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Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Ges. iiber Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) § 16

Windform

Fiihrt ein Arbeitgeber eine Anmeldung deshalb nicht fort oder
laBt er ein Schutzrecht deshalb fallen, weil ihm die zur
Aufrechterhaltung erforderlichen Mittel infolge Vermdgens-
verfalls fehlen, ist § 16 Abs. 1 ArbEG nicht anwendbar.
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die
miindliche Verhandlung vom 10. Mai 1988 durch den
Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter
Brodefier, von Albert, Rogge und Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn

fiir Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des
2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
Diisseldorf vom 17. September 1987 wird

auf Kosten des Klagers zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kldger war vom 1. Januar 1970 bis 31. Mai 1983
Geschiftsfiihrer der Beklagten. Im Anstellungsvertrag vom
25. Juli 1969 war u.a. vereinbart:

"Erfindungen, die Herr HElP wihrend seiner Tatigkeit
macht, werden Eigentum der SiQjllllll Kupferwerke
GmbH.

Die Vergilitung erfolgt mangels anderweitiger Verein-
barung nach den gesetzlichen Vorschriften."
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Im April 1970 und Januar 1972 meldete die Beklagte zwei
Erfindungen des Kl&gers zum Patent an. Auf beide Anmeldungen
wurden Patente erteilt, von denen eines durch Zeitablauf er-
loschen, das andere noch in Kraft ist. Der Klidger hat be-
hauptet, die Beklagte habe die im Jahre 1984 fdllig geworde-
nen Jahresgebiihren fiir beide Patente nicht bezahlt. Er habe
davon zufdllig erfahren und diese Gebiihren aus eigenen Mit-
teln aufgebracht. Durch die Nichtzahlung der fdlligen Ge-
biihren habe die Beklagte ihren Willen zum Ausdruck gebracht,
die Patente aufzugeben; sie habe es jedoch pflichtwidrig
unterlassen, ihm ihre dahingehende Absicht mitzuteilen.
Nachdem er durch die Zahlung der Jahresgebiihren seinen Uber-
nahmewillen gezeigt habe, sei die Beklagte verpflichtet, ihm
die Patente zu iibertragen.

In den Vorinstanzen hat der Kldger von der Beklagten
die Ubertragung beider Patente nebst Aushindigung der
Patenturkunden, Bescheide und Gebiihrenbelege begehrt.

Die Klage war in den Vorinstanzen erfolglos. Mit der
Revision verfolgt der Kliger den Ubertragungsanspruch hin-
sichtlich des noch in Kraft befindlichen Patents 20 04 212
und des erloschenen Patents 20 20 700 weiter. Hinsichtlich
des letzteren hat er hilfsweise die Hauptsache fiir erledigt
erkldrt und die Feststellung begehrt, daB die Beklagte zur
Ubertragung verpflichtet war und ihm wegen Verletzung dieser
Verpflichtung Schadenersatz schuldet.
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Entscheidungsqgriindes
Die Revision ist nicht begriindet.

I.

Das Berufungsgericht hat einen Anspruch des Klédgers
gegen die Beklagte auf Ubertragung der Patente verneint. Ein
Ubertragungsanspruch nach § 16 Abs. 1 des Arbeitnehmerer-
findergesetzes (ArbEG) komme nicht in Betracht, weil der
Kldger als ehemaliger Geschédftsfiihrer der Beklagten nicht
Arbeitnehmer im Sinne dieser Vorschrift sei. Eine Verein-
barung, daB Bestimmungen des Arbeitnehmererfindergesetzes
zum Inhalt des Dienstvertrages zwischen den Parteien gehdren
sollten, sei ausdriicklich nur hinsichtlich der Vergiitungs-
regelung getroffen worden. Das und die Absprache, daB3 Erfin-
dungen des Kldgers "Eigentum" der Beklagten werden sollten,
spreche dagegen, daB auch die iibrigen Vorschriften dieses
Gesetzes anwendbar sein sollten. Selbst wenn § 16 ArbEG auf
die zwischen den Parteien bestehenden Rechtsbeziehungen An-
wendung fdnde, lagen die Voraussetzungen des darin geregel-
ten Ubertragungsanspruchs nicht vor. Ein solcher entstehe
erst, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer seine Aufgabe-
absicht mitgeteilt und dieser daraufhin die Ubertragung des
Rechts verlangt habe. Im Streitfall fehle es an der an den
Kldger gerichteten Mitteilung einer Aufgabeabsicht durch die
Beklagte. Die bloSle Absicht des Arbeitgebers, das Schutz-
recht aufzugeben, reiche nicht aus.




Dem Klidger stehe ein Ubertragungsanspruch auch nicht
als Schadenersatz zu. Ein Erléschen der Schutzrechte, das
allenfalls einen Schadenersatzanspruch hédtte begriinden
kénnen, sei nicht erfolgt. DaB der Kladger das Erléschen der
Schutzrechte durch Einsatz eigener Mittel wverhindert habe,
dndere daran nichts. Derjenige, der durch eigene T&atigkeit
den Eintritt eines solchen Schadens verhindere, erwerbe
dadurch keinen Anspruch auf Ubertragung der Schutzrechte.

Auch aus einer vom Kldger geltend gemachten Verletzung
fortwirkender Treue- und Fiirsorgepflichten aus dem friiheren
Anstellungsverhdiltnis kdnne ein Ubertragungsanspruch des
Kladgers nicht hergeleitet werden.

II.

Die Revision riigt die Verletzung der §§ 133, 157, 242,
249, 276 BGB und des § 16 ArbEG. Sie meint, eine sachgerech-
te Auslégung des Anstellungsvertrages zwischen den Parteien
fiihre zu dem Ergebnis, daB die Anwendbarkeit des § 16 ArbEG
vertraglich vereinbart sei. Unabhdngig davon ergebe sich ein
Ubertragungsanspruch des Kldgers auch aus den Bestimmungen
des allgemeinen Schuldrechts, n#@mlich aus der dienstvertrag-
lichen Treuepflicht der Beklagten. Ein Dienstherr, der eine
Erfindung des Dienstverpflichteten auf Grund gegenseitigen
Vertrages unbeschrdnkt in Anspruch genommen habe, sei ge-
halten, das Schutzrecht dem Dienstverpflichteten zuriickzu-
ibertragen, wenn er es selbst nicht mehr nutzen kdnne oder
wolle und wenn auf Grund einer Verschlechterung seiner Ver-
mégenslage der Gegenanspruch des Dienstverpflichteten auf
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angemessene Vergiitung fiir die tlberlassung der Erfindung ge-
fdhrdet sei. Ein derartiger Leistungsanspruch des Dienstver-
pflichteten auf Ubertragung des Schutzrechts folge auch bei
einem bereits beendeten Dienstverhdltnis aus § 242 BGB.

III.
Die Revision bleibt im Ergebnis erfolglos.

1. Gegen die Zuldssigkeit der vom Kldger in der Revi-
sionsinstanz im Hinblick auf das zwischenzeitliche Erl&schen
des Patents 20 20 700 erstmals gestellten Hilfsantrdge sind
Bedenken nicht zu erheben. Es fehlt insbesondere nicht das
erforderliche Feststellungsinteresse, da dem Kldger nach
seiner Behauptung ein Schaden dadurch entstanden ist, daB
die Beklagte der vom Kldger geltend gemachten Verpflichtung
zur Ubertragung des nunmehr erloschenen Schutzrechts auf ihn
nicht nachgekommen ist.

2. Soweit der Kldger hinsichtlich des Patents 20 20 700
weiterhin Ubertragung begehrt, kann er damit schon deshalb
keinen Erfolg haben, weil dieses Schutzrecht nicht mehr exi-
stiert. Der Revision kann nicht darin beigetreten werden,
daB der geltend gemachte Ubertragungsanspruch auch Rechte
und Anspriiche erfasse, die vor Ablauf der Schutzfrist ent-
standen sind und noch fortbestehen. Denn das Begehren des
Kldgers war ausdriicklich nur auf Ulbertragung der Rechte
"an dem deutschen Patent 20 20 700" gerichtet. Damit waren
Rechte "aus" dem Patent, wie etwa Lizenzanspriiche gegen




Dritte oder Schadenersatzanspriiche gegen Patentverletzer,

nicht Gegenstand seines Begehrens.

3. Das Berufungsgericht hat dem Kliger einen {iber-
tragungsanspruch aus § 16 ArbEG gegen die Beklagte im
Ergebnis zu Recht versagt.

a) Im Berufungsurteil ist einleitend festgestellt, daB
der Kldger Geschaftsfiihrer der Beklagten war. Er war daher
nicht Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmererfinderge-
setzes, so daB eine unmittelbare Anwendung von § 16 ArbEG
nicht in Betracht kommt. Das stellt auch die Revision nicht

in Frage.

b) Das Berufungsgericht hat die Frage offengelassen, ob
zwischen den Parteien vereinbart war, daB neben der Vergii-
tungsregelung auch die iibrigen Vorschriften des Arbeitneh-
mererfindergesetzes gelten sollten. Es hat zwar Erwdgungen
iiber das Fiir und Wider des Zustandekommens einer solchen
Vereinbarung angestellt und ist dabei zu dem Ergebnis
gelangt, daB der Wortlaut der betreffenden Vertragsklausel
eher dagegen spreche. Abschlieflende Feststellungen hierzu
hat es jedoch nicht getroffen. Die Revision weist zutreffend
darauf hin, fiir die revisionsrechtliche Beurteilung sei des-
halb davon auszugehen, daB die Parteien die Anwendung des
Arbeitnehmererfindergesetzes in seiner Gesamtheit auf ihre

Vertragsbeziehungen vereinbart hatten.

c) Nach § 16 Abs. 1 ArbEG hat der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer mitzuteilen, wenn er vor Erfiillung des An-




vl

spruchs des Arbeitnehmers auf angemessene Vergiitung die
Anmeldung der Diensterfindung zur Erteilung eines Schutz-
rechts nicht weiterverfolgen oder das auf die Diensterfin-
dung erteilte Schutzrecht nicht aufrechterhalten will. In
diesem Falle hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer auf dessen
Verlangen und Kosten das Recht zu iibertragen sowie die zur
Wahrnehmung des Rechts erforderlichen Unterlagen auszuhdn-

digen.

Die Regelung des § 16 Abs. 1 ArbEG soll dem Umstand
Rechnung tragen, daf eine Erfindung oder ein Schutzrecht in-
folge der Weiterentwicklung der Technik oft schon nach
kurzer Zeit derart an Wert verliert, daB sich die Weiter-
verfolgung einer Anmeldung oder die Aufrechterhaltung eines
Patents bis zum Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist fiir den
Arbeitgeber wirtschaftlich nicht lohnt und damit unzumutbar
wird. Ist der Anspruch des Arbeitnehmers auf angemessene
Vergiitung erfiillt, kann der Arbeitgeber die Schutzrechtsan-
meldung'oder das Schutzrecht ohne weiteres aufgeben. Anders
ist es, wenn der Vergiitungsanspruch des Arbeitnehmers noch
nicht voll erfiillt ist. Auch in diesem Fall wird es dem
Arbeitgeber ermdglicht, sich von den mit der Schutzrechtsan-
meldung oder der Aufrechterhaltung des Schutzrechtes verbun-
denen finanziellen Belastungen zu l8sen, dem Arbeitnehmerer-
finder wird aber fiir den Wegfall seines noch nicht voll er-
fiillten Vergiitungsanspruchs dadurch ein Ausgleich gewdhrt,
daBl er die Ubertragung des Schutzrechts verlangen kann, das
der Arbeitgeber aufgeben will. Voraussetzung dafiir ist nach
§ 16 Abs. 1 ArbEG der an der wirtschaftlichen Bedeutung und
Verwertbarkeit eines Schutzrechts oder einer Schutzrechts-




anmeldung orientierte freiwillige EntschluB des Arbeitge-
bers, eine Anmeldung nicht weiterzufiihren oder ein Schutz-
recht durch Nichtzahlung der Jahresgebiihren fallenzulassen.
Das Gesetz iiberlédBt es allein dem Arbeitgeber, entsprechende
wirtschaftliche Uberlegungen anzustellen und danach iiber
seine Schutzrechte zu disponieren. Es geht dabei davon aus,
daB die Erkl&rung des Arbeitgebers, das Schutzrecht oder die
Schutzrechtsanmeldung nicht aufrechtzuerhalten, auf seiner
freien Entschlieflung beruht, die das Ergebnis der ihm zuste-
henden Beurteilung des wirtschaftlichen Wertes der Erfindung
fiir seinen Betrieb ist. Erst die Betdtigung dieses freien
Entschlusses durch die Erklirung der Aufgabeabsicht gegen-
iiber dem Arbeitnehmer fiihrt zu der Befugnis des Arbeitneh-
mererfinders, nunmehr seinerseits zu entscheiden, ob fiir ihn
die Weiterfiihrung der Anmeldung oder die Aufrechterhaltung
des Schutzrechts lohnt, und ggf. die Ubertragung zu verlan-
gen (vgl. dazu Amtliche Begriindung zum ArbEG, BT-Drucksache

II/1648 S. 33 ff.).

Diesem gesetzlichen Leitbild entspricht der Streitfall
nicht. Die Beklagte hat nicht wegen fehlender oder nach-
trdglich entfallener wirtschaftlicher Verwertbarkeit der
streitbefangenen Schutzrechte den EntschluBl gefaBit, diese
durch Nichtzahlung der Jahresgebiihren fallenzulassen. Sie
hat vielmehr die Jahresgebiihren nicht bezahlt, weil sie sich
in einer finanziellen Notlage befand und die erforderlichen
Mittel nicht aufbringen konnte. Zu keinem Zeitpunkt hat sie
aus freiem Willen die Schutzrechte aufgeben wollen und dem
Beklagten infolgedessen eine dementsprechende Aufgabeabsicht
auch nicht mitgeteilt. Die Beklagte war sich stets iiber den

- -
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Wert der in Rede stehenden Schutzrechte im klaren und hat
dem Kldger unstreitig Lizenzabrechnungen erteilt und die
sich aus der Abrechnung ergebenden Betrdge an den Kldger
gezahlt. Thr fehlten lediglich voriibergehend die finanziel-
len Mittel, um f&llige Jahresgebiihren zu bezahlen. Ein der-
artiges Unvermdgen kann mit einem freiwillig gefaBten Ent-
schluB3 zur Schutzrechtsaufgabe nicht gleichgesetzt werden.
Fiihrt ein Arbeitgeber eine Anmeldung deshalb nicht fort oder
148t er ein Schutzrecht deshalb fallen, weil ihm die zur
Aufrechterhaltung erforderlichen Mittel infolge Verm&gens-
verfalls fehlen, ist § 16 Abs. 1 ArbEG nicht anwendbar. Dies
gilt auch dann, wenn sich der Arbeitgeber dariiber im klaren
ist, daB sein Unvermdgen zur Z%ahlung der Jahresgebithren den
Verfall der Anmeldung oder des Schutzrechts zur Folge hat.
Diese Erkenntnis ist etwas anderes als der im Gesetz vor-
gegebene freiwillige EntschluB, eine Anmeldung oder ein
Schutzrecht aufzugeben. Die Beklagte war daher nicht ver-
pflichtet, dem Kldger mitzuteilen, daB sie infolge Vermé-
gensverfalls gezwungen war, die weitere Zahlung von Schutz-
rechtsgebiihren fiir die streitbefangenen Patente einzustel-
len, und auf ein entsprechendes Verlangen des Klagers hin
diese auf den Kladger zu tibertragen. Der geltend gemachte
Ubertragungsanspruch wie auch der hinsichtlich des erlosche-
nen Patents 20 20 700 hilfsweise geltend gemachte Feststel-
lungsanspruch stehen dem Kldger weder aus § 16 Abs. 1 ArbEG
unmittelbar noch aus dem Gesichtspunkt des Schadenersatzes
wegen Verletzung der in dieser Vorschrift begriindeten Mit-

teilungspflicht zu.

d) Entgegen der Ansicht der Revision war die Beklagte
auch nicht auf Grund einer aus § 242 BGB folgenden, iiber die
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Beendigung des Anstellungsvertrages hinaus fortwirkenden
dienstvertraglichen Treuepflicht gehalten, die Schutzrechte
auf den Kldger zu iibertragen. Ein Dienstherr, der eine
Diensterfindung auf Grund gegenseitigen Vertrages erworben
hat, ist nicht schon deshalb zu deren kostenloser Riickiiber-
tragung auf den Dienstleistenden verpflichtet, weil wegen
einer Verschlechterung seiner Vermdgenslage der Fortbestand
des Schutzrechts in Frage gestellt und damit der Vergiitungs-
anspruch des Dienstleistenden gefdhrdet ist. Eine solche
Verpflichtung wdre auch mit der Regelung des § 27 ArbEG
nicht zu vereinbaren, wonach dem Arbeitnehmer im Konkurs des
Arbeitgebers, mithin bei Reduzierung seiner Vergiitungsan-
spriiche auf die Konkursquote bis hin zu deren v&lligem Weg-
fall, lediglich ein Vorkaufsrecht und nicht etwa ein An-
spruch auf unentgeltliche Riickiibertragung seiner Dienster-
findungen eingerdumt ist. Steht dem Arbeitnehmer kraft Ge-
setzes nicht einmal im Falle des Konkurses des Arbeitgebers
ein Anspruch darauf zu, seine dem Arbeitgeber iiberlassenen
Schutzrechte unentgeltlich von diesem zuriickzuerhalten, so
kann dies erst recht nicht bei einer bloflen Gefdhrdung sei-
ner Vergiitungsanspriiche in Betracht kommen. Etwas anderes
mag sich allenfalls bei Vorliegen ganz besonderer Umst&dnde
im Einzelfall aus Treu und Glauben ergeben (§ 242 BGB).
Hierzu hat der Kléger nichts vorgetragen. Im iibrigen ist
eine Gefdhrdung seiner Anspriiche nicht mehr gegeben. Die
Beklagte hat die Nutzung der streitbefangenen Schutzrechte
wieder aufgenommen und zahlt dem Kldger die geschuldete
Vergiitung. Selbst wenn dem Kldger wegen der besonderen Ge-
fdhrdung seiner Vergiitungsanspriiche oder mit Riicksicht auf
die von ihm fiir die Aufrechterhaltung der Schutzrechte auf-
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gewendeten Mittel zum Zeitpunkt des Vermdgensverfalls der
Beklagten voriibergehend ein Anspruch auf kostenlose Riick-
iibertragung zugestanden haben sollte, wdre dieser infolge
der Konsolidierung der Vermdgensverhdltnisse der Beklagten
wieder weggefallen. Treu und Glauben gebieten es nicht,
etwaige aus einer voriibergehenden Krisensituation erwachsene
Anspriiche in alle Zukunft fortzuschreiben.

e) Dem Kliger steht mithin der geltend gemachte Uber-
tragungsanspruch gegen die Beklagte nicht zu. Gleiches gilt
fiir den hilfsweise geltend gemachten Feststellungsanspruch.
Seine Revision ist daher insgesamt mit der Kostenfolge aus
§§ 97, 91 a 2ZPO zuriickzuweisen.

Bruchhausen Brodefer von Albert

Rogge Maltzahn
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