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BUNDESARBEITSGERICHT

9 AZR 173/03

13 Sa 15/01
Landesarbeitsgericht
Baden-Wirttemberg

Im Namen des Volkes!

Verkiindet am
18. November 2003

URTEIL

GaBmann, Urkundsbeamtin
der Geschaftsstelle

In Sachen

Kléager, Berufungsbeklagter, Anschlussberufungsklager und Revisionsklager,

pp.

Beklagter, Berufungsklager, Anschlussberufungsbeklagter und Revisions-

beklagter,

hat der Neunte Senat des Bundesarbeitsgerichts auf Grund der mindlichen Verhand-
lung vom 18. November 2003 durch den Vorsitzenden Richter am Bundesarbeitsge-
richt Dawell, die Richter am Bundesarbeitsgericht Dr. Zwanziger und Krasshofer sowie

die ehrenamtlichen Richter Dr. Klosterkemper und Hintloglou fur Recht erkannt:

JLaw — Gesetze und Urteile

Kostenlos mobile A

Uber 200 Gesetze
Uber 100.000 Urteile

Available on the
D App Store

JLaw — fiir Android JLaw — fir iOS

www.prinz.law

1ZINYPsaS OYIN ¥ B/Y §§ YorU YURQULIE( STe PUIS SUN[WWESS[19)1() 9P (19 ], YoNY SIOMUTH


https://itunes.apple.com/de/app/apple-store/id1071207904?pt=117423805&ct=Stamped_PDFs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=marly.jlaw
https://www.prinz.law
http://www.marly.de

Matthias Prinz
Rechtsanwalt

-2- 9 AZR 173/03

Die Revision des Klagers gegen das Teilurteil des Landesar-
beitsgerichts Baden-Wirttemberg - Kammern Mannheim - vom
15. November 2002 - 13 Sa 15/01 - wird zurlickgewiesen.

Der Klager hat die Kosten des Revisionsverfahrens zu tragen.

Von Rechts wegen!

Tatbestand

Die Parteien streiten Uber die Vergltung fir einen technischen Verbesse-

rungsvorschlag des Klagers.

Der Klager war seit 1959 bis zum 31. Mai 1999 als wissenschaftlicher Ange-
stellter beim Beklagten beschaftigt. Zuletzt arbeitete er am Max-Planck-Institut fir
Kernphysik (MPI-K) in Heidelberg.

Der schriftliche Arbeitsvertrag vom 1. Dezember 1972 enthalt in § 11 folgende

Regelungen fur Erfindungen und technische Verbesserungsvorschlage:

,§ 11

Auf Erfindungen und technische Verbesserungsvorschlage fin-
den die gesetzlichen Bestimmungen Anwendung (Arbeitneh-
mererfindergesetz). Die Gesellschaft kann jedoch die Anmel-
dung und Verwertung einer Erfindung durch den Erfinder oder
durch Dritte mit Einverstandnis des Erfinders gestatten oder die
VeraulRerung von technischen Verbesserungsvorschlagen an
Dritte zulassen. In diesen Féllen darf sie eine angemessene
Beteiligung am Ertrag verlangen. Herr K... ist verpflichtet, alle
Vereinbarungen mit Dritten, die bereits gemachte oder zukinfti-
ge Diensterfindungen oder technische Verbesserungsvorschla-
ge betreffen, dem Institutsdirektor mitzuteilen. Die Erlauterun-
gen und Richtlinien zur Erfinderregelung geman Beschlul® des
Verwaltungsrats der Max-Planck-Gesellschaft vom 9.3.1967
sind Bestandteil des Vertrages.*

Der Beklagte gewahrte Erfindervergitungen ua. auf der Grundlage eines ju-
ristischen Gutachtens von Prof. D. Darin befinden sich unter der Uberschrift Erlaute-
rungen und Richtlinien zur Erfinderregelung in den Anstellungsvertragen der MPG ua.

folgende Bestimmungen:
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Betroffen von dem Arbeitnehmererfindergesetz und damit
von der Vereinbarung sind im wesentlichen nur die
aus _clza_r_fe'_it—ig_keirir_n_l_r;s?ti_tat_ entstandenen Erfindungen o-
der solche, die mageblich auf Erfahrungen oder Arbeiten
wenn der Erfinder oder dessen erfinderische Tatigkeit
durch die Gesellschaft nicht geférdert wurde...”

Am Ende des Gutachtens ist angeflugt:

fur die wissenschaftlichen Mitarbeiter aus. Die in diesem Leitfaden niedergelegten
Grundsatze wendete die Beklagte in den letzten Jahrzehnten gegenuber ihren Mitar-
beitern an. In diesem von der Beklagten herausgegebenen Erfinderleitfaden unter der
Uberschrift ,Hinweise fur Erfinder in der Max-Planck-Gesellschaft heiRt es soweit

,0er Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung vom 9. Marz 1967 auf
der Grundlage der vorstehenden Ausfihrungen die Neufassung
der Erfinderklausel in den Anstellungsvertragen der Max-
Planck-Gesellschaft sowie die entsprechende Handhabung der
Erfinderregelung gemaR den Erlauterungen und Richtlinien zur
Erfinderregelung in den Anstellungsvertragen der Max-Planck-
Gesellschaft beschlossen.”

Dariiber hinaus legte der Beklagte einen Erfinderleitfaden zur Kenntnisnahme

mafgeblich:

i

,8. Wer ist Erfinder?

Alleinerfinder ist, wer durch seinen Erfindungsgedanken die L6-
sung eines bestimmten Problems mit technischen Mitteln her-
vorbringt. Haben mehrere an der Erfindung mitgewirkt, so sind
sie Miterfinder, sofern sie zur Lésung der Aufgabe wesentlich
beigetragen haben.

22. Wie vergutet die MPG ihre Erfinder?

Auf der Grundlage der Erfinderregelung der Max-Planck-
Gesellschaft vom 9. Marz 1967 erhalten die Erfinder gegenwar-
tig bis zu 30 % der Bruttolizenzeinnahmen, die G... Innovation
bei der Verwertung einer Erfindung oder eines Know-hows er-
wirtschaftet. Diese Vergutung Ubersteigt die in den fur die Pri-
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vatindustrie und den 6ffentlichen Dienst geltenden Richtlinien
fur die Vergutung von Arbeitnehmererfindungen festgelegten
Mindestvergutungssatze und soll die Mitarbeiter zur aktiven
Teilnahme am Technologietransfer motivieren.

“

Der Klager war seit 1984 als Leiter einer Projektgruppe fur die Entwicklung ei-
ner Gas-Feld-lonen-Quelle (GFIS) tatig. Im Rahmen dieses Forschungsprojektes wur-
de von Mitgliedern der Gruppe eine Reihe von Doktor- und Diplomarbeiten angefertigt.
Der Klager formulierte deren Themen, gab Arbeitsrichtlinien vor und betreute den wei-
teren Fortgang der Untersuchungen. Im Rahmen von Dissertationen und Diplomarbei-
ten wurden die Arbeitsergebnisse zumindest teilweise veréffentlicht, insbesondere zum

Herstellungsverfahren der Uberspitze (ein Bestandteil des Gesamtgeréts).

Die Ergebnisse der Projektgruppe waren Gegenstand eines Lizenzvertrages
mit der amerikanischen Firma M. vom 3. Dezember 1992 sowie einer Zusatzvereinba-

rung vom 14. Juni 1996.

In einer Aktennotiz des Klagers an den Zeugen Dr. H. vom 14. September

1991 heildt es insoweit:

2. Was M...-MPG-Vertrag angeht: Bitte entweder seitens
M... und/oder MPG Personalmittelreserve die Mittel fur die
Beschaftigung eines wiss. Ass. und zweier Doktoranden
sichern. Die weitere Entwicklung der Quelle hinsichtlich
grundsatzlicher ... Eigenschaften kann im MPI-K nur Gber
Drittmittel bestritten werden, lautet die Auskunft des Di-
rektoren-Kollegiums.

Viel Erfolg bei den Verhandlungen!*

Eine Besprechung am 26. November 1992 unter anderem zwischen dem Kl&-
ger und seinem Vorgesetzten Prof. Dr. Sch. Uber die Drittmittelfinanzierung des Halb-
leiterlabors fuhrte auf Grund des unterzeichneten Protokolls zu folgendem Ergebnis:

yeee

2. M...-Vertrag

Der Vertrag sieht vor dem 31.1.93 Zahlung von 30 kDM vor,
das entspricht 1 Dr.-Jahr.
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Vor dem 1.7.1993 werden weitere Zahlungen erhofft.

3. Fir die zur Verfugung stehenden Mittel erhalten Herr St...
und Herr L... ab 15.1.93 ein Doktorandenstipendium. Die Stelle
von Frau N... steht ab Mitte 93 zur Deckung von Zahlungen im
Jahre 1994 zur Verflugung (das ist die MPI-Doktorandenstelle
der Gruppe). Wenn im Laufe des Jahres Geld von M... eingeht,
kann Herr Mi... ein Dr.-Stipendium erhalten und Herr W..., fUr
den das Institut eine Ausfallgarantie Ubernommen hatte, wird
mit M...-geldern finanziert.”

Die Firma M. zahlte auf die Lizenzvertrage an das MPI-K am 31. Januar 1993
20.000,00 US-Dollar, am 3. Januar 1994 186.000,00 US-Dollar, am 1. Januar 1995
106.000,00 US-Dollar, am 1. Juli 1996 75.000,00 US-Dollar und am 1. Juli 1997
75.000,00 US-Dollar.

Mit Schreiben vom 29. Juni 1994 forderte der Beklagte den Klager auf, die
beiliegende Erfindungsanmeldung zurtickzusenden. Soweit mafRgeblich hei’t es in
dem Schreiben:

3y e

Um in konkrete Verhandlungen mit der Firma M... bzw. deren
Anwaélten eintreten zu kénnen, missen jedoch noch einige As-
pekte geklart sein.

Aus diesem Grund benétigen wir detaillierte Informationen Uber
die Erfindung auf dem vertragsgegenstandlichen Gebiet. Des
weiteren mufd durch das Institut eine verbindliche Inanspruch-
nahmeerklarung der Erfindungen erfolgen. In diesem Zusam-
menhang bitten wir Sie, die beiliegende Erfindungsanmeldung
an uns ausgefillt zuriickzusenden. Wir gehen davon aus, dal}
die Frage der eventuell vorliegenden Miterfinderschaft durch
das Institut geklart ist. Auch hieriber benétigen wir detaillierte
Informationen. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dal das Ver-
fahren beziglich der Arbeithehmererfindervergitung eingehal-
ten werden muf3...*

Im Rahmen einer Institutsbesprechung berichtete der Klager, dass der mit der
Firma M. abgeschlossene Vertrag nun verwirklicht werde. 300.000,00 US-Dollar wir-
den innerhalb drei Jahren (1993 bis 1995) dem Institut zuflieBen (100.000,00 US-Dollar
pro Jahr). Diese Mittel wirden zur Finanzierung von Doktoranden und wissenschaftli-
chen Mitarbeitern (PEST-DOC) dienen. In einem Schreiben des Klagers vom
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15. September 1992 unter anderem an den geschaftsfihrenden Direktor H. des MPI-K
heilt es, soweit mallgeblich:

e

Die Méglichkeit, die fur einen know-how-transfer in obiger Sa-
che von M... vorgeschlagene Zahlung in Héhe von 300.000 $
als Institutseinnahme Uber eine entsprechende Haushaltsauf-
stockung zur Bezahlung wissenschaftlichen Personals zurlick-
zubekommen, wird positiv beurteilt. Es bedarf jedoch noch dazu
der Zustimmung der Institutsleitung, um die hiermit ersucht
wird. Wegen der bereits im November erfolgenden Zuweisung
der ersten Projektrate durch eine US-Behérde an M... ist der
Vorgang eilbedurftig. Ab Januar 1993 sollen die entsprechen-
den Personalmaflinahmen hier im Hause durchgefihrt werden.”

Der Klager machte erstmals mit Schreiben vom 1. Juli 1998 gegeniiber dem
Beklagten seine erfinderrechtlichen Anspriche auf Grund der Lizenzeinnahmen aus
den Technologie-Transfer-Vertragen mit der Firma M. geltend. Der Beklagte lehnte mit
Schreiben vom 20. Mai 1999 die Forderung ab. Mit der dem Beklagten am 29. Oktober
1999 zugestellten Klage hat der Klager eine Vergutung in Héhe von 30 % der Lizenz-
einnahmen des Beklagten aus den Vertrdgen zwischen der MPI-K mit der Firma M.
gerichtlich geltend gemacht.

Er hat die Auffassung vertreten, sein Anspruch ergebe sich aus dem Erfin-
derleitfaden, welcher eine Konkretisierung von § 11 seines Arbeitsvertrages darstelle.
Er habe zu keinem Zeitpunkt konkludent zum Ausdruck gebracht, dass er den Know-

how-Transfer nicht als vergitungspflichtige Erfindung ansehe.

Der Klager hat beantragt,

1. Der Beklagte wird verurteilt, dem Klager 250.353,18 DM
nebst 4 % Zinsen seit dem 1. Juli 1998 zu zahlen.

2.  Es wird festgestellt, dass dem Klager 30 % der von der
Firma M. Corporation oder Rechtsnachfolger gem. Ver-
trag vom 13. Dezember/16. Dezember 1992 mit dem
Max-Planck-Institut fur Kernphysik, Heidelberg, verein-
barten Lizenzgebuhren in Héhe von 2 % des jeweiligen
Verkaufspreises beim Verkauf eines Gerdtes mit einer
Wolfram-Emitterquelle zustehen.
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3. Es wird festgestellt, dass dem Klager 30 % der von der
Firma M. Corporation oder Rechtsnachfolger gem. Ver-
trag vom 17. Juni 1996 mit dem Max-Planck-Institut fur
Kernphysik, Heidelberg, vereinbarten Lizenzgebuihren in
Hoéhe von 3 % des jeweiligen Verkaufspreises beim Ver-
kauf eines Gerates mit einer Iridium-Emitterquelle zuste-
hen.

Der Beklagte hat Klageabweisung beantragt.

Er hat die Einrede der Verjahrung erhoben und die Auffassung vertreten, et-

waige Anspriiche des Klagers seien verwirkt.

Das Arbeitsgericht hat der Zahlungsklage in Héhe von 229.418,00 DM unter
Zugrundelegung des Dollar-Umrechnungskurses in Bezug auf den Zeitpunkt der Fallig-
keit der von der Beklagten zu beanspruchenden Lizenzgebihren einschlieBlich Zinsen
auf diesen Betrag lediglich seit dem 29. Oktober 1999 stattgegeben. Es hat zudem den
Feststellungsklagen auf weitere Beteiligung in Héhe von 30 % an den Lizenzeinnah-
men stattgegeben. Mit seiner Anschlussberufung machte der Kléager einen friheren
Zinsbeginn geltend. Auf die Berufung der Beklagten hat das Landesarbeitsgericht nach
Vernehmung der Zeugen Dr. H., Prof. Dr. Sch. und Dr. M. das Urteil des Arbeitsge-
richts abgeandert und die Klage durch Teilurteil im Hinblick auf den Zahlungsantrag zu
1) abgewiesen. Mit der vom Landesarbeitsgericht zugelassenen Revision wendet sich
der Klager gegen die Klageabweisung und stellt klageerweiternd seinen erstinstanzli-
chen Zahlungsantrag in Ho6he von 250.353,18 DM.

Entscheidungsgriinde

Die Revision des Klagers ist - soweit sie nicht unzulassig ist - unbegriindet.

l. Die Revision ist unzuldssig, soweit der Klager in der Revisionsinstanz ent-
sprechend seinem erstinstanzlichen Antrag einer Verurteilung tber 229.418,00 DM
hinaus geltend macht. Insoweit hat das Arbeitsgericht die Klage rechtskraftig abgewie-
sen. Die Anschlussberufung des Klagers richtete sich nur gegen den Beginn des Zins-
anspruchs. Der Klageerweiterung in der Revisionsinstanz steht damit die formelle
Rechtskraft (§ 322 Abs. 1 ZPO) entgegen.

i
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Il Soweit die Revision zuldssig ist, ist sie unbegriindet. Der Klager hat keinen
Anspruch auf die geltend gemachte Vergitung in Héhe von 229.418,00 DM.

1. Ein Anspruch auf Erfindervergitung gem. § 9 ArbnErfG besteht nicht. Die
entwickelte Gas-Feld-lonen-Quelle (GFIS) stellt keine Erfindung iSd. § 2 ArbnErfG dar.
Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass sie weder patent- noch gebrauchsmusterfa-
hig ist.

2. Der Klager hat keinen Anspruch auf Vergutung fur einen technischen Verbes-
serungsvorschlag gem. §§ 9, 3, 20 ArbnErfG, auf Vergltung fir einen sonstigen tech-
nischen Verbesserungsvorschlag gem. § 11 des Arbeitsvertrages iVm. den Erlauterun-
gen und Richtlinien zur Erfinderregelung gem. Beschluss des Verwaltungsrates der

Max-Planck-Gesellschaft vom 9. Marz 1967 oder aus dem Erfinderleitfaden.

a) Das Landesarbeitsgericht ist von der Verwirkung der Anspriche infolge Zeit-
ablaufs ausgegangen. Das ist fehlerhaft. Da der Klager die Anspriiche aus 1997 be-
reits mit Schreiben vom 1. Juli 1998 geltend gemacht hat, fehlt es an dem fur die Ver-
wirkung notwendigen Zeitmoment. Allerdings hat das Landesarbeitsgericht im Ergebnis
zutreffend entschieden; denn der Forderung des Klagers steht der Einwand der unzu-

lassigen Rechtsausibung (§ 242 BGB) entgegen.

b) Die Verwirkung infolge Zeitablaufs ist ein Unterfall der unzulassigen
Rechtsausubung (Senat 7. November 1995 - 9 AZR 541/94 -). Bei der Verwirkung soll
die illoyal verspatete Geltendmachung von Rechten gegeniiber dem Verpflichteten
ausgeschlossen werden. Demgegenuber ist ein Verhalten rechtsmiRbrauchlich, wenn
es mit dem friheren Verhalten unvereinbar ist, der Schuldner auf das Verhalten ver-
trauen durfte und seine Interessen als vorrangig schutzwirdig erscheinen. In einem
solchen Fall steht die Geltendmachung des an sich gegebenen Rechts im Widerspruch
zu Treu und Glauben (§ 242 BGB). Wahrend bei der Verwirkung die Zurechenbarkeit
des Umstandsmoments von einer objektiven Seite aus zu beurteilen ist, sind beim
Rechtsmissbrauch infolge widersprichlichen Verhaltens regelméaRig subjektive Zu-
rechnungskriterien ausschlaggebend. Der Urheber des widersprichlichen Verhaltens
muss deshalb erkennen kénnen, dass die Gegenpartei sein Verhalten als vertrauens-
begriindend werten durfte. Ein schuldhaftes Verhalten ist nicht erforderlich (Senat
18. Februar 1992 - 9 AZR 118/91 - EzA BUrIG § 1 Verwirkung Nr. 1). Es widerspricht
Treu und Glauben, wenn es erlaubt wére, sich nach Belieben zu dem friiheren Verhal-
ten in Widerspruch zu setzen (BAG 4. Dezember 2002 - 5 AZR 556/01 - AP ZPO § 333
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Nr. 1 = EZA ZPO § 333 Nr. 1, auch zur Verdffentlichung in der Amtlichen Sammlung
vorgesehen).

c) Die Geltendmachung der Forderung steht im Widerspruch zum friheren Ver-
halten des Klagers. Das kann der Senat auf Grund der umfassenden Feststellungen
des Landesarbeitsgerichts abschlieRend beurteilen (§ 563 Abs. 3 ZPO).

Der Klager hat gegeniiber dem Beklagten mit seinem gesamten Verhalten -
ber mehrere Jahre zum Ausdruck gebracht, die Lizenzeinnahmen von der Firma M.
sollten ausschlieRlich zur Finanzierung von Personalkosten seiner Arbeitsgruppe im
Institut verwendet werden. Das folgt aus der vor dem Landesarbeitsgericht durchge-
fuhrten Beweisaufnahme. Der Zeuge Dr. H. hat hierzu bekundet, dass die Verhand-
lungsfilhrung gerade deswegen auf das MPI-K Ubergegangen sei. Der Klager selbst
war auch hieran beteiligt. Er hatte selbst gegentiber dem Zeugen Dr. H. im Rahmen
der Verhandlung zum Ausdruck gebracht, dass Lizenzgebiihren in Hé6he von ungefahr
300.000,00 US-Dollar wegen der bendétigten Personalmittel zu gering seien. Wie sich
aus den Aussagen samtlicher Zeugen ergibt, hat der Klager auch nie darliber gespro-
chen, dass aus den vereinnahmten Zinsgebihren noch Erfindervergitungen bezahlt
werden muissten. Deswegen sind die Zeugen auch davon ausgegangen, dass die Mit-
tel von der Firma M. vollstandig fir die Bedirfnisse des Instituts verwendet werden
sollten. Dementsprechend hat der Klager auch in seinem Schreiben vom
15. September 1992 gegeniiber dem geschéftsfihrenden Direktor des MPI-K aus-
driicklich angeregt, die von der Firma M. vorgeschlagene Zahlung in Héhe von
300.000,00 US-Dollar als Institutseinnahme Uber eine entsprechende Haushaltsaufsto-
ckung zur Bezahlung wissenschaftlichen Personals zu verwenden. Im Protokoll einer
Besprechung, an der neben dem Klager auch der Institutsleiter Herr Prof. Dr. Sch. teil-
genommen hatte, wurde daher festgehalten, die Verwendung der Lizenzeinnehmen
solle auf Grund des Berichts des Klagers der Finanzierung von Doktoranden und wis-
senschaftlichen Mitarbeitern dienen. So geschah es auch ab 1993. Auf eigene Anspru-
che hat der Klager niemals hingewiesen. Er hat sogar die von der Beklagten am 29.
Juni 1994 angeforderte Meldung seiner Anspriiche gegenltber dem Institutsleiter un-

terlassen.

Der Beklagte ist schutzwiirdig. Nach den Feststellungen des Landesarbeitsge-
richts hat er im Vertrauen auf die vollstandige Verwertbarkeit der Lizenzeinnahmen das
Halbleiterlabor mit einer gréReren personellen Ausstattung als vorgesehen aufrecht

erhalten. Entgegen der Revision ist unerheblich, ob der Beklagte subjektiv vom Beste-
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hen eines Anspruchs des Klagers ausgegangen ist. Zwar kann ein Schuldner, der kei-
ne Kenntnis vom méglichen Anspruch eines Dritten hat, auf das Ausbleiben einer ent-
sprechenden Forderung nicht konkret vertrauen (BAG 25. April 2001 - 5 AZR 497/99 -
BAGE 97, 326). Der Beklagte hatte den Klager jedoch erfolglos zur Anmeldung der
Erfindung aufgefordert.

I, Der Klager hat die Kosten der erfolglosen Revision gem. § 97 ZPO zu tragen.

Duwell Zwanziger Krasshofer
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