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Gesetz: §§ 43, 5, 18 des Gesetzes iiber Arbeitnebmererfindungen
vom 25.duli 1957, §§ 549, 550 2P0.

Rechtssatz:

1. Das Gesetz iiber Arbeitnehmererfindungen legt sich in
§ 43 hinsichtlich der Meldepflicht fiir Diensterfindungen und
freie Erfindungen riickvirkende Kraft hei, so daB dieses Ge-
setz bel der Revisionsentscheidung zu beriicksichtigen ist,
obwwohl es bei Verkiindung des Berufungsurteils noch nicht ge-
golten hat (Bestdtigung von BGHZ 9, 101).

2. Der Umfang der Mitteilungspflicht fiir freie Erfin-
dungen (§ 18) richtet sich nach den Umstdnden des Falles.
Die Hitteilung ist so weit zu erstrecken, daBl der Arbeit-
seber in der Lage ist, zuverlidssig zu beurteilen, ob es
sich um eine freie oder eine Diensterfindung handelt. Sie
kann, wenn der Einzelfall dies erfordert, umfangmifig der
Heldung nach § 5 gleichkommen.

Aktengeichen: I ZR 181/56
Urteil des BGH vom 25.Februar 1958 OLG.Disseldorf
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I ZR 181/36
Verkiindet
am 25.Februar 1958
Zug, Justizangestellter

als Urkundsbeamter der
Geschidftsstelle

Im Namen d e s Volkes

In dem Rechtsstreit

des Oberingenieurs Karl LD, QD (rdD). s:@lEED

StraBe @,
Beklagten und Revisionskliégers;

- ProzeBbevollmdchtigter: Rechtsanwalt Prof.Dr.ij» -
gegen

die Firma Valter B , Gesellschaft mit beschridnkter Haftung,
LGP (@), vertreten durch ihren Geschaftsfiihrer,

den Laufmana Velter BCEED: LoD (LGP
Kldgerin und Revisionsbeklagte,.

~ ProzeBbevollmidchtigter: Rechtsanwalt Dr.CIING_ND -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
miindliche Verhandlung vom 7.Februar 1958 unter .ditwirkung
der Bundesrichbter Prof.Dr.h.c.Wilde, Dr.Birnbach.
Dr.Nastelski. Dr.Weiss und Dr.Spreng

fiir Recht erkannt:

Die Revision des Beklagten gegen das Urteil |
des 2.Zivilsenats des Vherlandesgerichts in
Diisseldorf vom 16.0ktober 1956 wird zuriickgewie-

Sell.

-

._ Die Kostenentscheidung bleibt dem SchluBur-
teil vorbehalten.

Von Rechts wegen




Matthias Prinz
Rechtsanwalt

-2 -

_Tatbhestand:

Die Kligerin betreibt ein elekbrotechnisches Unter-

nehmen. Einer ihrer Zulieferer war der Beklagte, der in
Stiddeutschland einen kleinen elektrotechnischen Betrieb

unterhilt,

Ende des Jahres 1951 bot die Kldgerin dem Beklagten
an, die technische Leitung ibres Betriebes zu libernehmen.
Es kam am 3.Dezember 1951 zur Unterzeichnung folgender
Vere%nbarung:

"pb 1,Januar 1952 iibernimmt Herr Karl NP die
technische Betriebsleitung der Firma Valter
BE@P CnbH. mit allen technischen Fabrikations-~
abteilungen sowie den Priiffeldern und Labora-
torien.

Wit der Stellung ist die Ubertragung der Gemein-
schaftsprokura mit Herrn Sp@jh verbunden.

Als Gehalt wird 1.000,.-- DM vereinbart.

Uber die von Herin lio@P angemeldeten Patente
wird noch eine besondere Vereinbarung getroffen.*

Gleichzeitig schlossen die Parteien folgenden Zusatzver-

trag:

1t
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Die wirkliche Gehaltshdhe betrdgt 1.500.—— DM,
Hiervon werden von der Valter BEJji# GmbH. monat-
lich 1.000.-~ DM als Gehalt abgerechnet. Der ver-
bleivende Rest von 500.-- DM wird unter Abrech-

‘nung der entfallenden Steuer von der LeGND-

@D iGbelfabrik GmbH. als laufender VorschuB
oder Darlehn ausgezahlt. Die Abrechnung erfolgt

in der Form, daB am JabhresschluBl die Gesamtsumme
in der Bilanz der VWalter B GmbH als Tan-
tifme ausgewiesen wird. Es muB also fiir das ganze
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Jahr jeweils die eine monatliche Gehaltssumme
von 1.500,~- DI ergebende Gesawmtsumme abgerechnet
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werden. "

Der Beklagte hat seine vertrsgsmiBige Tatigkeit fir
die Klidgerin in der Zeit vom 1l.Januar 1952 - 30.Septem-
ber 1954 ausgeiibt. In dieser Zeit hat er rrfindungen ge-
macht. Die Kiidgerin verlangt mit der Klage unter anderen
Auskunft iiber diese Erfindungen, um sich iiber die Inan-
spruchnshme dieser Erfindungen schliissig zu vierden. Sie

beantrsgt,
den Beklagten zu verurteilen:
der Klidgerin Auskunft dariiber zu erteilen,

I. 1. welche Erfindungen der Beklagte in der Zeit
vom 1.Janusr 1952 bis zum 20.September 1954
gemgcht hat, und ZWaT:

a) unter kurzer Bezeichunung der Aufgabe und
ihrer LOsung;

b) unter kurzer Beschreibung des Zustandekom-
mens der Erfindung und Beifligung etwaiger
Aufzeichnungen, ‘

¢) unter Angabe der benutzten Hilfsmittel und
Vorarbeiten des Betriebes, der slitarbeiter
sowie der Art unéd des Umfanges ihrer ititar-
beit:

2., fiir welche der vorbezeichneten Erfindungen
der Beklagte Patentanmeldungen eingereicht
hat, und zwar unter Angabe: L '
2) des Gegenstandes der Patentanmeldung,

b) des Landes, in welchem eine Patentanmel-
dung erfolgt ist,
¢) des Aktengzeichens.
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Der Beklagte beantrégt Klageasbveisung. Er bestrei-

tet, Gefolgschaftsmitglied der Kligerin gewesen und

demit verpflichtet zu sein, der Klidgerin seine Erfin-
dungen zur Verwertung anzubieten. Er betrachtet sich
vielmehr als freien ditarbeiter der Kldgerin und be-
hauptet, er habe die streitigen Erfindungen in seinem
eigenen Betriebe entwickelt, ©Sie stellten, soweit er
sie nicht zum Patent angemeldet habe; seine Betriebs-
geheimnisse der, die er der Kldgerin =2als einer Kon-
kurrentin nicht preiszugeben brauche. Auflerdem habe

er ein Zuriickbehaltungsrecht wegen Zahlung riickstéandi-

~gen Gehalts und 20 000.-- DM riicksténdiger Lizenzge-

biihren.

Beide Vorinstanzen haben zunichst dem Auskunftan-
spruch der Klidgerin stattgegeben.

M1t der Revision verfolgt der Beklagte seinen
Klageabweisungssntrag weiter. Die Kligerin bittet
um Zuriickweisung der Revision.

(R - e g

Das Berufungsgericht sieht den Beklagten fiir die
Zeit vom 1.Januar 1952 - 30.S8eptember 1954 als "Ge-
folgschaftsmitglied" der Kligerin im Sinne der VO vom
12.Juli 1942 und der DVO vom 20.Mdrz 1943 iiber Ar-
beitnehmererfindungen an, weil er nach dem Vertrage
und der von ihm selbst zugegebenen Handhabung so in
den Betrieb eingegliedert gewesen sei, daB er einen
betriebsbédingten Arbeits- und Pflichtenkreis gehabt
habe, hinsichtlich seiner Arbeitszeit gebunden und
venigstens im grofen von den Weisungen des Unter-
nehmers abhingig gewesen sei. Die vom, Beklagten be-
hauptete Umwandlung des zunédchst vereinbarten ﬁienst—
verh8ltnisses in ein freies Mitarbeitervgrhaltnis
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sel unbewiesen geblieben., konne insbesondere nicht aus

der Bezeichnung und Verbuchung seiner Beziige cder seinem
Verzicht auf Urlaub geschlossen werden. Auch die Iortfiih-
rung seines eigenen Betriebes stehe einer Arbeitnehmer-
schaft des Beklagten im Verhdltnis zur Kligerin nicht im
WVege. Unter diesen Unmstédnden hdlt das Berufungsgericht

den Beklagten gemiB § 3 Abs.l der DVO vom 20.Mirz 1943
fiir verpflichtet, seine wdhrend der Dauer seiner Betriebs-
zugehdrigkeit gemachten Erfindungen dem Unternebmer
schriftlich zu melden.

I. Die vom Berufungsgericht seiner Entscheidung
zugrunde gelegte Verordnung vom 12.Juli 1942 und die
dazu ergangene IDurchfiihrungsverordnung vom 20.8irz 1943

sind inzwischen - nach Verkiindung des Berufungsurteils -

durch § 46 des Gesetzes iiber Arbeitnebmererfindungen
vom 25.Juli 1957 (BGB1 I S.756) aufgehoben worden. Die
Vorschriften dieses Gesetzes {AEG) sind mit dem Tage
seines Inkrafttretens (1.0ktober 1957) gemdB § 43 auf
patentfshige Erfindungen von Arbeitnehmern,; die nach dem
21l.Juli 1942 und vor dem Inkrafttreten des Gesetzes ge-

macht worden sind, mit der Mafgabe anzuwenden, daB es
fiir die Inanspruchnahme solcher Erfindungen bei den bis-
her geltenden Vorschriften verbleibt. Auf anur gebrauchs-
musterfahige Erfindungen, die nach dem 21.Juli 1942 und
vor cdem Inkrafttreten des neuen Geseltzes gemacht worden
sind., sollen nur die neuen Vorschriften iiber das Schieds-
verfahren und das gerichtliche Verfahren (§§ 28 — 39) an-
zuwenden sein, im tUbrigen aber die bisher geltenden Vor-
schriften maBgebend bleiben. Auf technische Verbesserun-
gen, deren Verwertung vor Inkrafttireten des Gesetzes be-
gonnen hat, soll § 20 Abs.l (Vergiitung) nicht angewandt
werden. '

SohlieBlich sollen nach § 44 AEQ fiir anhéngige Verfa~-
hren die nach den bisherigen Vorschriften zustdndigen Ge-
richte zustidndig bleiben.




Bei dieser Rechtslage ist die Priifung erforderlich,
von welchen gesetzlichen Bestimmungen die Revisionsent-
scheidung auszugehen hat. Das Reichsgericht hat lange
die Ansicht vertreiten, die Revision konne die Nachpriifung
des Berufungsurteils nur auf Grundlage derjenigen Gesetze
vornehmen, die zur Zeit des Erlasses des Berufungsurteils
in Kraft waren. Der ITI.Zivilsenat des Bundesgerichtshofs
hat mit seiner Entscheidung vom 26.Februar 1953 (BGHZ 9,
101 f) diese dltere Rechtsprechung aufgegeben. Der III.Zi-
vilsenat folgt der im Schrifttum mehrfach vertretenen '
Iieinung, daB das Revisionsgericht einem nach ErlaBl des
Berufungsurteils in Kraft tretenden neuen Gesetz Rechnung
tragen miisse, sofern aus den ﬂbergangsbestimmungen dieses
Gesetzes oder seinem Sinn und Zweck oder nach allgemeinen
Gesichtspunkten der Befebl entnommen werden miisse, vor
dem Inkrafttreten begriindete Rechtsverhsdltnisse nach den
neuen Bestimmungen zu beurteilen. Die in §§ 549, 550 ZP0O
normierte Aufgabe des Revisionsgerichts bestehe nicht so
sehr in der Feststellung eines Rechtsfeblers in der Be-
griindung des Berufungsgerichts als in der Fantscheidung,
ob das Urtell objektiv dem zur Zeit der Revisionsent-
scheidung geltenden Recht entspricht. Dieser Auffaésung
des III.Zivilsenats schlieBt sich der erkennende Senat

ans

IT. Streitgegenstand des angegriffenen Teilurteils
ist allein der Auskunftsanspruch der Kligerin. Es konnte
nahe liegen, diesen Anspruch als eine Vorstufe der In~ -
anspruchnahme der Erfindungen durch den Afbeitgeber an-—
zusehen, fir die in § 43 AEG eine Fortgeltung der bishe-
rigen Bestimmungen vorgeséhen ist. Auch die amtliche
Begriindung des Regiefungsentwurfs zu § 44 (jetzt 43)
spricht von der Inanspruchnshme "und ihren Voraussetzun-
gen®. Tendenz und Struktur des Gesetzes stehen indessen

-
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einexr solchen Annabme entgegen. Das Gesetz bringt mit
seiner Unterscheidung von Dienst- uné freien Erfindungen
und der entsprechenden Abstufung von ieldepflicht (§ 5)
und Mitteilungspflicht (§ 18) dem Erfinder gegeniiber dem
bisherigen Recht erheblichzs Verbesserungen, CGrunds&atzlich
verfolgt die Regelung des § 43 AEG das Ziel, dem Erfinder
diese glinstigere Stellung auch fiir solche Erfindungen zu
verschaffen, die aus der Zeit vor dem Inkrafttreten des
Gesétzes stammen. Wenn fir die "Irnanspruchnahme® dieser
Grundsatz durchbrochen wird, so ist 2u beachten, daB das
Gesetz die Bestimmungen iiber die Inahspruchnahme und

ihre Folgen (§§ 6 ~ 17) klar von der dMelde— und Mittei-
lungspflicht (§§ 5, 18) trennt und demit eine differen-
zierende Beurteilung dieser Pflichten nach den neuen Vor-
schriften ermoglicht. Die Anwenduung der fritheren Besdim-
nungen mufl aiso auf die Inanspruchnahme als solche be-
schriankt bleiben (ebenso Heine-Rebitzki Arbeitnehmerer-
findungen Anm.?2 zu § 43)o Fir die Offenbarungspflicht

des Beklagten gelten daher jetzt an Stelle des § 3 der
DVO vom 20.Midrz 1943 aummehr §§ 5. 18 in Verbindung

mat §§ 1 - 4 AEG. Nach den Begriffsbestimmungen des AEG
(§§ 1 - 4) “ritt an Stelle des friiheren Begriffes des
Gefolgschaftsmitgliedes der Begriff des Arbeitnehmers.
Das bedeutet keine Anderung des personelien Geltungsbe-
reiches des AEG gegeniiber dem frilheren Rechtszustand.

Der WechselL in der Bezeichnung verhindert aber irgendwel;
che Zweifel liber die Virkung des Gesetzes auf leitende
Angestellite, die etwa aus der Bezelichnung "Gefolgschafts-
mitglied" hergeleitet vierden konnten. Die Einbeziehung
der leitenden Angestellten in den personellen Wirkungs-
bereich war schon Tiir den friiheren Rechtszustand in dexr .
Rechtslehre iilberwiegend anerkannt (Reimer, Arbeitnehmer- ¥
erfindung S.14, Riemenschneider-Barth, Gefolgschafts-
erfindung $.59. im Gegensatz zu Miiiler-Pohle, Erfindungen

o ity 17 N
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von Gefolgschaftsmitgliedern £.43). Lediglich fiir die
gesetzlichén Vertreter juristischer Personen war die
Bigenschaft als Gefolgschaftsmitglieder bhestritten. Der
Entwurf des AEG von 1952 hatte vorgeschlagen, auch diese
Yersonen in die Geltung des Gesetzes einzubeziehen, obwobl
sie keine Arbeitnebmer im Sinne des Arbeitsrechis seien.
Der Entwurf von 1955 hat diese Bestimmung aber wieder
fallen lassen und das Gesetz enthdlt ebenfalls keine Re-
gelung fiir diese Personen (Amltliche Begriindung des Re-
gierungsentwurfs vom 19.August 1955, Drucksache des
Deutschen Bundestages Nr.1648 B zu § 1, abgedruckt bei
Haertel-Krieger, Gesetz iiber Arbeitnehmererfindungen,
S.101 ff.). Fir den vorliegenden Rechtsstreit spielt die-
se Frage keine Rolle. Das Berufungsgericht hat schon auf
Grund des friiheren Rechtszustandes zutreffend die recht-
lichen Gesichtspunkte hervorgehoben, die den Beklagten
als Arbeithehmer such im Sinne des AEG charakterisieren.
Es hat mit Recht abgelebhnt, den vom Beklagten hervorge-
hobenen Einzelheiten iiber die Zahlung und Buchung seines
Gehalts, liber den Verzicht auf bezahlten Urlaub, iiber die
dichtabfibrung der Lohnsteuer, iiber die Fortfﬁhrung'des
eigenen Betriebes wihrend der Vertragédauer usw., maBgeb-

liche Bedevtung gegen die Charakierisierung des Beklagten

als Arbeitnehmer der Klégerin beizumessen. Diese Umstande
mdgen unter Unstidnden bei der Priifung ins Gewicht fallen,
ob Diensterfindungen (§ 4 AEG) vorliegen, und sie kénnen
moglicherweise fir die Hohe der Vergiitung der Inanspruch-
nahme beachtlich sein. 8ie sind aber fiir die Auskunfts-
pflicht des Beklagten unbeachtlielh. o

Die Revision riigt die Nichtérhebung von Beweisen
iiber den sngeblich von heiden Parteien'geéuﬁerten Wil-
len, den Beklagten als freien Mitarbeitew zu beschiaftigen.
Die Riige ist unbegriindet. Der Beklagte hatte sich aur
auf FParteivernehmung, d.h.Vernehmung des Geschiéftsfiihrers

-
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der Kladgerin und seine eigene Vernehmung berufen. Der
'erstere ist vernommen worden und hat die Behauptungen

des Beklagten nicht bestdtigt. Dabei ist auch der Beklag-
te perstnlich zu Yorte gekommen. Das Gericht hatte nach

§ 448 7PC die Moglichkeit, auch den Beklagten formlich

zu vernehmen. Einen verfahrensrechtlichen Anspruch auf die
Vernehmung hatte der Beklagte nicht. Das Gericht konnte
nach seiner freien Uberzeugung dariiber entscheiden; ob
mit Riicksicht auf das bisher vorliegende Beweisergebnis
eine vollsténdige Aufklérung der streitigen Behauptung
durch die formliche Vernehmung des Besklagten zu erwarten
sei, Es hat aus den eigenen Angaben des Beklagten gegen—
teilige Schliisse gezogen und konnte daher von einer per-
sonlichen Wiederholung der in cden Schrifts#tzen bereits
wiedergegebenen Behauptungen des Beklagten als unzweek-
maBig absehen, ohne sich dem Vorwurf einer unzureichenden

Berilicksichtigung des Sachvortroges auszusetzen. Die von
der Revision hervorgehobhenen Tatsachen, dass avch der
Zeuge Grogskurth in einem Doppelverhilitnis als ange-
stellter Berater der Kldgerin und freier Anwalt gestan-
den und daB die Kldgerin auBer dem Beklagten andere

freie techaische iiitarbeiter beschiditigt habe, sind fiir
die Charakterisierung des Anstellungsverndltnisses des
Beklagten ohne Erheblichlkeit. Gegen die Annahme des Be-
rufungsgerichts, daB der Beklagte abhdngiger Arbeitnehmer
er Klégerin gewe'sen sei, vestehen wmithin keine begriin-

jo 7]

deten Bedenken.

IIT. Aus dem Arbeitnebmerverhdlinis des Beklagten
folgt nach §§ 5, 18 ARG die Auskunftspflicht des Beklag-
ten. Sie ist gegenstdndlich gegenilibver dem frilheren Rechts-
zustande eingeschrénkt worden. Wahrend nach § 3 DVO
vom 20.wmHrz 1943 alle Brfindungen d¢es Arbeitnehmers zu

" G v s -

nuy fiir Diensterfindungen angeordnet K d&.h. Iiiir solche
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Erfindungen, die nach § 4 Abs.2 ARG

1. aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb.....ob-
liegenden Tatigkeit entstanden sind, oder

2, maBgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des
Betriebes.....beruhen.

Fiir diese Diemsterfindungen ist in § 5 AEG angeordnet,
daB ihre Meldung schriftlich erfolgen muB unter Kennt-
lichmachung, dafl es sich um die Meldung einer Erfindung
handle, In der ileldung mufl die technische Aufgabe, ihre
Losung und das Zustandekommen der Diensterfindung be-
schrieben werden. Vorhandene Aufzeichaungen sollen bei-
gefiigt werden, soweit sie zum Verstdndnis der Erfindung
eriorderlich sind. Die Heldung soll dam Arbeitnebmer
dienstlich erteilte Weisungen oder Richtiinien, die
benutzten Erfashrungen oder Arbeiten des Betriebes, die
Mitarbeitey sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit an-
geben (§ 5 Abs.2).

Diese Beschrénkung der Meldepflicht fiihrt zundchst
dazu, dem Arbeitnehmer selbst die Entscheidung dariiber
zu. ilberlassen, ob er seine Erfindung als Diemsterfindung
oder als freie Erfindung ansehe. Da diese Entscheidung
nieht immer leicht und méglicherweise von Irrtiimern
und absichtlichen Zuriickhaltungen beeinfluft werden kann,
ist dem Arbeitmehmer in § 18 auch fiir die freien Erfin-
dungen eine (abgeschwichte) sogenannte "Mitteilunge-—
pflicht" auferlegt worden, die ebenfalls schriftlich zu
erstatten ist und so viel Einzelheiten enthalten muB,
um dem Arbeitgeber die Beurteilung zu ermdglichen, ob
es sich um eine freie oder eine Diensterfindung handelt -
(Amtliche Begriindung zu §§ 5 und 1i8).

Die Klageantréige sind bisher auf die. umfassende Mel-

depflicht des bisherigen Rechtszustandes abgestellt. Es

A
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fragt sich, wie weit die jetzt geltende Hormierung die
bisherigen Antrige zu decken vermag, insbesondere, ob es
notwendig ist, bei der PFassung der Urteilsformel gzwischen
gebundenen und freien Erfindungen zu unterscheiden.

Die Klsgerin verlangt Auskunft iiber alle Erfindungen
wihrend der Dienstzeit und stellt dabei folgende Erforder-

nisse:

1. a) Kurze Bezeichnung der Aufgabe und ihrer Losung,
b) Kurze Beschreibung des Zustendekommens der Er-
findung und Beifiigung etwaiger Aufzeichnungen,
¢) Angabe der benutzten Hilfsmittel und Vorar-
beiten des Betriebes, der slitarbeiter sowie

der Art und des Umfengs ihrer Hitarbeit.

2, Angabe der Patentanmeldungen.
LN

Auf den ersten Blick scheint dieser Unfang der verlang-
ten Auskunft sich mit der in § 5 normierten férmlichen Mel-
dung iber Diensterfindungen zu decken. Die WMitteilung nach
.§ 18 ist als eine inhaltlich geringere gedacht, richtet
sich aber immerhin nach dem lMaB von Aufklirung, die eine
Beurteilung ermcéglicht, ob es sich tatsdchlich um freie
oder um gehundene Lrfindungen handelt. Der Umfang der
nach § 18 geschuldeten Auskunft richtet sich also nach
den gegebenen Umstdnden. Die juskunft kann und wird in
den meisten Pallen beschriankter sein als die nach § 5 AEG;
sie kenn aber auch dieser letzteren umfangmédflig gleich-
komnen. Im vorliegenden TFalle bestreitet der Beklagte
nicht, daf seine Erfindungen wéhrend seiner Dienstzeit
im Betriebe der Kldgerin bei der Herstellung ihrer Erzeug-
nisse benutzt worden sind, so daB die Annahme von Dienst-
erfindungen gemdB § 4 Abs.2 AEG zum mindesten mdglich
erscheint, wenn nicht sogar nahe liegt. Unter diesen Um-
stdnden ist die von der Xligerin n&lier umschriebene Aus-
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kunft erforderiich, um eine Beurteilung zu ermdglichen,
ob die jeweilige Erfindung frei oder gebunden ist.

Die von der Klidgerin in ihrem Antrage Ziffer I, 2
geforderte Auskunft iliber Patentanmeldungen ist weder fiir
die Meldepflicht des § 5, geschweige denn fiir die Mittei-
lungspflicht des § 18 vom Gesetz ausdriicklich vorgeschrie-
ben, vielmehr gent das Gesetz davon aus, daB Meldung
und Mitteilung vor der eigenen Patentanmeldung des Ange-
stellten zu erstatten sind.

Im vorliegenden Palle ist es unstreitig, daB der
Beklagte vor, widhrend und nach seiner Anstellung erfinde-
risch tétig gewesen ist und Patentanmeldungen elngerelcht
hat. die er freilich als freie Erfindungen in Anspruch
nimmt, dg sie in seinem eigenen auch wahrend der Anstel-
lung aufrecht erhaltenen Betriebe entwickelt worden
seien. Diese zeitlichen und Grtlichen Uberschneidungen
der Tatigkeit Ges Beklagten bedingen-ein auflergewthnli-
ches MaB an Aufkldrung, die der Beklagte sogar fiir seine
freien Erfindungen der Klédgerin schuldet, da sie nur bei
Kenntnis aller Einzelheiten zuverlédssig beurteilen kann,
ob es sich um freie oder Diensterfindungen handelt. Aus
den Patentsnmeldungen kann sie immerhin entnehmen, wel-
che Erfindungen der Beklagte selbst als patentfihig und
in welchem Zeitpunkt er sie als fertig konzipiert ange-
sehen hat. Infolgedessen bestehen auch insoweit gegen '
den Klageantrag keine Bedenken.

Der Beklagte ist durch die verlangte Auskunft nicht
unbillig beschwert und hat vor allen Dingen keined¥an-
spruch darauf, daB die Mskunft an der gebotenen Geheim-
haltung seiner eigenen Betriebsgeheimnisse eine Grenze
finde. Wenn der Beklagte, wie das Berufungsgericht fest-

. stellt, sich neben seinem eigenen Unternehmen in ein
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abhéngiges Arbeiteverhiltnis begab, so nabm er die Ge-
fahr avf sich, dafl der Arbeitgeber Rechte an seinen
Dienst- und freien Erfindungen erwerhen kcunnte, und er

hdtte, wenn er dieser Folge entgehen wollte, sich die
alleinige Verwertung solcher Erfindungen ausdriicklich voxr-
behalten miissen. Gegen Benachteiligungen aus der Cffen~
barung ist der Beklagte durch die Geheimhaltungsvor-
schriften des § 24 AEG geschiitzt. Einen Vorbehalt der
eigenen Verwertung hat der Beklagte fiir die in seine
Dienstzeit fallenden Erfindungen nicht gemacht. Eine
besondere Vereinbarung sollte nur fiir die vor seiner
Dienstzeit liegenden Erfindunzen getroffen werden. PFiir
die in die Dienstzeit des Beklapgten fallenden Erfindun-
gen bedurfte es nur dann einer Vereinbarung, wenn die
resetzliche Regelung zu Gunsten des Beklagten ausge:'
schlogsen werden sollte.

Bisher hat der Beklagte seine Auskunftspflicht
nicht erfiillt, Er kann sich nicht darauf bverufen,; daB
die Kldgerin miindlich von seinen Erfindungen Kenntnis
erhalten habe, denn er schuldet nach dem Gesetz eine
schriftliche llitteiiung. Es besteht alsc kein Bedenken,
die vom Berufungsgericht ausgesprochene Verurteilung
auch nach dem neuen Rechiszustand voll zu bestdtigen.
Bin Bingebhen guf die hilfsweise vom Berufungsgerich}
herangezogenen Gesichtspunkte aus dem Auftragsrecht ist
nicht erforderlich. Das vom Beklagten geltend gemachte
Zuriickhehaltungsrecht muB fiir den Auskunitsanspruch auBer
Betrscht bleiben. Die Klagerin bedarf zunidchst der Lus-
kugft; um sich iliber die ibr zustehenden Rechte klar zu
werden. it diesem Inhalt des Auskunftsanspruches als
einer Vorbereitung der endgiiltigen Auseinandersetzung
ist die Geltendmachung eines Zuriickbehaltungsrechtes
unvereinbar. Sie wiirde den Beklagten in die Diage verset-

o g s
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zen, sich unter Berufung auf irgendwelche Zahlungsriick-
stdnde jeder Inanspruchnahme seiner Dienst- oder freien
Erfindungen zu entziehen. Der Inhalt des Schuldverhdltnis-
ses 18Bt demnach ein Zuriickbehaltungsrecht nicht zu (§ 273
BGB) .

IV. Die Revision beruft sich schlieBlich noch unter
Hinweis auf die miindlich erfolgte Mitteilung und prakti-
sche Anwendung einer Erfindung auf Verwirkung des Aus-
kunftanspruches. Sie riigt, das Berufungsgericht habe die-
sen Gesichtspunkt nicht auBer acht lassen diirfen. Auch
diese Riige ist unbegriindet. Zundchst hat der Beklagte
sich bisher nicht auf Verwirkung berufen, sondern seine
Auskunftspflicht schlechthin geleugnet. Die miindliche
Mitteilung ist von ibhm hilfsweise als Erfiillung seiner
Auskunftspflicht hingestellt worden. Dazu hat das Beru-
fungsgericlet Stellung genommen und darauf hingewiesen,
daB der Beklagte eine schriftliche iMeldung schulde. Zwar
siebt der jetzt maBgebliche § 5 AEG in Absatz 3 vor, daB

eine Heldung, die den Anforderungen des § 5 Abs.2 nicht

entspricht, als ordnungsmdBig gelten kann, wenn der
Arbeitgeber nicht innerhalb von 2 Monaten erkldrt, daB
und in welcher Hinsicht die ileldung der Ergdnzung bedarf.
Zu diesen durch Zeitablauf geheilten Mingeln gehoren
aber nur die Anforderﬁngen des Absatz 2, nicht dagegen
die Schriftform und die Erkldarung, daB es sich um die
Meldung einer Erfindung handle. Diese sind in § 5 Abs.l
geregelt und missen mit Riicksicht auf die mit der Heldung
beginnenden Fristen in jedem Falle eingehalten werden.
Das war -schon nach dem friiheren Rechte so. Der Arbeitge-
ber konnte eine unvollst&dndige Meidung als rechtswirksam
annehmen. Das setzte aber immer voraus, dafl ihm eine '
solche Heldung erstattet war. Das behauptet der Beklagte
selbst nicht, sondern er beruft sich nur darauf, daB es
dem Geschiftsfilhrer der Kldgerin bekannt gewegsen sei;




dafB3 er, cder RBeklagte, die drfindung im Betriebe der
Kidgerin ververtet und sie zum Patent angemeldet habe.

Solange der Beklagte der Klégerin keine Meldung
einer ¥rfindung zum Zweck einer eventuellen Inanspruch- L
nahme erstattet hatte, konnte er aus dem Schweigen der -
Ridgerin keinen Verzicht auf die Inanspruchnahme annehmen
und darauf vertrauven, daB sie die Erfindung nicht bean-
spruchen werde. Es kam hinzu, daf der Beklagte der Kléage-
rin die Erfindung in ihrem Betriebe zur Verfiigung ge-
stellt hatte, g0.daf die Xldgerin annehmen konnte, der
Beklagte sei —~ wenn auch gegen Lizenz - mit einer Ver-
wertung der Erfindung durch sie einverstenden. Schlief3-
lich betreffen diese Vorginge nur eine einzelne Erfin-
dung; wadhrend der Beklsgte wdhrend der Dienstzeit un-
streitig mehrere Erfindungen gemacht hat. Das Berufuﬁ§s~ b -
gericht hat den Beklagten nachdriicklich darauf hinge- =
wiesen,; daB er eine vollsténdige Auskunft schulde.
Daraus ergeb sich bereits, daBl es zutreffend der formlos
erlangten fenntnis von einer einzelnen Erfindung und
der Duldung ihrer Aunmeldung keinerlei Bedeutung im Hin-
blick auf die Preisgabe ihres Auskunftsanspruches bei-
gemessen hat. Die Kldgerin verstdBt nicht gegen Treu
und Glauben, wenn sie ungeachitet der behaupteten Tat-
sachen auf einer vollsténdigen Auskunft besteht. i
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Die Revision des Beklagten war daher als unbegriin-
det zuriickzuweisen. Uber die ihm zur Last fallenden Ko-
sten kann erst entschiecden werden, wenn das Gesantergeb-

nis der Klage vorliegt.

Wilde Birnbach Nastelski Weiss Spreng
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