Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

Gesetz liber Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) § 6;
BGB § 130; ZPO § 286 B

zum Nachweis des Zugangs einer Erkldrung der Inanspruch-

nahme einer Diensterfindung.
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- ProzeBbevollmichtigte: Rechtsanwilte Dr. (D
und SIS -
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die
miindliche Verhandlung vom 5. Juni 1984 durch den Vorsitzenden
Richter Prof. Ballhaus und die Richter Prof. Dr. Windisch,

Dr. Hesse, BrodeBer und von Albert
fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Kldgerin wird das Urteil
des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
Frankfurt am Main vom 23. September 1982 auf-

gehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung, auch liber die Kosten der Revision,

an das Berufungsgericht zurilickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Beklagte hat bei dem Deutschen Patentamt am 29. Novem-
ber 1979 eine Erfindung, betreffend eine Schaltungsanordnung zur
geregelten Speisung eines Verbrauchers, zum Patent angemeldet.
Es handelt sich um eine Erfindung, die er als Arbeitnehmer der

Klagerin gemacht hat. Die Parteien streiten dariiber, ob die
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Klidgerin die - ihr als Diensterfindung am 16. und 20. Febru-
ar 1979 gemeldete - Erfindung in Anspruch genommen hat. Wihrend
die Klidgerin behauptet, ihre unstreitig an den Beklagten zur
Absendung gebrachten Inanspruchnahmeerklidrungen vom

19. April 1979 seien diesem auch zugegangen, bestreitet der

Beklagte den Zugang.

Die Klidgerin hat beantragt,

1. festzustellen, daf sie die Arbeitnehmererfin-
dungen des Beklagten "elektronisch geregelter
Wandler”", gemeldet am 13,/16. Februar 1979, sowie
"elektronische Ladestromabschaltung", gemeldet
am 19./20. Februar 1979, wirksam unbeschrdnkt in
Anspruch genommen habe und diese nicht frei

geworden seien,

2. den Beklagten zu verurteilen, ihr den Anspruch
auf Erteilung eines Patents auf die deutsche
Patentanmeldung P 29 48 054.4-32 vom 29. Novem-
ber 1979 "Schaltungsanordnung zur geregelten
Speisung eines Verbrauchers" abzutreten und in
die Umschreibung der Anmeldung auf sie beim

Deutschen Patentamt einzuwilligen;

3. festzustellen, daB der Beklagte verpflichtet sei,
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ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr daraus ent-
standen sei und noch entstehen werde, daB er trotz
wirksamer unbeschrdnkter Inanspruchnahme seiner
Diensterfindungen diese am 29. November 1979 unter
dem vorerwahnten Aktenzeichen beim Deutschen Patent-

amt zur Erteilung eines Patents angemeldet habe.

Der Beklagte hat
Klagabweisung

beantragt.

Landgericht und Oberlandesgericht haben die Klage - Jjeweils
nach Beweisaufnahme - abgewiesen. Mit der Revision verfolgt die

Kligerin ihr Begehren weiter. Der Beklagte mdchte die Revision

zurlickgewiesen haben,

Entscheidungsgriinde

Die Revision fiihrt zur Aufhebung und Zurlickverweisung.

Zutreffend hat das Berufungsgericht dargelegt, daB die
Klidgerin den Nachweis des Zugangs der Inanspruchnahmeerkldrungen
flinren misse. Die weiteren Ausfihrungen, mit denen das Beru-

fungsgericht begriindet hat, daB es den Zugang der Inanspruch-



nahmeerkldrungen nicht als bewiesen ansieht, begegnen jedoch

Bedenken.

Das Berufungsgericht hat einige Umstdnde, aus denen die
Kligerin den Zugang herleitet, erdrtert, und sie je fiir sich
nicht als hinreichend beweiskriftig angesehen, weil sie nicht
zwingend den daraus von der Klidgerin gezogenen Schluf zulieflen:
Die Absendung der Erkldrungen durch die Hauspost beweise den
Zugang nicht und erbringe auch keinen Anscheinsbeweis hierfiir;
Fehlleitungen der Hauspost seien nach den zutage getretenen
Umstidnden nicht auszuschlieBen. Ein Mitarbeiter der Kl&dgerin,
der Patentanwalt ScYjjllP: habe zwar bekundet, er habe in
einem Gesprdch mit dem Beklagten nach dem 19. April 1979 - dem
Datum der Inanspruchnahmeerkldrungen - den Eindruck gewonnen,
der Beklagte wisse von der Inanspruchnahme, und die Angestellte
Bender habe ausgesagt, sie habe, nachdem ihr Schickedanz von
seinem Gesprdch mit dem Beklagten berichtet habe, die Vorfrist
fir die Gegenkontrolle der Inanspruchnahmebestdtigung gestri-
chen, entweder auf ausdriickliche Weisung des Patentanwalts oder
weil dieser erklart habe, es gehe mit der Inanspruchnahme in
Ordnung. Auch diese Aussagen lieBen indes keinen sicheren SchluB
auf den Zugang der Erklidrungen zu. s 5nne, in Kennt-
nis der Absendung und der sicheren Annahme des Zugangs der Er-
kldrungen, die AuBerungen des Beklagten falsch gedeutet haben,
dem es in dem Gesprdch moglicherweise nur um die Frage der An-

meldung seiner Erfindung zum Patent gegangen sei. SchlieBlich,



so hat das Berufungsgericht weiter ausgefiihrt, sei auch das
Schreiben des Beklagten an die Kldgerin vom 26. Oktober 1979
nicht ausreichend beweiskrdftig, in welchem er, unter Hinweis
auf die bisher fehlende Mitteilung der Patentanmeldung durch die
Kldgerin, dieser eine Nachfrist setzte und sich vorbehielt, die
Erfindung selbst anzumelden. Der Brief kdnne zwar auf genaue
Kenntnis des § 13 ArbEG und der Inanspruchnahme deuten, lasse
jedoch auch die Auslegung zu, daB der Beklagte die ihn viel-
leicht allein interessierende Frage der Patentanmeldung zur

Sprache habe bringen wollen.

Diese Ausfiihrungen des Berufungsgerichts mdégen vom Stand-
punkt des Revisionsgerichts fiir sich gesehen nicht zu beanstan-
den sein. Die Folgerung, jeder einzelne der untersuchten Um-
stidnde lasse je fiir sich nicht mit hinreichender Sicherheit den
SchluB zu, daB der Beklagte die Inanspruchnahmeerkldrungen er-
halten habe, mag méglich erscheinen, wenn auch die Ausfilhrungen
zu dem Schreiben vom 26. Oktober 1979 kaum eine befriedigende
Erklidrung dafiir bieten, daB der Beklagte bei dessen Abfassung

keine Kenntnis von der erfolgten Inanspruchnahme hatte.

Das Berufungsurteil 148t indes jedenfalls die notwendige
zusammenfassende Betrachtung der von ihm erdrterten Umst&dnde
vermissen. Wie auch das Berufungsgericht nicht verkennt, stellen
die Absendung der Erkldrungen durch die Hauspost, die Erinnerung

des Patentanwalts Schickedanz an das Gesprdch mit dem Beklagten



und die kurz nach diesem Gesprdch erfolgte L&schung der Kon-
trollfrist sowie das Schreiben des Beklagten vom 26. Okto-

ber 1979, welches Rechtslage und mégliche Rechtsfolgen so um-
schreibt, daB eine geschehene Inanspruchnahme vorausgesetzt
wird, Anzeichen dar, die fiir einen Zugang der Erklarungen spre-
chen. Das Berufungsgericht hdtte, wenn es schon den Zugang aus
den einzelnen Umstdnden noch nicht gemeint hat, folgern zu
kénnen, AnlaB gehabt, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob
nicht wenigstens die Hiaufung derart auffidlliger Anzeichen fiir
den Zugang dessen Beweis erbringt. Diese notwendige Untersuchung
hat das Berufungsgericht unterlassen. In der Erdérterung des
Schreibens vom 26. Oktober 1979 findet sich zwar die Wendung,
der Brief erbringe "auch bei Beriicksichtigung aller anderen
Umstidnde” nicht den Beweis des Zugangs. Diese nur formelhafte
Aussage vermag indes eine eingehende Auseinandersetzung mit der
Frage, ob die festgestellten Indiztatsachen einander erganzend
und bestdtigend in ihrer Gesamtheit den Beweis erbringen, nicht

Zu ersetzen.,

Hinzu kommt, daB das Berufungsgericht eine weitere Tat-
sache, die méglicherweise fiir den Zugang spricht, weder allein
noch im Zusammenhang mit den ilibrigen Umstdnden in seine Erwé-
gungen einbezogen hat: Unter dem 18. Oktober 1979 hat der
Beklagte an seinen Vorgesetzten Dr. Forberich ein Schreiben
gerichtet, in welchem er sich mit der geplanten Aufnahme der

Serienfertigung des Erfindungsgegenstandes durch die Kl&gerin
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befaft und Bedenken fertigungstechnischer Art, hinsichtlich des
erforderlichen Know-how und der Produktionsreife vorbringt. Die
Aufnahme der Fertigung setzte das Benutzungsrecht der Klagerin
voraus. Dieser Frage widmet der Beklagte in dem Schreiben jedoch
keine Aufmerksamkeit, geht vielmehr stillschweigend von einem
von der Kldgerin erworbenen Nutzungsrecht aus. Der Brief kann
daher - ebenso wie das nach seinem Inhalt von derselben Rechts-
lage ausgehende Schreiben vom 26. Oktober 1979 - fiir sich
allein, mehr aber noch im Zusammenhang mit den anderen Anzei-
chen, darauf deuten, daf dem Beklagten die Inanspruchnahme be-
kannt war. Die Einbeziehung dieses Briefes in die Einzel- und

Gesamtwiirdigung ist daher geboten.

Das angefochtene Urteil kann mithin keinen Bestand haben.
Da die erforderliche, unter Beriicksichtigung der vorstehenden
Ausfihrungen neu vorzunehmende Beweiswilirdigung dem Tatrichter
vorbehalten ist, muB das angefochtene Urteil aufgehoben und die

Sache an das Berufungsgericht zurickverwiesen werden.

Die Ausfiihrungen des Berufungsgerichts zu dem geltend
gemachten Schadensersatzanspruch geben dem Senat Veranlassung zu
folgendem Hinweis: Dem Berufungsgericht ist zuzustimmen, daB der
Klagantrag zu 3) sich nicht auf Schdden bezieht, die der Kla-
gerin nach ihrem Vortrag dadurch entstanden sind, daB der Be-
klagte ihr seine Patentanmeldung verschwiegen hat. Das Beru-

fungsgericht hitte indes AnlaB zu einem Hinweis nach § 139 ZPO



gehabt, da die Klagerin bereits in der Klageschrift ihr Scha-
densersatzbegehren in ausfiihrlicher Darlegung auch auf diesen
Sachverhalt gestiitzt und sich hierauf in der Berufungsbegriindung
bezogen hatte. Einem solchen Hinweis stand auch nicht entgegen,
daB eine darauf etwa erfolgte Klagednderung Erwdgungen tiber die
Zustidndigkeit des angerufenen ordentlichen Gerichts hitte aus-
l6sen k6énnen, abgesehen davon, daB ernstliche Bedenken dagegen,
auch einen im Sinne des Klagevorbringens erweiterten Streit-
gegenstand in die Rechtsstreitigkeiten liber Erfindungen eines
Arbeitnehmers einzuordnen, nach dem derzeitigen Sach- und

Streitstand nicht ersichtlich sind.
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Da der endgiiltige Ausgang des Rechtsstreits noch nicht
abzusehen ist, ist dem Berufungsgericht auch die Entscheidung

iiber die Kosten der Revision vorzubehalten.

Ballhaus Windisch Hesse

BrodefBer von Albert
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