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Amtliche Sammlung: nein 2543 035

Ges. ilb. Arbeitnehmererfindungen (ArbEG)
v. 25. Juli 1957, BGBl1 I 756,
§ 10
Drehestromwickluntg

Der Einwand aus § 10 Abs. 2 Satz 1 ArbEG steht dem
Arbeitgeber nur dann zur Seite, wenn die mangelnde
Schutzfihigkeit sich aus einer formell rechtskréfti-
gen, gegen jedermann wirkenden Entscheidung des
Patentamts oder eines Gerichts ergibt. Pehlt es daran,
80 kann der Einwpnd nicht beachtet werden; das tiber
den Verglitungsanspruch des Arbeitnehmers entscheidende
Gericht ist daher nicht befugt, auf den Einwand hin
lber die Schutgfihigkeit zu befinden.

Ges. {ib. Arbeitnehmererfindungen (ArbvEG) .
v. 25. Juli 1957, BGB1L I 756,
§ 34

Durch einen Einigungsvorschlag der Schiedsstelle,
der nicht als angenommen gilt, wird die mangelnde
Schutzfdhigkeit einer Erfindung auch dann nicht mit
bindender Wirkung festgestellt, wenn die Parteien

- 8ich auf Anregung der Schiedsstelle damit einver-
standen erklirt haben, da8 diese zu der Frage der
Schutzfihigkeit Stellung nimmt.

BGH, Urt. v. 9. Januar 1964 - Ia ZR 190/63

0LG Karlsruhe
IG Mannheim



Is ZR 190/63 i
Verkiindet am 9. Januar 1964 .

Oechsler, Justizangestellte,
als Urkundsbeamter
der Geschiéftsgtelle

Im Namen des Volkes

In dem Rechtestreit

Heinz Oguume, T"CGHEED, :GEEE strase 8,

Kliger und Revisionskliger,
-~ Prozefibevollmichtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. (D -

gegen

Firma HP Aktiengesollschaft T?
genctuglich vertroten durch die Vore%andsm tglieder
Hermann Sch@® und Julius w@ild, TCHED.

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- ProgzeBSbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. @D -

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf
die miindliche Verhandlung vom 9. Januar 1964

unter Mitwirkung des Senatsprideidenten Dr. Nastelskl
und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, ClaSen
und Schneider

fir Recht ] erkannt:

Auf die Revision 'des KlHgers wird das
Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandes-~
gerichts Karlsruhe vom 16. Oktober 1962
aufgehoben.

Die Sache wird gur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung, auch iiber die Kosten
der Revision, an das Berufungsgericht

zuriickverwviesen.
VYon Rechts wegen
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Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

/
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Tatbestand:

Der Kliéger war von 1950 bis zum 30. April 1959 als
Angestellter bei der Beklagten, und zwar zuletzt als
Kalkulator und Arbeitsvorbereiter auf dem Gebiet der
Wickeltechnik fiir elektrische Kleinmotoren titig. Er
arbeitete in der Zeit vom 17. Mai 1957 bis Mitte 1958
gemeinsam mit dem Betriebsangeh®rigen Kurt GEp eine
wickeltechnische Neuerung aus, die er als eine patent-
fihige, zumindest aber als eine gebrauchsmusterschutz-
féhige Erfindung ansieht und die er der Betriebslei-
tung der Beklagten gemeldet hat. Die Beklagte wertet
diesc Neuerung in ihrer endgiiltigen Form seit Mitte
des Jahres 1956 in ihrem Betrieb aus. Da sie es ab-
lehnte, fiir die Neuerung eine Vergilitung zu gewihren,
rief der Kléger im November 1958 die Schiedsstelle

fir Arbeitnehmererfindungen beim Deutschen Patentamt
an. In dem hierauf eingeleiteten Schiedsverfahren
vertrat er zunichst die Auffassung, da8 Patentschutz
filr die nachstehenden Anepriiche verlangt werden

konne: '

* 1, Vorrichtung zum Einlegen wvon Spulen oder
Spulengruppen in Stinder elektriacher '
Maschinen, dadurch gekenngeichnet, daf
drei Aufnahmen so vor dem Sténder ange-
bracht werden, daB ein wechselweises Um-
setgen mbglich ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge—
kennzeichnet, daB durch das Umsetzen der
Aufnahmen vor dem Einlegen der Spulen oder
Spulengruppen eine Verdrillung der Uber-
gangsdrdhte der drei Phasen aufgehoben wird.
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Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet, daf Wicklungen
beliebiger Art im geschlossenen qder
offenen Zopf litstellenfrei eingebracht
werden kbnnen."

Im Verlaufe des Verfahrens formulierte der Kléger auf
die von der Schiedsstelle geduBerten Bedenken den
seinor Meilnung nach in Betracht kommenden Patentan-
spruch im Schriftsatz vom 27. Juni 1959 wie folgt:

L

Drehstromwicklungen jeder Polgzahl, auch
polumschaltbar, Einschicht~ oder Zwei-
schicht, flir elektrische Maschinen, da-
durch gekenngeichnet, da8 alle Spulen-
gruppen oder Spulen jeder Phase fiir Polo
ungleicher und gleicher Polaritiét aus einem
einzigen fortlaufenden gewickelten Leiter
bestehen und in einer Ebene fortlaufend
ohne lLotstellen (Serienschaltung) einge-
bracht werden ktnnen, wobei die Polari-
tit (bei Mehrlochwicklungen) vor dem Ein-
legen durch wechselweises Drehen der
Sguéengruppen um 180 Grad hergestellt
wird.

Die Schiedsstelle kam schlieBlich in ihrem Einigungs-
vorschlag vom 24. September 1959 zu dem Ergebnis,
daB eine schutzrechtsfihige Erfindung nicht vorliege.

Sie regte jedoch an, daB die Beklagte in“Anerkennung

der fur sie

einen Betrag von 200,~- DM zahlen solle. Die Beklagte
stimmte dem Einigungevorschlag zu und iiberwies dem
Kldger den genannten Betrag. Der Kliéiger ddgegen

widersprach

fahren wurde daraufhin erfolglos beendet.

nicht bedeutungslosen Neuerung dem Kliger

— v -

o sm——— o =

dem Eindgungsvoraschlag. Das Schiedsver-

-~n



Nachdem die Beklagte die angebliche Erfindung mit
Schreiben vom 29. Degember 1959 freigegeben hatte,
meldete der Kléger sie am 18. Februar 1960 als
Patent und hilfewelse als Gebrauchsmuster mit fol-
genden Anspriichen an:

" 1. Vorrichtung zum Einlegen von Spulen
oder Spulengruppen in Stdnder und L#éufer
elektrischer Maschinen, dadurch gekenn-
zeichnet, daf durch Drehen der Sténder-
oder Liéuferaufnahme um ca. 360 Grad die
Verdrillung der Ubergangsdriéhte nach dem
Einlegen aufgehoben wird.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch, ge-
kennzeichnet, daf die Spulenaufnahmen in
der Reihenfolge - Phase III, I, II in der
Reihe neveneinander vor der Stdnder- oder
Liuferaufnahme angebracht sind.

3. Vorrichtung zum Einlegen von Spulen oder
Spulengruppen in Stdnder und L#éufer clektri-
scher Maschinen, dadurch gekennzeichnet, daf
drei Spulenaufnahmen so vor dem Stdnder oder
L&ufer in Reihe nebeneinander angebracht
werden, daB ein wechselweises Umsetgzen
moglich ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daB8 durch das Umsetzen der Spulen-
aufnahmen vor dem Einlegen der Spulen oder
Spulengruppen eine Verdrillung der Ubergangs-
drdhte aufgehoben wird.

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, 2, 3 und 4,
dadurch gekennzeichnet, daB Wicklungen be-
liebiger Art im geschlossenen oder offenen
Zopf in einer Ebeno lbtstellenfrei einge-
bracht werden.

6. Wicklungen nach Anspruch 1, 2, 3, 4 und 5,
dadurch gekennzeichnet, da alle Spulen
oder Spulengruppen Jjeder Phase filr Pole
gleichnamiger und ungleichnamiger Polaritdt
aus einem einzigen fortlaufend gewickelten
Leiter bestehen und zur Herstellung der Po-
laritdt innerhaldb der Wicklung bei Mechrloch-
wicklungen die Spulengruppen jeder Phase wechsel-
weisc um 180 Grad gedreht werden. "



Im AnschluB an den Priifungsbescheid des Patentamts -
vom 6. Dezember 1961 lie8 der Kliger durch Schrift-
satz eines von ihm inzwischen beaufiragten Patentan-
walts vom 14. Mai 1962 die sechs Patentanspriiche
guriickziehen und durch den nachstehenden Anspruch
ersetzen:

" Verfahren zur Herstellung von lbtstellenfreien
Einschicht- oder Zweischichtwicklungen von
elektrischen Maschinen mittels vorgefertigten,
fiir jede Phase zusammenhdngenden Spulen oder
Spulengruppen und unter Verwendung einer dreh-
baren Stinder- oder Liuferaufnahme, dadurch ge-
kennzeichnet, da das Einlegen der einzelnen
Spulen oder Spulengruppen in einer Ebene der
Gesamtwicklung in die Nuten eines in der Stdnder-
oder Léuferaufnahme drehbar aufgenommenen Stén-
ders oder IL#uferc nach Abnahme der Spulen oder
Spulengruppen von fiir jede Phase nebeneinander
vor dem Stéinder angeordneten Spulenaufnahmen und
noch gegebenenfalls erforderlichen Verdrehen der
Spulen um die Lingsachse zwecks Erzielung der
richtigen Polaritit durchgefilhrt und daraufhin
gur jeweiligen Vorbereitung der néchsten Spulen
oder Spulengruppen entweder die Spulenaufnahmen
umgesetzt,und zwar in der Reihenfolge Phase II

. vor Phase I, daraufhin Phase III vor Phase II
und daraufhin Phase I vor Phase III usw., oder
bei feststehenden Spulenaufnahmen in der Reihen~ -
folge Phase IIl ~ Phase I - Phase II die StiHnder-
aufnahme jeweils iliber etwa 360 Grad entgegen der
Spulenaufnahmen der Phase II im gleichen Drehsinn
weitergedreht wird. *

Das Verfahren beim Patentamt ist noch nicht abge-
schlossen. :

Mit der am 31. Mai 1960 zugestellten Klage hat der
Kléger beantragt, die Beklagte 2zu verurteilen, aa.
ihn eine vom Gericht zu bestimmende angemessene Ver-

giltung abzliglich des bereits geleisteten Betrags von
L]

Al hd ]
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200,~~ DM zu zahlen. Der Kliiger hat geltend gemacht:
Er have seine schutzrechtasfiihige Diensterfindung der
Beklagten am 17. Mai 1957 gemeldet. Die Erfindung
sei anschlieflend weiterentwickelt worden. Die Be-
klagte habe die Erfindung zuniichst unbeschrénkt

und schlieBlich nach der Freigabe(durch das Schrei~
ben vom 29. Degember 1959) infolge der Weiterbe-
nutzung beschridnkt in Anspruch genommen. Hierdurch
habe die Beklagte in ihrem Betrieb erhebliche
Einsparungen ergielt.

Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt. Sie hat
vorgetragen: Durch die in Rede stehende Neuerung,
an deren Ausarbeitung im iibrigen auBler dem Kléger
und dem bereits genannten Ingenieur GEP auch
andere Betriebsangehirige beteiligt gewesen seien,
werde lediglich eine gewisse Ordnung beim Einlegen
der Wicklungen erreicht. Es handele sich hierbei
nur um einen einfachen technischen Verbesserungs-
vorschlag, jedenfalls aber nicht um eine schutz-
rechtafihige Erfindung. Diesen Standpunkt habe
auch die Schiedsstelle eingenommen, deren Entschei-
dung dber die Patentfihigkelt die Parteien sich
bindend unterworfen hétten.

Das Landgericht, das den bei der Beklagten ange-~
stellten Oberingenieur Franz (P cls Zeugen
vernommen sowie die Akten des Schiedsverfahrens
und die Akten betreffend die Patentanmeldung und
die Gebrauchsmuster-Hilfsanmeldung zum Gegenstand
der miindlichen Verhandlung gemacht hat, hat die
Klage abgewiesen.



Mit der gegen diese Entscheidung gerichteten Beru-
fung hat ‘der Klidger seinen urspriinglichen Vergii-
tungsanspruch weiterverfoigt und hilfsweise die
Feststellung begehrt, daB die Beklagte ihm allen
Schaden 2zu ersetzen habe, der ihm dadurch entstan-
den sei, da er seine Erfindung nicht bereits am
1. Januar 1958, sondern erst am 18. Februar 1960
zum Patent habe anmelden kinnen. Zur Begrindung
seines Hilfsantrags hat der Kléger vorgetragen,
die Beklagte habe ihn entgegen ihrer Fiirsorge-
pflicht bis zum Ende des Jahres 1959 hingehalten
und daran gehindert, seine Erfindung schon frither
zum Patent anzumelden.

Die Beklagte hat Zurilckweisung der Berufung bean-
tragt und behauptet, der Kldger sei auf ihre An-
regung nicht eingegangen, die von ihm etwa fir
patentfihig angesehenen und noch im einzelnen zu
bezeichnenden Merkmale beim Patentamt zur Prifung
der Patentfihigkeit selbst anzumtlden.

Das Oberlandesgericht, dem die Parteien Modelle
filr Wickelvorrichtungen vorgefilhrt haben, hat die
Berufung des Klégers szuriickgewiesen.'

Der Kliiger erstrebt mit seiner Revision dle Ver-
urteilung der Beklagten geméfS seinen Antrégen aus
der Berufungsinstanz. Die Beklagte bittet um
Zurilickweisung des Rechtsmittels.

.



Entscheidungsgriinde:

I. Das Berufungsgericht hebt zuniichst hervor, daf der
Kléger hinsichtlich des Wesens und der Eingelheiten
der von ihm beanspruchten Erfindung sowohl im Schieds-
verfahren als auch im Patentanmeldungsverfahren je-
weils verschiedene Darstellungen gegeben habe. Nach
Aﬁffassung des Berufungsgerichts handelt es sich
bei der vom Kliéiger vorgeschlagenen Neuerung um
ein Arbeiteverfahren, das dazu bestimmt ist, das
Einlegen der fortlaufend, d.h. ohne LStstellen ge-
wickelten Spulen in die Elektromotoren zu erleichtern.
Es geht hierbei, wie das Berufungsgericht darlegt,

im wesentlichen um die Verwendung einer Aufnahme-
vorrichtung filr die zu wickelndont Drihte. Diese
Vorrichtung, die vor dem St#nder des zu bewickeln-
den Elektromotors aufgestellt wird, besteht aus
drei verschiedenfarbigen Holzkl&tzen, die lose in
einen mit Kanten versehenen Blechkasten eingelegt
werden. Beim Einlegen der Spulen werden die Aufnahme-
klotze nach einem bestimmten Arbeltsrhythmus ausge~
wecheelt. Die Verdrillung der Driihte nach dem Ein-
legen wird durch Drehen der StHnder-~ oder Liufer-
aufnahme des Motores aufgehoben.

Das Berufungegericht verweist alsdann auf den im
Patenterteilungsverfahren ergangenen Priifungsbe-
scheid vom 6. Dezember 1961, wonach der Kliger
gegenilber dem Stand der Technik, wie er sich aus
einem Aufsate in der Zeitschrift "Elektrotechnik"
vom Dezember 1952 und aus der deutschen Patent-



schrift Nr. 722 952 ergebe, als neues Merkmal nur
dag Ablegen dexr gewickelten Spulen auf besonderen
Spulaufnahmen und das jeweilige Versetzen der Spul-
aufnahmen beim Wickeln offenbart habe. In diesem Zu-
sammenhang tritt das Berufungsgericht der Ansicht »
dcs Priifers bei, daB das vom Kléger offenbarte
Morkmal nicht ilber das handwerkliche Kinnen hinaus-
gehc und demnach nicht erfinderisch sei. IDas
Berufungsgerichf meint ferner, der KlHger kdune
auch nicht aufgrund der Neufassung des Patentan-
spruchs im Schriftsatz vom 14. Mai 1962 mit der
Erteilung des Schutzrechts rechnen. Schliefilich
stellt das Berufungsgericht zuditzlich darauf ab,
da bercits die Schiedsstelle unter Mitwirkung

des zustidndigen Priifers des Patentamts die Patent-
féhigkeit der Erfindung verneint hat. Hierbei 1ldft
das Berufungsgericht die Frage offen, ob der

Kléger nicht an diese Stellungnahme der Schieds~
stclle gebunden sei, da er ebenso wie die Beklagte
sein Einverstiindnis dazu gegeben habe, daB die
Schiedsstelle von sich aus itber die Patentféhig-
keit der Erfindung entscheide.

Das Berufungsgericht gelangt im ibrigen aufgrund '
eigener Beurteilung zu dem Ergebnis, da8 die vom i
Kldger vorgeschlagene Neuerung nicht patentfiihig

sei und daB filr sie auch ein Gebrauchsmusterschutz

nicht in Frage komme, weil sie ein Arbeitsverfahren
beachreibe und keine Raumform zum Inhalt habe. Das
Berufungsgericht hat deshaldb die Voraussetzsungen

einer Diensterfindung nach § 2 des Gesetzes Uber
Arbeitnechmererfindungen (ArbEG) vom 25. Juli 1957
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nicht fiir gegeben angesehen und daher dem KlHger
die von ihm in erster Linie aus den §§ 9, 10

Abs. 1 des genannten Gesetzes hergeleitete Vergii-
tungsforderung wegen unbeschrinkter bzw. be-
schrinkter Inanspruchnahme der technischen Neuwerung
durch die Beklagte versagt.

Das Berufungsgericht hat es dariiber hinaus aber
auch abgelehnt, dem Kliiger die begehrte Vergii-
tung als Vergiitung filr einen qualifizierten tech-
nischen Verbesserungsvorschlag im Sinne der §§ 20
Abs. 1, 3 ArbEG guszubilligen. Zur Begriindung
hierfir wird in dem angefochtenen Urteil ausge-
fithrt, die Beklagte habe durch den Verbesserungs-

. vorschlag keine monopolartige Vorzugsstellung er-

II.

langt. Sie habe némlich d@ie vom Kléger entwickelte
Neuerung nach dessen eigenem Vorbringen bereits
im Jahre 1958 an ihre Zulieferfirmen weitergegeben.

Das Berufungsgericht ist ferner der Auffassung,
daB auch der vom Klhger hilfsweise verfolgte An-
spruch auf Peststellung der Schadensersatzpflicht
der Beklagten unbegriindet sei, weil er ebenfalls
elne patent- oder gebrauchesmmweterfihige Erfin-
dung voraussetze.

Die Rovision, mit der die Verletzung der §§ 9,
10 und 20 ArbEG geriigt wird, fihrt im Ergebnis
zum Erfolg. Das angefochtene Urteil hilt der .
sachlichrechtlichen Nachpriifung nicht stand.
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1. Wird zugunsten des Klidgers unterstellt, daB die
Beklagte die Erfindung im Sinne des § 6 ArbEG
als Diensterfindung zundchst unbeschrénkt in An-
spruch genommen hat, so kommt filr den Kliger ein
Vergltungsanspruch nach § 10 ArbEG in Betracht.

Wie der Kliger vorbringt und ersichtlich auch

das Berufungsgericht annimmt, hat die Beklagte
die unstroitig von ihr nicht fiir ein Schutzsrecht
angemeldete Erfindung durch ihr Schreiben vom

29. Dezember 1959 zwar freigegeben, die Benutzung
Jedoch fortgesetzt. Daher liegt keine vidllige,
sondern lediglich eine beachriinkte Freigabe im
Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 ArbEG vor (vgl.

hierzu Volmer, Arbeitnehmererfindungsgesetz,

§ 8 Bem. 5). Wird unterstellt, daB die Beklagte
dic Erfindung vorher unbeschridnkt in Anspruch
genommen hatte, so bedeutet das, daB sie mit
ihrem Schreiben vom 29. Dezember 1959 von der
unbeschriinkten Inanspruchnahme, durch die sie
‘kraft Gesetzes sémtliche {ilbertragbaren Erfindungs-
rechte erworben hatte (vgl. § 7 Abs. 1 ArbEG;
ferner Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der
Arbeitnehmererfindung, 3. Aufl. § 7 Anm. 1), auf
die beschrénkte Inanspruchnahme Ubergegangen ist,
die nach § 7 Abs. 2 Satz 1 ArbEG nur ein nicht-
ausschlieBliches Recht zur Benutzung der Erfindung
gewdhrt.

BEs ist in der Literatur swar umstritten, ob dex
Arbeitgeber jedergeit von der unbeschriénkten zur
beschrinkten Inanspruchnabme einer von ihm nicht

/
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gum Schutzrecht angemeldeten Diensterfindung auch
gegen don Willen des Arbeitnehmers ilbergehen kann
(so Volmer aa0 § 6 Bem. 16) oder ob er das ihm
gustehende Wahlrecht mit dessen Ausiibung ver-
braucht hat und infolgedessen die Art der Inan-
spruchnahme nachtréglich nicht mehy einseitig
#ndern darf (so Reimer/Schade/Schippel aal § 6
Anm. 23). Diese Prage kann indessen hier auf sich
beruhen. Der Ubergang von der unbeschrdnkten zur
beschrinkten Inanspruchnahme ist jedenfalls dann
méglich, wenn der Arbeitnehmer damit einverstanden
ist. Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Falle
aber als erfilllt anzusehen; denn der Kliiger hat
die Erfindung inzwischen selbst zum Patentzonge-
moldot, und er stiitzt die Klage ausdriicklich

auch auf die Vorschrift des § 10 Abs. 1 ArbEG,

dic den Vergiitungsanspruch des Arbeitnehmers bei
beschrinkter Inanspruchnahme seiner Erfindung durch
den Arbeitgeber betrifft. § 22 Satz 1 ArbEG steht
dem einverstiéndlichen Ubergang von der unbeschrénkten
gur beschrénkten Inanspruchnahme nicht entgegen,
da der Ubergang zeitlich nach der Meldung der Er=-
findung liegt (§ 22 Satz 2 ArTbEG).

Maengels ausreighender Feststellungen im angefoch-
tencn Urteil 1HB8t es sich allerdings nicht aus-
schlieBen, daB8 der Kliger die Erfindung bereits
vor dem 1. Oktober 1957 und damit vor dem Inkraft-
treten des Gesetges {iber Arbeitnehmererfindungen
(vgl. § 49 aa0) gemacht, d.h. fertiggestellt,
mithin dic sich aus Aufgabe und Lisung ergebende
technische Lehre derart erkannt hat, daB sie zum
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Schutzrecht hidtte angemeldet werden kdmnen (vgl.
hierzu Reimer/Schade/Schippel aal § 43 Anm. 4,

§ 5 Anm. 18). In diesem Fall wire die Inanspruch-
nahme nach dem vorher gilltigen Recht, d.h. nach

§ 4 Abs. 1 und 2 der Durchfihrungsverordnung zur
Yerordnung ilber die Behandlung von Erfindungen

von Gefolgschaftemitgliedern - DVO - vom 20. MHrz
1943 zu beurteilen (§ 43 Abs. 1 und 3 ArbvEG; wegen
der Inanspruchnahme von nur gebrauchsmusterfihigen
Erfindungen vgl. ferner Volmer aeQ § 43 Bem. 25).
Fir dic Wertung des Schreibens vom 29. Dezember 1957
wdro das jedoch ohne Bedeutung. Das frithere Recht
rdumte dem privaten Arveitgeber (im Gegensatz zu
dem 6ffentlichen Dienstherrn, vgl. § 11 Abs. 3
Satz 1 DVO) zwar nur das Recht zur unbeschriinkten
Inanspruchnahme einer Diensterfindung ein. Gegen
einen nach Inkrafttreten des Gesetzes iber Arveit-
nehmererfindungen einverstiindlich erfolgten Uber-
gang von der unbeschriénkten zur beschriénkten Inan-—
spruchnahme einer Diensterfindung bestehen aber
keine rechtlichoen Bedenken, und zwar um so weniger,
als auch nach dem fritheren Recht im Einverstiindnis
mit dem Exfinder eine nur teilweise Inanspruchnehme
bzw. eine teilweise Freigabe erfolgen konnte (vgl.
Riemenschneider/Barth, Die Gefolgschaftserfindung,
§ 4 DVO Anm. 6). Bel beschrinkter Inanspruchnahme
bestimmt sich der Vergiitungsanspruch des Arbeit-
nehmore nach § 10 Abs. 1 ArbEG. Mit Riicksicht
darauf, daB8 die Beklagte die Erfindung im Einver-
stindnis mit dem KliHger nicht sum Patent~ odex
Gebrauchsmusterschutz angemeldet, sie aber sogleich

" in Benutzung genommen hat und nach Lage der Sache
Y
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- Jedenfalls zuntichst - keine andere Verwertung
in Betracht kam, kann es dabei im vorliegenden
Falle hinsichtlich des Vergiltungsanspruchs so an-
gesehen werden, als ob die Beklagte die angebliche
Diensterfindung von vornherein nur beschriénkt in
Anspruch genommen hiétte.

Der hiernach zunidchst in Betracht zu ziehende
Vergiltungsanspruch des Diensterfinders aus § 10
Abs. 1 ArbEG bel beschriénkter Inanspruchnahme héngt,
wic die Revision mit Recht hervorhebt, entgegen der
Annahme des Berufungsgerichte nicht davon abdb, ob
ein Patent- oder Gebrauchsmusterschutz erlangt
wird. Der Anspruch entsteht vielmehr nach dem -
Gesetzeswortlaut, "sobald der Arbeitgeber die
Diensterfindung beschrinkt in Anspruch genommen
hat und sie benutzt" (vgl. hierzu auch BGH GRUR
1963, 135, 136 - Cromegal). Er endet, von den
allgemeinen Erldschensgriinden des blirgerlichen
Rechts abgesehen, grundsdtzlich erst dann, wenn

der Arbeitgeber die Benutzung der Erfindung ein-
ptellt oder wenn der Arbeitgeber die Erfindung
zwar benutzt, diese aber infolge des Fehlens

eines Schutzrechts so weit bekannt geworden ist,
da sie auch von Wettbewerbern berechtigterweise
benutzt wird (vgl. hierszu Reimer/Schade/Schippel
aa0 Anm. 8 bis 10).

. Die Anwendung des § 10 Abs. 1 ATHEG im vorliegen~

den Streitfall setzt aber voraus, daB die Be-
klagte die vom Kléger gemeldete technische Neuerung
- falls diesc nach dem 30. September 1957 und demit
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nach Inkrafttreten des Gesetzes {lber Arbeitnehmer-
erfindungen fertiggestellt worden ist - als Dienst-
erfindung im Sinne des § 2 ArvEG zun#chst unbe-
gchridnkt in Anspruch genommen und nicht nur als
technischer Verbesserungsvorschlag in Benutzung ge-
nommen hat (vgl. § 6 ArvEG). Ist die Erfindung be-
reits vor dem 1. Oktober 1957 fertiggestellt worden, -
80 beurteilt sioh die Inanspruchnahme, wie erwihnt,
nach § 4 Abs. 1 und 2 DVO. In diesem Falle kime die
Verglitungsforderung aus § 10 Abs. 1 ArbdEG nur in
Frage, wenn die Beklagte die Neuerung als patent-
féhige Erfindung in Anspruch genommen hdtte. Denn
fiir Erfindungen, die nur gebrauchsmusterfihig sind,
enthielt das alte Recht keine zwingende Vergiitungs-
regelung. Eine solche ist auch durch das neue Recht
nicht nachtridglich geschafifen worden. § 43 Abs. 3
ATbEG sieht von einer Riickwirkung des materiellen
Rochts des Gesetzes auf gebrauchsmusterfihige Er-
findungen ab, die Riickwirkung ist in Abs. 1 aal nur
fir patentfihige Erfindungen angeordnet.

Ob die Beklagte die vom Kiﬁger gemeldete Neuerung
trotz ihres Bestreitens (im Schriftsatz vom

16. Mai 1961, S. 10 2zu IV) unter den angefilhrten
Gesichtapunkten rechtswirksam in Anspruch genommen
hat, geht aus dem angefochtenen Urteil nicht hervor.

Die Beklagte hat die Inanspruchnahme nicht schrift-
lich erklért. Dies ist an sich unschiédlich. Auf die
in § 6 Abs. 2 Satz 1 ArbEG ebenso wie in § 4 Abe. 2
Satz 1 DVO vorgeschriebene Schriftform, die allein
Beweisgwecken dient (vgl. Volmer aa0 § 6 Bem. 25),
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kann verzichtet werden (BGH GRUR 1963, 135 - Cromegal) .
Das Berufungsgericht hat aber auch keine andefwei-
tigen Tatsachen festgestellt, auf deren Grundlage
dic hier zu entscheidende Rechtsfrage beurteilt
werden ktnnte. Die vom Berufungsgericht als un-
streitig behandelte Tatsache, daf die Beklagte die
Neuerung seit Mitte des Jahres 1958 in ihrem Betriebd
benutzt, fihrt hier nicht weiter. Auch die vom Beru-
fungsgericht festgestellte Freigabe der Erfindung ’
(durch das Schreiben vom 29. Dezember 1959) zwingt
nicht zu dem SchluB, daB die Beklagte die Neuerung
vorher als Diensterfindung anerkanmnt und in Anspruch
genommen hat. Der Inhalt der Freigabeerklédrung ist
im Berufungsurteil nicht niedergelegt und auch

sonst aus den Akten nicht ersichtlich. Es ist

daher durchaus denkbar, daB die Beklagte, wie sie

in ihrem Schriftsatz vom 9. Januar 1962, S. 5 be-
hauptet, dem inzwischen aus ihrem Betrieb ausge-
schiedenen Kliéger lediglich mitgeteilt hat, sie

habe nichts dagegen einzuwenden, wenn er seine
vermeintliche Erfindung selbst zum Patent anmelde.
Einc Mitteilung solchen Inhalts 1#8t sich aber
durchaus mit der Annahme vereinbaren, da8 die Be-
klagte die Neuerung nur als technischen Verbesse-~
rungsvorschlag in Benutzung genommen hat.

Somit bedarf es zunidichst unter Beriicksichtigung
des wiederholten Vorbringens der beiden Parteien,
ihrer Beweisantritte und der bereits vorliegenden,
bisher aber nicht gewlirdigten Zeugenaussage des
Oberingenieurs Eschenlohr (vgl. Sitzungsnieder- -
schrift des Landgerichts vom 23. Dezember 1960)
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einer eingehenden, dem erkennenden Senat entzogenen
Priifung der Frage, welche milndliche Erklérungen
gegenilber dem Kldger nach Meldung der Neuerung
innerhalb der in § 6 Abs. 2 Satz 2 ArbEG bzw. in

§ 4 Abs. 2 Satz 1 DVO vorgesehenen Frist abgegeben
worden sind. Falls in diesen Erkldrungen eine Inan-
spruchnabhme im Sinne des § 6 Abs. 1 ArbEG oder des
§ 4 Aba. 1 DVO erblickt werden sollte, wird ferner
zu untersuchen sein, ob sie von Persdnlichkeiten
der Beklagten ausgesprochen worden ist, die hierzu
kraft Gesetzes, im Rahmen der Satzung oder aufgrund
_einer Sondervollmacht ermiéichtigt waren (vgl. § 71
AktG, § 167 Abs. 1 BGB). Eine Sondervollmacht zur
Abgabe der hier in Rede stehenden Inanspruchnahme-
erkldrung kbnnte z.B. der Oberingenieur Eschenlohr
besessen haben, der seinerzeit als technischer
Betricbsleiter und Prokurist der Beklagten tétig
gewesen ist (vgl. Schriftsatz der Beklagten vom

21. Oktober 1960, S. 7 zu III),und mit dem der
Klédger in erster Linie verhandelt had.iln diesem
Zusammenhang wird gegebenenfalls auch zu erwlgen
gein, ob und inwieweit die Beklagite die etwaigen
Erkldrungen des Oberingenieurs Eschenlohr nach den
Grundstitzen der Anscheinsvollmacht (vgl. hierzu
Palandt, Biirgerliches Gesetzbuch, 22. Aufl., § 173.
Anm. 4 mit Rechtsprechungshinweisen) gegen sich
gelten lassen muB.

Die aufgezeigten Peststellungen sind flir die Beur—~
teilung des aus § 10 Abs. 1 ArbEG hergeleiteten
Vergiitungsanspruchs nicht etwa deswegen entbehrlich,
weil das Berufungsgericht von sich aus die Schutz-
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fahigkeit der strittigen Neuerung gepriift und ver-
neint hat. Das Berufungsgericht hat mit seiner Fest-
stellung, daB die Neuerung - zur Zeit der etwaigen
Inanspruchnahme -~ nicht schutzfihig gewesen sei,
die ihm eingerdumte Entscheidungsbefugnis liber-
schritten. Es durfte den entsprechenden Einwand

der Beklagten nicht beachten. Der Einwand stiinde
der Beklagten, wie die Revision zutreffend unter-
streicht, nur dann zur Seite, wenn die mangelnde
Schutzfihigkeit sich aus einer - formell rechts-
krdftigen, gegen jedermann wirkenden - Entscheidung
des Patentamts oder eines Gerichts ergeben wiirde
(vgl. § 10 Abs. 2 Satz 1 ArbEG; ferner Reimer/
Schade/Schippel aa0 § 10 Anm. 18 und Volmer aal

§ 10 Bem. 14 bis 16). Der Vergiitungsanspruch des
Kligers bliebe iibrigens auch in diesem Falle un-
beriihrt, soweit er bis zur rechtskriftigen Ent-
scheidung f#llig geworden ist (vgl. § 10 Abs. 2
letzter Satz ATDLEG).

Es kann schlieBilich auch nicht, wie die Beklagte
meint, die Rede davon sein, daB die vom Kliiger
angerufene Schiedsstelle flir Arbeitnehmererfin-
dunéen beim Deutschen Patentamt die mengelnde
Schutzfihigkeit der Neuerung mit bindender Wirkung
festgestellt habe. Beide Parteien haben sich zwar
auf Anregung der Schiedsstelle damit einverstanden
erkliirt, daB diese zu der Frage Stellung nehme,

ob der Gegenstand der vom Klédger durchgefiihrten
Entwicklung bei einer Anmeldung vermutlich als
patentfihig angeschen worden wire (vgl. das
Schreiben der Schiedsstelle vom 12. Mdrz 1959 an
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beide Parteien, Bl. 20 der Akten des Schiedsver-
fahrens). Die Schiedsstelle hat alsdann in ihrem
Zwischenbescheid vom 15. Juni 1959 (Bl. 28 aal)
und in den Grilnden ihres Einigungsvorschlags vom
24. September 1959 (Bl. 46 aa0) die Auffassung ver-
treten, daBl mit der Erteilung des Schutzrechts
nicht héitte gerechnet werden kdnnen. Diese AuBerung
der Schiedsstelle kann nicht als ein beide Parteien
und damit auch den Kliger bindender Schiedsspruch
gewertet werden. Die Schiedsstelle wird im Rahmen
der ihr durch das Gesetz Ubertragenen Befugnisse
nicht als Schiedsgericht titig. Sie hat, von hier
nicht in Betracht kommenden Ausnahmeféllen abge-
sehen, keine materielle Entscheidungsbefugnis und
kann infolgedessen einen Schiedsspruch auch dann
nicht . fillen, wenn Arbeitgeber und Arbveitnehmer
gemeinsam darum bitten (vgl. hierzu Reimer/Schade/
Schippel aa0 § 28 Anm. 5; Volmer aa0 § 28 Bem., 2
bis 4 und 8). Der Einigungsvorschlag der Schieds-
stelle hiédtte sich nur dann der Bedeutung eines
Schiedsspruchs nihern konnen, wenn die Parteien
sich untereinander vorher verpflichtet hitten,
gegen den Einigungsvorschlag keinen Widerspruch
nach § 34 Abs. 3 ArbEG einzulegen (vgl. Reimer/
Schade/Schippel aal). Plir eine solche Absprache
fehlt ebenso jeder Anhalt wie dafilr, daB8 die Par-
teien die Schiedsstelle etwa mit der Erstattung
eines Schiedsgutachtens gu der hier strittigen
Prage (vgl. hierzu Baumbach/Lauterbach, Zivil-
prozeBordnung, 27. Aufl., Grundz. § 1025 Anm.3 A)
beauftragt haben. Es kann daher auf sich beruhen,
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ob die Schiedsstelle befugt gewesen wire, ein der-
artiges Gutachten abzggeben.

Sollte das Berufungsgericht zu der Auffassung ge-
langen, daB der mit der Klage verfolgte Vergiitungs-
anspruch mangels rechtswirksamer Inanspruchnahme
nicht auf § 10 Abs. 1 ATbEG gestiitzt werden kann,
wird es sich auch erneut mit der Frage befassen
milssen, ob die vom Klédger vorgeschlagene Neuerung
einen qualifizierten Verbesserungsvorschlag im
Sinne der §§ 20 Abs. 1, 3 ArbvEG darstellt. Eine
derartige Neuerung hiitte die Beklagte als Arbeits-
ergebnis ohne formliche Inanspruchnahme verwerten
diirfen (vgl. hierzu Reimer/Schade/Schippel aal

"§ 3 Aom. 4, § 6 Anm. 8). Die bisherigen Ausfiihrun-

gen des Berufungsgerichts rechtfertigen die Ab-
weisung des Vergﬁtungsanspruchs nieht, soweit er
unter dem angefilhrten Gesichitspunkt geltend gemacht
wird. Die etwaige Vorzugsstellung der Beklagten

im Sinne des § 20 Abs. 1 ArbEG ist jedenfalls
nicht, wie dao Berufungsgericht annimmt, dadurch.
untergegangen, daB ihre Zulieferer nach der vom
Kldger entwickelten Neusrung arbeiten. Denn mangels
eines anderweitig aufgeklédrten Sachverhalts ist
davon auszugehen, dafl die Zulieferer die Neuerung
nur fir die Beklagte anwenden diirfen und gur Ge-
heimhaltung verpflichtet sind. Sofern sich dies
nicht schon aus den Vertridgen ergab, hitte die
Beklagte ihren.Zulieferern eine entsprechende Auf-
lagc machen miissen. Falls die Beklagte eine der-
artige MaBnahme unterlassen haben sollte, so hitte
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sie gich den Verlust der etwaigen Vorzugsstellung
selbst zuzuschreiben und kdnnte sich hierauf nach
Treu und Glauben (§ 242 BGB) dem Klidger gegeniiber
nicht berufen.

Das Berufungsgericht hat in dem angefochtenen
Urteil lediglich festgestellt, daB die Beklagte
die vom Klédger vorgeschlagene Neuerung in ihrer
endgiiltigen Form seit Mitte des Jahres 1958 in
ihrem Betrieb auswertet. Da der Klidger nach seinem
eigenen Vorbringen die Neuerung bereits am 17. Mai
1957 gemeldet hat, ist niocht ausgeschlossen, da8
die Beklagte entsprechend ihrer Behauptung (im
Schriftsatz vom 21. Oktober 1960, S. 7 zu III)

mit der Verwertung schon vor dem 1. Oktober 1957
und damit vor dem Inkrafttreten des Gesetzes iiber
Arbeitnehmererfindungen begonnen hat, mag auch die
Neuerung ihre endgiiltige, insbesondere die fiir
eine Anwendung des Arbeitsverfahrens in der Praxis
geeignete Form erst zu einem spiteren Zeitpunkt
erlangt haben. Sollte dies zutreffen, dann kann

§ 20 Abs. 1 ArbEG nicht angewandt werden (vgl.

§ 43 Abs. 4 aa0). In diesem Fall wiirde das Beru-
fungsgericht aber zu priifen haben, ob der Anspruch
des Kl#dgers, worauf die Revision in der miindlichen
Verhandlung hingewiesen hat, nach dem fritheren
Rechtszustand gerechtfertigt werden kdnnte (vgl.
hierzu Volmer aa0 § 43 Bem. 27, § 20 Bem. 8 ff mit
weiteren Hinweisen).
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Sollte oich das Berufungsgericht auch wiederum mit
dem aus § 82% Abs. 2 BGB, § 13 Abs. 1 ArbEG herge-
leiteten Hilfsanspruch des Kligers auf Feststellung
der Schadensersatzpflicht der Beklagten befassen
miissen, so ist zu beachten, daB der Kliéger nach
seinem eigenen Vortrag (vgl. Klageschrift vom

20. Mai 1960, S. 2) der Nichtanmeldung zum Patent
zugestimmt hat. Damit ist die in § 13 Abs. 1 ArbEG
festgelegte Anmeldepflicht der Beklagten entfallen
(vgl. § 13 Abs. 2 aal). In jedem Palle hidtte der
Kldger zundchst aber 2z2u beweisen, da8 bei recht-
zeitiger Anmeldung ein rechtsbestiindiges Schutz-
recht erlangt worden whre (vgl. Reimer/Schade/Schippel
aald § 13 Anm. 10).

Nach alledem war das angefochtenc Urteil aufzuheben
und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entschei-
dung an das Berufungsgericht zurilickzuverweisen (§§ 564
Aba, 1, 565 Abs. 1 Satz- 1 ZP0). Diesem muBte auch die
Entscheidung iliber die Kosten der Revision vorbehalten
bleiben, weil sie von dem noch ungewissen Ausgang

des Rechtsstreits abhingt.

Dr. Nasteloki Bock Spreng ClaSien  Schneider



