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Urteil

Recht an Erfindungen

Erfindungen, die der Arbeitnehmer im Rahmen seiner Arbeit macht, ge-
horen dem Arbeitgeber. Nicht wichtig ist, ob die Erfindung wahrend
der Arbeitszeit oder in der Freizeit realisiert wurde, sie muss jedoch eng
mit der ausgelbten Tatigkeit zusammenhangen. Ob Erfindungen

zum Pflichtenheft gehéren, kann im Vertrag stehen oder sich aus den

Umstanden ableiten lassen.

Sachverhalt

Die Aktiengesellschaft Z. SA fertigt und
verkauft Maschinen zum Drucken von
Banknoten. Sie umfasst eine mechani-
sche Werkstatt und ein technisches Biiro
zur Entwicklung der Maschinen durch
Ingenieure.

Am 1.Marz 1985 wurde A. als speziali-
sierter Mechaniker angestellt.

A. hat kein Ingenieur-Diplom. Er un-
terstiitzte die Techniker der Zulieferer
von Z. bei der Montage und Demontage
der Druckmaschinen. Er stellte Teile fur
Prototypen her, fiihrte allgemeine An-
derungen an den Maschinen aus und
machte Werkzeug- und Materialbestel-
lungen. Obschon A. nicht den Auftrag
hatte, Untersuchungen durchzufiihren
und Neuschopfungen herzustellen, lag
sein Lieblingsbereich in der Verbesse-
rung von Maschinenteilen und -kom-
ponenten. Seine Aufgabe beschrankte
sich nicht auf diejenige eines Mechani-
kers; er war direkt an der Realisierung
von Anderungen beteiligt und I&ste oft
spontan Neuerungen aus. Am 31.Januar
2001 wurde seinem Pflichtenheft offizi-
ell die Beteiligung an neuen technischen
Entwicklungen hinzugefiigt. In Wirklich-
keit hatte A. seit Beginn seiner Anstel-
lung bei Z. eine solche Tatigkeit ausge-
ubt.

Spatestens im Juli 1993 wurde im in-
ternen Reglement von Z. eine Bestim-
mung aufgenommen, wonach Erfindun-
gen, die von den Angestellten im Rah-
men ihrer Tatigkeit gemacht werden,
immer Eigentum des Unternehmens
bleiben.

A. wurde bei sieben Gruppen euro-
paischer Patente, die Z. zuerkannt wur-
den, als Erfinder bezeichnet.

Diese Erfindungen bestanden in klei-
nen Perfektionierungen an grossen Ma-

schinen, die sich punktuell als sehr wert-
voll erweisen konnten. Es wird einge-
raumt, dass es sich dabei um Erfindun-
gen handelt, die im Rahmen der «dienst-
lichen Tatigkeit» gemass Art. 332, Abs. 1
OR gemacht wurden. A. hat sie mit den
von Z. zur Verfligung gestellten techni-
schen Mitteln entwickelt. Er fUhrte seine
Versuche an den Maschinen von Z.
durch. Alle Voraussetzungen waren ge-
geben, damit er seine Tatigkeit als Er-
finder bestens ausiiben konnte (Verflig-
barkeit von Maschinen, Zusammenarbeit
mit anderen Arbeitnehmern).

Am 8.September 2005 hat Z. den Ver-
trag von A. gekiindigt. A. hat gegen die
Kindigung Einspruch erhoben.

Aus den Erwagungen

3. A.beklagt eine Verletzung von
Art.332 OR und ungenaue Sachverhalts-
feststellungen, die sich auf die Anwend-
barkeit dieser Bestimmung auswirken.
Im Wesentlichen bestreitet er, dass die
beiden entwickelten Drucksysteme
dienstliche Erfindungen waren, die nur
durch seinen Lohn vergiitet wurden
und allein seiner Arbeitgeberin gehor-
ten.

Absatz 1 handelt von so genannten
«Aufgabenerfindungen». Damit sie dem
Arbeitgeber gehéren, muss die Erfin-
dung des Arbeitnehmers zwei Voraus-
setzungen erfillen: Sie muss in Aus-
Ubung der Tatigkeit im Dienste des Ar-
beitgebers und kraft einer vertraglichen
Verpflichtung erfolgen. Gemass Lehre
sind diese Kriterien in dem Sinne wech-
selseitig abhangig, dass der Arbeitneh-
mer zwangslaufig in Ausiibung seiner
Tatigkeit handelt, wenn er eine vertrag-
liche Pflicht erfullt. Sie bemerkt auch,
dass die Erfindertatigkeit in Anbetracht
der Unsicherheit, die Gber dem Ergeb-

nis liegt, oft nur allgemein beschrieben
werden kann.

Gemass der Rechtsprechung des Bun-
desgerichts muss ein enger Zusammen-
hang zwischen der vom Arbeitnehmer
ausgelibten Tatigkeit und der Erfindung
bestehen. Dagegen ist es nicht wichtig,
ob er sie wahrend der Arbeitszeit oder
in seiner Freizeit realisiert hat. Im Ubri-
gen ist nachzuprifen, ob der Arbeit-
nehmer verpflichtet wurde, eine Erfin-
dertatigkeit auszuliben. Eine solche
Vereinbarung kann ausdricklich sein
oder sich aus den Umstanden ableiten
lassen. Zu berticksichtigen sind die Um-
stande der Anstellung, die Anweisungen,
die A. erteilt wurden, seine Position, die
Hohe seines Lohns, seine Ausbildung
und seine besonderen Kenntnisse, der
Grad der Unabhangigkeit bei der Aus-
Ubung seiner Arbeit, die ihm zur Verfi-
gung stehenden logistischen und finan-
ziellen Mittel sowie der Gesellschafts-
zweck des Unternehmens, das ihn be-
schaftigt. Der Arbeitnehmer kann auch
andere Aufgaben haben und nur ne-
benbei zu einer Erfindertatigkeit ange-
halten sein.

3.2.1 A. weist Feststellungen von sich,
wonach er direkt mit der technischen
Direktion zusammengearbeitet habe
und fir die Mitglieder des technischen
Biros die Referenzperson gewesen sei.
A. bestreitet, eine Aufgabe gehabt zu
haben, die tiber diejenige eines Mecha-
nikers hinausgeht.



3.3.1 A.beklagt sich tiber einen Wider-
spruch, der darin liege, festzustellen,
dass er einen héheren Lohn erhielt als
die Mitarbeiter des technischen Biiros,
und gleichzeitig einzurdumen, dass ei-
ner von ihnen, namlich F., einen hohe-
ren Lohn als A. erhielt.

3.3.2 Das Appellationsgericht stellt fest,
dass A. einen hoheren Lohn als «<meh-
rere Mitarbeiter» des technischen Bu-
ros erhielt, was nicht ausschliesst, dass
ein anderes Mitglied dieses Biiros einen
noch héheren Lohn erhalten konnte als
A.In seinen rechtlichen Erwdgungen
hat das Gericht darauf hingewiesen,
dass es nicht besonders wichtig ist, zu
wissen, ob der Lohn von A. der hochste
des technischen Biiros war oder zu den
hochsten gehorte.

3.5.1 In rechtlicher Hinsicht beklagt
sich A. Uber eine falsche Anwendung
des Artikels 332 Abs. 1 OR. Kurz gesagt,
das Appellationsgericht habe zu Un-
recht geurteilt, dass die Drucksysteme
Erfindungen im Rahmen der dienstli-
chen Tatigkeit (Aufgabenerfindungen)
seien, wo doch kein logischer Zusam-
menhang zwischen diesen Erfindungen
und seiner Aufgabe als einfacher Me-
chaniker bestand, die ihn bloss zur Aus-
flihrung mechanischer Anderungsarbei-
ten an verschiedenen Anlagen verpflich-
tete. Die beiden strittigen Erfindungen
hatten nichts mit dieser Art von Arbeit
zu tun. Im Gegensatz zu den patentier-
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ten Erfindungen handle es sich dabei
nicht um einfache Verbesserungen von
Teilen und Komponenten, sondern um
neue Systeme, die komplett verschie-
dene Funktionalitaten aufweisen.

3.5.2 A. bestreitet nicht, dass die sieben
patentierten Erfindungen, bei denen
er als Erfinder oder Miterfinder bezeich-
net wurde, Aufgabenerfindungen sind.
Im Grundsatz wird damit die Verpflich-
tung zu einer erfinderischen Tatigkeit
anerkannt. Strittig ist nur die Frage nach
dem Umfang dieser Verpflichtung. A.
besteht darauf, dass zwischen den be-
reits patentierten Erfindungen und den
beiden strittigen Systemen ein wesens-
massiger Unterschied vorliegt, da diese
aus seiner Tatigkeit als Mechaniker her-
vorgegangen seien.

Die Sachverhaltsfeststellung enthalt
wenige Angaben zur Art der patentier-
ten Erfindungen. (...) Es handelte sich
um kleine Verbesserungen, die sich
punktuell als wertvoll erweisen konn-
ten.

Zwar lasst sich nicht ausschliessen,
dass die von A. entwickelten Drucksys-
teme eine andere Tragweite haben als
die vorherigen Erfindungen. Auch trifft
es zu, dass die Aufgabe von A. als spe-
zialisierter Mechaniker in erster Linie
darin bestand, den reibungslosen Be-
trieb der Druckmaschinen zu gewahr-
leisten und etwaige bei der Verwendung
festgestellte M@ngel oder Funktionssto-
rungen zu beheben. Dennoch lasst sich
daraus nicht ableiten, dass die beiden
realisierten Erfindungen Gber den Rah-
men der vertraglichen Pflicht der Erfin-
dertatigkeit hinausgehen.

Ganz offensichtlich war A. fasziniert
von der Forschung und Entwicklung.
Seine Lieblingstatigkeit bestand in der
Verbesserung von Maschinenteilen und
-komponenten. Er war bereits an meh-
reren Erfindungen beteiligt gewesen
und hatte Neuerungen hdufig spontan
in Angriff genommen. Er konnte sich
auf die Mitarbeit anderer Arbeitnehmer
und die technischen Mittel von Z. ver-
lassen. Sein Lohn wurde deutlich erhoht,
als die ersten Patentanmeldungen ein-
gereicht wurden. Sein Lohn war héher
als derjenige mehrerer Mitarbeiter des
technischen Biiros. Nach Ansicht des
Experten zeigt der Umstand, dass der

ARBEITSRECHT

Lohn bei den ersten Patentanmeldun-
gen erheblich erhoht wurde, dass Z. die
Beitrdge von A. anerkannte und sie bei
seiner Entldhnung grossziigig beriick-
sichtigte; der Lohn, den er in den Jah-
ren 2000 bis 2005 erhielt, erreichte, wenn
man die Ausbildung von A. betrachtet,
ein ausserordentliches Niveau. Ein sol-
cher Lohn wére niemals gerechtfertigt
gewesen, wenn A.im Rahmen seines
Arbeitsvertrages nicht die Aufgabe ge-
habt hatte, Erfindungs- und Entwick-
lungsaufgaben zu erfiillen.

Aus den obigen Ausfiihrungen kann
man ableiten, dass Z. das Erfinderpoten-
zial von A. erkannt und entsprechend
belohnt hatte und ihm gleichzeitig die
zur Ausiibung seiner Erfindertatigkeit
notwendigen Mittel zur Verfligung stel-
Ite. Wenn die Forschungspflicht von A.
sich wirklich auf kleine Verbesserungen
an praktischen Details beschrankt hatte,
wdre schwer zu verstehen gewesen,
weshalb Z. fir A. einen solchen Lohn
vorsehen sollte, im Bewusstsein, dass
die friher angemeldeten Patente nur
von massigem Wert waren. Es geht nam-
lich nicht daraus hervor, dass diese be-
deutende kommerzielle oder auch nur
praktische Vorteile fiir Z. gehabt hatten.

A. erhebt den Einwand, dass Z. sich
in ihrem Schreiben vom 13.Januar 2003
bereit erklart habe, ihm fiir seine Arbei-
ten eine besondere angemessene Ver-
gutung auszurichten, «wie im Gesetz
vorgeseheny. Darin sei ein Zugestand-
nis zu sehen, dass die Erfindungen tber
den Rahmen seiner vertraglichen Pflich-
ten hinausgehen, da die «besondere
angemessene Vergltung» von Art.332
Abs. 4 OR genau solche Erfindungen be-
trifft, die in Ausibung der dienstlichen
Tatigkeit, nicht aber in Erfillung der ver-
traglichen Pflichten, gemacht wurden.

Urteil des Schweizerischen
Bundesgerichts, 6. November 2012
(4A_691/2011)
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