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Verkiindet | 2519 047

am 16.Januar 1962
Grunau
Justizhauptsekretir
als Urkundsbeamter
der GeschHftsstelle

- Im Namen des Volkes

In dem Rechtestreit

der Firma HGIIED-CCMEE® Dr.Heinz NP in XGHED
kre. WD H-GEEED Ve,

Kldgerin und Revisionsklégerin,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Prof.Dr .QUED -

gegen

den Ingenieur Max Wilhelm Sch@i® in St+CID-3-CEED,

r@@strate @B, |
Beklagten und Revieionsbeklagﬁen,

~ ProzeBbevollmdchtigter: Rechtsanwalt Dr. @B -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
miindliche Verhandlung vom 16. Januar 1962 unter Mitwirkung
der Bundesrichter Dr.Bock, Dr.Kriiger-Nieland, Dr.Loscher,
Pehle und ClaBen

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Kldgerin wird unter Zu-
riickweisung des Rechtsmittels im iibrigen das Urteil
des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in
Frankfurt am Main vom 12. Novelrber 1959 im Kosten-
punkt und insoweit aufgehoben, als durch Zurtick-
weisung der Berufung der Klagerin ihr Klagantrag
zu 1 b (Herausgabe des Trafo-Relais) und der auf
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das Trafo-Relais bezligliche Teil ihres Feststel-
lungsantrags zu 4 abgewiesen worden ist. Im Um-
fang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten
Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsge-
richt zurlickverwiesen, dem auch die Entscheidung
iiber die Kosten der Revision ilibertragen wird.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Tatbestand:

Die Kldgerin befaBt sich unter anderem mit der Herstel-
lung von elektrischen Weidezaungerdten. Der Beklagte, der
von 1950 bis 1952 als Betriebs- und Konstruktionsleiter bei
der Firma U@ Elektrowerk GmbH in E@P tdtig gewesen war
und sodann in He@j® cinen eigenen Betrieb unterhal-
ten hatte, war seit dem 1. April 1954 als Betriebsingenieur
im Konstruktionsbiiro der Kldgerin angestellt. Die Kldgerin
betraute ihn zundchst mit Arbeiten an einem Elektronen-

Blitzgerdt, spdter aber unter anderem auch mit der Konstruk-

tion eines Sondermodells eines Weidezaungerdts fiir die Fir-
ma BEJP und mit der Entwicklung eines Modells eines Weide-
zaungerdts flir die am 5. Mai 1955 beginnende Ausstellung
der Deutschen Landwirtschaftlichen Gesellschaft. Am 9. Mai
1955 kiindigte der Beklagte der Klédgerin gegeniiber sein Ver-
tragsverhil tnis zum 30. Juni 1955. Im Juni 1955 erfuhr die
Klédgerin, daB der Beklagte und ihr Verkaufaleiter Hanisch
zwecks Herstellung eines neuen Weidezaungerdats, das sie
nach dem Ausscheiden aus dem Betrieb der Kl&dgerin serien-
maBig fertigen und durch die Firma KiQD» in XD
vertreiben wollten, Ende Midrz oder Anfang April 1955 ein Ge-
hdausemodell bei Dr.-Ing. Eduard Br@llD in A/ Vo@D,
einem Vetter des Beklagten, in Auftrag gegeben hatten. Die
Kldgerin lieB darauf durch Schreiben ihres Rechtsanwalts
vom 18. Juni 1955 das Dienstverh#ltnis des Beklagten. frist-
los kiindigen. Sie erwirkte ferner bei dem Amtsgericht in
Korbach eine einstweilige Verfligung vom 5. August 1955, in
der dem Beklagten aufgegeben wurde, die Konstruktionsunter-
lagen und das Modell fiir das Elektroweidezaungerdt an einen
Gerichtsvollzieher als Sequester herauszugeben. Auf Grund
dieser einstweiligen Verfiigung lieB die Kldgerin einen Ab-
guBd des Modells, den Dr. B0 an den Beklagten gesandt
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hatte, und drei, mit dem Datum vom 23. Dezember 1953 ver-
sehene Konstruktionszeichnungen bei dem Beklagten sicher-
stellen. In dem Modellabgu8 war zu diesem Zeitpunkt von
den elektrischen Teilen nur der Elektrolyt-Kondensator
eingebaut; wihrend die weiteren Teile (Hochspannungstrans-—
formator und Relais-Unterbrecher) fehlten.

Die Kldgerin hat im ersten Rechtszug den Beklagten in
erster Linie wegen Patentverletzung und ferner auf Grund
des Dienstvertrages auf Unterlassung, Herausgabe, Aus-
kunftserteilung und Schadensersatz in Anspruch genommen.
Sie hat dazu unter anderem vorgetragen: das vollstandige
Modell des Beklagten habe die im Anspruch 1 ihres Patentes
933 217 aufgefiihrten Bestandteile oder zumindest elektro-
technisch gleichwertige Bestandteile, wahrscheinlich auch
ihren, ebenfalls zum Patent angemeldeten Relais-Unterbrecher
enthalten und sei gemdf dem Erfindungsgedanken des Patentes
933 217 geschaltet gewesen; die elektrischen Teile fiir das
Gerdt, namentlich die filir den Transformator benctigte Spu-
lc, habe der Beklagte aus ihrem Betrieb entwendet; da er
in ihrem Betrieb seit Dezember 1954 ganz iberwiegend mit
der Neuentwicklung eines Weidezaungerdts betraut gewesen
sei, miisse er auch aus diesem Grunde die von ihm entwickel-
ten Modelle herausgeben, das demontierte Modellgerdt ver-
vollsténdigen und ihr idber die Merkmale seiner angeblichen
Neukonstruktion genaue technische Auskunft erteilen.

Der Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Er
hat unter anderem entgegnet: Schutzrechte der Kli#igerin habe
er nicht verletzt; er habe sich insbesondere nicht den kom-
binierten Relais-Transformator der Klégerin zw .eigen ge-
macht, sondern habe eine andere Lisung - unter Trennung
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von Relais und Transformator - gefunden; die von ihm ver-
wendeten Teile seien handelsiibliche Fabrikate; die dem
streitigen Gehdusemodell zugrundeliegenden Zeichnungen ha-
be er bereits gefertigt, bevor er in die Dienste der Klé-
gerin getreten sei; er habe schon im Jahre 1953 das neu
konstruierte Gerdt dem Ingenieur REP zur Verwertung an-
geboten und im Januar 1954 dariiber mit der Firma U@ED

im Schriftwechsel gestanden.

Das Landgericht hat nach Beweisaufnahme die Klage ab-
gewiesen, und zwar im wesentlichen mit der Begriindung, die
Kldégerin habe nicht beweisen konnen, daB8 die an dem Modell
des Beklagten zu ergidnzenden Teile ein Gerdt ergeben wiirden,
das den Erfindungsgedanken ihres Patentes 933 217 werwirk-
lichen wiirde. ‘

Im zweiten Rechtszug hat die Kldgerin ihre Klage nicht
mehr auf Patentverletzung, sondern nur noch auf die Gesichts-
punkte des Arbeitnehmererfindungsrechts und der Vertragsver-
letzung gestiitzt. Sie hat dazu unter Ergénzung ihres erst-
instanzlichen Vortrags geltend gemacht: Als sie nach Ablauf
des zwischen dem Beklagten und der Firma U@ vereinbarten
zweljdhrigen Konkurrenzverbotes den Beklagten beauftragt
habe, an der Weiterentwicklung des von ihrem Inhaber mit
einem neuen Trafo-Relais ausgestatteten und bis zur Fabri-
kationsreife fast fertig entwickelten Weidezaungerdtes mit-
zuarbeiten, insbesondere ein fortschrittliches Gehduse zu
konstruieren, habe der Beklagte seine Arbeiten nicht abge-
liefert, sondern gemeinsam mit ihrem Verkaufsleiter Henisch
versucht, unter Verletzung seines Dienstvertrages seine Ar-
beiten fiir sich selbst gewerblich zu nutzen; er habe dazu
Material aus ihrem Betrieb verwendet und betriebliche Un-
terlagen und Erfahrungen benutzt; er sei daher verpflichtet,
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ihr die Ergebnisse seiner Arbeitvherauszugeben und zur Ver-
wertung zu iliberlassen und ihr iiber die bisherige Verwertung
Auskunft zu erteilen, und zwar ohne Riicksicht darauf, ob
seine. Arbeiten die Erfindungshthe eines Patentes oder Ge-
brauchsmusters hdtten und ob er dabei auf frithere eigene
Erfahrungen zuriickgegriffen habe; darauf, daf er vor seinem
Eintritt bei ihr die Konstruktion fertiggestellt habe, kon-
ne er sich schon deshalb nicht berufen, weil er ihr bei sei-
nem Dienstantritt die Konstruktion nicht angezeigt habe;

es gehe aber auch aus verschiedenen anderen Umsti#nden her-
vor, daB er das~Geh§use erst nach dem Dienstantritt bei ihr

entwickelt habe.

Die Kldgerin hat im zweiten Rechtszug zliletzt beantragt,

(1. - 3.) den Beklagten zu verurteilen,

1. die fehlenden Bauelemente des streitigen Ge-
rats herauszugeben, und zwar

8.) ococ-cooq;

b) das Trafo-Relais mit einem Eisenkern
40 x 55 mm, das - wie im Lichtbild des
streitigen Ger#dts ersichtlich - unterhalbd
des Hochspannungstransformators eingebaut
ist; o
”iﬁiic) P
2. es bei Meidung einer fiir jeden Fall der Zuwider-
handlung vom Gericht festzusetzenden Geld- oder
Haftstrafe zu unterlassen, das Gehduse fir ein
Weidezaungerdt in der Ausfiihrung, wie es aus den
Modell ersichtlich ist, das durch das Amtsge-

richt in Korbach im Wege der einstweiligen Ver-
fliigung sichergestellt wurde, zu bawuen,

N




hilfsweise,

(das Gehduse?) gegen Zahlung einer Vergiitung,
deren Hohe in das Ermessen des Gerichts ge-
stellt wird, hochstens jedoch 500 DM betragt,
herauszugeben;

3. die Zeichnung fir das streitige Gerdt _
Nr. De El Ge 10/02 herauszugeben und der Kli-
gerin zur Verwertung zu iiberlassen;

4. festzustellen, daBl der Beklagte vefpflichtet ist,
der Klﬁgerin simtliche Schéden zu ersetzen, die
‘sich aus der Benutzung und Vorenthaltung der in
Ziffer 1 und 2 erwdhnten Konstruktion ergeben.

Der Beklagte hat in Erganzung seines erstinstanzlichen
Vortrags unter anderem entgegnet: die im Auftrag der Klégerin
angefertigten Zeichnungen und die sonstigen,Ergebniséé sei-
ner Arbeit fiur die Kldgerin habe er ihr zur Verfiigung ge-
stellt; sein Gehduse habe nicht das geringste mit dem Ge-
hiluse der Kldgerin zu tun; die cherakteristischen Merkmale
des streitigen Modells seien nicht auf Grund von Beobachtun-
gen im Betriebe der Klidgerin, sondern teils in Anlehnung
an die ihm von der Firma UG@EIP und der Firma AKO her be-
kannten Gehiéusetypen, teils aus eigenen Ideen entstandeny
er habo aus dem streitigen Gehduse nicht Teile ausgebaut,

- um sie vor der Klﬁgerinfzu'verbergen, sondern weil er noch
~mit Arbeiten an dem Modell beschﬁffigt gewesen sei.

Das Oberlandesgericht hat nach weiterer Beweisaufnahme
die Berufung der Klédgerin zuriickgewiesen.
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Mit ihrer Revision verfolgt die Kldégerin ihre zuletszt
gestellten Klagantréige weiter. Der Beklagte bittet, die
Revision zuriickzuweisen.

Entscheidungsgriinde:

Die zuletzt im Berufungsrechtszug gestellten und jetzt
im Revisionsrechtszug weiter verfolgtén Klagantrdge beziehen
sich mit verschiedenen Zielen und verschiedenen Begriindungen
auf zwei verschiedene Gegenstiénde: auf das "Trafo-Relais"
einerseits, das in dem beim Beklagten sichergestellten Mo~
dell eines Weidezaungerdts - dem "streitigen Gerdt" -~ einge-
baut gewesen sein soll (Antrag 1 b und der auf das Trafo-
Relais begiigliche Teil des Antregs 4), und auf das in dem
sichergestellten Modell ausgebildete "Gehiuse" andererseits
(Antrdge 2, 3 und der auf das Gehduse besgiigliche Teil des
Antrags 4). Das Berufungsgericht hat sowohl die auf das
Relais beziiglichen als auch die auf das Gehduse bezﬁglichen'
Klaganspriiche, deren Schliissigkeit es teils mit ndherer
Begriindung bejaht, teils ersichtlich unterstellt hat, im
-wesentlichen mangels Beweises rechtserheblicher Umsténde
fiir nicht begrindet erachtet. Die dagegen gerichteten An- -
griffe der Revision konnten nur hinsichtlich der auf das
Relais beziiglichen Antrage Erfolg haben.

1. Der Anspruch der Klagerln auf Herausgabe des Trafo~'
Reléls (Klagantrag 1 b) konnte elch, wie auch das Berufungs-
gericht annimmt, zundchst einmal auf § 985 BGB (Anspruch
des Eigentiimers einer Sache gegen den Besitzer auf Heraus-
gabe) oder auf §§ 823, 249 BGB (Anspruch auf Riickgabe einer
widerrechtlich weggenommenen Sache) stiitzen. Nach Auffassung
des Berufungsgerichts fehlt es jedoch an ausreichenden An-
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haltspunkten dafiir, da8 der Beklagte das Trafo-Relais etwa
aus dem Betriebe der Klidgerin entwendet hdtte. Die dem Be-
rufungsgericht vorliegende, von Dr.Br@; eingereichte
Photographie der Innenteile des streitigen Gerdtes gebe
zwar gewisse Anhaltspunkte fiir das #uBere Aussehen des
seinerzeit vom Beklagten eingebauten Gerdteteils, so daB
die Kldgerin es auf Grund der Photographie in der von ihr
gefertigten und ausgestatteten Nachbildung des streitigen
Modells habe nachbilden kdnnen. Auch sei der gerichtliche
Sachverstiéndige Dr.Ing. Wi{ 9§ zv dem Ergebnis gelangt,
daB das aus der Photographie des Modells ersichtliche
Trafo-Relais der bei der Kldgerin entwickelten Type eines

- Trafo-Unterbrechers entspreche. Das geniige jedoch nicht,
um die Feststellung treffen zu konnen, der Beklagte habe
gich diesen Gerdteteil im Betrieb der Kldgerin widerrecht-
lich angeeignet. Abgesehen davon, daB mangels Vorliegens
des streitigen Trafo-Relais der Sachverhalt insoweit durch
dic Beweisaufnahme nicht niiher habe gekldrt werden kon-
nen - zumal der Beklagte durch Gegenbehauptungen gewisse
SchluB8folgerungen des Sachverstidndigen in Frage gestellt
habe -, handele es sich bei dem aus der Photographie er-
sichtlichen Trafo nicht um einen Gegenstand besonderer
Eigentiimlichkeit, so daB sich auf Grund dieses Anhaltspunk-
tes in keiner Weise die Moglichkeit anderweiter Herkunft
ausschlieflen lasse.

Dagegen wendet sich die Revision mit der Verfahrens-
rige, das Berufungsgericht habe den Antrag der Klégerin
iibergangen, dem Beklagten die Vorlage der fehlenden Teile
des sichergestellten Gerdts, insbesondere des Relais und
des Transformators, unter Eideszwang aufzugebeh. Diese
Riige muB Erfolg haben. Der von der Revision als i{ibergangen
bezcichnete Beweisantrag war bereits in dem zur ersten Be-
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‘rufungsverhandlung iiberreichten Schriftsatz der Kligerin
vom 5. Juni 1957 enthalten. In der letzten miindlichen Ver-
handlung vor dem Berufungsgericht am 29. Oktober 1959 hat-
te laut Sitzungsprotokoll sodann zuniéichst der Beklagte er-
kldrt, daB er das aus dem Lichtbild ersichtliche Trafo-
Relais im Besitz habe, daB er dieses Trafo-Relais aber nicht
aus dem Betrieb der Klédgerin mitgenommen, sondern aus eige-~
nem Material gebaut habe; darauf hatte die Klagerin -~ eben-
falls laut Sitzungsprotokoll - erkldrt, dagB Teile des
Trafo-Relais aus ihrem Betrieb stammten, und zum Beweis da-
fiir die Einholung eines Sachverstiéindigengutachtens und er-
neut die Vorlage der Teile durch den Beklagten beantragt.
Der Beweisantrag der Kldgerin war als Antrag auf Einnahme
des Augenscheins an einer vom Beklagten vorzulegenden Sa-
che nach § 371 ZP0O i.V.m. § 809 BGB und den gegebenenfalls
entsprechend anzuwendenden Béstimmungen‘der ZivilprozeRord-
nung iiber den Beweis durch Urkunden rechtlich zuldssig (vgl.
dazu Wieczorek, ZPO § 371 Anm. C III - C' III b 2, D II -

D II b), und er war geeignet, zu der vom Berufungsgericht
vermiflten weiteren Klirung des Sachverhalts in bezug auf das
streitige Trafo-Relais zu filhren. Wegen der Ubergehung die-
ses Beweisantrags war daher das Berufungsurteil, soweit der
Klagantrag auf Herausgabe des Trafo-Relais (Antrag 1 b)

und der auf das Trafo-Relais beziigliche Teil des Feststel-
lungsantrags (Antrag 4) abgewiesen worden ist, aufzuheben
und die Sache insoweit zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung an das Berufungsgericht zuriickzuverweisen. Wei-
tere Erdrterungen dariiber, ob der Beklagte mit Erfolg Ein-
wendungen gegen die Vorlage des Thafo-Relais erheben kinnte
und wie zu verfahren whdre, wenn der Beklagte mit oder ohne
berechtigten Grund die'Vorlage‘verweigern wiirde, sind zur
Zeit nicht veranlaft und mangels einschlidgiger Feststellungen
und Ausfiihrungen im Berufungsurteil zur Zeit auch nicht magii
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2. Das Berufungsgericht hat sodann noch die Frage er-
ortert, ob der Klidgerin etwa auf Grund der §§ 6 ff und des
§ 20 des Arbeitnehmererfindungsgesetzes ein Anspruch auf
Herayggabe des Trafo-Relais zustehe. Es handelt sich dabei
ersichtlich um eine zu der ersten Erdorterung des Klagan-
trags 1 b parallel laufende Erdrterung, bei der davon aus-
gegangen wird, daB das von der Klhigerin herausverlangte
Trafo-Relais nicht aus ihrem Betrieb entnommen, sondern
vom Beklagten selbst zusammengebaut worden ist. Da die Ent-
wicklung eines Trafo-Relais im Rahmen des Arbeits- und
Pflichtenkreises des Beklagten bei der Klagerin gelegen ha—
be, wdre nach der Darlegung des Berufungsgerichts, falls
es'sich bei dem vom Beklagten hergestellten Trafo-Relais
um eine Erfindung im Sinne des § 2 ArbEG gehandelt hdtte,
der Beklagte zur Mitteilung verpflichtet und die'Klagerin
zur Inanspruchnahme berechtigt gewesen. Der genannten Ver-
pflichtung wiirde nach Meinung des Berufungsgerichts der
Umstand niclit entgegengestanden haben, daB es sich um eine
Erfindung aus der Zeit vor Inkrafttreten des Arbeitnehmer-

erfindungsgesetzes gehandelt hidtte. Es habe sich jedoch - so
fiihrt das Berufungsgericht weiter aus - nicht feststellen
lassen, daB dem vom Beklagten seinerzeit eingebauten Trafo-
Relais der Charakter einer Erfindung zukomme. Der Beklagte
habe bestritten, dafl seine Konstruktion die Erfindungshohe
eines Patentes oder eines Gebrauchsmusters besitze. Die
allein zur Verfilgung stehende Photbgraphie des seinerzeit
bei Dr.Ing. Br@j® vom Beklagten ausgestatteten Deckelinne-
ren aber reiche nicht aus, um insoweit zu konkreten Fest-
stellungen gelangen zu .konnen. Zudem seien nach dem Arbeit-
nehmererfinduhgsgesetz nur fertige Erfindungen, die patent-
oder gebrauchsmusterschutzfﬁhig sind, dem Arbeitgeber zu
melden; eine fertige Erfindung liege aber nicht vor, so-
lange noch Versuche zur Klarung der Frage vorgenommen werden
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miiBten, ob der beabsichtigte Erfolg auch wirklich eintrete.
S0 liege der Fall hier. Dr. Br@P hebve als Zeuge bekundet,
daB die elektrische Einrichtung, die der Beklagte im April
1955 in das von dem Zeugen angefertigte Modell eingebaut
habe, nicht ganz befriedigt und daB der Beklagte das Gerdt
deshalb wieder mitgenommen habé. Dazu, daB aus dem Gerat

im Zeitpunkt der Beschlagnahme die elektrische Einrichtung
mit Ausnahme des Kondensators ausgebaut gewesen sei, habe
der Beklagte unwiderlegt und glaubhaft geltend gemacht, das
sei deshalb geschehen, weil er weitere Versuche mit der
noch unvollkommenen elektrischen Einrichtung habe anstellen
miissen. Daraus folge, da8, solange der Beklagte bei der
Kldgerin als Arbeitnehmer tHtig gewesen sei, keine fertige
Erfindung vorgelegen, sondern es sich um eine noch im Ver-
suchsstadium befindliche Konstruktion gehandelt habe.

y Bei diesen Erdrterungen des Berufungsgerichts bleibt
unklar, inwiefern die Bestimmungen des Arbeitnehmererfin-
dungsgesetzes eine Rechtsgrundlage fiir den Klagantrag 1 b
auf Herausgabe des urspriinglich in dem streitigen Gerdt
eingebauten, dann wieder daraus entfernten und jetzt im
Besitz des Beklagten befindlichen Einzelstiickes eines
Trafo-Relais bilden kodnnten. Die von der Meldepflicht des
Arbeitnehmer-Erfinders handelnde Bestimmung des § 5 ArbEG
scheint das Berufungsgericht - mit Recht - selber nicht

als Rechtsgrundlage fiir den von dér Kldgerin geltend ge-
machten Heraﬁsgabeanspruch ansehen\zu wollen. In § 5 Abse.2
‘Satz 2 ist zwar bestimmt, daB8 der - schriftlich zu erstatten-
den - Erfindungsmeldung vorhandene Aufzeichnungen beigefiigt
werden sollen, soweit sie gum Verstidndnis der Erfindung er-
forderlich sind, und unter "Aufzeichnungen" im Sinne die- |
ser Bestimmung wiirden gegebenenfalls auch Modelle verstan-
den werden kdnnen (vgl. Volmer, Arbeitnehmererfindungegesetz




-122- A

§ 5 Rdn. 44). Es spricht jedoch nichts dafiir, da8 die Kl&-
gerin hier die Herausgabe des Trafo-Relais zur Erlduterung
einer Erfindungsmeldung des Beklagten verlangt, sodaB dahin-
gestellt bleiben kann, ob und unter welchen Voraussetzungen
ein solcher Anspruch aus § 5 Abs. 2 Satz 2 ArbEG hergelei-
tet und ob er auf Herausgabe gerichtet sein konnte. Es blie-
be ferner die Moglichkeit, daB das Berufungsgericht in § 7
Abs. 1 ArbEG eine Rechtsgrundlage fiir den von der Klégerin
geltend gemachten Herausgabeanspruch hat erblicken wollen.
Nach dieser Bestimmung geheh mit dem Zugang der Erkldrung
der unbeschrédnkten Inanspruchnahme alle Rechte an der
Diensterfindung auf den Arbeitgeber iiber.Es konnte die Auf-
fassung vertreten werden, daB damit auch das Eigentum an
einem Modell, das der Arbeitnehmer-Erfinder gefertigt hat,
auf den Arbeitgeber iibergeht, sodaB der Arbeitgeber es
dann auf Grund des § 985 BGB vom Arbeitnehmer herausverlan-
gen kann (vgl. Volmer aa0 § 7 Rdn. 15). Voraussetzung fiir
einen solchen Anspruch wdre aber, da8 der Arbeitgeber zu-
ndchst die Erfindung des Arbeitnehmers unter Beachtung der
Bestimmungen des § 6 ArbEG unbeschridnkt in Anspruch genom-
men hat. DaB die Kldgerin das hier getan hdtte, ist nicht
festgestellt.

/

Es fehlt daher jedenfalls fiir die Revisionsinstanz be-
reits an Anhaltspunkten dafiir, inwiefern Bestimmungen des
Arbeitnehmererfindungsgesetzes iiberhaupt eine'Rechtsgrund—
lage fiir den Klagantrag auf Herausgabe des Trafo-Relais
bilden kénnten.

3. Die Bestimmungen des Arbeitnehmererfindungsgesetzes
konnten jedoch geeignet sein, den Festatellungsantrag zu 4
zu stiitzen, soweit er sich auf die im Antrag Ziff. 1 b er-
* widhnte Konstruktion, also auf das Trafo-Relais, bezieht.
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Das Berufungsgericht hat den Antrag zu 4 miSverstanden,
wenn es unter III 3 des Berufungsurteils.ausfithrt, da8,
wenn ein Herausgabeanspruch nicht begriindet sei, zugleich
ein aus der Nichterfilllung dieses Anspruchs herzuleitender
Schadensersatzanspruch entfalle. Mit dem Antrag zu 4, so-
weit er sich auf das Trafo-Relais bézieht, begehrt die Kl&-
gerin nicht die Feststelluhg der Verpflichtung des Beklag-
ten zum Ersatz von Schdden, die aus der Nichterfilllung des
im Antrag 1 b geltend gemachten Herausgabeanspruchs ent-
standen sind, sondern die Feststellung der Verpflichtung
des Beklagten zum Ersatz der Schéden, die sich aus der
Benutzung und Vorenthaltung des im Antrag 1 b genannten
Trafo-Relais ergeben. Wdre das Trafo-Relais eine Erfindung
gewesen, die der Beklagte der Kligerin zu melden gehabt
hdtte und die von der Klédgerin hdtte in Anspruch genommen
werden konnen, so konnte der Beklagte der Kldgerin zum
Ersatz der Schdden verpflichtet sein, die durch die Vor-
'enthaltung der Erfindung entstanden sind (vgl. Volmer aal
§ 5 Rdn. 47 - 50). Das Berufungsgericht hat, wie erwidhnt,
nun zwar an sich im Zusammenhang mit der Behandlung des
Herausgabzantrags ausgefiihrt, da8 es sich nicht feststel-
len las:e, ob es sich um eine patent- oder gebrauchsmuster-
schutzidhige Erfindung des Beklagten gehandelt habe, und
daB die Erfindung zudem nicht fertig gewesen sei. Insoweit
aber kann den von der Revision erhobenen Angriffen wiederum
der Erfolg nicht versagt werden. Mit Recht fiihrt die Revi-
sion aus, daB das Berufungsgericht, wenn es dem Beweis-
antrag der Kldgerin auf Vorlegung des Trafo-Relais statt-
gegeben hétte, auch konkrete Feststellungen iiber den Er-
findungscharakter des Trafo-Relais hétte treffen konnen.
Auch hier ist daher’® das Berufungsurteil schon deshalbd
aufzuheben, weil das Berufungsgericht diesen Beweisantrag
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ibergangen hat. Berechtigt ist aber auch die Riige der Re-
vision, daB das Berufungsgericht den Begriff der "ferti-

gen Erfindung" falsch ausgelegt habe. Auch wenn der Erfin-
der noch Versuche anstellt, so kann seine Erfindung doch
bereits "fertig" sein, wenn namlich die Versuche nicht

gzur Kldrung der Frage unternommen werden, ob der beabsich-
tigte Erfolg iberhaupt eintritt, sondern nur zur Priifung,

ob etwaige Unvollkommenheiten beim praktischen Gebrauch be-
seitigt werden konnen (vergl. Volmer aa0 § 5 Rdn. 11 ff

und BGH GRUR 1960, 546, 549 - Bierhahn -~ m.w.Nachw.). Die
bisher vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen ge-
niigen nicht fiir die Anrahme, daB der Beklagte die von ihm
und Dr.Br@P genannten Versuche angestellt hdtte, um iiber-
haupt erst zu kl&dren; ob der beabsichtigte Erfolg auch wirk-
lich eintrete. Soweit das Berufungsgericht den auf das
Trafo-Relais beziiglichen Teil des Antrags 4 abgewiesen hat,
war das Berufungsurteil daher auch aus diesem Grunde aufzu-
heben und die Sache insoweit an das Berufungsgericht zuriick-
zuverweisen,

4. Zu den wegen des Gehdusemodells von der Klagerin
erhobenen Unterlessungs-, Herausgabe- und Feststellungsan-
spriichen (Klsgantrdge 2, 3 und teilweise 4) erbrtert das
Berufungsgericht zundchst, welche Rechtsgrundlage hierfiir
bestehen kénnte. Wenn unterstellt wiirde - so fithrt das Be-
rufungsgericht wortlich aus -, dafl der Beklagte die Kon-
struktionszeichnungen fiilr das Gehduse De El Ge 10/02 erst
nach Eintritt in den Betrieb der Klédgerin angefertigt hidtte,
wenn sodann mit dem Sachverstiéndigen davon auagééangen wilr-
de, daB das vom Beklagten entwickelte Gehduse durch seine
geschmackvolle #uBere Form einen Fortschritt darstellt,
wenn ferner das Modell als geséhmacksmusterschutzfﬁhig an-
gesehen und weiter unterstellt wiirde, daB es gegeniiber den
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bis zu seiner Herstellung vorhandenen Gerédten zugleich
eine techniééhe Verbesserung darstellt, so wiirde, wie das
Berufungsgericht meint, der Beklagte allérdings gema

§ 20 Abs. 1 ArbvEG verpflichtet gewesen sein, der Kldgerin
hiervon Mitteilung zu machen und ihr das Modell und die
Zeichnungen zu liberlassen, weil deren Gegenstand gzumindest
von Januar 1955 ab zu dem Arbeits- und Pflichtenkreis des
Beklagten gehort habe. Eine solche Verpflichtung hédtte

dem Beklagten, wie das Berufungsgericht weiter ausfiihrt,
jedoch dann nicht obgelegen, wenn seine Behauptung zutref--
fe, es handele sich um Entwiirfe und'Kohstruktionen aus der
Zeit vor seiner Tadtigkeit bei der Klagerin.

Im'weiteren behandelt das Berufungsgericht sodann nur
noch die Frage, wann der Beklagte das streitige Gehdusemo-
dell fertig entworfen gehabt habe. Wenn ein Arbeitnehmer
mit einer Erfinduhg oder einem technischen Verbesserungs-
vorschlag, die er angeblich schon vor Begriindung des Ar-
beitsverhdltnisses fertiggéstellt, bei Begriindung des Ar-.
beitsverhdltnisses dem Arbeitgeber aber nicht angezeigt hat-
te, erst nachtrédglich hervortritt, hdlt das Berufungsge-
richt zwar die Auffassung flir vertretbar, im Zweifel sei
anzunehmen, daf er die Erfindung oder den Verbesserungsvor-
schlag tatsdchlich erst nach Beginn des Arbeitsverhdltnis-
ses entwickelt habe. Es erachtet die Anspriiche der Klagerin
jedoch auch bei Zugrundelegung dieser Auffassung nicht fiir
begriindet und fiihrt dazu aus: Nach den urspriinglichen Fest-
stellungen des Sachverstidndigen hiitten ailerdings erhebliche
Zweifel an der Richtigkeit der auf den étreitigen Konstruk-
- tionszeichnungen De El1 Ge 10/02 angebrachten Daten vom
12. November bzw. 23. Dezember 1953 bestanden, weil aus
den zur Aufnahme des-Hochspannungétransformators und den
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zur Aufnahme des Relais-Unterbrechers vorgesehenen Befesti-
gungslochern zu schlieflen gewesen sei, daf3 der Beklagte

fiir diese beiden Teile aufféilligerweise die gleichen un-
gewohnlichen Typen vorgesehen habe wie die Kligerin. Da
aber der Sachverstdndige seine Zweifel auf Vorhalt des Be-
klagten eingeschrdnkt und da der Beklagte schon von friiher
her Art und Arbeitsweise der Weidezaungeridte genau gekannt
habe, kénne den Zweifeln des Sachverstandigen kein aus-
schlaggebendes Gewicht mehr beigemessen werden. Die von
der Kldgerin selbst ins Feld gefiihrten Beweisanzeichen fiir
die Unrichtigkeit der Daten hdtten sich als nicht stichhal-
tig herausgestellt. Die auf Antrag des Beklagten weiterhin
durchgefithrte Beweisaufnahme durch Vernehmung der Zeugen
Ho@iip und SCQP habe es dariiber hinaus wahrscheinlich
gemacht, daBl die Daten richtig seien. Auf Grund dieser bei-
den Zeugenaussagen, auf Grund der gesamten Umstdnde und
auf Grund der Feststellung des Sachverstdndigen in der Zu-
sammenfassung seines Gutachtens, daf die duBere Form des
gtreitigen Gerdtes, d.h. das Gehduse einer konstruktiven
Idee des Beklagten zuzuschreiben und wohl nicht wesentlich
durch seine Titigkeit bei. der Kl#dgerin beeinfluBt sei, sei
der Senat zu der Ubverzeugung gelangt, da8 die Daten der
streitigen Zeichnungen zutrédfen, der Beklagte also diese
Zeichnungen schon vor seiner Tatigkeit bei der Kligerin
angefertigt habe.

Zu diesem Punkt kidnnte der Revision ein Erfolg nur
dann beschieden sein, wenn sie in zuldssiger Weise die
Feststellung des Berufungsgerichts hétte erschiittern konnen,
daf der Beklagte die Zeichnungen zu dem streitigen Gehduse-
modell bereits vor Antritt seines Dienstes bei der Klidgerin
fertiggestellt habe. Das ist der Revision jedoch nicht ge-
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lungen. Die in der schriftlichen Revisionsbegriindung ent-
haltenen Ausfilhrungen gegen den Beweiswert der Aussagen
der Zeugen Ha@ip und Sc@lP stellen sich lediglich als
in der Revisionsinstanz nicht zulédssige Angriffe gegen die
Beweiswiirdigung des Berufungsgerichts dar. Die in der miind-
lichen Revisionsverhandlung vorgetragene Riige, das Berufungs-
gericht habe dem Sachverstdndigengutachten nicht die unbe-
wiesene Behauptung des Beklagten entgegensetzen diirfen, daB
eines der vorgefundenen Befestigungslocher fiir das Trafo-
Relais nicht von ihm angebracht gewesen sei, war in der
schriftlichen Revisionsbegriindung noch nicht enthalten. Zu-
dem waren die Befestigungslocher fiir das Trafo-Relais nicht
am Gehduse selbst vorgesehen, sondern an einer in das Ge-
hduse eingelegten Pertinax-Grundplatte, so daB aus dem Vor-
handensein oder dem Fehlen von Befestigungslochern fiir das
Trafo-Relais ohnehin keine Riickschliisse auf den Zeitpunkt
der Entstehung der Zeichnungen fiir das Gehduse gezogen wer-
den konnten. Aus dem gleichen Grunde lieBe auch die - fiir
den Kiagantrag zu 1 b beweiserhebliche -~ Vorlage des Trafo-
Relais selbst keine weitere Klédrung der Frage erwarten, ob
die Daten der Zeichnungen fiir das Gehduse richtig sind; die
Revision ist auf ihre zum Klagantrag zu 1 b erhobene Riige
wegen der Nichtvorlage des Trafo-Relais denn auch in dem
hier.. zur Erorterung stehenden Zusammenhang nicht zuriickge-
kommen.

Ist aver danach in der Revisionsinstanz als bindend
festgestellt hinzunehmen, daB der Beklagte die Zeichnungen
zu dem streitigen Gehdusemodell bereits vor seinem Antritt
bei der Klidgerin fertiggestellt gehabt hat, so konnen die
von der Kliigerin mit den Klagantridgen zu 2, 3 und - teilweise
4 geltend gemachten Anspriiche auf Unterlassung des Nach-
bauens dicses Gehduses, auf Herausgabe des Gehidusemodells,
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auf Herausgabe und Uberlassung der Zeichnungen und auf
Feststellung der Schadensersatzpflicht wegen Benutzung

und Vorenthaltung des Gehdusemodells unter keinem recht-
lichen Gesichtspunkt begriindet sein. Insbesondere schei-
den Anspriiche der Kldgerin aus dem Arbeitnehmererfindungs-
gesetz oder aus dem Arbeitsvertrag mit dem Beklagten aus.
Auch wenn die Klidgerin, wie die Revision meint, Anspruch
auf das gesamte Arbeitsergebnis des Beklagten wdhrend sei-
ner Tdtigkeit bei ihr gehabt haben sollte, dann stiinde

ihr eben gerade nicht ein Anspruch auch auf ein solches
Ergebnis zu, das der Beklagte bereits vor Beginn seiner
Tatigkeit bei ihr gefunden hatte. Er war nicht verpflich-
tet, bei Ausflihrung der ihm von der Kligerin erteilten
Auftrige auf frither von ihm gefundene Ergebnisse zuriickzu-
greifen und diese im Rahmen seiner nunmehrigen Tatigkeit
bei der Klidgerin dieser zur Verfiigung zu stellen. Loste

er die ihm von der Klégerin gestellten Aufgaben zur Ent-
wicklung neuer Modelle von Weidegzaungeraten auf andere
Weise, so geniigte er seiner Pflicht gegeniiber der Kliége-
rin, wenn er ihr die nunmehrigen Entwlirfe zur Verfiigung
stellte. Darauf, daB er die ihm erteilten Auftrdge mit den
friher gefundenen Ergebnissen erfiillte, hatte die Kligerin
keinen Anspruch.

- 5. Nach alledem war das Berufungsurteil, soweit es
sich auf das Trafo-Relais bezieht, aufzuheben und insoweit
die Sache gur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an
das Berufungsgericht zuriickzuverweisen. Im iibrigen aber
war die Revision zuriickzuweisen. Die Entscheidung uber die
Kosten der Revision war dem Berufungsgericht zu liberlassen,
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da die Verteilung der Kosten auf die Parteien von dem noch
ungewissen Ausgang des Rechtsstreits hinsichtlich des
Trafo-Relais abhingt.

Bock Kriiger~-Nieland Loscher Pehle Claflen



