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Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja

Ges. lilber Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) §§ 4, 6;
BGB §§ 242 Ba, 249 Fb, 325, 326 H, 611

Flaschengreifer

Hat ein Arbeitnehmer es pflichtwidrig unterlassen, wdhrend
der Dauer seines Arbeitsverhiltnisses Uberlegungen hinsicht-
lich einer ihm aufgetragenen technischen Verbesserung anzu-
stellen, und erfindet er eine solche Verbesserung alsbald
nach seinem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhdltnis, ist er,
falls anzunehmen ist, das er die Erfindung bei pflichtgemidBer
Arbeitsleistung bereits widhrend des Bestehens des Arbeits-
verhdltnisses gemacht hitte, aus dem rechtlichen Gesichts-
punkt des Schadensersatzes wegen positiver Vertragsver-
letzung verpflichtet, dem frilheren Arbeitgeber das auf die
Erfindung angemeldete Schutzrecht zu ilbertragen. ‘

BGH, Urt. v. 21. Oktober 1980 - X ZR 56/78 - OLG Frankfurt a.M.
LG Frankfurt a.M.
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Kriegql,

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter
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in dem Rechtsstreit

des Fabrikanten Carlo SAIIIENED, GENEED-tratec @)
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Kligers und Revisionskligers,
- ProzeBSbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (D -

gegen
1. den technischen Zeichner Uwe HEIINES REID2llcc @B
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2. den Maschinenbauingenieur Emil SYID, B@l§strase 9.
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3. die Automation S} und Gesellschaft mit
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gesetzlich vertreten durch ihre Geschiftsflihrer, die
Beklagten zu 1 und. 2,

Beklagten und Revisionsbeklagten,
- ProzeBbevollmidchtigter: Rechtsanwalt Dr. SN -
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerxichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 21. Oktober 1980
durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter
‘Ochmann, Dr. Hesse, BrodeBSer und von Albert '

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision des Klégers wird das Urteil
des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
Frankfurt am Main vom 1. Juni 1978 im Kosten-
punkt und insoweit aufgehoben, als der Klage-
antrag II (auf Verurteilung der Beklagten zu 1)
und 2) auf tbertragung des Gebrauchsmusters

7 240 132 auf den Klidger sowie auf Einwilligung
in die Umschreibung) abgewiesen worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur
anderwelten Verhandlung und Entscheidung, auch
Uber die Kosten dex Revision, an das Berufungs-
gericht zuriickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Kliger stellt unter anderem Palettier- und Ent-
palettieranlagen fiir Flaschen her, die dem unter der Be-
zeichnung "Vorrichtung zum Ausheben von Flaschen aus ihrem
Verpackungskarton" am 29. M#rz 1968 angemeldeten und am
15. Mai 1979 erteilten Patent 1 761 064 entsprechen. Die
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Beklagten waren als Angestellte im Betrieb des Kl¥gers

tdtig, der Beklagte zu 1) zuletzt als Leiter der Konstruk-~
tionsabteilung, der Beklagte zu 2) als Verkaufsingenieur.
Beide kiindigten ihr Arbeitsverhdltnis zum 30. September 1972
und begannen alsbald mit dem Vertrieb einer Palettiervor-
richtung fiir Flaschen, die einem von ihnen am 3. Februar 1973
angemeldeten und unter der Nummer 7 304 085 eingetragenen
Gebrauchsmuster entspricht. Herstellung und Vertrieb dieser

~ Vorrichtungen liegen nunmehr in der Hand der am 19. Oktober 1973
in das Handelsregister eingetragenen Beklagten zu 3). Am

2. November 1972 meldeten die Beklagten das Gebrauchsmuster

7 240 132 an, das eine "Vorrichtung zum reihenweisen Greifen
von Behiltern, insbesondere Flaschen" betrifft, dessen Schutz-
anspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

"Vorrichtung zum reihenweisen Greifen von Behiltern,
insbesondere Flaschen, Glidsern, Dosen, mit paarweise
angeordneten Greifleisten, die mit einem durch ein
Druckmittel aufbldhbaren Schlauch den Behdlter er-
fassen, dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens
.eine Greifleiste jedes Paares mit einer Stiitz-
platte versehen ist, an deren unterem Ende und

auf der den zu ergreifenden Behdltern zugewandten
Innenseite der Schlauch angeordnet ist, und da8
ein mit dem Schlauch zusammenwirkendes, unter
Federspannung stehendes Band vorgesehen ist, das
den Schlauch in einen flach gedriickten Zustand
dréngt.” ‘

Der Kl&dger hat die Beklagten auf Unterlassung und Fest-
stellung der Schadenersatzpflicht wegen angeblicher Ver-
letzung seines Patents und eines damit inhaltsgleichen Ge-
brauchsmusters, hilfsweise auf Feststellung der Abhingigkeit
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des Gebrauchsmusters 7 304 085 von dem Patent des Klégers in
Anspruch genommen und - nach Klageabweisung durch das Land~-
gericht und Einlegung der Berufung hiergegen -~ im zweiten
Rechtszug zusdtzlich die tbertragung des Gebrauchsmusters

7 240 132 und Einwilligung der Beklagten zu 1) und 2) in
dessen Umschreibung beantragt, und zwar mit der Begriindung,
e8 handle sich um eine Diensterfindung.

Das Berufungsgericht hat die Berufung 2zuriickgewiesen.
Mit der Revision hat der Kléger sd@mtliche Klageantrige
weiterverfolgt. Der Senat hat durch Beschlu8 vom 11; Dezem-
ber 1979 die Revision nicht angenommen, soweit sie liber den
die Herausgabe des Gebrauchsmuster 7 240 132 betreffenden
Klageantrag hinausging.

Die Beklagten beantragen, die Revision auch wegen
dieses Antrags zurilickzuweisen.

Entscheidungsgriinde

Die Revision flhrt, soweit dariiber noch nicht entschie-
den ist, zur Aufhebung und Zuriickverweisung.

1. Das Berufungsgericht hat einen Vindikationsanspruch
des Kligers in Bezug auf das Gebrauchsmuster 7 240 132 ver- '
neint, weil der KlH#ger nicht nachgewiesen habe, das die
Beklagten zu 1) und 2) bereits bei ihrem Ausscheiden aus
den Diensten des Kldgers im Erfindungsbesitz gewesen seien.
Die Beweisaufnahme habe kein eindeutiges Ergebnis gebracht.
Die Einlassung der Beklagten, sie hdtten es in Kenntnis des
Arbeitnehmererfindungsrechts vor der Beendigung ihres Arbeits-



.verhdltnisses bewuBt unterlassen, nach einer L8sung fiir
eine Palettieranlage zu suchen, die sie kiinftig hitten her-
stellen wollen, sei nicht widerlegt. Dies wirke sich zu
Lasten des Kldgers aus. Danach bestiinden hinsichtlich die-
ses Gebrauchsmusters auch keine Anspriiche aus den §§ 1 und
17 UWG, da die Gebrauchsmusteranmeldung nicht auf der unbe-
fugten Verwertung geheimer Kenntnisse beruhe.

2. Die Revision macht geltend: Bei rechtlich zutreffen-
der Betrachtungsweise hitte das Berufungsgericht zu dem Ergeb-
nis gelangen miissen, .da die Beklagten schon vor ihrem Aus--
scheiden im Erfindungsbesitz gewesen seien. Dafilr spreche
eine Anzahl von Umst#nden, so insbesondere der enge zeitliche
und sachliche Zusammenhang zwischen der Beendigung der Arbeits-
verhiltnisse und der Gebrauchsmusteranmeldung, der eine Ver-
mutung, mindestens aber einen Anscheinsbeweis zu Gunsten des
Kligers begriinde. Die Beklagten hitten die Vermutung nicht
widerlegt, den Anscheinsbeweis nicht erschiittert.

Da die Lehre des Gebrauchsmusters eine Diensterfindung
sei, stelle sie auch ein Betriebsgeheimnis dar; dessen Ver-
wertung durch die Beklagten begriinde einen Anspruch auf
Herausgabe des Gebrauchsmusters auch aus den §§ 1 und 17 UWG
und aus § 826 BGB.

Den Beklagten sei es darilber hinaus verwehrt, sich
gegenliber dem Klédger darauf zu berufen, daB sie die Lehre
des Gebrauchsmusters erst nach dem 30. September 1972 er-
funden hétten. Denn sie seien widhrend ihres Dienstverhilt-
nisses mit der Aufgabe betraut gewesen, eine L8sung fiir das
mit dem Vorschlag des Gebrauchsmusters bewiltigte Problem zu
finden. Da sie es nach ihren eigenen Angaben bewuft unter-
lassen hdtten, nach der L¥sung zu suchen, hitten sie sich in



§7e

diesem Falle einer Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten
schuldig gemacht.

3. Die Riigen der Revision sind teilweise gerechtfertigt.

a) zZutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegan-
gen, daB die Tatsachen, die den Tatbestand der Diensterfin-
dung und den der widerrechtlichen Entnahme begriinden, zur
Behauptungs—- und Beweislast des Klé&gers stehen. Das zieht
die Revision auch nicht in Zweifel.

- ' Das Berufungsgericht hat auch nicht verkannt, das sich
aus den Umst&nden des Einzelfalles, insbesondere aus dem
zeitlichen Zusammenhang, Anhaltspunkte fiir das Vorliegen
einer Diensterfindung und damit fiir den Entnahmetatbestand
ergeben kénnen, die dem Kliger den weiteren Beweis erleich-
tern oder gar ersparen kdnnen. Unter diesem Gesichtspunkt hat
das Berufungsgericht besonders hervorgehoben und gewiirdigt,
da8 die Beklagten die Erfindung bereits kurze Zeit nach
ihrem Ausscheiden aus den Diensten des Kldgers zum Gebrauchs-
muster angemeldet haben. Es hat in diesem Zusammenhang dahin-
stehen lassen, ob danach ein Beweis des ersten Anscheins
oder eine Vermutung fiir das Vorliegen einer Diensterfin-
dung spreche. Richtigerweise h#tte es diesen Umstand als
ein Beweisanzeichen beurteilen miissen, welches einen An-
scheinsbeweis begriindet. Die weitere Folgerung, der Beweis-
wert des zeitlichen Zusammenhangs.seil nicht ausreichend,
weil die Beweisaufnahme die "Vermutung” erschiittert habe,
ist deshalb aus Rechtsgriinden nicht zu beanstanden, weil
ein Anscheinsbeweis vom Bewelisgegner nicht widerlegt zu
werden braucht, vielmehr seine Bedeutung bereits einbilift,
wenn er erschiittert wird..




Das Berufungsgericht hat der Parteiaussage des Beklag-
ten zu 2) zwar keinen erheblichen Beweiswert beigemessen.
Es hat aber in den Bekundungen der iibrigen Zeugen eine
teilweise, wenn auch nicht vollstindige Bestédtigung der
Angaben der Beklagten gefunden und ist insgesamt zu dem
SchluB8 gekommen, daB8 der tats#chliche Hergang nicht im
Sinne der Klagebehauptungen aufgekl&drt sei. Dieser SchluB
erscheint méglich; er verstdst nicht gegen Erfahrungssétze -
und Denkgesetze und ist ohne Verletzung verfahrensrecht-
licher Vorschriften zustande gekommen. Das Revisionsgericht
ist deshalb an diese Beurteilung gebunden. Demgegeniiber
gehen die Beanstandungen der Revision nur dahin, daB8 das
Berufungsgericht die Umst&nde des Falles und das Beweis-
ergebnis anders hdtte wilrdigen miissen. Die Revision begibt
sich damit auf ihr verschlossenes Gebiet. ‘

b) Da mit dem Berufungsgericht davon auszugehen ist,
daB8 sich ein Erfindungsbesitz der Beklagten noch w&hrend
des Bestehens der Arbeitsverh&ltnisse nicht hat nachweisen
lassen, scheitert nicht nur der Anspruch des Kldgers aus
§ 5 Abs. 4 GbmG, § 5 PatG; auch die Voraussetzungen von An-
sprichen auf Ubertrégung des Gebrauchsmusters aus dem recht-
lichen Gesichtspunkt des § 826 BGB oder nach wettbewerbsrecht-
lichen Vorschriften (§§ 1, 17 UWG) sind nicht nachgewiesen.
Denn die Anmeldung des Gebrauchsmusters kénnte nur dann als
sittenwidrige Verwertung geheimen, im Betrieb er;angten Wis-
sens angesehen werden, wenn die Beklagten die Lehre bereits
wdhrend ihres Dienstverhidltnisses gekannt und entgegen den
Vorschriften des Arbeitnehmererfindungsgesetzes dem Kl&ger
vorenthalten h&tten. In diesem Zusammenhang hilft der Revi-
sion auch ihr Hinweis auf die den Beklagten angeblich bekannt
gewesene "Maiskizze" des Kligers nicht weiter, und zwar,
unabhingig von dem AusmaB8 der Hbereinstimmung dieser Skizze
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mit der Lehre des Gebrauchsmusters, weil das Berufungsge-
richt ohne RechtéverstoB nicht festgestellt hat, das die
Beklagten diese Skizze gekannt hitten, sondern nur, daB sie
sie nach der von dem Zeugen KJJ# bekundeten Auffassung
hétten kennen miissen.

c) bas Berufungsgericht hat indessen nicht gepriift,

ob die Beklagten zur Ubertragung deS'Gébrauchsmusters aus
dem rechtlichen Gesichtspunkt der schuldhaften Verletzung

des Arbeitsvertrages verpflichtet sind. Hierzu hlitte nach
den getroffenen Feststellungen und dem Parteivorbringen Anlas
bestanden. Aus diesem Grunde kann das angefochtene Urteil,
soweit es den Anspruch auf Herausgabe des Gebrauchsmusters
verneint, keinen Bestand haben.

Das Berufungsgericht hat der Aussage des Zeugen
K@D entnomnen, die Beklagten seien mit der durch die
Lehre des Gebrauchsmusters geldsten Aufgabe im Betriebe
des Klégers "konfrontiert" gewesen. Der Zeuge hat wort-
lich hierzu vor dem Landgericht ausgésagt, es habe ein
"génereller Auftrag an die Konstruktionsabteilung®” bestan-
den, eine L3sung fiir das Problem des Greifens von Kurz-
halsflaschen zu finden. Diese Aussage hat der Zeuge vor
dem Oberlandesgericht dahin erg¥inzt, daB8 seines Wissens
ein besonderer schriftlicher Auftrag an die Beklagten nicht
erteilt worden sei; wohl aber seien sie mit dem Problem

"durchaus vertraut” gewesen. Nach diesen Bekundungen kann
der SchluB8 naheliegen, daB die Suche nach einer Ldsung zu
den besonderen vertraglichen Obliegenheiten der Beklagten
geh®rte, insbesondere des Beklagten zu 1), der als Leiter
der Konstruktionsabteilung in erster Linie fiir die Ausfiih-
rung eines solchen Auftrags in Betracht kam. Falls ein



solcher Auftrag den Beklagten erteilt worden sein sollte,
wilrde insbesondere die Aussage des Beklagten zu 2), die er
vor dem Berufungsgericht gemacht hat, die Folgerung nahe-
legen, das die Beklagten der Verpflichtung, diesen Auftrag
nach Kré@ften zu erfillen, schuldhaft nicht nachgekommen

sind. Denn der Beklagte zu 2) hat bekundet, er und der Be-
klagte zu 1) hdtten, in Kenntnis des Aneignungsrechts des
Arbeitsgebers nach dem ArbEG, bewuBt keine konstruktiven Uber-
legungen in Richtung auf die L&sung des Problems angestellt.
Dies widre, eine entsprechende Verpflichtung der Beklagten
vorausgesetzt, pflichtwidrig gewesen und hdtte Schadensersatz-
anspriiche des Kl&gers wegen positiver Vertragsverletzung aus-
1l6sen kbnnen. Hitten die Beklagten sich pflichtgemd&8 ihrem
Auftrag gewidmet, sich um eine Ldsung zﬁ bemithen und hé&tten
sie diese noch wiahrend des Dienstverhdltnisses auffinden
kénnen, dann hdtten sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten
den Kliger um sein Aneignungsrecht nach dem ArbEG gebracht.
Ihre Verpflichtung, diesen Schaden wieder gutzumachen, wiirde
in Anwendung der Grundsitze des § 249 BGB zum Inhalt haben,
den Kldger so zu stellen, als hitte seine - in dem Ubertra-
gungsverlangen liegende - Inanspruchnahme Erfolg gehabt.

.Sie hitten dem Kldger daher das unterdessen eingetragene
Schutzrecht zu libertragen; nach dessen Erl®schen infolge
Zeitablaufs wiren sie verpflichtet, dem Kliger alle mit dem
Gebrauchsmuster verbundenen Rechte abzutreten.

Ob diese Folgerungen zu ziehen sind, hdngt freilich
von einer erneuten Wiirdigung der erhobenen Beweise und der
gesamten Umstdnde des Falles ab. Diese ist dem Revisions-
gericht verwehrt, vielmehr dem Tatrichter vorbehalten.
Deshalb muB8 die Sache im Umfang der Aufhebung - die sich
auch auf die Kostenentscheidung des angefochtenen Urteils
erstreckt - an das Berufungsgericht zuriickverwiesen werden.
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4. Da der endgiiltige Ausgang des Rechtsstreits noch
nicht feststeht, ist dem Berufungsgericht auch die Ent-
scheidung iiber die Kosten der Revision zu ilibertragen.

Ballhaus Ochmann Hesse .
BrodeBer von Albert
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