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Nachschlagewerk: - ja
(zu Abschn. B I 1)

BGHZ: nein
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PatG §§ 1, 5
Wildverbifiverhinderung

Bei der Frage, wann eine Erfindung fertig ist, ist

nicht auf die Meinung des Erfinders, sondern auf

die Erkenntnis des Durchschnittsfachmannes ébzustellen
(Abweichung von BGH GRUR 1951, 404, LO7 - Wechselstrom-
Generatoren - und BGH GRUR 1966, 558, 559 - Spanplatten -).

BGH, Urt. v. 10. November 1970 - X ZR 54/67 - OLG Hamburg
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 17. Septem-
- ber 1970 unter Mitwirkung des Senatsprédsidenten Dr. Spreng
und der Bundesrichter ClaBen, Schneider, Ballhaus und -
Dr. Bruchhausen

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Klagerin wird das
Urteil des Hanseatischen QOberlandesge-
richts in Hamburg - 3. Zivilsenat -
vom 25. Mai 1967 unter Zuriickweisung
des weitergehenden Rechtsmittels im
Kostenpunkt und insoweit aufgehoben,
als es die Klageanspriiche zu Ziff. 1 a,
2, 4 und 5 abgewiesen hat.

Im Umfange der Aufhebung wird die Sache
zur anderweiten Verhandlung und Entschei-
dung, auch iiber die Kosten der Revision,

an das Berufungsgericht zuriickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klégerin betreibt eine chemische Fabrik, In
diesem Unternehmen war der Beklagté zunichst vom
1. April 1952 bis zum 30. November 1955 im Angestell-
tenverhidltnis beschdftigt. Neben seinem Gehalt erhielt
er fir die von ihm entwickelten Préparate laufend Li-
zenzen. Im Jahre 1956 griindete der Beklagte ein La-
boratorium fiir Phyto-, Wildpharmazie und Bodenkunde.
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Vom 1. Juli 1957 an war er alsdann flir die Kl&agerin
als freier Mitarbeiter tdtig. Durch Lizenzvertrag

vom 28. Juli 1959 erteilte er der Kligerin eine aus-
schlieBliche Lizenz fiir das von ihm entwickelte und
durch die Biologische Bundesanstalt anerkannte pasten-
artige Wildverbifi-Schutzmittel "V§ D"

Am 1. September 1959 schlofl der Beklagte mit der
Kldgerin einen erneuten Anstellungsvertrag, in wel-
chem es u.a. heifit:

", ... Als Dipl.-Landwirt erstreckt sich
sein Aufgabenbereich

1. auf Beratungen in allen anfallenden
fachwissenschaftlichen Fragen,

2. Besuch und Kontaktpflege bei den In-
stituten, wie Biologische Bundesan-
stalt, Pflanzenschutzémter, Landwirt-
schaftskammern und alle Fachinstitute
des forstlichen Sektors,

3. Unterstiitzung in der Beratung der bei

- der Firma H. StEJ® GmbH angestellten
Reisenden in pflanzenschutzfachllcher
Hinsicht.

Als monatliches Entgelt fiir diese Tdtigkeit
sind DM 1.200,-- vereinbart. Ansonsten gel-
ten fiir das Angestelltenverhdltnis die im
Manteltarifvertrag der chemischen Indu-
strie festgelegten Bestimmungen."

Ebenfalls am 1. September 1959 kam zwischen der
Kldgerin und dem hierbei unter der Bezeichnung "La-
~ boratorium fiir Phyto-, Wildpharmazie und Bodenkunde
Dr. W. V@' handelnden Beklagten ein sog. Priori-
tédtsvertrag zustande, der u.a. bestimmt:

", ... Herr Dr. Walter VBl verpflichtet
sich, alle in seinem Laboratorium ent-
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wickelten Préparate nur der Firma H. Stijjjlme
zur Herstellung und zum Vertrieb anzubieten.
Erst wenn die Firma H. St keine Mog-
lichkeit sieht, die Neuentwicklungen in
Pabrikation zu nehmen, steht Herrn Dr. VEB-
@ das Recht zu, dieserhalb mit anderen
Firmen Verbindung aufzunehmen.

Piir dieses eingerdumte Prioritdtsrecht
erhdlt Herr Dr. V@ ein monatliches
- Honorar von DM 380,--.

Die Aufkiindigung dieser Vereinbarung. kann mit
monatlicher Frist schriftlich vorgenommen
werden."

Durch Vertrag vom 1. Januar 1960 erstreckten
die Parteien den Lizenzvertrag vom 28. Juli 1959 auf
vier weitere Priparate, nimlich auf "SPUNEER" Silier-
mittel, "Dl Derris-Pyrethrum-Spritzmittel, '
"HEEB" Kartoffelkrautabtdtungsmittel und "SAR"
(Sauer-Korn).

Die Kldgerin kiindigte am 30. Mirz 1961 dem Be-
klagten das Anstellungsverhidltnis fristlos zum
31, Mirz 1961. Auf den Einspruch des Beklagten wurde
dieses Verh#ltnis jedoch im gegenseitigen Einverneh-
men erst am 30. Juni 1961 beendet. Mit Wirkung von
demselben Zeitpunkt an hatte die Klidgerin am 4. Mai 1967

‘auch den Prioritidtsvertrag vom 1. September 1959 ge- -

kiindigt, nachdem sie das in dem Vertrag vereinbarte
Honorar von monatlich DM 380,-- letztmals fiir Dezem~

 ber 1960 an den Beklagten gezahlt hatte.

Der Streit der Parteien geht um die Anmeldung
eines Patents,. welche der Beklagte am 22. Mirz 1961
beim Deutschen Patentamt unter der Bezeichnung "Wild-
verbiﬁschélschutzmittel" mit nachstehenden Anspriichen ,
eingereicht hat:
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. Verfahren dadurch gekennzeichnet, daf
die verbiBgefdhrdeten Pflanzen mit
einem Kunststoffschaum (Polyvinyl-
chlorid, Polyvinylacetat, Harnstoff-
Formaldehyd usv.) behandelt werden, der
in wenigen Sekunden nach Aufbringung

erstarrt.

2. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch ge-
kennzeichnet, daB das schaumbildende
Substrat auf die Pflanzen aufgetragen
wird und erst nach dem Aufbringen zu
schdumen beginnt.

3. Verfahren nach Ansgpruch 1 dadurch ge-
kennzeichnet, dafl der bereits gebildete
Schaum auf die Pflanzen aufgetragen wird."

‘ Auf Aufforderung des Patentamts vom 22. Februar 1962
anzugedben, wo die von ihm vorgeschlagenen:Kunststoff—
schdume beschrieben seien und welches von ihm in den
Anmeldungsunterlagen als Spezialgerat bezelchnete
Spritzgerdt er gemeint habe, nannte der Beklagte in
geinen Schriftsdtzen vom 21, Mdrz 1962 und vom 28. Mirz 1962
 als Literaturstelle zunichst einen Aufsatz von Dr. phil.
nat. Fritz GEEB ber "Eigenschaften und Verwendungen

von 'JPORKA'", verdffentlicht in Mitteilungen der
SGEEND (GEED- und SoNEEENE AG und in der Zeit-
schrift "Das Baugewerbe", Jahrgang 1939 Nr. 8, S. 314
bis S. 318. AnschlieBend legte der Beklagte mit Schrift-
satz vom 12. April 1962 mit dem Bemerken, dafl er nun-
mehr einen besseéren Literaturnachweis geben k&nne,

dem Patentamt einen Sonderdruck des in "Kunststoffe"

Bd. 47, 1957, S. 256 bis S. 259 versffentlichten
Aufsatzes von H. BaGlll {iber "Weitere Entwicklungen

auf dem Gebiet der Harnstofformaldehydharzschiume" vor.




-6 -

Das Patentamt machte alsdann im Oktober 1963
die Patentanmeldung des Beklagten durch die Auslege-
schrift Nr. @ @D @B unter der Bezeichnung "Ver-
hinderung von WildverbifBl" mit folgendem, von ihm
vorgeschlagenen und vom Beklagten gebilligten Schutz-
anspruch bekannt:

"Werwendung von Kunststoffschaum oder
Kunststoffschaum entwickelnden Priparaten
als Mittel zum Schutz von Pflanzen gegen
WildverbiB."

Die Erfindung wird in der Auslegeschrift wie folgt
beschrieben:

"Die Verhinderung von Wildsch#dden in der
Land- und Forstwirtschaft mit Hilfe chemi~
scher Pridparate war bisher nicht voll be~
friedigend. Die Anwendungstechnik bestand
iiberwiegend im Ausbringen stark riechender
Stoffe bzw. geschmacksvergédllter Harz-Wachs~
Gemische. Diese Mittel verursachten hiufig
Pflanzenschdden. Dariiber hinaus war es fiir.
den Arbeiter stets eine Zumutung, die {ibel-
riechenden Substanzen auf die Pflanzen zu
bringen. Diese Priparate hatten auch den
Nachteil, daB durch den Mittelgeruch ein
geruchfremdes Klima in dem Anwendungsbe-
reich entstand, so daB das Wild den be-
treffenden Distrikt verlief.

Von forstlicher Seite wird aber ange-
strebt, Prdparate zu erhalten, die einer-
seits die Pflanzen schiitzen und anderer-
seits das Wild innerhalb der Kultur nicht
vergriamen.

Nach der vorliegenden Erfindung werden die
verbifigefdhrdeten Pflanzen mit einem ge-
ruchlosen Kunststoffschaum geschiitzt.

Kunststoffschidume konnen mit Hilfe eines
an sich bekannten tragbaren Kleingerdts
am Ort der Verwendung erzeugt und auf die
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Pflanzen aufgebracht werden. Ein brauch-
bares Gerdt ist z.B. in "Kunststoffe®
47, S. 256 bis 259, 1957, beschrieben.

Der Schaum wird auf den zu schiitzenden
Pflanzenteil direkt aufgetragen, wobei
dersclbe innerhalb klirzester Zeit im
vollen Schaumstadium erstarrt. Die wild-
abweisende Wirkung des erstarrten Schaumes
ist auflerordentlich groB, die Pflanze
bleibt absolut unbeschadigt und das Wild
wird nicht vergrimt."

Im Anschluf an die Bekanmtmachung der Patentan-
meldung schrieb die Klédgerin unterm 13. Dezember 1963
dem Beklagten u.a.:

"Mit Erstaunen haben wir davon Kenntnis
genommen, dafB Sie zurn Zeit Ihrer Aastel-
lung in unserer Firma am 22. Marz 1961
eine Patentanmeldung auf ein Wildverbif-
schutzmittel eingereicht haben, die am
17. Oktober 1963 bekannt gemacht wurde.

Auf Grund der Bestimmungen Ihres am

1. September 1959 mit uns abgeschlossenen
Angestelltenvertrages waren Sie verpflich-
tet, uns diese Erfindung entsprechend den
Bestimmungen des § 5 des Gesetzes iiber Ar-
beitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957

zu melden. Sie haben dieses nicht getan.
Wir nehmen hiermit fiir unsere Firma ....
dieder DASO @D @ (soll heiBen:

O 8 B :zusrundeliegende Erfindung als
"Diensterfindung" in Anspruch, entsprechend
den Bestimmungen des § 6 des genannten Ge-
setzes liber Arbeitnehmererfindungen. Weiter-
hin fordern wir Sie auf, uns unverziiglich
gegeniiber zu erkldren, daB Sie die Anmel-
dung auf unsere Firma iibertragen, und 2zwar
auf Thre Kosten."

Die Kl4gerin erhob ferner beim Deutschen Patent-
amt Einspruch gegen die Erteilung des Patents an den
Beklagten. In ihrer Eingabe vom 6. Januar 1964 fiihrte

o
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sie zunichst aus, es handele sich um eine nicht frei
gewordene Diensterfindung des Beklagten, die dieser ihr
im Sinne des § 4 Abs. 3 PatG widerrechtlich entnommen
hate. Im weiteren Verlauf des Einspruchsverfahrens be-
hauptete die Kl&dgerin in ihrer Eingabe vom 7. Januar 1965,
der Beklagte sei iberhaupt nicht der Erfinder des An-
meldungsgegenstandes. Hierzu legte sie eine eidesstatt-
liche Erklidrung ihres Geschdftsfiihrers vom 6. Januar 1965
vor, in welcher u.a. ausgefiihrt wird: |

".... Ende der 50iger Jahre wurde ich von
Herrn Oberforstmeister Dr. U, YWill-

, Forstamt ChellllE® , darauf ange-
sprochen, ob man nicht ein Wildverbifmit-
tel in Form eines Schaumes herstellen kénne,
der auf die zu schiitzenden Pflanzen aufge-
bracht werden soll. Meine Firma mige sich
doch einmal mit der Verwirklichung dieser
Idee befassen und entsprechende Versuche
machen. Ich habe diese Idee fiir aussichts-
reich gehalten und habe dann dieselbe mit
dem bei meiner Firma angestellten Dr. VD
mehrfach besprochen und ihm den Auftrag ge-
geben, sich doch einmal mit der Verwirk-
lichung dieser Idee zu befassen und habe
meinen Angestellten, Herrn Dr. VU, aus-
driicklich beauftragt, sich wegen der fir
die Zwecke eines verschidumbaren Wildverbifi-
mittels geeigneten Fachfirmen wie Farbenfa-
briken B AG - LcullllED, D \GNED
& SollR Fabrikw, Farbwerke
Ho@» AG - F M-Ho @l und Firma
V@D in BoSEEES/b. WollllB 2ls Hersteller
geeigneter verschidumbarer Kunststoffe in
Verbindung zu setzen. Diese Gesprdche fan-
den meiner Erinnerung nach Anfang 1960 statt,
einige Monate nach Eintritt von Herrn Dr. ViR~
@ in meine Firma als Angestellter.

- Herr Dr. V@l ist auch dann mit einigen
dieser Firmen in Verbindung getreten, hat
aber dann nach Besprechungen mit den genann-
ten Firmen mir gegeniiber die Angelegenheit
in Gesprdchen bagatellisiert und als wenig
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aussichtsreich bezeichnet, so dafl ich auf
Grund dieser AuBerungen meines Angestell-

ten die Angelegenheit zu der genannten

Zeit vorliufig nicht weiter verfolgt habe ..."

Der Beklagte kam der Aufforderung der Kl&gerin,
ihr den Anspruch auf Erteilung des Patents abzutre-
ten, nicht nach. Er rdumte einer Firma, welche mit
der Kligerin im Wettbewerb steht, eine Lizenz an
der Erfindung ein.

Auf Antrag der Kldgerin untersagte das Landge-
richt durch BeschluB vom 29. April 1965 im Vege der
einstweiligen Verfiligung dem Beklagten, die Patentan-
meldung zuriickzuziehen bzw. auf Rechte aus oder an
- der Patentanmeldung zu verzichten oder diese zu ver-
~ HuBern. "

'Mit der vorliegenden, in erster Linie auf § 5 PatG
gestiitzten Klage hat die Kldgerin geltend gemacht, die
vom Beklagten zur Patenterteilung angemeldcte Erfin-
dung gehe ausschlieBlich auf ihren Geschéftsfihrer zu~
riick. Dieser habe die der Anmeldung zugrundeliegende
Idee schon Ende der flinfziger Jahre gehabt, in den fol-
genden Jahren die fachlichen Angaben zur Entwicklung
eines solchen Verfahrens herausgearbeitet und hieriiber
wiederholt, so z.B. anlédBlich einer Zusammenkunft am
3. August 1957 im Hotel MoquEENNENEED iiver Kooiim-
@B, nit dem Beklagten und anderen Betriebsangehdrigen
gesprochen. Ihr Geschaftsfilhirer habe dem Beklagten auf-
getragen, geeignete Kunststoffschiume und Spritzgerate
herauszufinden. Der Sohn ihres Geschdftsfiihrers, Dr: St.-
@, habe gemeinsam mit dem Beklagten im Friihjahr 1960
einen Riihrversuch durchgefiihrt, der allerdings ergeb-
nislos geblieben sei.
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Hilfsweise hat die Klidgerin die Klageanspriiche
aus dem Gesetz iiber Arbeitnehmererfindungen herge-
leitet. '

 Die Kldgerin hat beantragt,
den Beklagten zu verurteilen,

1. a) ihr alle Rechte an und aus der und auﬁl.
die Patentanmeldung Az. VIR @D IV s P =
DAS @ @B @B :zu iibertragen, ‘ .

b) ihr alle Rechte an und aus der und auf .
die Erfindung "Verwendung von Kunststoff-
schaum oder Kunststoffschaum entwickelnde
Prdparate als Mittel zum Schutz von Pflan-
zen gegen WildverbiB" zu iibertragen,

2. dem Deutschen Patentamt Miinchen gegeniiber in
die Ubertragung der genannten Patentanmeldung
auf sgie einzuwilligen,

3. sich s@mtlicher Verfiigungen iliber Rechte an
und aus der der Patentanmeldung zugrundelie~
genden Erfindung sowie auf die Patentanmel-
dung mit Ausnashme der Verfiigung gemidfl Zif-
fer 2 bei Meidung einer vom Gericht flir je-
den Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden
Geldstrafe in unbeschrénkter Hthe oder Hafi-
strafe bis zu sechs Monaten zu enthalten,

4, ihr Auskunft zu erteilen iiber die vom Beklag-
ten bereits getroffenen Verfligungen {iber Rech-
te an und aus der sowie auf die Patentanmel-
dung unter Angabe des Namens und der Anschrift
des Beglinstigten sowie des Inhalts, der Dauer
und des Umfangs der einzelnen Verfiigungen,

5. ihr denjenigen Schaden zu ersetzen, der ihr
durch Verfligungen des Beklagten iiber Rechte
an und aus der sowie auf die Patentanmeldung
und iiber die zugrundeliegende Erfindung bis-~

- her entstanden ist und noch entsteht.

Der Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen,
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Das Landgericht hat dem Antrag des Beklagten
entsprochen,

Gegen diese Entscheidung hat die Kligerin Beru-~
fung eingelegt. Sie hat ihr erstinstanzliches Be-
gehren aufrechterhalten mit Ausnahme des Klagean-'
trages zu Ziff. 2. An dessen Stelle hat sie nunmehr
beantragt, |

den Beklagten zu verurteilen, dem Deutschen
Patentamt gegeniiber in die Umschreibung der
Patentanmeldung auf sie einzuwilligen.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Kla-
gerin zurlickgewiesen. Hiergegen richtet sich die Re-
vision der Kldgerin, mit der sie die im Berufungs-
rechtszuge gestellten Klageantrige weiterverfolgt.

Der Beklagte bittet um Zurilickweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgriinde:

S Gy g s . i Wt - " ekt i s

Die Revision der Kligerin filhrt im wesentlichen
zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zu-
rlickverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

A.

~Das Rechtsmittel bleibt zwar insoweit ohne Er-
folg, als es sich dagegen wendet, da das Berufungs—
gericht die vom Landgericht ausgesprochene Abweisung
der Klageanspriiche zu Ziff. 1 b und 3 bestétigt hat.
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I. Der Klageanspruch zu Ziff. 1 b, den Beklagten
zu verurteilen, der Kliagerin alle Rechte an und aus
der und auf die Erfindung "Verwendung von Kunststoff-
schaum oder Kunststoffschaum entwickelnde Priparate
als Mittel zum Schutz von Pflanzen gegen Wildverbif®
zu iibertragen, stoflit, wie das Berufungsgericht richtig
erkannt hat, ins Leere. Wenn der Geschidftsfiithrer der
Klidgerin die in Rede stehende Erfindung allein gemacht
hat, wiirden er kraft des Erfindungsaktes und die Kl&-
.gerin von ihm (vgl. hierzu BGH GRUR 1965, 302 - Schellen-
reibungskupplung -) sémtliche Rechte an der Erfindung
erworben haben, so daB es einer Ubertragung nicht be-
dirfte. Wenn dagegen der Beklagte die Erfindung als
Diensterfindung gemacht hat, konnte die Klégerin, so
fihrt das Berufungsgericht ferner zutreffend aus, eben~
falls nicht die Ubertragung der bezeichneten Rechte auf
sich verlangen. Die Rechte an der Erfindung wiirden dann
nach § 7 Abs. 1 ArbEG dadurch auf die Kligerin {iberge-

gangen sein, daff sie die Diensterfindung mit ihrem Schrei-'

ben vom 13%. Dezember 1963 unbeschridnkt in Anspruch ge-
nommen hat.

II. Fiir den von der Klidgerin verfolgten Anspruch

zu Ziff, 3, den Beklagten zu verurteilen, sich sémtlicher
Verfiigungen {iber Rechte an und aus der der Patentanmel-
:dung zugrundeliegenden Erfindung sowie auf die Patent-
anmeldung mit Ausnahme der Verfiigung gemés Ziff. 2 bei
Meidung der gesetzlich vorgesehenen Strafen zu enthal~
ten, ist nach Auffassung des Berufungsgerichts in die~
-~ sem Rechtsstreit kein Raum mehr, da bereits das Landge-
richt ausweislich des Tatbestandes des vorliegenden Ur-
- teils auf Antrag der Kldgerin im Wege der einstweiligen
Verfiigung ein entsprechendes Verfligungsverbot an den

b
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Beklagten erlassen hat. Die Revision hat hiergegen
keine Ausfithrungen gebracht (vgl. § 554 Abs. 1,
Abs. 3 Nr. 2 a ZPO).

B.

Die auf Verletzung sachlichrechtlicher und ver-
 fahrensrechtlicher Gesetzesvorschriften gestiitzte.Re-
vigion der Kldgerin ist dagegen insoweit begriindet,
als sie sich gegen die Abweisung der Klageanspriiche

zu Ziff, 1 a, 2, 4 und 5 wendet. Die bisherigen Fest-
stellungen des Berufungsgerichts reichen nicht aus,

um die Abweisung dieses Teils des Klagebegehrens zu
rechtfertigen.

I. 1. Das Berufungsgericht legt den in erster Li-

-~ nie in Betracht zu ziehenden Klageantrag zu Ziff. 1 a,

mit welchem die Kldgerin die Verurteilung des Beklag-
“ten verlangt, ihr alle Rechte an und aus der und auf
‘die Patentanmeldung zu libertragen, zutreffend dahin aus,
dag mit ihm der sog. erfinderrechtliche Vindikationsan-
spruch aus § 5 Satz 1 PatG geltend gemacht werden soll.
- Nach dieser Vorschrift kann der Berechtigte, dessen
Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet ist,
oder der durch widerrechtliche Entnabme Verletzte ver-
langen, daf ihm der Anspruch auf Erteilung des Patents
abgetreten wird. '

- Die Parteien streiten hauptsédchlich dariiber, ob
von den Voraussetzungen, welche die Rechtsprechung
fir dié¢ Anwendung des § 5 Satz 1 PatG aufgestellt hat,
die beiden Erfordernisse erfiillt sind, daB die Kl&-
‘gerin in der Person ihres Geschiftsfiihrers eine fer-
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tige Erfindung besessen hat und daB fermer diese Erfin-
dung mit dem Gegenstand der Anmeldung im wesentlichen
iibereinstimmt (vgl. Benkard, Patentgesetz und Gebrauchs-
mustergesetz, 5. Aufl., § 5 PatG Rdn. 5). Das Beru-
fungsgericht hat bereits die erstgenannte der beiden
Rechtsfragen mit der Begriindung verneint, der Geschafts-
fiihrer der Klagerin habe lediglich die Idee gehabt,
Kunststoffschiume zum Schutze von Pflanzen gegen Wild-
verbifl zu verwenden, ohne sich dariiber im klaren zu sein,
mit welchen Kunststoffschiumen und Geritschaften diese
Idee zu verwvirklichen sei. Zur Beantwortung der‘2wei
Rechtsfragen bedarf es zundchst der vom Berufungsgericht )
nur unvollstédndig vorgenommenen, dem Revisionsgericht T
jedoch gestatteten Priifung, worin das Wesen des Anmel-
dungsgegenstandes besteht (vgl. RG GRUR 1938, 256, 261).
Hierbei ist nicht der urspriingliche Inhalt der Anmel-
dungsunterlageén, sondern allein die Fassung der durch
die Auslegeschrift Nr. 1 155 938 bekanntgemachten Pa-
tentanmeldung maBgebend (vgl. Benkard aa0 mit Recht-
sprechungshinveis).

Wie aus der im Urteilstatbestand wiedergegebenen
Beschreibung in der Auslegeschrift hervorgeht, liegt
dem Anmeldungsgegenstand die Aufgabe zugrunde, ein Mit-
tel zum Schutz von Pflanzen gegen WildverbiBB zur Verfi-
gung zu stellen, welches die Hachteile der bisher ver-
wendeten Préparate (stark riechende Stoffe bzw. ge-
schmacksvergdllte Harz-Wachs-Gemische), némlich Schi-
digung der Pflanzen, Geruchsbeldstigung der Forstar-.
beiter beim Aufbringen der Substanzen und Vertreibung
des Wildes aus dem Anwendungsbereich wegen des geruchs-.
- fremden Klimas vermeidet. Zur Losung dieser Aufgabe wird
in dem einzigen Patentanspruch vorgeschlagen, Kunststoff-
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schaum oder Kunststoffschaum entwickelnde Pr#parate
zu verwenden.

Es kann nicht bezweifelt werden, daB der Geschifts-
fithrer der Kligerin die genannte Aufgabe und den im
Patentanspruch offenbarten Lésungsvorschlag als sol-
chen erkannt und da8 der Beklagte hiervon erfahren
hat, wenn die vom Berufungsgericht als richtig unter-
stellte Behauptung der Kldgerin zutrifft, ihr Ge-
schidftsfiihrer habe die idee, Kunststoffschaum zum
Schutz von Pflanzen gegen Wildverbiff zu entwickeln,
seit Ende der 50iger Jahre wiederholt,u.a. anldBlich
einer Zusammenkunft am 3. August 1957 im Hotel "“Mag@-
G, nit seinen Mitarbeitern und so auch mit
dem Beklagten erdrtert. Wenn sonach der vom Geschiéfts-
fihrer der Kldgerin verlautbarte Gedanke dem wesent-
lichen Inhalt nach im Patentanspruch der bekanntge-
machten Anmeldung seinen Niederschlag gefunden hat,

" so bedeutet dies indessen entgegen der Annahme der Re-
vision noch nicht, daB dieser Gedanke fiir sich allein
den rechtlichen Anforderungen an eine fertige Erfin-
dung entsprochen hat. Eine Erfindung ist n#mlich im
Sinne des hier einschlégigen § 5 PatG ebenso wie im
Sinne von § 1 Abs. 1, § 3 und § 7 Abs. 1 PatG erst

dann fertig, wenn die ihr zugrundeliegende Lehre tech-
nisch ausfiihrbar ist, wenn also der Durchschnittsfach—
‘mann nach den Angaben des Erfinders mit Erfolg arbeiten
kann (vgl. hierzu Reimer, Patentgesetz und Gebrauchs-
mustergesetz, 3. Aufl., § 1 PatG Anm. 12 mit weiteren
Fundstellen). Dabei braucht der Patentanspruch nicht

in allen Einzelheite zu erl#utern, wie der Fachmann
nach der gegebenen Lehre handeln soll. Soweit der Fach-
mann hierzu niherer Anweisungen bedarf, ist es aller-
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dings erforderlich, aber auch geniigend, diese :in der
Patentbeschreibung wiederzulegen (vgl. Benkard, aa0,
§ 1 PatG, Rdn. 24 und 43 mit Rechtsprechungshinweisen).

Besondere Bedeutung hat die Frage, ob eine Er-
findung fertig ist, wenn vor ihrer Ausfiihrung noch
Versuche gemacht werden miissen. Hier ist nach der Recht-
sprechung des Reichsgerichts (vgl. Zusammenstellung
‘bei Reimer, aa0, § 1 PatG Anm. 13, insbesondere Urteil
vom 18. Dezember 1937 in Mu¥W 1938, 164, 166, abgedruckt
auch in GRUR 1938, 256, 261) zwischen zwei verschie-
denen Arten von Versuchen zu unterscheiden:

Versuche, die erst dem Auffinden einer Losung der
gestellten Aufgabe dienen, die dem Erfinder erst Klar-
heit dariiber geben sollen, ob der von ihm eingeschla-
gene Weg zu dem beabsichtigten technischen Erfolge
fihrt, zcigen, daB noch keine fertige Erfindung vorliegt.

Anders verhdlt es sich mit denjenigen Versuchen,
~die lediglich noch ein Ausprobieren der gegebenen Lehre
darstellen. Zur Vollendung der Erfindung ist nicht er-
forderlich, dafl sie schon einmal in die Tat umgesetzt
und eine verkaufsreife Konstruktion festgelegt worden
igt. Patentreife liegt vielmehr schon darm vor, wenn
die Losung so klar und bestimmt erkannt ist, daB ihre
“Ausfiihrung im Bereich des durchschnittlichen fachménni~
schen Konnens liegt, mag auch das Festlegen einer ver-
kaufsreifen Konstruktion noch ein Probieren von mehr

. oder minder langer Dauer erforderlich machen. In die-

- sem Pall kann also die Erfindung noch Unvollkommenhei-
ten unbeschadet ihres Fertigseins aufweisen. Nur muB
sie fiir den Durchschnittsfachmann, also ohne Aufwand
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weiterer erfinderischer Uberlegungen, ausfiihrbar
sein. Derartige Versuche diirfen aber das.fiir den

in Frage komménden Fachkreis iibliche MaB nicht
Ubersteigen, was z.B. der Fall wdre, wenn die Anzahl
"der ndtigen Versuche ungewshnlich grofl sein miiBte.

Die genannten Grundsdtze hat der Bundesgerichts-
hof im Kern iibernommen (vgl. GRUR 1951, 404, .407
- Vechselstrom-Generatoren - und GRUR 1966, 558, 559
- Spanplatten -). Sofern in diesen Entscheidungen je-
doch bei der erstgenannten Art von Versuchen allein
auf die Meinung des Erfinders abgestellt wird und es
als unerheblich bezeichnet wird, ob der Durchschnitts-
fachmann die vom Erfinder vorgeschlagene Anordnung
. ‘ohne weiteres verstand und keine Versuche benstigte,
und der Grundsatz aufgestellt wird, die Erkenntnis
‘einer zunéchst als mdglich erscheinenden Lisung sei
keine fertige Erfindung (GRUR 1951, 407), die Erfin-
dung sei erst vollendet, wenn der Erfinder die von ihm
fir notwendig gehaltene Gewifheit iiber ihre praktische
Bewahrung erlangt habe, wobei es gleichgliltig sei,
ob sich Versuche riickschauend als entbehrlich erwie-
sen hatten (GRUR 1966, 559), so kann dieser Standpunkt,
den sich ersichtlich auch das Berufungsgericht zu
eigen gemacht hat, fiir die Frage, wann die Erfindung
vollendet ist und demgemd#fl das Recht an der Erfindung
entsteht, nicht aufrechterhalten werden. Der Schutz-
zweck des Patentgesetzes gebietet es vielmehr, eine
Erfindung vor der Gefahrdung durch Dritte zu schiitzen,
sobald sie derart verlautbart ist, daB sie dem Durch-
schnittsfachmann bei objektiver Betrachtung eine kon-
krete ausfithrbare Lehre zum technischen Handeln offen-
bart. Aus diesem Grunde muf die Entstehung des Rechts
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an der Erfindung auf diesen Zeitpunkt festgelegt werden.
Der Irrtum oder die Unkenntnis des Erfinders iiber die
technische Ausfiihrbarkeit seiner Erfindung kann fir

die Entstehung seines Rechts keine Rolle spielen (so
Benkard, aa0, § 3 Rdn. 11).

~ Die in Rede stehenden Grunds#tze sind an sich in
erster Linie flir die Sachpatente entwickelt worden.
Sie gelten entsprechend aber auch fiir eine sog. Anwen-
éuﬁgserfindung, um die es sich im vorliegenden Falle
handelt und die darauf hinauslauft, zu einem bekannten
Zweck (Schutz von Pflanzen gegen Wildverbif8) ein an
: Sich bekanntes Material (Kunststoffschaum oder Kunst-
stoffschaum entvwickelnde Préparate) anzuwenden, das
_ zufjeném Zweck bisher noch nicht vervendet worden war.
Die Anwendung setzt die Auswahl eines geeigneten Kunst-
stoffschaums oder eines solchen Schaum entwickelnden
Praparats sowie das Vorhandensein.eines Gerdts voraus,
mit welchem der Schaum am Ort der Verwendung erzcugt
und auf die Pflanzen aufgebracht werden kann. Die Be-
urteilung der umstrittenen Frage, ob der Geschéftsfilhrer
- der Kl&dgerin bei seinen angeblichén, zeitlich geraume

Zeit vor der Patentanmeldung stattgefundenen Bespfechuné

gen mit dem Beklagten und anderen Mitarbeitern schon -
im Besitze einer fertigen Erfindung gevwesen ist, hingt
demnach allein davon ab, ob ein iUber durchschnittliches
¥issen und Kénnen verfligender Agrikulturchemiker die
“verlautbarte Lehre bereits Ende der flinfziger Jahre

hat ausfiihren kénnen, ohne daf§ er fiir das'Herausfin—
den eines geeigneten Kunststoffschaums bzw. eines sol-

~ chen Schaum entwickelnden Préparats und eines brauch-
baren Gersts das ibliche bzw. zumutbare MaB iiberschrei-
tende Versuche hdtte durchfithren und ohne hierbei eigene

db
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erfinderische, d.h. das Wissen und Kénnen des Durch-
schnittsfachmannes iibersteigende Uberlegungen hitte
anstellen miissen.

Ob dies zutrifft, bedarf der insoweit dem Tat-

richter vorbehaltenen Priifung. Gegen die Annahme,

da die Erfindung ohne eigenes erfinderisches Hinzu-
tun des Beklagten vollendet gewesen ist, kénnte hier
der Umstand sprechen, daB es das Deutsche Patentamt
ersichtlich fiir erforderlich gehalten hat, in der im
Oktober 1963 ausgegebenen Auslegeschrift (Sp. 1, Z. 21
bis Z. 25) unter Bezugnahme auf die vom Beklagten auf-
forderungsgeméf beigebrachte Vertffentlichung ein Ge-
rdt zu bezeichnen, welches fiir den oben genénnten
Zweck brauchbar ist. Dagegen hat das Deutsche Patent-
' amt aber davon abgesehen, in die Auslegeschrift die
Angaben des Bekiagtén in dem urspriinglich geltend ge-
" machten Patentanspruch 1 iiber geeignete Kunststoff-
schiume (Polyvinylchlorid, Polyvinylacetat, Harnstoff-
Formaldehyd usw.) in die Auslegeschrift zu iibernehmen.
Es hat sich vielmehr in dieser Schrift (Sp. 1, Z. 18-
"bis Z. 20) auf den allgemeinen Hinweis beschraénkt,
daB die verbiBgefidhrdeten Pflanzen mit einem geruch-
losen Kunststoffschaum geschiitzt wiirden. Damit ist
aber nicht gesagt, daB es dem Durchschnittsfachmann
bereits in dem hier maBSgebenden Zeitpunkt, némlich
Ende der fiinfziger Jahre, keine Schwierigkeiten be-
reitet hat, die fiir den Verwendungszweck in Betracht
kommenden Kunststoffschiume auszuwihlen.

Sollte die Priifung der aufgeworfenen Frage,; welche
das Berufungsgericht mglicherweise erst nach Beratung
durch einen Sachverstdndigen wird beantworten kénnen,
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zu dem Ergebnis fiihren, daB der Geschaftsfiihrer der
Kligerin bereits Ende der fiinfziger Jahre, gegebenen-—
falls schon im August 1957 anliflich der Zusammenkunft
im Hotel Mayiiiiiiiill im Besitz einer fertigen Lehre
gevesen ist, dann wire - selbstverstiéndlich unter dem
weiteren Vorbehalt, daB der Erfindungsbesitzer diese
Lehre seinerzeit gegeniiber dem Beklagten, was dieser
bestreitet, verlautbart hat - das Klagebegehren zu

Ziff. 1 a, wie es oben klargestellt worden ist, gerecht-
fertigt. Dasselbe wiirde fiir den mit diesem Klageanspruch
zusammenhéngenden, im Berufungsrechtszug neugefaften
Klageanspruch zu Ziff. 2, den Beklagten zu verurtei- .
len, dem Deutschen Patentamt gegeniiber in die Umschrei-
bung der Patentanmeldung auf sie einzuwilligen, ebenso
gelten wie flir die Klageanspriiche zu Ziff., 4 auf Aus-
kunftserteilung und zu Ziff. 5 auf Feststellung der
Schadensersatzpflicht des Beklagten. %

2. Sollte die Untersuchung des Berufungsgerichts
dagegen ergeben, daB die vom Geschiéftsfilbrer der Kl&-
gerin seinerzeit verlautbarte Lehre noch nicht voll-
endet war, weil sie dem Durchschnittsfachmann nicht
die fiir ihre Ausfiihrbarkeit notwendige und damit erfin-
dungswesentliche Erkenntnis der geeigneten Kunststoff-
schdume und eines brauchbaren Gerdts vermittelte, dann
ktnnte sich gegebenenfalls die Frage stellen, ob die
Kldgerin an der Patentanmeldung unter dem Gesichtépunkt
mitberechtigt ist, daB ihr Geschéftsfithrer und der Be-
klagte den Anmeldungsgegenstand im Sinne der vom er-
kennenden Senat aufgestellten Grunds#tze (in GRUR 1966,
558, 559 ff - Spanplatten -) gemeinsam konzipiert ha-
ben. Die Leistung des Geschaftsfiihrers der Klidgerin wvire

A

A
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in diesem Falle unter Umst#nden darin zu sehen, daf

er die Aufgabe und den grundsidtzlichen LOsungsweg
aufgezeigt hat. Die Leistung des Beklagten bestiinde
etwa darin, den ihm mitgeteilten Erfindungsgedanken
der praktischen Verwirklichung zugefiihrt zu haben,
indem er aufgrund selbstindiger Uberlegungen und Ver-
suche geeignete Kunststoffschdume sowie vor allem

ein brauchbares Gerdt benannt hat (vgl. hierzu Benkard,
aa0, § 5 PatG Rdn. 5 a.E. und Reimer, aa0, § 5

Anm. 5, beide mit weiteren Hinweisen).

II. Falls das Berufungsgericht aufgrund der vor-
stehend aufgezeigten Erwdgungen nicht zu der Feststel-
lung gelangen sollte, daf die Klégerin an der vom Be-
" klagten eingereichten Patentanmeldung alleinberechtigt
oder mindestens mitberechtigt ist, so wdre die Klagef
auch hinsichtlich der Klageanspriiche zu Ziff. 1 a, 2,
4 und 5 abweisungsreif. Die von der Klidgerin hilfswei-
~ se herangezogenen Klagegrundlagen kénnen jedenfalls,
'Wie das Berufungsgericht rechtlich unangreifbar ange-
nommen hat, das Klagebegehren nicht stiitzen.

1. a) Das Berufungsgericht ist fiir den Fall, daB
der Beklagte die Erfindung unabhéngig von der oben er-
srterten Verlautbarung des Geschiéftsfiihrers der Kli-
gerin gemacht haben sollte, der Auffassung, es handele
'sich insoweit um eine Diensterfindung im Sinne von
§ 4 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG, da sie maBgeblich auf Erfahrun-
gen oder Arbeiten des Betriebs der Klégerin beruhe. Es
vertritt jedoch den Standpunkt, die Klégerin konne
gleichwohl nicht als Berechtigte nach § 5 Satz 1 PatG
die Abtretung des Anspruchs auf Erteilung des Patents
vom Beklagten verlangen. Die Kligerin habe namlich, so
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meint das Berufungsgericht, durch ihre Erklirung vom
13. Dezember 1963 die Piensterfindung nicht nach

§ 6 ArbEG rechtswirksam in Anspruch nehmen kdnnen, da
dieses Recht der Kligerin aufgrund der Vereinbarungen
der Parteien als abgedungen angesehen werden miisse.
Hierzu wird im angefochtenen Urteil im einzelunen aus-
gefiihrt:

Die Vorschriften des Gesetzes iiber Arbeitnehmer-—
erfindungen seien nicht schlechthin abdingbar. Sie
kénnten nach § 22 ArbEG jedoch zugunsten des Arbeit-
nehmers abgedungen werden. Dies sei der Fall, wenn der
Arbeitgeber auf sein Erfindungsaneignungsrecht verzich-
te. |

'Die'?arteien hdtten nicht nur den Anstellungsvertrag
abgeschlossen, Die Klégerin habe mit dem Beklagten auch
in seiner Eigenschaft als Inhaber des Laboratoriums fiir
Phyto-, Wildpharmazie und Bodenkunde den sog. Priorit#ts-
vertrag geschlossen. Danach sei der Beklagte verpflich-
tet, alle in seinem Laboratorium entwickelten Préparate
nur der Klégerin zur Herstellung und zum Vertrieb anzu-
bieten. Erst nach ABlehnung des Anerbietens durch die
Kldgerin sei er befugt, die Pr#parate anderen Firmen

 anzudienen. Aus der Existenz dieses Vertrages miisse ge-

schlossen werden, daB die vom Beklagten wdhrend seiner
Tétigkeit fir die Kldgerin gemachten Erfindungen. nur
nach MaBgabe dieses Vertrages behandelt werden sollten.
Erfinderisch habe der Beklagte als Angestellter fir die
Kl#gerin nicht tdtig sein sollen. Er habe als Angestell-
ter nur eine beratende und reisedienstliche Funktion
gehabt. Wenn der Beklagte alle Erfindungen, die maBgeb-
lich auf von ihm im Rahmen seiner Angestelltentétigkeit
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fiir die Kligerin gesammclten Erfahrungen beruhten,
dieser als Dieﬁsterfindungen h&tte iiberlassen miissen,
widre der Prioritédtsvertrag wveitgehend gegenstands-

los gewesen. In seinem Laboratorium habe der Beklag-
te auf einem Gebiet gearbeitet, auf welchem die
Kldgerin fabrikatorisch tidtig sei, n@mlich auf dem
Gebiet der Phyto- und Wildpharmazie. Gerade die Be-
ratung der Kligerin und das Aufsuchen ihrer Kund-
schaft hitten dem Beklagten Anregungen und Hinweise
fiir Erfindungen auf diesem Gebieté geben miissen. Die

. Auslegung des gesamten, aus Anstellungs- und Prioritéts-
vertrag bestshenden Vertragswerkes ergebe, dafB der
Beklagte im Verh#ltnis zur Kligerin die Aufgabe ge-
habt habe, Pré#parate zu entwickeln, an denen ihre
Kundschaft Bedarf gehabt habe. Davon, daf3 der Beklag-
.te, soweit er als Inhaber des Laboratoriums als freier
Unternehmer t#tig gewesen sei, vorrangig Prédparate

fiir den Bedarf der Kunden der Klédgerin entwickeln
wiirde, seien die Parteien den Umsténden nach ausge-
gangen. Erst aufgrund einer solchen Annahme erschie-
nen die Verpflichtung des Beklagten, die von ihm ent-
wickelten Prdparate zunidchst der Klégerin ausschlieB-
lich anzubieten, und die Verpflichtung der Klégerin,
dem Beklagten fir die Einrdumung dieses Optionsrechts
ein laufendes Honorar von monatlich DM 380,-- zu zah-
len, sinnvoll. Nur flir den Fall, daB die vom Beklag-
ten in seinem Laboratorium durchgefiihrten Entwicklungs-
arbeiten ihr zugute k@men, habe die Klégerin Anlaf
gehabt, dem Beklagten ein laufendes monatliches Honorar
zu zahlen. Wenn sie gleichwohl Diensterfindungen des

~ Beklagten als Arbeitnehmererfindungen hétte in An-
spruch nehmen wollen, hédtte dies in Anbetracht des
dargelegten Ergebnisses, das aus einer sinngemésen
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Wiirdigung des gesamten Vertragswerkes folge, in einem
der beiden Vertridge ausdriicklich klargestellt werden
miissen. Ohne eine solche Klarstellung lasse das gesam-
te Vertragswerk nur den Schlufl zu, daB der Beklagte
Erfindungen fiir die Klégerin ausschliefilich als freier
Unternehmer allein mit den sich aus dem Prioritatsver-
trag ergebenden Folgen habe machen sollen. In diesem
Vertrage sei hinsichtlich der Erfindungen des Beklag-
ten eine AusschlieBlichkeitsregelung zu erblicken. Der
Voftrag der Kligerin, dafl steuerliche Erwdgungen zum |
AbschluB zweier Vertrige gefiihrt hétten, #ndere nichts
- daran, daB es zu einer Vertragsgestaltung, wie darge-
legt, gekommen sei. | | '

- Nun spreche der Prioritétsvertrag allerdings nur
von im Laboratorium des Beklagten entwickelten Prépa-
-raten, wihrend es sich im vorliegenden Falle um die

Erfindung eines Verfahrens handele. Der Prioritdtsver-

trag sei jedoch sinngemdf3 dahin auszulegen, daB er al-
le Erfindungen des Beklagten betreffe. DaB im Vertrage
nur von Praparaten dle Rede sei, ergebe 51ch daraus,
daB die Parteien sich bei Vertragsabschluﬁ das Waren-
sortiment der Kligerin bildhaft vorgestellt hdtten,
das aus sichtbaren Priparaten bestehe. Sie hatten je-
doch, wenn sie die Moglichkeit der Erfindung von Ver-
fahren bedacht hdtten, auch deren Entwicklung mit in
den Prioritdtsvertrag aufgenommen. Die Anwendung eines
Préparates sei zugleich auch die Handhabung eines Ver-
fahrens. Demjenigen, welcher das Verfahren nicht an-
wenden diirfe, niitze das Eigentum an dem anzuwendenden
Préparat nichts. Auch im vorliegenden Falle sei das

zur Pateﬂterteilung angemeltlete Verfahren erst zu einer

fertigen Erfindung geworden,‘nachdem dem Beklagten

{6
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Kunststoffschidume, die sich zum Verspritzen auf
Pflanzen als Schutz gegen Wildverbif3 eigneten,'ben
kannt geworden seien. In dem Auffinden hierfiir geQ
eigneter Priéparate habe in Wahrheit die Verwirk-
lichung der technischen Aufgabe gelegen;'Es konne
keinem Zweifel unterliegen, daf der Beklagte, wenn
er ein als Schutz gegen Wildverbifi geeignetes Kunst-
stoffprdparat entwickelt hédtte, nach dem Prioritdts-
vertrag gehalten gewesen wdre, auch die Anwendung
der technischen Lehre, Pflanzen gegen WildverbiB
durch Bespritzen mit Kunststoffschaum zu schutzen,
der Kldgerin anzubieten. '

b) Die vorstehend wiedergegebenen Darlegungen
des Berufungsgerichts lassen entgegen der Annahme
der Revision keinen entscheidungserheblichen Rechts-
fehler erkennen., Es kann zunidchst keine Rede davon
sein, daB das Berufungsgericht den Verzicht der Kl#-
gerin auf ihr sich aus § 6 Abs. 1 ArbEG ergebendes
Recht, die Diensterfindungen des Beklagten unbeschrénkt
oder beschrdnkt in Anspruch zu nehmen, ohne ent-
sprechende Feststellungen allein aufgrund der Er-
fahrung des Lebens vermutet hdtte. Das Berufungsge-
richt hat vielmehr den rechtsgeschéftlichen Willen
der Kldgerin, das genannte Recht aufzugeben, dem Sinn
- und Zweck der beiden zwischen den Partelen am 1. Sep—-
- tember 1959 zustandegekommenen Vertrige (Anstellungs-
vertrag und Prioritdtsvertrag - richtiger wohl:
Optionsvertrag) entnommen, den es durch*Ahslegung
ermittelt hat. Diese Auslegung individueller Vertrige
kann das Rev1slonsgerlcht nach stﬁndlger Rechtsprechung
nur darauf nachpriifen, ob allgemelne Auslegungsregeln,
etwa die §§ 133, 157 BGB, verletzt sind, ob sie gegen
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Denkgesetze oder Sdtze der Erfahrung verstofit, ob sie
moglich ist und sich mit dem Wortlaut der vertraglichen
Absprachen vereinbaren 138t und schlieBlich - bei ent-
sprechender Verfahrensriige — ob wesentlicher Ausle-
gungsstoff auBer acht geblieben ist (vgl. hierzu
Baumbach/Lauterbach, 2ZF0O, 30. Aufl., § 550 Anm. 2 B

und. die dort angefiihrten Fundstellen). Eine Uberpri-
fung in diesen Grenzen bringt die Auslegung im Beru-
fungsurteil nicht zu Fall.

Es fehlt zun#dchst jeder Anhalt dafiir, daB das Beru-
fungsgericht bei seiner Auslegung des Vertragswerkes,
wie die Revision meint, verkannt hiétte, dafl das Gesetz
{iber Arbeitnehmererfindungen nicht nur die Aufgabe
‘habe, die Belange der Diensterfinder zu schiitzen, son-

- dern daB es im volkswirtschaftlichen Interesse in dem
hier einschligigen § 6 auch das Ziel verfolge, die Be-
triebe gegen Vorenthaltung oder Entnahme von Dienster-

- findungen zu sichern. Ebenso ist nicht feststellbar, daB
das Berufungsgericht, wie die Revision fermer geltend
macht, etwa ilibersehen hitte, daf das Gesetz iiber Ar-
beitnehmererfindungen in den §§ 18, 19 eine Zusétzliche
Regelung fiir die sog. freien Erfindungen (vgl. hierzu
auch § 4 Abs. 3 ArbEG) trifft, die ein Arbeitnehmer wih-
rend der Dauer des Arbeitsverhdltnisses gemacht hat.

Die ergdnzende Auslegung, welche das Berufungsge-
richt flir die vertraglichen Beziehungen der Parteien un-
ter Beriicksichtigung ihres Gesamtbildes gefunden hat,
wviderspricht entgegen der Annahme der Revision weder
dem Wortlaut der Vertrdge noch ist sie denkwidrig. Sie
- kann auch nicht aus anderen Griinden als unmdglich be-
zeichnet werden.

W6
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Die Revision kann zugunsten der Klégerin jeden-
falls nichts daraus herleiten, daf der Anstellungs-
vertrag als Vertragspartner Dr. Walter VD,
der Prioritédtsvertrag dagegen das “Laboratorium

fiir Phyto-, Wildpharmazie und Bodenkunde Dr. V. V'

anfiihrt. Wenn sich der Beklagte flir gsein Laboratorium
der genannten Bezeichnung bediente, so ist dies,

wie die Revisionserwiderung zutreffend'bémérkt, die
(ersichtlich nicht eingetragene) Firma, unter wel-
cher er als sog. freier Unternehmer tatig wurde. Dies
#indert aber nichts an der Personengleichheit des ver-
 tragschlieBenden Beklagten, der sich gegeniiber der
Kligerin in doppelter Hinsicht verpflichtet hat, nim-
lich im Anstellungsvertrag zu einer unselbsténdigen
Beratungs—~ und Reisetdtigkeit und im sog. Prioritats-
vertrag zur Uberlassung der Entwicklungsergebnisse
seines von ihm gleichzeitig selbstidndig betriebenen
Laboratoriums. Da dieses Laboratorium nach den oben

- mitgeteilten Feststellungen des Berufungsgerichts mit
Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiete der Phyto- und

" Wildpharmazie befaBt war, auf welchem sich die Klid-
gerin fabrikatorisch bet#tigt, kann eine Abgrenzung, -
ob und inwieweit der Beklagte wihrend des Anstellungs-
- verhdltnisses bei den Entwicklungsarbeiten in seinem
Laboratorium auf Erfahrungen oder Arbeiten des Be-

triebs der KlHgerin im Sinne von § 4 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG

zuriickgegriffen hat, kaum, zumindest jedoch nur unter
griften Schwierigkeiten vorgenommen werden. Die Ausle-
gung, welche das Berufungsgericht den Vertriigen der
Parteien gibt, ist daher durchaus sinnvoll. Dies gilt
wmso mehr, als die Auslegung des Berufﬁngsgerichts
den berechtigten Belangen beider Parteien Rechnung
triagt. Zum billigerweise gebotenen Ausgleich dafiir,

- |
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da8 die Klédgerin auf das ihr nach § 6 Abs. 1. ArbEG
zustehende Recht verzichtet hat, die Diensterfindungen
des Beklagten im Sinne von § 4 Abs. 2 ArbEG unbe-
schrénkt oder beschrénkt in Anspruch zu nehmen, hat

ihr der Beklagte ein Optionsrecht an seiren Erfin-
dungen eingerdumt, welches inhaltlich liber die Regelung
hinausgeht, welche § 19 Abs. 1 Satz 1 ArbEG fiir sog.
freie Erfindungen eines Arbeitnehmers vorsieht. Der
Beklagte war nédmlich, wie dargelegt, nach dem Priori-
téatsvertrag verpflichtet, der Kl&gerin ein ausschlieB-
liches Benutzungsrecht an seinen Erfindungen anzubieten,
wahrend die genannte Vorschrift das Angebot eines nicht-
ausschlieBlichen Benutzungsrechts geniigen 1a8t.

Daran, daBl die Beurteilung des Vertragswerkes
im angefochtenen Urteil rechtlich unangreifbar ist, ver-
mag im librigen auch der Umstand nichts zu &ndern, daﬁ_
das Berufungsgericht selbst seine Gedankenfiihrung, worauf
die Revision unter Bezugnahme auf die im Urteil ent-
heltenen Wendungen "schon aus der blofien Existenz dieses
Vertrages (gemeint ist der Prioritdtsvertrag) miisse
mam schlieflen", "das Vertragswerk lasse nur diesen Schilufl
zu' hinweist, offenbar fiir zwingend hdlt. Ob dies zu-
trifft oder ob sich auch eine andere Auslegung vertre—
“ten lieBe, kann auf sich beruhen. Entscheidend ist hier
allein, daf die Vertragsauslegung durch das Berufungs-
gericht denkgesetzlich mGglich ist. |

Ein entscheidungéwesentlicher Rechtsfehler kann ent-
gegen der Meinung der Revision auch nicht in der viel-
lTeicht miSverstéindlichen Bemerkung des Berufungsgerichts
gesehen werden, dafl der Beklagte als Angestellter mit
beratender und reisedienstlicher Funktion flir die Kl&#-
gerin erfinderisch nicht habe tétig werden sollen. Wie
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aus dem Zusammenhang des hier in Betracht zu ziehen-
den Teils der Entscheidungsgriinde hervorgeht, hat
das Berufungsgericht mit seiner Bemerkung ersicht-
lich sagen wollen, daB der Beklagte im Rahmen der
ihm nach dem Anstellungsvertrag obliegenden Aufga-
ben (Beratungs- und Reisetédtigkeit) keine Entwick-
lungsarbeiten fir Erfindungen zu leisten hatte, dafl
derartige Arbeiten vielmehr in seinen selbsténdigen
Tatigkeitsbereich als Inhaber des Laboratoriums
fielen und durch ein monatliches Honorar von DM 380,--
abgegolten wurden. ' '

2. a) In seinen weiteren Erdrterungen kommt das
Berufungsgericht zu dem Ergebnis, daB die AuBerkraft-
setzung des Prioritdétsvertrages zum 31. Dezember 1960
die Kldgerin nicht berechtigt habe, die Erfindungen,
wélche der Beklagte noch widhrend des bis zum 30. Juni 1961
fortdauernden Anstellungsverhdltnisses gemacht hat, und
so auch die hier in Rede stehende, am 22. Mirz 1967
zum Patent angemeldete Erfindung, als Diensterfindungen
in Anspruch zu nehmen. Das Berufungsgericht stellt
hierzu zundchst fest, daB die Kldgerin den Prioritéts-
vertrag zwar formell erst.am 4. Mai 1961 zum 30. Juni 1961
gekiindigt, daB die Kiindigung jedoch nur einer Klar-
stellung gedient habe; die Parteien hdtten den Vertrag
in Wirklichkeit schon vorher, ndmlich zum 31. Dezem-
ber 1960 aufgehoben, von welchem Zeitpunkt an die Kl&-
gerin das vértraglich vereinbarte monatliche Honorar
nicht mehr gezahlt und der Beklagte sich damit einver-
standen erkldrt habe, Alsdann fiihrt das Berufungsge-

"~ richt aus, die Anerkemnung des Rechts der Kligerin zur
Tnanspruchnahme dieser Erfindungen bedeutete eine
Schlechterstellung des Beklagten, welche dem gesamten
Vertragswerk widerspreche und daher nicht als still-
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schucigend vereinbart angesehen werden konne. Der Be=-
klagte wdre andernfalls fiir die Kligerin als freier
Unternehmer ohne laufendes Honorar tétig geworden,
wahrend er hierfiir zuvor ein solches erhalten habe.
Nachdem der Beklagte sich, da fiir ihn keine Aussicht
mehr bestanden habe, im'Betriebe der Kldgerin eine aus-
bauféhige Stellung zu erlangen, der Firma‘Lé|lllll
zugewandt gehabt habe, um dort Juniorchef zu werden,
sei es fiir ihn, so beendet das Berufungsgericht seine
Betrachtung, nicht mehr angezeigt gewesen, in Durch-
fithrung des Prioritdtsvertrages seine Erfindungen der
- Klagerin anzubieten.

b) Entgegen der Annahme der Revision kann der
Standpunkt des Berufungsgerichts, daB3 das von der Kla-
gerin durch Abschlufl des Prioritidtsvertrages aufge-
gebene Recht zur Inanspruchnahme der Diensterfindungen
des Beklagten nach Pesndigung dieses Vertrages nicht
wiederaufgelebt ist, aus Rechtsgriinden nicht beméngelt
werden. Der Zweck des Prioritédtsvertrages bestand, wie
oben dargelegt, darin, hinsichtlich der Erfindungen
des Beklagten widhrend seines Angestelltenverhdltnisses
zu der Klégerin eine klare Rechtslage zu schaffen. Die-
ser Zweck wlirde vereitelt werden, wenn der Verzicht der
Kldgerin auf die Inanspruchnahme. der Diensterfindungen
des Beklagten fiir die Restdauer. seines Angestelltenver-
hdltnisses (in der Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1961)
hinf#llig gevorden wdre, Es wiirde in diesem Falle zu
der oben aufgezeigten Schwierigkeit bei der Abgrenzuﬁg,
auf welche der beiden Tatigkeitsbereiche des Beklagten
die betreffende Erfindung zuriickgeht, noch eine weitere
Schwierigkeit insofern hinzutreten, als es der ebenfalls
unter Umsténden nicht einfachen Aufklérung bediirfte, ob

b
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der Beklagte die Erfindung noch wihrend der Geltungs—
dauer des Prioritdtsvertrages fertiggestellt, d.h.
reif fir die Einreichung einer Schutzrechtsanmel-
dung gemacht hat oder nicht.

Die Nachwirkung des Prioritidtsvertrages kann
auch nicht daran scheitern, daf der Beklagte, wie
die Revision insoweit richtig bemerkt, mit der Auf-
hebung des Prioritdtsvertrages von der dort iiber-
nommenen Verpflichtung frei geworden ist, alle Ent-
wicklungsergebnisse seines Laboratoriums unterschieds-
los der Kldgerin zur Ausiibung ihres Optionsrechts an-
zubieten. Diese Folge muf die Kligerin billigerweise
in Kauf nehmen, da sie sich selbst ihres Options-
rechts begeben hat, indem sie das vereinbarte Honorar
nicht mehr gezahlt und dadurch die vorzeitige Auf-
10sung des Prioritédtsvertrages veranlaffit hat. Hieran
vermag auch der Umstand nichts zu #ndern, daB der Be-
klagte sich nach der Feststellung des Berufungsgerichts
mit dem Vorgehen der Kligerin (nachtréglich) einver-
standen erkldrt hat. L

Fiir die Beurteilung der Streitfrage ist es end-
lich auch ohne EinfluB, daf der Beklagte durch die
Aufhebung des Prioritdtsvertrages freie Hand fir
die Verwertung seiner Entwicklungsergebnisse erhal-
ten hat und dadurch in die Lage versetzt worden ist,
die von ihm angestrebte Verbindung zu der Firma La@l}-

@ zu f5rdern, wo entsprechend den Darlegungen des
' Berufungsgérichts nach den ihm seinerzeit vorschwe-
- benden Plinen die Zukunft seines beruflichen'Werde-
ganges lag. Dafiir, daB das Berufungsgericht diesen
sich fiir den Beklagten ergebenden Vorteil i{ibersehen
hétte, findet sich im {ibrigen entgegen der Annahme
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der Revision kein brauchbarer Anhaltspunkt.

3. a) Das Berufungsgericht ist ferner der Auffas-
sung, daf auch der Prioritédtsvertrag selbst keine
Anspruchsgrundlage fir das Ubertragungsbegehren der
Klédgerin abgebe. Nach dem Vertrag, so wird im ange-
fochtenen Urteil ausgefiihrt, sei der Beklagte nur ver-
pflichtet gevesen, der Klidgerin die von ilm entwickel~
ten Pr#parate anzubieten. Diese Verpflichtung des Be-
klagten sei nicht dahin gegangen, der Kligerin seinen
Erfindungsbésitz und im Falle einer schon erfolgten An-
meldung den Anspruch auf Erteilung des Patents zu iiber-
tragen. Die wdhrend der Dauer des gesamten Vertragswerks
abgeschlossenen Lizenzvertrage ergidben vielmehr, dafl die
Parteien unter "Anbietung der Erfindung" die Einrdumung
von ausschlieBlichen Lizenzen verstanden hitten. Auf '
Einrdumung einer solchen Lizenz habe die Klagerin je~
‘doch nicht geklagt. Abschliefiend bemerkt das Berufungs-
gericht in diesem Zusammenhang noch hilfsweise, dafl der
Prioritédtsvertrag im Zeitpunkt der Anmeldung der Erfin-
dung zur Erteilung eines Patents nicht mehr in Kraft
gewesen sei und dafl die Kldgerin Jjedenfalls aus diesem
Vertrag keine Rechte habe geltend machen konnen, solange
sie dem Beklagten das vereinbarte Honorar nicht gezahlt
habe..

b) Die Revision macht hierzu geltend, das Berufungs-
gericht habe es unter VerstoB gegen den § 139 ZPO unter-
lassen, die Kldgerin auf die enge Auslegung des Priori-

. t&tsvértrages, die zwar miglich, aber nicht vorausseh-
bar gewesen sei, hinzuweisen und in Erginzung der An-
tridge zu Ziff. 1 a und 2 entsprechende Hilfsantrédge auf
Gewdhrung und Eintragung einer ausschliefilichen Lizenz
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anzuregen. Es mag offen bleiben, ob die Revision die
Anforderungen an die Aufklérungspflicht des Gerichts

im Sinne von § 139 Abs. 1 und 2 ZPO iiberspannt. Der
Beklagte hidtte in jedem Falle auch mit seinen Hilfs-
anspriichen nicht durchdringen kdmnen. Es entspricht,
worauf auch das Berufungsgericht im Rahmen seiner
zus#tzlichen Erwdgung ersichtlich abstellen will,
gesicherter Rechtsprechung, daB eine Vertragspartei,

die selbst vertragsuntreu ist, in aller Regel die
Erfﬁllung des gegenseitigen Vertrages von der an-

deren Vertragspartei nicht verlangen kann (vgl. hier-
zu Palandt, BGB, 28. Aufl., '§ 242 Anm. 4 ¢ bb mit Recht~-
sprechungshinweisen). Damit ist auch die Rlige der
Revision gegenstandslos, das Berufungsgericht habe
libersehen, daB die Klageantrédge zu Ziff. 3 bis 5 auf
Erlafl eines Verfiigungsverbots, auf Auskunftsefteilung
und auf Feststellung der Schadensersatzpflicht der
Beklagten auch dann gerechtfertigt seien, wenn der
Kl3gerin nur vertragliche Anspriiche auf eine ausschlief-
liche Lizenz zustiinden. '

4. Das Berufungsgericht hat schlieBlich noch aus-
gesprochen, dafl das Klagebegehren auch nicht unter
dem Gesichtspunkt einer unerlaubten Handlung im Sinne
von § 823 Abs. 1 und 2 BGB begriindet sei. Hiergegen
hat die Revision keine besonderen Angriffe gerichtet.
Es ist insoweit ein Rechtsirrtum des Berufungsgerichts
nicht erkennbar,

Co

Nach alledem mufl die Revision der Klégerin hin-
sichtlich der Klageanspriiche zu Ziff. 1 b und 3> zu-
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rilckgewviesen werden. Hinsichtlich der Klageanspriiche
zu Ziff. 1 a, 2, 4 und 5 hat das Rechtsmittel dagegen
aus den im Abschn. B I 1 angefiihrten Griinden insofern
Erfolg, als in diesem Umfange das angefochtene Urteil
aufzuheben (vgl. § 564 Abs. 1 ZP0O) und die Sache zur
anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Beru-
fungsgericht zuriickzuverweisen ist (§ 565 Abs. 1 ZPO).
Dem Berufungsgericht war auch die Entscheidung iber
die Kosten der Revision vorzubehalten, da sie von dem
noch ungewissen Ausgang des Rechtsstreits abhangt.

Spreng ClaBen : Schneider

Ballhaus Bruchhausen
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