a)

b)

lachschlagewerk: ja
Antliche Sammlung: nein
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Ges. lber Arbeitnehmererfindungen (ArbErfs
17 Abs. 2, 43

Die Bestimmung des § 9 DurchfV0O von 194%, wonach die

orschriften dieser Verordnung nicht im voraus zu Un-
gunsten des Arbeitnehmers abgedungen werden konnen,
ist dahin zu verstehen, dal keine Vorausverfigung iiker
Binzelanspriiche zugelassen ist, die im Augenblick der
Vereinbarung nicht einmal dem Grunde nach entstanden
sind.

Die allgemeine Rilckwirkungsklausel des § 4% ArbEriG

kann nicht zur nachtré; lichen Heilung einer Vorausverfigung
des Arbeitnehmers fihren, die im Zeltpunkt ihrer Vornohmne
nach ¢ 9 DurchfV0 won 1943 unwirksam war.

Die gesetzliche Vermutung des § 17 Abs. 2 ArbErft¢ finded
el dung

reine Anwendung, wenn der Arbeitgeber die Patentanm _
1gCLCJ1"

nach Erlaf des Bekannimachungsbeschlusses guriicknimmy,

Ealat
U

dem er den Vergltungsaonspruch des Arbeitnehmers bexeld
vorher voll erfullt hatte.

Zur Anpassung einer Pauschalvergiitung an eine verinderte

Py

Geschiiftsgrundlage (§ 12 Abs. 6 ArbErfa).

BGH, Urt. v. 20. November 1962 - I ZR 40/61
0LG Disseldorf
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Vomk dot armn 20. November 1962 &,/'ff
ug, Justiszangestellter,
als Urkundsbeazmter der Geschiftsstelle

In Namen d e s Volkes

In dem Rechtsgtreit

der Firma CHl NS '@ @ /¢, el (rcic <N
S, vcrireten durch ilhren Vorstand,

Belklagten und Revisionskligerin,

~ Prozefibevollmichtigter: Rechisanwalt Mg -
gegen

den Patentanwalt Dr. Hans Gunther L g |
M, o @, ‘

Kliger und Revigionsbeklagten,
- Prozefbevollmichtigter: Rechisanwalt Dr. G

hat der Drste Zivilnenat des Bundesgerichitshofs auf die
rniindliche Verhandlung vom 20. November 1962 unter Ilit-
virkung deg Senatspridsidenten Prof. Dr. h. c. Wilde
und der Bundesrichter Dr. Kriger-Hieland, Jungbluth,

Dr. Spengler und Ebel

filr Recht erkannt:

TP N,

Die Revigion der Beklagten gegen das Urteil

des 2. Zivilsenats des QOberlandesgericht
in Digsseldorf vom 27. Januar 1967 wird auf
Zosten der Beklagten zurlickgewiesen.

Von Rechts wvegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt W.grinz.law

Tatbestand:

Der Kliger war bei der Beklagten vom 1. April 195% bis zZum
31. Mai 1955 als Chemiker beschiéftigt. Zr war an einer Heu-
entwicklung beteiligt, die zu der Patentanmeldung ¢ 9969

IV c¢/12 q fithrte. Der Erfinderanteil des Klégers vurde von

\‘n

der Beklagten auf 30 % festgesetzt. Vor dem Ausscheiden des

T
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Kidgers teilte ihm die Beklagte durch Schreiben vom 25.
1955 folgendes mit:

"Jie Ihnen der Rechtsunterzeichnete bereits vor
léingerer Zeit mitteilte, besteht in unscrem Verk

dic Ubung, Erfinderve Tguuuagsansp“ucl von Ange-
stellten, die aus ungeren Diensten & uoCh’iQCP

durch eine einmalige Zahlung abzufino.cn° Die Patent-
kommission unseres Werkes, dic sich mit dieser lrage
beschiaftigt, h&lt in Ihrem Fall fir Ihre anteils-
miBige Beteiligung an Erfindungen Betridge in folgen-
der Hohe flr angemessen:

0.2, 813 ( C 9 063 ) DM 500,--
855 (€ 9 969 ) " 7.000,-—
886 ( C 10458 ) L 350, ——
904 ( C 10882 ) " 350, —-
06 ( ¢ 10976 ) " 500, -~
DM 8 7009

Wir bitten Sie, Ihr Einversténdnis zu dieser Rege-
Iung auf den beiliegenden Durchschlag zu erkléiren.”

1Znyosad DYIN I e/g §§ YoeU YUeqUAJe(] S[e puls SUN[UItIesS[1931) I9P J[I9 ], YoNY SIDMUIH]

Der Kldger erhob zuniichst Einwendungen wegen der Hthe der
vorgenommenen Bevertung; im Anschlufl an eine miindliche
Unterredung mit dem Vorstandsmitglied Dr. Z¢illB evklirte

er jedoch schriftlich sein Einversiindnis mit dem Vorschlog
der Beklagten. Ferner unterzeichnete er am 31, HMai 1955
eine Erklirung, die folgenden SchluBsatz enthiclt:

"puflerden erklire ich, an die (G e @ (.G
keinerlei Ancpriiche mehr zu haben.t
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Tm Jahre 1958 teiite die Bcklag e d

Wunsch noch folgende Eingelheiten bezlglich der Berechy
grundlagen der ihm filr seinen 30 %igen inteil an der Patent-
anneldung C 9969 gezahlten Abfindung mit: Beil der Errechnung

@

nach den Richtlinien der Beklagten i angenommen worden,
daB die Erfindung angewendet werde und ihre Anwendung hr-
sparnisse bringe. Die fir den Antell des XlEgers errochncte
jéhrliche Erfinﬂervergﬁtung betrage 1.3%3,-—~ DIl und die

. lisierung der sechsfachen Jahreserfindervergitung
6.770,35 ZDM9 die auf 7.000,-~ DM aufgerundet worden seien.
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Die Beklagte hat die fragliche Patentarnmeldung nach der
[=Ra]

am 18. November 1955 erlasgenen, aber nicht ausgelihiten

Bekanntmachungsbeschlnl des Deutschen Patentamts zguriic

H

7

Der Kliger erstrebt mit der vorliegenden Klage eine ange-
megsene Erdhung der evhaltenen Erfindervergiitung,da die
vrepringlich auf 100 to veranschlagte Monatsproduktion bald
arf mindestens das Doppelte gestiegen sei, go dafl die Be-
klagte an der Erfindung jdhrlich ibe ;7 Millionen DN
egropare. Der Kliger hat heantragt:,

I. die Beklagte zu verurteilen, ihm Auskunft dariiber
zu erteilen
flir welche vo“k@ufsfahlgcr Produkte und/oder fur
welche Zwluchonorouulte die unter Hitwirlkung des
Yldgers gemachtbe Erfindung ¢ 9969 IV ¢/12 g wvon
der “Bekla gte scit der ErilWQUﬁgS?PHLJdqu ver-
wendet worden sei und welche Ersparnisse und/oder
yelchen Umsatz die Beklagte dadurch croziels h.bb,
una swar an;gfmthusuclt nach Vierteljahren, unter
zleichzelitiger mﬂgabp welche Bercchnungoialtoren
die benlabte der u“ch Schreiben an den KlEger von
25.5.1955 erfolgten Yestsetzung dexr Verglitung zu-

grunde gelegt habe;

II. festzustellen, daf die Beklagte verpflichtet cei,
an den ¥XlEger 6Le sich aus dcv Avskunftoerteilung
gemif dem Xlageantrzg zu Z2iff. I ergebende ange-~
megsene Erfindervergitung abzlglich von bereits ge-~

zehlten 7.000,-- DK zu zahlen.
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Die Beklagte hat Klagabweisung beantragt und geltend ge-
macht, dafl der Kifger mit Ricksicht auf die vereinbarie
Kapitalabfindung keine Neufestsetzung der Erfinderverglitung
verlangen konne. Uberdies habe er keine wesentliche Anderung
der maBgeblichen Umsténde im Sinne des § 12 Abs. 6 ArbErfg

dartun kdnnen.

Das Landgericht hat dem Auskunftshegehren teilwelse statt-
gegeben, indem es die Beklagte durch Teilurteil vom 15, Qkto-
ber 1959 verurtelilt hat, dem KlZger Auskunft dariiber zu er-
teilen, welche Berechnunggfaktoren sie der durch Schreilen
vom 25.5.1955 erfolgten Festsetzung der Vergiitung fur die
streitige Erfindung zugrunde gelegt habzs. Die von der Be-
klagten gegen dieges Teilurteil eingelegte Berufung wurde

vom Oberlardesgericht durch Urteil vom 27. Januar 1961 gu-
rilckgewviegen; die Revision wurde zugelassen,

4.

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte form- und fristgercceht
Revision eingelegt, mit der sie ihren Abweisungsantrag
welterverfolgt, wihrend der Kliger um Zurilickweisung der

Revision bittet.

Entscheidungsgrinde:
Des Berufungsgericht h&#lt den auf Auskunf{ gerichtete
Hilfsanspruch aus dem Grunde flir gerechtfertigt, weil
das Vorliegen eines Hauptanspruchs auf Heufegtsetzung
schliisgig dargetan oder jedenfalls nicht unwahrscheinlich
ei und weil diesem Hauptanspruch auch keine begrindeten

Einwendungen entgegenstinden.

Fur den Auskunftsanspruch sei es beil der gegebenen Sach-

lage zusreichend, daB zwischen den Partelen iiberhoupt ein

Rechisverhiltnis - in Gestalt des § 12 Abs. 6 ArbEriG -

o



bestehe, kraft dessen der geltend gemachte Leistungsanspruch
an sich zur Entstehung gelangen konne. Zur Begrindung die-
geg Lnspruchs suf Heufestsetzung der Erfinderverglitung hale
der Kléger schliissig zumindest in einem Punkte einc we-
gentliche Verdnderung der mafgeblichen Umstiinde vorgetragen,
indem er sich darauf berufen habe, dall die Produktion nuch
dem erfindungsgenificn Verfahren gegeniiber den Anfangserviar-

tungen auf das Doppelte gestiegen sei. Dieger veon der RBe-

kXlagten nicht substantiiert bestrittence Vorvrog reiche zur
Stiitzung des Auskunfisarspruchs aus, da der Xldger ohne
eigenes Verschulden auBlerstonde sei, einen genaven Hachweis
zu. fihren. Zudem seili die Beklagte unschwer in der Lage, die
begehrte und ihr zumutbare Auskunft zu erteilen, welche ge-
ade die tatsichliche Grundlage fir diec Intscheid
wvirklich ein Leilstungsanspruch gegeben sei, abgeben solle.

Dieser rechtliche Ausganzspunkt des Berufungsurteils ist
vor der Hevigion nicht anpegriffen worden. Er steht in Lin-
klang mit der Rechisprechung des Reichsgerichts und des
Bundesgerichiteghofs, wonach der Anspruch auf Auskunftscrtsi-
lung oder auf Rechnungslegung gemiB § 242 BGB auch in Fillen
gegeben sein kenn, in denen der Berechtigte im Ungewissen
nicht allein iiber den Umfang, sondern sogar lher das Be-
stehen seines Anspruchs ist (vgl. RGZ 108, 73 158, 379

3GEZ 10, 387). So ist es inshesondere gesicherte Decht-

o

sprechung des erkennenden Senats, dafl fir den Auckunitpan

X

o

H

spruch in Wettbewerbo- und Warcnzeichengochen, welcher eineon

Schodensersatzanspruch vorbereiten soll, die Derlegung der
chkeit eines Schadenseintritts ausreicht (vgl.

BGH GRUR 1954, 457 - Irus/Urus; 1957, 222, 224 - Bicrbezugo-

vertrag; I ZR 95/60 vom 13.2.1962 (S. 35/3%6).



Pemn angefochtenén‘Urteil ist ferner zunichst insoweit bei-
zutreten, als es iiberhaupt § 12 Abs. 6 ArbErfG - und nicht
§ 5 Abs, 5 der frither gelitenden DurchfVO von 194% - als
Rechtsgrundlage des Hauptanspruchs auf Neufestsetzung an-
geschen hat. § 12 4Abs. 6 erleichtert die Geltendmachung
des Anrechts auf anderweitige Regelung der Erfindervergl-
tung insofern, als er sich mit einer wesentlichen Anderung
der fiir die Tegtstellung oder Festsetzung malBgeblichen Um-
stinde begnligt, wihrend nach fritherem Recht durch nachtrig-
liche Verdnderung der Umstinde eine "offenbare Unbilligkeit"
eingetreten sein mufite. Die neue Geselzesregelung muf gemilB
§ 4% Abs. 1 ArbErfG rlickwirkend szuch auf die Rechtsbeziehun-~
gen der Parteien angewendet werden. -~ Welterhin begewnet
das angefochtene Urteil, wie dargelegt, insoweit keinen
Rechitsbedenken, als es sich im Rahmen seiner Entscheidung
tiber den Hillsanspruch auf Auskuniterteilung mit der bloBen
Wehrscheinlichkeit, dem Xldger konne aus § 12 Abs. 6 ArvEr{G
"

o
ein Hauptanspruch aufl Heufesiselbtzung erwachsen sein, bhegnriigt

hat,

Demgegenliber bezeichnet es die Revision ohne Erfolg als un-
gerechtfertigt, dal sich dos Berufungsgericht als Grundiage

fir die Verurteilung der Beklagten zur Auskunftsleilstung
mit einer bloBen Bthauptung des Kligers begnigt habe. Zu-
mindest hétte vom Kliger zur Stltze seines Hilfsanspruche
vorgetragen werden missen, dafl der Festsetzung seiner Ver-
gutung eine MNonatsproduktion von 100 Tonmen als maligebend
zugrunde gelegt worden sei.

™

Diege Revisionsriige erscheint auf den ersten Blick als in

¢

sich widerspriichlich; denn unmtglich kann von dem Klhger
ein substantilerter Vortrag Uber Berechnungsfektoren ervar-
tet werden, die er gar nicht kennt und Uber dlie er mittels

seines Auskunftontreges erst Aufklirung erhalten mschte.
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Indessen steckt in dieser Rlige imsofern ein richtiger Xern,
als bel einer durch Vereimbarung festgestelilten Urfinderver-

é‘tgng (vegl. § 12 Abs. 1) normalerweise derjenige Verirags-

eil, welcher eine Neuregelung nach § 12 Abs. 6 verlangt,
instande und verpilichtet sein wird, als AusQaLgslage ile-
jenigen Umstinde darzulegen und notfalls zu beweisen, dic

der Fegtstellung gemeinsam als "mafBgebend" zugrunde gelegt
worden sind. Verborgen bleiben kionnen dem Diensterfin
die maBgebenden Umstidnde im Regelfall eigentlich nur, wenn
die Verglitung aufgrund einer einseitigen Festsetzung durch
den Arbeitgeber (§ 12 Abs. 3) beziffert wird, ohne dafll der
Arbeitgeber dabel seine Berechnungsfaktoren im einzelnen

offenbars hitte.

Im vorliegenden Talle ist eine Avrt Miftelweg zwischen ein-
verstidndlicher Fesitstellung und einseitiger Feste
der Vergitung beschritien worden, indem die RBeklag
in ihrem Betrieb errechnete Summe genannt und dem Kliéger,
ohne ihn Uber deren Zustandelommen aulzukliren, nur die
Wahl zwischen ungepriiter Annahme oder Ablehnung gelagssen
hat. Hachdem sich der Kliger auf diese Art des Vorgenens
eingelagsen hat, kinnte ens - unter Zugrundele
igen Rechts - durchaous zweifelhaft gein, odb die dem Klfge

'
[

seinerzelit vorenthaltenen Berechnungsfaktoren {Uverhoupt als

fir die Pestetellung der Abfindungssumme 'mabgebliche Um-
stinde', d.h. als Gegchdftsgrundlage, gewertet werden dlirfen.

Mo

Desgleichen wilrde cg erdrierungsbediirftig sein, ob nicht dey

Kldger dadurch auf die Aufdeckung der einged

£
&
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ct

s5 g bei der

¥

Beklagten durchgefihrten Einzeliberechnung verzichitet hat,
dall er das Pauschalangebot chne Rickfregen angenommen hat,

Terartige Uberlegungen kbrmen indessen nicht fir die be-
reito in Jahre 1955 durchgefthrte Pauschelabfindung des

Hlipgers Plats greifen. Denn danmals galt noch die Bestimmung
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des § 9 der Durchfv0 von 1943, nach der die Vorschriften
tber Drfindervergltungen nicht im voraus zu Unguusten des
Arbeitnehmers abgedungen werden konnten. Diese Vorschrifit
nachte es dem Kldger, wie spater auszufihren scin wird,
rechtlich unmoglich, auf das Recht, unier gewissern Umstinden
eine Weuregelung zu verlangen, zu verzichien. Folglich konnt
von ihm auch kein rechitswirksamer Verzicht auf Offenlegung
der "mafligebenden Umstédnde", also der Berechnungsfaktoren

fiir seine Pauschalabfindung, ausgesprochen werden, weil

das in der Sache einem Verzicht auf das Recht selbst, nim-

lich eine Neuregelung su verliangen, glelchgekommen wire.

Der Klidger hat also den Auskunfisamspruch, welcher ihm nach
§ 242 BGB im Jahre 1955 gustand, bis heute nicht verloren
und kann deshald Aufkldrung dariber verlangen, aufgrungd
welcher Monatsproduktion der seinerzelt angevotene Pauschal-~

non habe eine Jahresvergiitung des Kligers von 1.333,-- DI
zugrunde gelegt, fir ihn unverstindlich.

Das Berufungsgericht legt weiterhin dar, dall dem Hilfsan-
spruch auf Auskunft dann nicht stattgegeben werden kinnte,
wenn dem Heuptanspruch begriindete Einwendungen entgegen-—
stiinden. Das wird jedoch vom Berufungsgericht verncint.

Es priift in erster Linie den von der Beklagten erhobenen
Einwand, der Xliger habe anliifilich der urspriinglichen Fest-
stellung der Vergltung aul deren etwaige Brhihung verzich-
tet. Binen derartigen Verszicht auf eine Neufesteetzung bhe-

handelt das Berufungsgericht unter Bezugnahme auf § 22
ATLETLG zwar als rechisgrundsdtzlich zuldssig, es sieht
ihn indes im Streitfall als tatsfchlich nicht erwiesen an.



In diesem Punkte kann dem Berufungsgericht nur im Ergebnis
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und nicht in

er Be gz:ndung beigetreten werden. Be?
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ArPErLE sind die Vorschriften
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grundelegung des

Gesetzes zu Ungunsten des Arbeitnehmers solange

v,q
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ieses

navding-
bar, bis eine lleldung der Diensterfindung erfolgt ist

. Im

liber Dieunsteriindungen - vorbehaitlich der Unbilligkeits-

L
-

klausel des § 23 - auch ingcwelt statthalt, als sic

S

zu Ungungten des Arbeitnehners suswirken. Doo Gesetz

Lrbeitnehmererfindungen iset aber erst am 1. Oktober

in Xraft getreten. ¥s legt sich zwar in § 47, soweit

Q
b
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tber

1957
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sich nicht um die Regelung der Inanspruchnohme handelt,

rilckwirkende Kraft such hinsichtlich solcher Arbeitneh

Brfindungen bei, die vor seinem Inkraftitreten gemachit

. b

"

mner-—-

WO~

den sind. Diege Rickwirkungsklausel kann indegsen ihrenm

Schutoeweck entsprechend nur sinngemidf ausgelegt

2

L owerden

(vegl. BGH GRUR 1958, 3%4, 3%6 - Mitteilungs- und Melde-

pflicht; GRUR 1962, 305, 307 - Federsp vorrichtung). Ins
i

begondere kann goie

fihren, daB eine von ihm Vowgerorme"u, aher nach fril

Infolgedessen kann die Frage nach der Rechiswirksamkeil

F—
—

des angeblich gemi#lB Schreiben vom 25. Mai
£
L

nen Verzichts auf Neurcgelung nicht nach §

sondern allein nach § ¢ der DurchfV0O vom 20. Idrz 104

beurteilt werden. Dieser bestimmte, dafl die denals gel
u

den Vorgchriiten schlechthin nicht im voraus zu Ung

o
des Gefolgschafts télﬂodeu abgedungen werden konnten

c
folge dieger Bestimmung waren dic demaligen Moglichlkceiten
<

der Beteiligten, ceine frihgeitige CGenerslregelung in
ick au inc Diensterfindung vorzunchmen, sogar std
blick auvfl einc Diensterfindung vorzunechmen, sogar ot

955 ouggesproch
22 ArhHErfG

Anschlufl an die Erfindungsmeldung sind hingegen Verceinborungen



als nach heute geltendem Recht eingeschriinkt. Denn durch
das Verbot von Vorausverfligungen zum Nachteil des Dienst-
erfinders unterband die Durchiiihrungsverordnung jede

1lechterstellung seinerseits im Hinblick auf solche Ein-

€2
o
[)

elanspriiche, die im Augenblick der Vereinbarung nicht ein-

an

mal dem Grunde nach entstanden weren. Zwar wurde im dlteren
Schrifttum zu § 9 Durchfv0 der Standpunkt vertreten, die
Unabdingbarkeit der Erfindung exnde, "sobald die Zrfindung
fertig vorliegt" {vgl. Riemschneider/Barth, Die Gefolgschafiso-
erfindung, 5. 2071; Hiller/Pohle, GRUR 1950, 184). Dieser

fuglegung, der sich offenbar das Berufungsgericht ancchiielen
1
1

wollte, kann jedoch nicht zugesiinm

g immt werden. Derm sie bo-
elt

Recht vorgegehenen Anspruchs auf anderweite Festsectzung

3
ricksichtigt nicht die Besonderhe desg auch im friheren
der Verglitung. Dicser entstand gemiB § 5 Abs. 5 DurchiVo
nicht mit der Vollendung, Anmeldung oder Inamspruchnahme
der Diensterfindung, sondern erst nachtriglich unter der
Bedingung, daf neuc Umsténde eintraten, "die eine Testge-
legte oder fegtgesetzte Verglitung als offenbar unbilliig
crscheiren lassen.! it Rlcksicht auf die sogiale Abhiinglg-
keit des Arbeitnehmererfinders wire ein Vorausverzicht auf
diege ungewisse Zukunitsanwartschait mit dem Schutzzowveck
des § 9 DurchfV0 ebenso unvereinbar gewesen wie etwa cine
Vorausverfiigung iber noch gar nicht gemachte Diensteriin-
dungen. Die Tragweite der durch § 9 DurchfVO eingefiihrten
Unabdingbarkeit "im voraus® kann deher nach Sinn und Zweck
dieser Vorschrift nur dahin abgegrenzt werden, dal der Ar-
verfiigen durfte (so auch Reimer, DTas Recht der Arbeitnchmer-
eriindung, 2. Aufl. S. 53; Volmer, Anm. 41 zu § 220 ArDEXLG).

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kxommt es mit-
*’-*igeb &5 &

hin fiir die Frage, ob in der Vercinbarung vom 25. lfai 1650
cin Verzicht des Kligers auf den Heufestsetzunges-/insnruch



erblickt werden kann, gar nicht auf die Begleitumstinde
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i
und die Auslegung der damaligen Willengerkldrung an. Denn
im demaligen Zeitpunkt war die neuerdi

£

o,

inderung der maflgeblichen Bercchnungs

nicht eingetreten, so dafl der Xidger nach seinerzelt gel-
tendem Recht ﬁb@rh&upt nichtv wirksgam auf die blofe Amvort-
scheft aug é 5 Abs. 5 DurchfVv0 - ncuerdings § 12 Abs. 6 Arbhr
hatte Verzicht lelsten kbnnen.

vich filr die vom Kldger anldBlich seines Aussgcheidens anm
31, Mai 19”' vnterzeichnete Ausgleichsquititung ergibt sich

kedne andere Rechtslage, so dal sich auch insowelt eine

nihere Hrmittlung eribrigt, ob die Parteien in diese br-

kldyrung iiberhaupt die Anwartschalt auf anderweite Fest-
en

getzung der Diensterfindungverglitung einbeziehen wollten.

Hiernach sind die Angriffe der Revision insofern nicht ent-
gcheidungs rheblioh9 als sie unter Hinweis auf §§ 33, 157,

242 BGB und § 286 ZP0 den Standpurkt vertritt, die vonm
Berufungsgerich% vertretene Afuslegung der Drklirungen vonm
25. und 31. Moi 1955 sel unvereinbar mit dem Abfindunss-

charakter der damaligen Vereinbarungen.

An zvieiter Btelle behandelt das
den von der Beklagten erhobencn Einw&nﬁg der strit
Diensterfindung fehle die Schutzfd

Bg vertritt hiexrzu die Rechiugaudl iassungﬁ
geber eine Betriebserfindung ala Bed

g0 habe cer dic @hvu@;ﬂhjggejﬁ entwede:

ennen (§ 17 4Abs. 1) oder er milsse
dungsverfahren beim Patentamt bils zum Zricl eirnes Belannt-
machungsbesgchlusses durchfihren, durch den dann die ¥Frogs

C
der Schutawirdigkelt mit bindender Hraft fUr beide Vertrags-
7

el

@
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)
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teile des Arbeiltgverkilinissces entochi

.
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Paher mlisse auch im vorliegenden Falle der am 18. Hovem
ber 1955 ergangene Bekanntmachungsbeschlull des Patentomts

e
zwischen den Parteien vollen Bewels flir dle Patentwirdighkeit

der Diemsverfindung erbringen.

Diegen Rechtsausfihrungen des Berufungsgerichts liecgt
unausgesprochen die Vorstellung sugrunde, dal die ge
liche Beweisgvermutung des § 17 Abs. 2 ArbDrfG rlckwirikend
auch auf golche Tatbestinde angewendet werden konne und

e

milsse, die bereits in der Vergangenheit,vor dem Inkrafi-

€

treten des ArbhEriG,abgewickelt worden sind. Gegen diesen
Ausgangspunkt kSnnten sich &us allgemeinen Rechtogrundsitzen

Bedenken ergeben (vgl. Enneccerus/Hipperdey, Allgemeiner Toil,
5. Aufl. 1959 § 61 I1 5, 4, 8. 355). Jedoch bedorf es in-
sowelt keiner niheren Erdrterung; denn die Bewelsregel des

§ 17 Abs, 2 kann auf den vorliegenden Sachverhalt ohnehin
keine Anwendung finden. § 17 siellt in seiner Gesamtheit
eine Ausnahmeregelung zu § 13 dar, wonach der Arbeitgeber

Y

sur Anmeldung der ihm gemeldeten und unbeschrinkt in An-

o
[
~
paiy
o
H

spruch genowmenen plensterfindungen verpflichiet ist
Veiterverfolgung der Anmeldung und zur Aufrechterholiung
eines etwa erlangten Patentes ist der Arbeltgeber indesscn,
wie gich eindeutig aus § 16 ergibt, nur solange verpilichteti,
big er den Anspruch des Arbeitnehmers cuf angemessgene Ver-
gitung erfillt hat. Ist der Verglitungsenspruch voll erflill
5o kann der Arbeitgeber seine Rechte - sei es aus der
Anmeldung, seil es aus dem erlangten Schutzrecht - aufgeben,
ohne die Einwilligung des Erfinders einholen oder ihn cuch
mur befragen zu miissen {(vgl. Reimer/Schade/Schippel, 8. 173,
inm, 5 zu § 16; Amtliche Begriindung zu § 15 ~ jetzt § 16 —;
Lindenmoier/Iidecke, §§ 13 - 16 Anm. 24, $. 2471; Heine/
abitzki, Anm. 2 b zu § 16 8. 91), Im voriiegenden Falle
hatte dic Beklagie den Vergltungsanspruch deg HlHgers durch
Zehlung der vereinbarten Peuschaloumme voll erfiillt {(vgl.



Reimer und Amtl iche Begrindung 2a0). Infolgedessen war dic.
Beklagte zur Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung vefugt, ohne
zu welterer Ricksichtnahme sauf den XlHger vertrapglich ge-
halten zu sein. Diese Malnshme ihrergelts komnte infolge-
dessen auch nicht zu einer Anwvendung der Bewel gvernulung

des § 17 Abs. 2 zu ihren ILasten fithren, weil diesc sinnge-
mafh das Porthestehen der Anmelde-~ und W r

pflicht auve §§ 13, 15 des Gesetzes voraussetzst. An dicser
Zechtslage Andert sich auch nichts durch die von der BDe-
¥lagten flir ihr Vorgehen gegebene Begrindung, dall gie
die Brfindung welterhin als Betriebsgehelmnis behandeln

vwolle.

i

Indessen kann der Revigion auch ohne Heranzienhung der ge-
setzlichen Vermutung des § 17 Abs. 2 ArDErLfG nicht darin
beigepflichtet werden, dal der wvorliegenden Klage auf Aus-
kunftertelilung Uberhaupt eriolgreich der Biawand mangelnder
Schutefihigkelt der Diensterfindung entgegengesctst werden
ktrnne.
Hach neuerer Rechtsprechung des Senats (BGHZ 37, - 81 -
Cromegal) mufB der Arbeitgeber, der eine Diensterfindung
unbeschrinky in fnspruch genommen hat und sodann auswertcet
hicerfilr, auch ohne Patentschutz zu geniefcen, ei
fige Verglitung an den Arbeiitnehmer leisten. Dieses vorlitu-
fige Entgelt ist fir den Zeitraum, in dem die Erfindung be-

nutzt wird, zu entrichiten und nech lafigabe der laufenden

Benmutzungshandlungen zu berechnen., Je nach dem Ausgaong des

Patenterteilungsverfahrens wird es entweder nach Erlangung
des Patentschutzes durch die - zumeist hthere - endgliltige
Erfindervergiutung abgelést oder es endet mit der recl

Versagung des Patents (arg. § 10 ibs. 2 AxbErlG).
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Dicger Rechisgrundsatz ist auch fiir die Beziehungen der

Prozelparteien von Bedeuuungo Denn die Beklagte hat die
Diensterfindung des Kldgers unstreitig bis zum 20, Juli 1959,
alao auch noch nach den Inkrafittreten des Gegetzes iiber

Arbeitnehmererfindungen benutzt. Infolgedessen hitte den

Kidger zumindest filr diese Auswembungaz@it unter der Herr-
schalft des neuen Gesetzes ein Benutzungsentgelt zugestanden,

das von der endgiiltigen Beurteilung der Patentidhigleit

u]

t sich der

unabhiingig ist. Mit dieser Festotellung erwels
allein in die Revisionsinsgtanz erwachsene Auvskunfitsanspruch
‘bereits als gerechtfertigt, ohne dall noch zu der FPrage
Stellung genommen werden mifite, ob dem HlHger das einst-
weilige Benutzungsgeld auch flr den vor dem Inkrafttreten
des neuven Gesetzes liegenden Benufzungszeltraum zugebhilligt

verden kann.

Im Ergebnis ist also die fuffagsung des Berufungsgerichis

zutreffend, daf der Binwand mangelnder Schutzfihigkeit weder
den Auskunftsanspruch nocii den Anspruch auf Heufegstsetzung

dem Grunde nach erschilttern kann, sondern dafl die #Frage
der Schutzithigkelt allenfalls eine Rolle im Rohmen der

Prifung spiclen kann, ob und in welchem Umfange eine we-
gentliche Znderung der Geschiéftogrundlage eingetreten ist.
Diege TFeststellung kann nur aulgrund einer Gegamitwirdigung
aller Umoténde getroffen werden und crfordert, dal eincr-
seito dic flir eine Erhthung und andercrsceits die flr eine
Verminderung sprechenden Tatsachen gegeneinonder abgewopen
wverden.

Begondere Bedeutung wird im Rahmen dicgser Gesanmtwirdigung

der ebenfalls gchon von Berufungsgerlcht ausgesprochens
z erlangen, daB der Xléger durch Annahme der Tau-~
indung von 7.000,-- DI Unmgatgerhthungen, dice sich

im Rohmen einer rormalen Geschiftsausweitung halten, in
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¥auf genommen hat. Hierdurch wird nicht nur eine Hinaus-

o0
o

schiehung der Grenze bewirkt, bei deren Uberschreitung

eine HWeurcgelung iiberhaupt erst in Betracht kommt, sondern
ter

aus dem Vergleichscharsk der urspringlichen Regelung muf

auch die weitere Folgerung gezogen hcrdehg daid sich der
Klager inm Fslle einer ﬂeufe.,,etuung - entzegen den in
seinen Schriftsttezen geduBerten Ervartungen ~ nicht nur
in IIdhe der ihm esusgeszahlten 7.000,-- DI, sondern weiterhin

I.J-

n Héhe eines durch Auslegung des alten Abkommens zu er-
mittelnden Risiko-Abschleges als abgefunden behendeln losoen

o
e}
o

o
!

muf. Denn keinesfells darf eine bereits vorliegend

schalierungsebrede aus Anlal einer Neufestsetzung gonid
12 Abs. 6 vollig beiseitcgeschoben werden. Das ergilbs

sich aus der Rechtsnatur ciner derartigen Neufestset
lche sich nicht in einer Heuberecnnung der Verglitung

unter Zugrundelcegung der nunmehr genauver ilberschbaren

Berechnungsfalkitoren erschipft, sondern eine sinngemille
Anpassung des genzen Abkommens vom 25. Mal 1955 an die ver-
gnderten Gesambumstinde eriordert.

Keine Einwendungen hat die Revision gegen den levzten
Teil der Urteilsbegrlidvr" v rﬂebruoht, in dem sich das
EBerufungsgericht mit dem jand der Beklagten auseinander-

Hin
getzt, sic benutze die streitige Erfindung Uberhaupt nicht
.,l,

-
A

nehr, well sie fest ,esJo habe, dall der erfindungsgeni
tz sich bei der «eﬂwendung von hendeligliblichen
ribrige., Der Rerunfungsrichter reigt swar gruni-

dice Dicnster-—

¥
¢cn anhiEngigen Auskunftsanspruch,



da ohne Kenninis der begehrten Angaben nicht augsuschlic
s A B T B 1 iy fyy ey

sei, dall schorn diese dreijdhrige MNutzung ein solches AUS

maf angenommen haben konnte, dall die Veraussetzung

einen Anspruch auf Heufeostsetzung hestinden

Diese Ausfiihrungen lassen keinen Rechisiehler erlkennen.

Jach alledem ist die Berufung gegen das Teilurteil des
Landgerichts zu Recht zurlckgewiesen worden, so daf)

o
e
w

Revigion der Beklagten keinen frfolg haben konnte.
Die Kostenentscheidung beruht au? § 97 2P0

VWilde Krilger~Nielend Jlll'lgb:{_u’th Spengler mhel



