt Dr.St@jjil) ein Rechtsgutachten iiber die Rechts-
lage wegen dieser Erfindung eingeholt wurde (vgl. das Gutach-
ten vom 31. Mai 1954).

&) Die bis hierher wiedergegebenen Rechtsausfiihrungen
des Berufungsurteils beruhen, entgegen der ersten Riige. der
Revision, nicht auf dem rechtlichen Ausgangspunkt, eine
schriftliche Meldung von Diensterfindungen sei nach fritherem
Recht nur "im besonderen Fall" notwendig gewesen. Vielmehr
ist in der Urteilsbegriindung zweimal unmifverstiéndlich de- q
von die Rede, daB auch fir den Kléger an und fiir sich gemi8
§ 3 der DurchfVO die Verpflichtung bestanden hdtte, seine
im August 1953 gemachte Erfindung unversziiglich der Beklagten
schriftlich zu melden (vgl. BU S. 17, 21). Zudem ist an zwei
weiteren Stellen der Begriindung davon die Rede, da8 die Fir-
menleitung auf eine schriftliche Meldung "verszichtet" habe
(BU S.22)g was denkgesetzlich das Bestehen eines gesetzlichen
Formzwanges voraussetzte. '
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Es ist also abwegig, aus der in unmittelbarem Zusammen-
hang mit den Urteilsausfiihrungen iiber einen "Verzicht" ge-
brachten Darlegung:

"Die Umstédnde, die im besonderen Fall fiir
die Notwendigkeit einer schriftlichen lel-

dung sprechen (vgl. die Kommentare wie oben),

liegen hier nicht vor; die Angaben iiber die
Aufgabe, die Losung und das Zustandckommen

der Erfindung waren nicht mehr erforderlich,

Konkurrenz anderer Arbeitnchmer und Streit

-lber die Prioritdt waren nicht zu befiirch-

ten." '
‘die SchluBfolgerungen ziehen zu wollen, das Berufungsge-
richt habe rechtsirrig die Geltung der Formvorschrift des
§ 3 Durchfv0o vom Vorliegen besonderer Voraussetzungen ab-
héngig machen wollen. Vielmechr handelt es sich bei dieser
Wortfassung um ein offenbares Vergreifen im Ausdruck, wie
schon daraus erhelli, daB8 s3ie im Rahmen einer liotivierung
‘dafiir, weshaldb sich die Geschdftsleitung der Beklagten vor-
liegend mit einer miindlichen Erfindungsmeldung begniigen
konnte, verwendet worden ist. Dieses Fehlgreifen im Aus-
druck ist unschadlich, weil es nachveislich keinen Einflu8
auf das Urteilsergebnis gehabt hat; denn das Berufungsge-
richt hat dem Kliéger nicht etwa im Wege der‘Gesetzesqusle-
gung eine personliche Befreiung von dem gesetzlichen Form-
erfordernis zugebilligt, sondern es hat einen - nach altem
Recht (vgl. Riemschneider-Barth, Die Gefolgschaftserfin-
dung, Anm. 2 zu § 3 DurchfV0, S.83; Reimer, Das Recht der
Arbeitnehmererfindung, 2.Aufl. S.19) wie auch nach ncuenm
Recht (Reimer-Schade-Schippel, aa0. Anm. 15 zu § 5, 5.81;
Heine-Rebitzki, Arbeithehmererfindungen, Anm. 5 2u § 5;
S. 46; Lindenmaier-Liidecke, Anm. 6 zu § 5 ArbEG) durchaus
statthaften - nachtrdglichen, rechtsgeschiftlichen Ver-
zicht auf die Schriftform der Meldung angenommen. Die
Abdingbarkeit des vom Gesetzgeber fiir die Erfindungsmel-
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- dung eines Arbeitnehmers vorgeschriebenen Formzwanges ergibt
gich daraus, daB es sich hierbei nicht um cin "Rechtegeschiift
im Sinne des § 125 BGB handelt, sondern um eine als "Rechts-
handlung" anzusprechende Mitteilung, deren Rechtswirkungen
nicht durch den Inhalt des Willens des Meldenden, sondern
unmittelbar durch das Gesetz bestimmt wird. Somit schoidet
eine unmittelbare Anwendung des § 125 BGB aus. Aber auch eine
analoge Anwendung dieser auf formbedilrftige “"Rechtsgeschiifte"
beschréinkten Gesetzesbestimmung kommt vorliegend nicht in
Betracht, mag auch im iibrigen eine weitgehende Heranziehung
der fiir Rechtsgeschifte geltenden Regeln zur Priifung der
Rechtswirksamkeit von Rechtshandlungen angezeigt sein (so
Enneccerus-Nipperdey, Allgemeiner Teil, 15. Aufl. 1960,
$.896, 1266). Denn nach fritherem (§ 9 DurchfV0O) und nach
geltendem Recht (§ 22 ArbEG) sind die Vorschriften des Ar-
beitnehmer-Erfinderrechts zumindest insoweit nicht zwingen-
den Rechts, als es sich um vertragliche Abiinderungen zusgunstcn
des Arbeitnehmers handelt{. Der Arbeitgeber kann. also zugun-

- sten des Arbeitnehmers und im Einvernehmen mit diesem eben-
sogut den Formzwang filr die Erfindungsmeldung viegbedingen,
wie er sich durch formlose Absprache sogar seines Inan-
spruchnahmerechtes als solchen begeben kinnte.

‘ b) Als VerstoB gegen die Grundsiitze der freien Beweis-
wiirdigung (§ 286 2P0) sieht es die Revision an, daf das
Berufungsgericht einen Verzicht der Beklagten auf jede form-
- liche Meldung durch den Kléger angenommen habe, ohne eine
ausreichende Feststellung dariiber zu treffen, ob dic Beklag-
te tiberhaupt die Leistung des Kliégers als erfindorisch bew.
seine Erfiﬁdung als patentfahig erkannt habe.

Dieser Angriff steht teilweise im Widerspruch zum In-
halt des angegriffenen Urteils; denn es stellt ausdriicklich
fest, es sei bei der Leitung der Beklagten bekannt gewvesen,
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daB der Kléger die neukonstruierte Federspannvorrichtung als
seine "Erfindung" betrachtete (BU S.21) und daB er dafiir einen
Gebrauchsmusterschutz anstrebte (S. 19), endlich auch, daB8 der
Kldger der Beklagten Mitteilung von der Eintragung des Ge-
brauchsmusters gemacht habe (BU S.22). Unklarheiten iiber die
technischen Wesenszﬁge der Neuerung sowie dariiber, da8 der
Kléger seine Konstruktion als eine erfinderische Leistung be-
trachtete, konnen demnach bei der Beklagten auch in der Zeit
vor seinem Augacheiden nicht bestanden haben.

Dagegen ist der Revision éuzugeben, da8 sich inm angefoch;

 tenen Urteil keine Feststeliung darfiber fihdet, ob, geschweige
denn wann, die Inhaber der Beklagten erkannt haben, da8 eine
patentfédhige Diensterfindung vorlag. Hierdurch wird die Ur-
teilsgrundlage aber durchaus nicht liickenhaft. Denn es ent-
spricht - entgegen der Meinung der Revision ~ keineswegs der
Lebenserfahrung, da8 ein Verzichtswille nur angenommen werden
konnte, sofern die Firmeninhaber der Beklagten auch erkannt
hitten, daB es sich um eine patentféhige Erfindung handele.
Eher kbtnnte der umgekehrte Erfahrungssatz aufgestellt werden,
daB Arbeitgeber zur Nicht-Inanspruchnahme einer Arbeitnchmer-
erfindung leichter geneigt sein werden, solange der Wert der
Erfindung noch nicht endgiiltig feststeht, dagegen kaum noch,
nachdem ihre Patentfiéhigkeit bereits erwiesen ist. Uberdies
verkennt die Revision die Tragweite des im Berufungsurteil
angenommenen Verzichts, wenn sie meint, der Tatsachenrichter
habe einen Verzicht auf die Inanspruchnahme der Erfindung
angenommen. In Wahrheit hat das Berufungsgericht nur einen
Vergicht auf Schriftlichkeit der Meldung festgestellt, also
ein Rechtsgeschiift, zu dem sich Geschiiftsleute nach der Lebens-
erfahrung wegen seiner geringéren Tragweite leichter als zur
eigentlichen Freigabe einer Diensterfindung werden entschliefien
konnen. '
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Die Annahme eines Vergzichts kann weiterhin auch nicht m
dem Hinweis erschiittert werden, daB die Beklagte durch ein
von ihr eingeholtes Rechtsgutachten in den Irrtum versetzt
gevesen sei, die damals nur fiir gebrauchsmueterschutdfﬁhig-
gehaltene Erfindung sei deshalb von Anfang an frei gewesen.
Denn diese Rechtsauskunft ist dem Kléger damals nicht erdff-
net worden, so daB sie bei Auslegung der von der Beklagten
gegeniiber dem Kliger abgegebenen objektiven Erkldérungen
und schliissigen Handlungen nicht beriicksichtigt werden darf.
Zum anderen macht es gerade diese Rechtsauskunft erst richtig
versténdlich, weshalb sich die Beklagte umso 1leichter gu
einem Verzicht auf die Nachholung einer firmlichen Meldung
entschlieBen konnte, nachdem ihr ohnehin ein Recht auf Inan-
spruchnshme durch ihren Rechtsberater so gut wie abgésprochen
worden war. ’

c¢) Einen unguléssigen Angr1ff gegen die tatrichterliche
Beveiswiirdigung atellt es endlich dar, wenn die Revision be-
mingelt, es sei vom Berufungsgerlcht ibersehen worden, daB
sich die Erfindung allmiéhlich aus dem Betrieb heraus ent-

- wickelt habe. Die Inhaber hiétten daher nach der Lebenserfah-

rung der Auffassung sein kinnen, daB der Anteil des Klégers
an den Entwicklung der Federspannwand nicht die Grenze der
technischen Verbesserung iibersteige.

Zundchst ist es tatbestandswidrig, wenn die Revision
eine allmiéhliche Weiterentwicklung im Betrieb annimmt. Viel- .
mehr stellt das Berufungsurteil fest, die Erfindung sei
durch den Kléger persdnlich im August 1953 gemacht worden
(BU S.17). Selbst wenn dem aber nicht so wire, so widerspri-
che es durchaus nicht der Lebenserfahrung, daB8 die Firmen-
inhaber im Anschlu8 an die miindliche Meldung des KlHgers,
der die neue L¥sung dabei als seine Erfindung bezeichnete
(BU S.21), auf eine gusitgliche schriftliche Meldung ver-
zichtet haben ktnnen.
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d) AbschlieBend zu diesem Teil des Urteils rﬁgt die Re-
vision eine Verkennung der Beweislast seitens des Berufungs-
gerichts, durch die es prozeBordnungswidrig dazu gelangt
sei, den Klidger gemi#B § 448 ZPO zu seincn eigencn Behauptun-
gen als Partei zu vernehmen.

Aus den Urteilsgrﬁndén ist jedoch, wenngleich die Frage
der Beweislastverteilung nirgends ausdriicklich behandelt
worden ist, mit Sicherheit zu ersehen, daB8 das Berufungsge-
richt den Kléger fiir seine Behauptungen, er habe seine Er-
findung unverziiglich der Beklagten gemeldet (BU S.17 unten)
und die Beklagte habe sich mit dieser miindlichen Meldung 2zu-
frieden gegeben (BU 5.22), als beweispflichtig ansah, wie
- dieses bereits frilher durch die Formulierung des Beweisbe-
schlusses vom 12. Dezember 1958 zum Ausdruck gekommen war.
Diese vom Kliger zu erbringenden Beweise hat das Berufungs-
gericht als gefilhrt angesehen (BU S.18, 22).°

- Wie aus dem Urteil (BU S.20) weiterhin hervorgeht,hat
sich das Berufungsgericht auch erst nach sorgfiiltiger Priifung
der gesetzlichen Voraussetzungen zur Anwendung des § 448 ZPO
entschlossen; denn es fithrt aus, durch Vernehmung der Zeugen
und durch unstreitige Umstiénde, insbesondere durch das
Gutachten Dr.Sterner, sei bereits ein so hoher Grad an Wahr-
scheinlichkeit filr die Richtigkeit der Behauptungen des Kli-
gers begriindet, daB8 sich die Parteivernehmung des Kligers
rechtfertige, zumal da wegen des Todes der beiden damaligen
Inhaber deren Vernehmung nicht mehr midglich sei. Vie hieraus
ersichtlich, hat das Berufungagericht die Grenzen der Anwen-
dung des § 448 ZPO nicht verkannt und nicht itberschritten,

80 daB keine rechtlichen Bedenken gegen seine Ausiibung des
richterlichen Ermessens, deren materielle Richtigkeit ohnchin
- keiner Nachpriifung durch das Revisionsgericht unterliegt
(val. Wiéczorek, Anm. A ITI a 1; B 'I_' zu § 448 2ZP0), erhoben
werden konnen.
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Abschliefend ist hervorzuheben, daB ein "Verzicht" des
“Arbeitgebers auf die Schriftlichkeit der dem Arbeitnchmer
zur Pflicht gémachten Erfindungsmeldung zwar rechtsgrund-
- sditzlich mbglich ist, jedoch in Verfolg allgemeiner Erfah-
rungsgrundsttze nicht ohne Vorliegen beachtlicher Umstiinde,
die fiir einen Verzichtswillen sprechen, angenommen verden
kann. Es ist aber kein Anhaltspufikt dafiir gegeben, duf das
Berufungsgericht die Notwendigkeit,aus'Grﬁnden der Rechts-
klarheit einen strengen MaBstab an den Nachweis eines "Ver-
zichts" zu legen, verkannt hidtte. Es kann daher aus Rechts-~
griinden nichts gegen seine Beweiswiirdigung, die Parteien
hdtten einverstédndlich von einer schriftlichen Erfindungs-
meldung abgesehen, erinnert werden.

2. Danedben hiilt auch die Hilfsbegriindung des Berufungs-
urteils einer rechtlichen Nachpriifung stand, nach der das
Recht der Beklagten auf inanspruchnahme der Diensterfindung
~des Klégers zumindest im Zeitpunkt der Abgabe ihrer Inan-
spruchnahme-Erklirung (Schriftsatz vom 4. Juli 1957) ver-
wirkt gewesen ist. '

Den Verwirkungstatbestand erblickt das Berufungsgericht
darin, daB die Beklagte, welche die Erfindung in allen Ein-
zelheiten kannte und wuBte, daB der Kldger sie als seine
eigene und zwar freie Erfindung betrachtete, gleichw6h1
auf die eindeutige Aufforderung des Kldgers vom 15. August
1954 hin - abgesehen von einigen noch abzuwickelnden GeschHf-
ten - widerspruchslos die weitere Verwendung unterlassen
und die Verbindung mit der Firma in BEEEER insoveit
abgebrochen hat, obwohl nach ihrem eigenen Vortrag gewinr -
bringende Geschiéfte weiterhin~h§tten‘gemacht'werden kdnnen.
AnschlieBend habe sie zwei Jahre lang geshhwiegen und den

_Klédger durch ihr Verhalten (Unterlassen des weiteren Ge-
brauchs, Einschrénkung der Geschiéftsbeziehungen) in den
Glauben versetzt, sie wolle keine Anspriiche auf die Brfin-
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dung mehr erheben. Auf diesen Zustand habe sich der KlHger
- einrichten diirfen, so daB8 die verspitete Geltendmachung
einen Versto8 gegen Treu und Glauben darstelle.

Die hierzu erhobenen Riigen der Revision treffen nicht
den Kern der Ausfithrungen des Berufungsgerichts. Denn dessen
Gedankengang bleibt im Kern genau so ﬁbefzehgend, wenn
anstelle der mit Recht beanstandeten Formulierung, die Be-
klagte habe die Verbindung mit der Firma in B{ND
"abgebrochen" (BU S. 24), in Ubereinstimmung mit der wirkli-
chen Sachlage gesagt wiirde: die Beklagte habe sich gegen
den Abbruch der Verbindung durch die Firma in BN
nicht zur Wehr gesetzt.

Der weitere, rechtlich nicht néher qualifizierte Tadel
der Revision, im Berufungsurteil (BU $.25, Zeilen 7 - 9 von
unten) sei ein unrichtiger Inhalt des Schreibens der Firma
in BN von 25. Juli 1954 angenommen worden, erle-
digt sich durchlden Hinveis, daB dieses Schreiben unstreitig
mit folgenden Sétzen endete:. ' '

"Wir bitten Sie, diese unsere Mitteilung
nicht so. aufgzufassen, als wollten wir mit
Ihrer geschiitgten Firma nicht auch weiter-
hin in Geschéftsverbindung bleiben. Im Ge-
genteil, wir wiirden es begriien, wenn Sie
irgendeine Vereinbarung mit Herrn
erreichen konnten, die Ihnen auch in Zu-
kunft die Auswertung der Schutzrechte des
Herrn {jjpgestattet.”

Auch sonst begegnen die Rechtsausfﬁhfungen des ange-
fochtenen Urteils zur Verwirkung rechtlich keinen Bedenken.
HMit dem besonderen Treueverhiikitnis zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer, das gemidB § 242 BGB abgeschwicht auch
nach Beendigung des Arbeitsverhdiltnisses noch andauert, war.
es in der Tat unvereinbar, da8 die Beklagte nach dem Aus-
scheiden des Kliégers und nach seiner eindeutigen Stellung-
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nahme vom 15. August 1954 fast 2 Jahre untdtig blieb und
ihm in dieser Zeit einerseits die Gebilhrentragung und die
Bearbeitung der Patentanmeldung allein iiberlie8 und ihn an-
~dererseits zu erheblichen kaufméinnischen Anstrengungen im
Hinblick auf die Eigenauswertung der Patentverschraubung
ermutigte. Demnach sind die besonderen Voraussetzungen er-
fiillt, unter denen ein arbeitsrechtlicher Anspruch nach der
insoweit mit der Reéhfsprechung des Bundesgerichtshofs

(vgl. insbesondere BGHZ 25, 47, 51/52) iibereinstimmenden
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (vgl. Hueck-Nipper-
dey-Dietz, Nachschlagewerk des Bundesarbeitsgerichts Nr. 9,
10 zu § 242 BGB; BAG in Der Betrieb 1960, 123) als ver-
wirkt angesehen werden muS. Auch die arbeitsgerichtliche
Rechtsprechung betont die Notwendigkeit, an einen Verwirkungs
tatbestand besonders strenge Anforderungen zu stellen, und
verlangt daB die eine Partei mit der Geltendmschung der
ihr zustehenden Anspriiche ibermiéiBig lange zogert, daB sie
ferner durch ihr Verhalten im Vertragspartner die Uberzeu-
gung erweckt, er werde nicht mehr in Anspruch genommen, mit
‘der FPolge, daB er sich, auch in seinem Verhalten nach auflen,
auf diese Willensrichtung des Forderungsinhabers einstellt,
und schlieBlich, daB dem Schuldner die Erfiillung des nach-
triglich erhobenen Anspruchs nach Treu und Glauben nicht
mehr zugemutet werden kann. '

A1l diese Voraussetzungen hat das Berufungsgericht vor-
liegend mit Becht'éls gegeben angesehen, so daB das Inan-
spruchnahmerecht der Beklagten, falls es nicht bereits vor-
her durch Pristablauf untergegangen wire, jedenfalls bis
zum Schriftsatz vom 4. Juli 1957 (desgleichen bis zum Mahn-
schreiben vom 31. Juli 1956)Averw1rkt gewesen ist.

3. Auf die weiteren Gesichtspunkte, welche das Berufungs-
gericht hilfsweise noch zur Ablehnung des von der Beklagten
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gur Aufrechnung gestellten Schadensersatzanspruchs herange-
zogen hat, ndmlich den Gesichtspunkt der nachgeholten
schriftlichen Erfindungsmeldung und den des mitwirkonden
Verschuldens, braucht nach alledem nicht mehr elngegangen
zu werden.

"Die Revision beanstandet aber abschliefiend, das Beru-
fungsgericht habe sich nur teilweise mit der Rechtsgrund-
lage des von der Beklagten aufgerechneten Gegenanspruchs
auseinandergesetzt und insoweit den ProzeBstoff nicht aus-
geschopft (§ 286 ZP0). Entgegen der Annahme des Berufungs-~
gerichts habe die Beklagte niémlich der Klagforderung nicht
allein Gegenanspriiche "wegen Nichtanmeldung und Nichtiiber-
lassung einer Erfindung" (BU $.26) entgegengesctzt, son-
dern diese ferner daraus hergeleitei, daB der Kliger von
sich aus unzuldssig und schuldhaft in ein zwischen ihr
und der Firma in B@JENNEEN bestehendes Vertragsverhiiltnis
eingegriffen habe. -

Diese Beanstandung ist nicht'gerechtfertigt, weil
das Berufungsgericht die am SchluB dex Berufungsbegrﬁndung
abgegebene Beechrﬁnkungserklﬁrung nicht so eng aufgefafit
hat, als wolle sich die Beklagte in der Berufungsinstanz
mit "Schadensersatzanepr&chen vegen Nichtanmeldung und
Nichtiiberlassung" begnugen. Vielmehr ist die ProgzeBerkld-
rung des Beklagten laut Urteilstatbestand (BU S.5) dahin
verstanden worden, "da8 das Urteil nur in bezug auf die
- Anspriiche angefochten werde, die,sich daraus ergiben, das
dic Arbeitnehmererfindung nicht dem Kliger, sondern ihr,
‘der Beklagten, zugute kommen miisse". Mit dieser Umschreci-
bung wird ein Schadensersatzrecht der Beklagten, herriihrend
aus dem Eingriff in ihr Vertragsverhiltnis mit Bodenwerder,
keineswegs ausgeschlossen. Allerdings hat das Berufungsur-
teii in seinen Entscheidungsgriinden nicht ausdriicklich zu
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dem Streitfall BN Stellung genommen. Diese Aus: gk
sung stellt aber keinen Verfahrensmangel dar, weil die Be-
klagte nirgends einen schlilssigen Sachvortrag zur Begriindung
einer selbsténdigen Forderung aus diesen Vorgtingen gebracht .
hatte. Infolgedessen stellte der Fall B{INEED kcinc
gveite Klaggrundlage dar, sondern er war nur ein unoclbutiin-
diger Schadensposten, hinsichtlich dessen nach Fortfall

der eigentlichen Klaggrundlage kein Erstattungsanspruch

mehr ersichtlich war.

Die Beklagte hatte sich némlich in ihrer Berufungsbe-

grindung auf ein Schreiben der Firma V(N >CINEND
D 3@ GnbE vom 25. Juli 1954 berufen, in dem

letztere ihre frithere Vereinbarung mit der Beklagten mit

der Begriindung als hinféllig bezeichnet hatte, der Bcklagten
stiinden lauv Mitteilung des spitercen Klédgers keinerlei Rechte
- an der durch Gebrauchsmusier geachﬁtzten und zu Patent ange-
meldeten Erfindung zu. Hieraus ergibt sich, daB der Kliger
die Pirma BN vor dem 25. Juli 1954 aufgeklirt
~oder verwarnt haben muB, also zu einer Zeit, als die Sechs-
monatsfrist fiir die Inanspruchnahme der Erfindung (§ 4
DurchfV0) nach der vorsichtigen Tatbestandswiirdigung des
Berufungsgerichts (vgl. BU S.22 unten) noch nicht abgelaufen
- war. -

Diese vom Kliiger ausgesprochene Verwarnung einer Lie-
ferantin der Beklagfen konnte jedoch nur dann als eine ihn
zum Schadensersatsz verpfiichtende unerlaubte Handlung bewer-
tet werden, wenn die Beklagte gustitzlich hitte dartun konnen,
da8 die Erfindung anschlieBend durch rechtzeitige Inanspruch-
hahme auf sie, die Beklagte, iibergegangen wiire. Erst vermit-
tels eines solchen Rechtsiibergangs hétte die zwischenzeitlich
vom damaligen Rechtsinhaber ausgesprochene Verwarnung nach-
trdglich zu einer widerrechtlichen werden konnen (arg. § 4
Abs. 2 Satz 3 DurchfVvo).

RO
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Nach der ohne Erfolg von der Revision angegriffenen
Rechtsansicht des Berufungsgerichts hat die Beklagte aber
einc rechtzeitige Inansprﬁchnahme der Erfindung des Klégers
verubsdumt. Infolgedessen ist der vom Klidger gegeniiber dem
Lieferwverk in Bodenwerder ausgesprochenen Verwarnung nicht
etwa nachtréglich der rechtliche Boden entzogen worden, son-
dern sie hat nunmehr unverlierbar den Charakter einer Ver-
wvarnung von seiten des wirklichen und endgiiltigen Schutz-

rechtsinhabers angenommen. Ausgehend von der rechtsirrtums-

freien Grundauffassung des Berufungsgerichts, wonach die
strittige Erfindung nicht rechtzeitig von der Beklagten in
Anspruch genommen worden ist, ist der angebliche Schadens-
ersatzanspruch wegen unrechtmiifiger Schutzrechtsverwarnung
mithin ebenso hinf#llig wie der Anspruch wegen aller sonsti-
gen Schadensfolgen, die aus der Vorenthaltung der Arbeitneh-
mererfindung entstanden sein mdgen. |

Im Berufungsurteil brauchte daher keine besondere Be-

griindung fiir die Nichtzubilligung dieses einzelnen Schadens-

postens gegeben zu werden.

———
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Nach alledem war die Revision der Beklagten mit der
Kostenfolge aus § 97 ZPO als unbegriindet zuriickzuweisen.

Wilde Spreng ‘Lgscher Spengler ClaBen




