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Verkiindet
am 24.September 1957
Grunau,Justizober-
sekretdr als Urkunds-
beamter der Geschafts-
stelle

In Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

dger Firma SEJEED ¢=tH, DED @etr=te @D,

vertreten durch ihren Geschaftefihrer Willi SEED.

ebenda, .
Beklagten und Revisiomsklégerin,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr.(@w -
gegen

den Dipl.Ing.Dr.Walter K@D, C{NNED. gD

strase @,
Kldger und Revisionsbeklagten,

- ProzeBbevollmidchtigter: Rechtsanwalt Dr,. -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mindliche Verhandlung vom 24.September 1957 unter Mit-
wirkung der Bundesrichter Prof.Dr.h.c.Wilde,Dr.Birnbach,
Dr.Kriiger-Nieland, Dr.Christoph, Dr.WeiB

fiir Recht erkannt:?

Die Revisicn der Beklagten gegen das Urteil
des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in

Dilsseldorf vom 3.August 1956 wird auf Kosten der

Beklagten zuriickgewiesen.
Von Rechts wegen
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Der Kldger war .in der Zeit von 1946 bis Mitte 1954
als leitender Ingenieur bei der Beklagten tétig. Er mach-
te in dieser Zeit zwei Erfindungen, die beide von der Be-
klagten iibernommen und von ihr zum Patent angemeldet wur-
den. Das erste betraf ein Walzkaliber zum Walzen profi-
lierter Dridhte, das zweite einen Profilstab und die Her-
stellung von Spaltsiebbelsgen. Beide Patente wurden
unter den Nummern 869 633 und 874 938 auf Grund des Er-
sten Uberleitungsgesetzes vom 8.Juli 1949 erteilt. Wah-
rend fiir das erste Patent spezielle Vereinbarungen der .
Parteien fehlen, schrieb die Beklagte noch vor der Ertei-
lung des Patents am 19.Juni 1947 iiber die zweite Erfin-
dung an den Kliéger:

"Obwohl im Anstellungsvertrage vom 25.Ju-
11 1939 eine Erklarungsfrist fiir die Ubernahme
von Werkserfindungen nicht vorgesehen ist, er-
kldren wir hiermit, daB wir die in Ihrem Be-
richt vom 27.Juli 1946 unterbreiteten Verfah--
rengvorschlidge fiir die Herstellung von punkige-
schweifften Siebbelégen zur alleinigen wirt-
schaftlichen Ausnutzung iliberneimen werden.

Die Hinterlegung einer Patentanmeldung in Deutsch-
land ist aus bekannten Griinden zur Zeit nicht
méglich. Sobald eine Hinterlegung von Patent-
anmeldungen wieder erfolgen kann, werden wir dle'
Anmeldung unverziiglich einreichen.

Mit anlaufender Fertigung von Siebbdden dieser
Ausfilhrung sind wir bereit, Ibhnen eine Pauschal-
vergiitung (einschlieRlich weiterer Verbesserun-
gen) in Hohe von 3 4% der Netto-Fakturenbetrige
zu vergiliten. Sollte es aus irgendeinem Grunde
nicht zur Patenterteilung kommen oder die Ertei-
lung des Patentes versagt werden, dann wiirde

die 3%ige ErflndungsvergUtung wegfallen ung an
deren Stelle elne erhdhte Umsatz-Bonlflkatlon

1n Héhe von 1 % (statt .normal 1,/2 % laut Ver-

twag vom 25.Juli 1939) treten.



Matthias Prinz

Rechtsanwalt www.prinz.law
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Die Rechtsgliltigkeit dieser Vereinbarung wiirde
im Falle der Patenterteilung sich auf die Gilil-
tigkeitsdauer des Patentes bezw. Gebrauchsmu- -
sters erstrecken. Bei Nichterteilung eines Er-
findungsschutzes wiirden hingegen die Bedingun-
gen des Hauptvertrages FPlatz greifen."
ie Beklagte nahm die Pabrikation der patentierten
"Optima"-Spaltsiebe auf und zahlte dem Klhdger bis zu sei-
nem Ausscheiden aus ihren Diensten 2 % vom Nettofabrika-
tionswert dieser Siebe. Riir das andere Patent wurde bis-

her nichts gezahlt.

Nach der Kiindigung des Anstellungsvertrages durch
den KlBger verweigerte die Beklagte die Weiterzahlung
der Erfindervergiitung mit der Begriindung, sie sei nur
fliir die Dauver des Angestelltenverhdltnisses versprochen
worden, der Kléger sei auch nicht alleiniger Erfinder
gewegen. Einen weiteren Streitpunkt bildete die.Berech-
nung der Verglitung. Der Kléger verlangte Berechnung nach
dem PFakturenwert der Originalrechnungen, die Beklagte
behauptete, es seien nur 2 % von den intermen Fabrika-
tionsfakturen vereinbart gewesen, wie sie unstreitig bis-
her dem Kliger berechnet und von ihm entgegengenommen
worden sind.

Der Klédger erhob Klage auf Rechnungslegung iiber die
tatsiichlichen Umsdtze der Beklagten in Optima-Spaltsieben
fiir die Zeit vom 1l.Juli bis zum 31.Dezember 1954 und ver-
langte Zahlung der auf diese Umsdtze entfallenden Vergii-
tung in Hohe von 2 %. AuBerdem verlangte er angemessene
Vergiitung fiir das zweite Patent.

Die Beklagie beantragte urspringlich volle Xlag-
abweisung, hat aber im zweiten Rechtszuge ihre Rech-
nungslegungspflicht hinsichtlich des Patents 874 938
anerkannt vnd insofern such Rechnung {iber die Nettofa-
brikationswerte gelegt fiir die Zeit vom 1l.Juli 1954
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bis zum 31.Dezember 1954. Der Kléger hat seinen weiter-
gehenden Rechnungslegungsantrag iiber die Originalumsét-
ze nicht aufrechterhalten. Insoweit ist seine Klage vom
Berufungsgericht abgewiesen worden.

Der Klégef bezifferte seine Erfinderanspriiche fiir
diese Zeit auf 2 % der Rechnungssumme = 7 161,96 DM
nebst Zinsen und verlangte auBer dieser Summe 15.000.- DM
fiir das Patent 869 633,

Die Beklagte hielt sich mangels einer Einigung fiir
die Zeit nach dem Ausscheiden des Kldgers wegen des Pa-
tents 874 938 nicht fiir zahlungspflichtig, wegen des
Fatents 869 633 allenfalls in Hohe von 2000 - 2500 DM.
Gegeniiber beiden Anspriichen rechnete sie mit einer Scha-
densersatzforderung von 45 093 DM auf, die sie fiir die
Entwicklung einer vom Kldger gebauvten Schweifimaschine ver-
geblich aufgewandt habe, obwohl der Kléger fiir deren
Funktionieren die Garantie iibernommen habe. '

Das Landgericht hat den ersten Klageanspruch voll,
den zweiten in Hohe von 3000 DM zugesprochen. Das Beru-
fungsgericht hat durch Teilurteil iiber den ersten Klage-
anspruch die Berufung der Beklagten gegen die Verurtei-
lung zur Zahlung von 7 161,96 DM nebst Zinsen zurlickge-
wiesen.

Gegen dieses Teilurteil richtet sich die Revision
der Beklagten, mit der sie Abweisung der Klage in Hohe
von 7 161,96 DM nebst Zingen erstrebt.

Der Kldger bittet um Zufﬁckweisung der Revision.

_Entscheidungsgrindes

Zur Entscheidung steht nur die Forderung auf Erfin-
dervergiitung fiir das Patent 874 938, soweit sie 2 % des
Fabrikationswertes von Optima-Spaltsieben nichi iiber-
schrejtet. Alle htheren Anspriiche werden vom Kliger im
Rahmen des Teilurteils nicht mehr geltend gemacht.
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Das Berufungsgericht entnimmt dem Schreiben der Be-
klagten vom 19.Juni 1947, daB sie dem Kl&ger in Abénde;
rung ihrer fritheren Vorschldge vom 10.Juli 1946, 17.dJuli
1946 und 11.Juni 1947 vorbehaltlos eine Erfindervergii-
tung filr Optima-Siebe von %3 % vom Umsatz fiir die Dauer
des angemeldeten Schutzrechtes zugesagt habe ohne Riick-
sicht darauf, ob der Kldger wihrend dieser Zeit in ihren
Diensten bleibe und ob auBer ihm die als Erfinderin ge-
nannte Frau LI an der Erfindung beteiligt gewesen
sei, Eine Einschrinkung sei nur gemacht worden fiir den
Fall, daB ein Erfinderschutz nicht erteilt werde. Das
Patent sei aber - wenn auch beschrénkt - erteilt wordén.
Nach dieser beschridnkten Erteilung habe sich der Kléger
nach anfénglichem Strduben widerspruchslos in die von
der Beklagten verlangte Herabsetzung der Erfindervergii-
tung auf 2 % gefiigt. Hieran sei durch spétere, an die
Kiindigung des Klégers sich anschlieBende Verhandlungen
nichts geéndert worden, insbesondere habe der Kléger
auf die zugestandene Eriindervergiitung nicht verzichtet.
Ebensowenig komme eine Herabsetzung.der Vergiitung nach
§ 5 Abs. 5 der DVO vom 20.Marz 1943 zur VO iiber die
Behandlung von Gefolgschafitserfindungen vom 12.Juli 1942
in Prage. Denn es seien keinerlei Tatsachen erwiesen,
die eine solche Vergiitung als unbillig hoch erscheinen
lassen konnten.

Die Revision beanstandet diese Ausiegung” der Ver-
einbarung, weil sie am Wortlaut hafte und dem wirklichen
Willen der Beteiligten nicht erforsche, dabei auch we-
sentliches Vorbringen unbeachtet lasse. Die Riige ist
nicht begriindet.

Das Berufungsgericht hat im Gegensatz zu den Aus-
fiihrungen der Revision sehr wohl beachtet, daB bei der
ersten Vereinbarung vom 19.Juni 1947 das AusmaB des be-
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antragten Schutzrechtes noch niecht feststand. Bs stellt
fest, daf die Beklagte nach der beschrénkten Erteilung
des Patents eine-Herébsetzung der zundchst zugesagten
Erfindervergiitung von 3 # auf 2 # verlangt und daB der
Klager sich nach anfédnglichem Stréuben schlieBlich
stillschweigend mit dieser Herabsetzung einverstanden
erklart habe. Daraus hat das Berufungsgericht rechtlich
einwandfrei die Aufrechterhaltung aller Bedingungen des
Schreibens vom 19.Juni 1947 einschlieflich der Geltungs-
dauer flir die ganze Schutzfrist des Patentes geschlossen
und nur die Hohe der Vergiitung filr abgedndert angesehen.
Es hat damit dem Vorbehalt des Schreibens vom 19.Juni
1947 fiir den eingetretenen Pall einer teilweisen Versa-
gung ausreichend Rechnung getragen. Bei dieser Sachlage

A

kenn auch keine Rede davon sein, daB das Berufungsgericht,

wie die Revision geltend macht, bei der Auslegung der

Parteivereinbarungen die Vorschrift des § 5 der DVO vom
20.Mirz 1943 nicht beachtet habe. Die Beklagte hat, so-
weit es sich um die Einengung des Schutzrechtes handelt,
durch die von ihr selbst verlangte Herabsetzung der Ver-

giittung von 3 % auf 2 % dasjenige erhalten, was sie selbst

als angemessenen Ausgleich fiir die nachtrédgliche Begren-

zung des Umfanges des Patents angeschen hat. DafB das spi-
tere Ausscheiden des Kldgers aus den Diensten der Beklag-

ten keinen Tatbestand darstellte, der die Anwendung des
§ 5 Abs. 5 amal hdtte rechtferivigen kbnnen, hat das Beru-

fungsgericht unter Ubernahme der entsprechenden Darlegun-

gen des Dandgerichts in einer miv Ger Revigion nicht an-
fechtbharen Weise ausgefiihrt. Die vom Berufungsgericht
festgestellte vertragliche Brstreckung des Anspruches
filr die Dauer des Patentschutzes ohne Ricksicht auf eine
etwaige Ldsung des Arbeitsverhadlinisses entsprichi im
iibrigen der in § 8 der DVO festgelegten Unebhingigkeit

des Vergiitungsanspruches von einer Losung des Arbeitsver-

hiltnisses.



Wenn die Revision ein angebliches Zugestindnis des
Kldgers fiir sich in Anspruch nimmt, daB eine Einigung
{iber die H6he der Verglitung nach Aufldsung des Arbeits-
verhdltnisses nicht stattgefunden habe, so verkennt sie
den Sinn der angezogenen Ausfﬁhrgng des Kldgers im
Schriftsatz vom 13. Juli 1956. Der Klédger hatte an die-
ser Stelle nicht etwa die Preisgabe der Vereinbarung
iiber die Dauer der Lizenz zugegeben, -sondern nur tatsédch-
lich erkldrt, daB die Parteien iiber die Zeit nach dem
Ausscheiden des Kldgers nicht verhandelt und sich dement-
sprechend nicht geeinigt hétten. Im unmittelbaren Zusam-
menhange damit verteidigt er noch die Vereinbarung von
3 % filr die Patentdauer. Das Berufungsgericht hat daher
mit Recht aus diesem Vortrage des Klégers kein Zugesténd~
nis der Verteidigung der Beklagten entnommen. .

Im tibrigen ist auch der Vorwurf gegenstandslos, das
Berufungsgericht habe iibersehen, daB die Beklagte nach
der beschrinkten Erteilung des Patents in ihrem Schreiben
vom 22.Juni 1953 nicht nur die Herabsetzung der Erfinder-
vergiitung auf 2 %, sondern eine umfassende Neuregelung
verlangt habe. Das Berufungsgericht konnte aus der un-
streitigen Tatsache, daB in der Polgezeit die Erfinder-
vergitung nur in dieser Hohe berechnet und vom Kléger
entgegengenommen worden ist, schlieBen, daB damit alle
Ainderungswinsche der Beklagten erledigt waren.,

Die Revigion macht schlieflich geltend, die Partei-
en geien sich am 17.Juni 1946 dariiber einig geworden,daB
die Pauschalvergiitung von 3 % nur nach aufen als Erfin-
dervergilitung bezeichnet werden solle, wdhrend im Innen-
verbhdltnis nur 2 % als Erfindervergiitung und 1 % als
Entwicklungsvergitung gelten sollten. Es mag dahinge-
stelit bleiben, ob dieses Vorbringen sich mit der Beru-




fungsbegriindung der Beklagten vom 10.April 1956 deckt,

in der keine derartige ausdriickliche Vereinbarung be-
hauptet. sondern nur eine Auslegung des Begriffes "Pau-
schalvergiitung" versucht worden war. Jedenfalls wiirde
eine derartige Vereinbarung unbeachtlich sein, nachdem
das Berufungsgericht in rechtlich einwandfreier Weise

aus dem gesamten Inhalt der Verhandlungen den SchluB ge-
zogen hat, daB die Beklagte die Verhandlungen mit ihreém
Schreiben vom 19.Juni 1947 auf eine v5llig neue undg
selbstandige Grundlage gestellt habe. Die angeblichen
Vereinbarungen vom 17.Juli 1946 waren damit in jedem Fal-
le gegenstandslos, da nichts daflir spricht, daf sie in
die endgiiltigen Vereinbarungen aufgenommen worden sind.
Damit entfillt der Versuch der Beklagten, die H&lfte der
Erfindungsvergiitung als in Zukunft fortfallende Vergiitung

fiir die Entwicklungsarbeit des Klédgers in Abzug zu bringen.

Auf die vom Berufungsgericht zurtickgewiesene Aufrech-
nung ist die Revision nicht zuriickgekommen. Die Revision
war nach alledem mit der Kostenfblge des § 97 ZPO zu-
rickzuweisen.

Wilde Birnbach  Kriiger-Nieland Christoph Weiss
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