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Ges. iliber Arbeitnehmereriindungen (ArbEG) §§ 2, 9

Hat der Arbeitnehmer zu cinem Patent des Arbeitgebers
ginen Beitrag geleigtet, dex als Diensterfindung
wnbeschrinkt in Anspruch genommen isbt, so gind bel

der Bemcssung seiner Vergltung (§ 9 Abs. 2 ArbEG)
diejenigen Aupflhrungsformen zu beridcksichtigen, die

im Schutzumfang des Patonts liegen; cine spitere Weiter-
entwicklung, dic Uber das Patent hinausgeht, LH1lt nicht
mehr unter die Vergitunggpflichi, auch wenu der genannte
Beitrag des Arbeitnehmers daszu als Anregung gedient hat.

BGH, Urt. v. 28. April 1970 - X ZR 38/67 - OLG Disselidor?t
: ‘ LG Diisseldorf
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Qechgler, :

Justizangestellte

als Urkundsbeamter

der Geschiiftsstelle
in dem Rechtsstreit

der Firma West:falmche Mctalllnéustrle X6 HEED & GQ@ ’
s Pogtfach @D,

Bekla‘g*be und Revisiongklégerin,

- Provzeﬁbevollméchtigte: Rechtsanwdlte Prof. Tr. (D
v und Dr. G -

gegen

den Techmkcr Rudolph Ha-, 33- bm. Pa—,
-('alloo e,

‘ Kliger und Beru:ﬁungsbeklagten,
- ProzeBbevollmichtigler: Rechtsanvalt Dr. NS -

wegen Erfinderverglitung
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Der X. Zivilsenat (Patcontsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat aul die miindliche Verhandlung vom 24. Tebruar
1670 unter Mitwirkung des Senatsprédsidenten Dr. Spreng
und dexr Bundesrichter ClaBien, Schneider, Tristedt und
Ballhaus

fiir Recht exrkannt:

Auf die Rovision der Beklagten wird das
Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandes-
gerichtsg Dilspeldori vom 3. Mirz 1967 aul-
gehoben. Dic Sache wird gur anderwvesiten
Verhandlung und Entscheidung, auch iiber
die Kosten des Revigiongverfahrens, an das
Berufungsgericht zuriickverwiesen.

Von Rechtg wogen

< em

h-_;

Tatbeptand

Bei 4 der I]agtca 1ut ein 3ch01nwerferc¢n tellgerdt
entwickelt worden, wic es Gegenstand des am 26. Januar 1959
angemeldeton und durch BeschluB vom 15, Juni 1961 erteil-
teh deutschen Fatonts S @D @ der Boklagten ist. Als Er-
‘finder sind in der Patentschrift Ginther PANED sowic der
Kliger und Helmuth MR genannt; |

Der Klhger ist vom 1. Juni 1957 bis zum 30. Mirz 1963

als Kongtrukteur in der Abteilung des Oberingenicurs FElEN

bei der Beklagten titig gewesen. Bed der Entwicklung des
genannton Gerfits hat er eine Visicreinrichbung vorgeachlaf
gen, mit dor man vor der Mitte des Kraftfahrzeuges dre
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aul einer Cuerbasis des Kraftfahrzouges gelegene Punkte
anvisieren kann, wic cg in Pigur 1 der Patentgchrift
schematiach dargestellt ist. Dabei stellen Figur 2 und
Ziffer 5 der Figur 1 dic Visiereinrichtung dar. Nach denm
Voraochlaog des Klidgers soll dag Visier aus einem Gehfiuse
bestehen, in dem in der vorderen weiten rechteckigen Off-
nung:-eine durchgichtige Platie mit symmetrisch angeord~
neten Strichmarkierungen und Zahlen angecordnet und hinten
vin Sehschlitz vorgesehen ist. Statt der vom Kliéiger vor-
geschlagenon Zahlenmarkicrung ist im Patent gem#B Figur 2
einc ebenfalls nach beiden Seiten hin symmebtrisch ange-
ordncte Markiorung durch Zacken und Kerben gewdhlt wor-
den. Die Schwenkbarkeit des ganzen Einstellgeréts wihrend
des BEinstellvorganges auf sciner Hinterachge iat von dem
Miterfinder (N vorgeschlagen worden. Der Abtei-
lungsleiter Falme hatte vor der Entwicklung des paten-
tierten Gerdts ein scitlich schwenkbares mit einer Skala
zugammenarbeitendes Visierrohr vorgeschlagen, wnit dem
cinzelne Funkte auf der Querbasis des Kraftiahrzeuges
nacheinander anvigicrt werden konnen. Die Beklagte hat
bis zZum 10. Juli 1961 Binstollgerdte nach der im Patent
beschricbenen Kongtruwiction gebaut und 2 734 derartige
Vigiere abgesetzt.

Seit dem 10. Juli 1961 baut die Beklagte Scheinver-
. ferprifgertite mit einem andercn Visiersystem mit zwei
‘miteinandexr gekuppeltén und symmetrisch cur Vigiermit-
tellinic horizontal verschwenkbaren Visierrohren (sog.
“Doppelrohrvisier). Mit doen Visierrohren sollen auf einer
fuorachse des Kraftfahrzeugs je cin Seitenpunk®s anvigicrt
werdon, wihrend iiber cine auf dor Mittellinie liegendo
Visiereiﬂriohtung durch oinen Sehschlitz liber einen Dorn




hinweg ein Punkit auf der Mitte der Querachse des Kraft-
fahrzeuges anvigiert werden soll.

Die Parteien gtreiten iiber die Hohe der dem Kliger
- zustehenden Erfindervergiitung insbesondere dariiber, ob
fiir diese auch die spidterc Bauart der Beklagten (Doppel-
rohrvisicr) zu beriicksichtigen ist. Hinsichtlich der
genannten zveiten Bauart hat das Iandgericht durch Teil-~
urteil die Beklagtc verurteilt:

dem Klédger dariiber Rechnung zu legen, in
welchem Umfeng sie Schoinwerferecinstellge-
rdte wit auf cinem Fahrgestell in vertika-

ler Richtung verstellbar hefegtiglter optischer
Einrichtung, dic mittels ciner an einer vor-
gchicblichen Guerstange parallel zur optischen
Achse des Geriites starr befestigten Visierein-
richtung durch Verschwenken des ganzoen Gerdtes
parallel zur Fahrzcuglingsachse ausrichtbar
igt, gewerbsmafig hergestellt, feilgehalten,
in den Verkehr gebracht oder gebraucht hat,
bedi dencn als Visicreinrichtung cin Weitwinkel-
visier dient, welches zvel mitecinander gekup-
pelte und symmebtrisch zur Mittelvisierlinie
horizontal verschwenkbare Einzelvigiecre auf-
weist, und dag Verschwenken des Scheinwerfer-
cinstellgerites in der Weinme erfolgt, daB das
Gerdit gegenliber der mittels der beiden Lauf-
riader sich am Boden abgtilzenden Hinterachse
seitlich verschieblich ist, und zwar unter
Angabe der einzelnen Licfermengen, Lieferzei-
ten, Preise und Abnehmer.

“Die Beklagte hat mit ihrer Berufung ihren Antrag
auf Abweisung des Rechnungslegungsantrages des Kligers
vweiterverfolgt und hilfsweise beantragt,

der Beklagﬁen”vorzuhehaltén, die Hamen und

Anschriften ibrer Abnehmer statt dem Kli-
ger einem von dem Xliiger gu bezeichnenden,
zur Verschwiegenheit gegeniiber dem RKléger
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verpflichteten becidiglen Wirtschaftsprifer
mitzuteilen, sofern dieser erméchtigt wira,
dem Kliger dariiber Auskunft zu geben, ob eine
begtinmie Licferung odexr Abnehmer in der
Rechnungslegung centhalten ist.

Das Oberlandesgericht hat dic Berufung der Beklagten
zurtickgeviesen. Dagegen richtet sich die Revision dexr
Beklagten mit ihrem Antrag, dan Berufungsurteil'aufzuhe~
ben und nach den von der Beklagten in der Berufungsin-
stanz zuletzt gestellten Antrigen zu erkennen.

Der Kliéger beantragt, die Revigion zurlickzuweisen.

Dic Revision der Beklagten fiihrt zur Aulhebung des

angefochtencn Urteils und zur Zuriickverweisung an das

Berufungsgericht.
I.

a) Dgs Berufungsgericht h#dlt den Anspruch des Kli-
gers aul Rechnungslegung hinsichtlich der AusfiUhrungsform
des Scheinwerfereinstellgerdts, die seit dem 10, Juli 196
gehaut wird und die allein Gegenétand des vorliegenden
Rechtgstreits ist, aus folgenden Erwigungen (BU S. 748) -
fir gegobcnﬁ Die Beklagte gei dem Kléger auf Grund der ‘
unbeschrinkt in Angpruch genommenen Diensteriindung nach
§ 9 Abs. 1 ArDEG zur Zahlung einer angemesgenen Vergﬁtung
verpflichtet. Fiir die Bemecsung der Hohe sei ~ neben an-
deren Faktoren - auch die wirtschaftliche Verwertharkeit
dor Diensterfindung von Bedeutung (§ 9 Abs. 2 ArbEG). Zur
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Beurteilung dieses Faktors (wirtschaftliche Verwertbar-

- keit) komme es im vorliegenden Falle a) auf die tat-

“gdchliche Aﬁswertung.dcr Diengterfindung durch die Be-
‘klagte, und zwvar - nach Ansicht des Berufungsgerichts -
auf die Herstellung und den Vertrieb des durch das Pa-
~tent geschiitzten Gegonstandes und b) darauf an, ob die
in Ahspruoh genommene Diensgterfindung cine schonferlscho
Grundlage flir eine crfinderische Weiterentwicklung der
durch Patent geschiitzten Lehre biete. Fiir beide Gesichts-
punktc geien die tatséchlichen Unséitze in "einer weiter-
entUlokeluen AusfuhrungSIOrm der Diensterfindung wichiig,
um die Hche der dem Diensterfindcr zustchenden Vergubung
ermltteln zu kénnen". Das gelte auch bei Miterfindern,

nsbesondere "wenn die fdruéntzickelte -uéfﬁhrungqrorm
den Beltrag des elnzelnen Miterfinders benutzt oder zur
»schunferx chen Grundlage der Fortentwicklung veruondet”,
‘Demlﬂlterflnder stehe nach § 242 BGB ein‘Rechnungsle—
‘jgungsanppruch liber die Umsiitze der fowtentwiokelton Aus~-
~fuhrungsfomm zur zuverlissigen Berechnung seiner Brfin-.
dervorgiitung zu.

b) Diesen &usfuhrungen kannKnlcht in allen Punk+en
gugestimmt worden. Richtig ist, daB Grundlage eines Ver~
gutungsanspruchs die Inunspruchnahme der DLensterxlndung
‘Gurch dic Beklagte ist. Es ist ferner zutreffend, daB
éin weséntlioher Faktof fir dic Bemessung der Verglitung
die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Dienéterfindung
'1st, UObQL, sowelit elne Ververtung stattllnﬁet, in der
Regel das Auumaﬁ leuGr tateiichlichen Ververtung flr die
Vergutungsbemessung alg Anhalt dlenen kann. Soweit die L
 Beklagte bip zum 10. Juli 1961 nach ihrem Patent.--,
zu dem der Kldger mlt soiner Diensterfindung (WeLqunkel~ :
visier) cinen Beitrag geleistet hat, Einstellgeréite ge-
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baut hat, hat die Beklagte deshalb auch von sich aus
iber die ‘unzahl der vertriebenen Geridte Auskunft gege-
hen. Die daruber hinaugs im vorliegoenden Verfahren vom
Kldger verlangte Auskunft betrifft Ger#te, deren Aus-
fithrung (Doppelrohrvisier) nach Ansicht des Kligers
ebenfalls auf seiner Dionsterfindung beruht, vdhrend
dic Beklagte darin einc davon unabhingige von PP
inspiriertc Entwicklung sicht. Der Auskunftsanspruch

des Kligers setzt also voraus, daR auch dicse weitere
Ausfﬁhrungsform {Doppelrohrvisier) als Verwertung der
Diengterfindung anszuschen ist. Eine solche Verwertung
kann aber flir dic Erfinaervefgﬁtung nur in Betracht ge-
zogen werden, soweit eince Benutzung des Patents der Be-
klagten, in dem die Diensterfindung degs Klégers als Bei-
trag enthalten ist, vorliegt. Das ist hinsichtlich dexr
AusfTithrungsform dor Beklagten nach dem 10. Juli 1961
(Doppelrohrvisier) dann der Fall, wenn auch:diese tAuss
ihpﬁﬁééfbrm&ip.Schutzumfang des Patents der Beklagten
1idgtn Ist das jedoch nicht der Fall, so kann ¢ie Dienst-
erfindung allenfalls nur als Anregung fiir die weitere
technigche Entwicklung gedient haben. BEine solche Anre~
gung aber, dic nicht mehr zu einer im Schutzumfang des
Patents der Beklagten liegehden Konstruktion flhrt, kann
fir die Frage der Vergﬁtung des Diensterfinders nicht
von Bedeutung sein. Abgeschen von technischen Verbesserungs-
vorschlégen i. S. des § 20 ArbErfG besteht nach den §§ 2
und 9 ArbErfG ein Anspruch auf Verglitung fiir eine unbe-
schréinkt in Anspruch genommene Diensterfindung nur im
‘Rahwen ciner patent- (oder gebrauchsmuster-) fihigen Er-
findung, nicht dagegen flr die'Benutzung von Entwicklun-
gen, zu denen diese Diensterfindung ihrerseits lediglich
angeregt hat. | |
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II.

Legt man diese Uberlegungen zugrunde so ergibt zich
folgendes., Aufgobe und Losungomerkmale des Patents
® 8B B icr Beklagten haben dic Vorinstanzen szutref-
fend in folgender VWeisc begtimmt.

a) Die Erfindung betrifft ein Scheinwerfereinstell-

vgorat zur Uberprﬁfung von KraftfahrzeugsGheim-zerfern°

o e ! o et

deren optische Elnrlchtung an giner vcrtlkalen Saule
vergtellbar angeordnet ist, um sic in die Hbhe des ein-
zugtellenden Scheinwerfers eines Kraftfahrzeuges bringen

~zu kinnen. Als bekannt vorausgeseilzt ist ferner eine

Querstange an dem Friifgeréit, die seitlich verschoben
wverden kann und cin Visierger#dt trigt, das parallel zur
optischen Achse des Frifgeréts aufl der Querstange starr
befestigt ist. Durch Anvisieren von Funkten auf einer
Léngsachse des Kraftfahrzeugs wird dabei die optische

Achge des Frifgerdts mit dor Ldngsachse deg Xraftfahr-

zeugs ausgerichtet. Beim Vesgang des Ausrichtens wird
das ganze Prifgerit in seinem, ruchwartlgon Bereich leicht

]angehoben und seitlich vers chwenktg

b) Die Erfinder haben sich - auch darin ist der Vor-
nstanz zuzustimmen -~ die Aufgabe goatellt, das Ausrluh» -

W S e B e P g

"ten des Scheinwerfereinstellgersits zu erleichiern. Da -
- léngsverlaufende Visierbasen bei manchen Kraftfahrzeugen
schwer auszumachen sind, soll statt dessen cine der
,gvielenxbei allen Kraftfahrzcugen vorhandenen quergerich- .

“teten Visierbasen benutzt werden. Der Ausrichtvorgang =

. 80l1 einc Feinecinstellung erhalten und durch grofic Ge-

nauigkeit das Gordt universell verucndbar machen.
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landesgericht zutreffend darin, daB ein besonders ge-
staltetes Weitwinkelvigler cingesetzt ist, daB mit einer
Punkten auf einer Querbasis des Kraftfahrzeuges und

cineg dritten Punktes auf dessen Mitice ermvglicht. Ferner
ist die Verschwenkbarkeit heim Ausrichten dadurch ver-
bessort, dal das Priifgerdt auf seiner Hinterachse scit-
lich verschicbbar ist. Beide genannten Merkmale gind in
den Anspriichen 2 und 3 noch besonders gekennzeichnet.

Das Weitwinkelvigier soll danach aus ciner Profilplatfe
in Form cines licgenden Rechtecks bestehen, die mit sinem
vertikalen Sehschlitz und ciner Augenmuschel in einem
gemeinsamen Gehiuse cingesetzt ist. Die Profilplatte soll
“.eine HMullmarkierung und nach beiden Seiten symmetrisch
angeordnete zackenformige Einstellmarkierungen besitzen.
Zum Vorgang des Ausrichiens goll eine Knopfsperre zwiachen
Hinterachsc und Fahrgestell des Priifgeréts das seitliche
Vercchwenken ermdglichen und dasg Gerit in einer bestimm-
ten Lage festlegen. ' o

Gegon vorstohenden Teil der Entscheidungsgriinde wer-
den auch von der Revigion keine Einwendungen erhoben.

IIT.

Gegen die Ausfﬁhrungen,deszerufungsgerichts gind
“entgegen der Meinung der Revision auch insofern keine

- pechtlichen Bedenken zu erheben, als eg feststellt, daB
der Klager auf Grund seiner von der Beklagten als Dienst-
© erfindung in Anspruch genommenen Mitarbeit am Patent |
® @D @ cincr grundsitzlichen Beitrag geleistet hat.




a) Zutreffend geht das Oberlandesgericht davon
aus, daB bei dem Scheinwerfercinstellgerdt gemidf dem
Gegenstand des Patents (Anspruch 1) das Weitwinkelvi-
gier, wie es der Klidger vorgeschlagen hat, entscheidend
dafur ist, dafl cine praktische Ausrichtung auf Grund
einer querverlaufenden Visierbasis des Kraftfahrzeuges
erfolgen kann. Unabhédngig von dem Merkmal der besseren
Verschwenkbarkeit des Gerits suf der Hinterachsce gibt
- das Woitwinkelvigicr crst die Moglichkeit, mittels einer
einzigen festen Visiecrcingtellung alle drei Punkte einer
QJuerbasis des Kraftfehrzeuges anzuvigicren und so die
gesamte Ausrichtung der optischen Achse des Friifgerits
vorgunehmen. Dadurch gclang‘der fir die Erfindung ent-
gcheidende Schritt, dic bei der Anvisierung von zwel
Funltten auf einer Lédngsachge deg Fahrezcugegs aufgebrete-
nen Mingel zu besecitigen. Eg handelt sich dabei, wie das
Berufungsurtoil zutreffend annimmt, um eine prinzipielle
Erkenntnis und nicht nur, wic dic Revision meint, wm die
besondere Ausbildung des Weitwinkelvisiers entsprechend
dem Anspruch 2 des Patente der Beklagten. '

b) Entsprechend den rechitlich nicht zu beanstanden~

den Ausflihrungen der Vorinstanzen gibt auch der innere
‘Stand der Technik im Betriebe der Beklagten keinen An-
1laB, die oben genannte gqualifisierte Mitarbeit des Kli-
goers am Patent der Beklagten als Grundlage fir dic Hohe
der Erfindervergiitung in Zwéifélvzu ziehen. Selbst wenn
man voraussetzt, daf durch den Abteilungsleiter PEED
beyreits eine Visicreinrichiung vorgeschlagen war, bei
der vor der Mitte des Fahrzouges mitb cinem Binrohrvisier
nacheinander drei Punkte auf einor Querbacig des Kraft-
:fahrZGuges anvisiert wurden, so fehlt einem solchen Ge-
rit doeh offensichtlich, wie das Oberlandesgericht mit
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Recht feststellt, dic wesentliche Eigenschaft eines
Veitwinkelvisicors. Denn mit cinem golchen Geridt waren
eben nicht durch eine feste Einstellung alle drei Punk-
te anzuviﬂioron, gondern e¢s muBten dagu Hes‘ungen
'Anv181eren dcr beiden u01t110hen.Beaugspunktc ¢cin be-
sonderes Verschwenken des Visicrrohres notig machte.
Gerade dag solltc aber durch die crfindungsgeméfie Ein-
setzung cines Weitwinkelvisiers vermicden werden. Das
gilt auch denn, wenn nach dem Vorschlag PEEE® c¢in Punkt -
~in der Fahrzeugmitte lber cine Vorrichtung mit fest-
gtehondem Visier tiber Kimme und Korn angepeilt werden
konnte. Denn auch dann war es immer noch notwendig, die
beiden Scitonpunkte nacheinander durch verschicdene Mes-~
sungen nit demsclben jeweils verschwenkton Visierrohr
anzuvigieren. Der innere Stand der Technik kénnte deg~
halb einen Verglitungsanspruch des Kligers, wie die Vox-
instanszen mit Recht annehmen, nicht. etwa praktisch illu-
sorisch machen (Nullfall) und damit sein Reechtaschutz—
intercsse an einer Rechnungslegung in Frage stellem.

Iv.

Dic weiteren Ausfihrungen des angoefochitenen Urteils,
mit denen die Bemegsungsgrundlage fix den Vergiitungsan—.
_spruch auch hinsichtlich der nguen Ausfithrungsform fest~
gestelit wird, sind dagegen nicht bedonkenfrei. Das
Tandgericht hat ausgeflihrt, daB die neue Ausfihrungsform
der Beklagten wit dem Doppelrohrvisier eine #guivalente
Form des Weitwinkelvisiors nach dem Patent der Beklagten
“dargtel’c. Widrc das Oberlandesgerlchu dieser Begrindung .
~des Landgerichte gefolght, so wire fir dic Angriffe dex ,
Revigion zu dicscn Fes t"tcllungen kein Ravm geVICsCN, Denn,
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der Rechnungslegungsanspruch des Kldgers setzt nur voraus,
dafl auch die neue Angfithrungsform der Beklagten fiir die
Verglitungsbemessung zu beriicksichtigen ist, wihrend der
Umfang der Beteiligung des Kligers gegeniiber den anderen
_Mlterflndern hier nicht zu kldren ist. Das Obex landcugb~
rieht hat aber dic Frage, ob die neue: Ausfuhcungs~. ‘
.form»der Beklagten im Schutzumfang ihres Patents
liege, nicht abgchlieiend entschieden, sandern,dahinge~ 
- 8tellt gelassen. Auf Grund der vorstehenden ﬁberlegungen
| konnite deshalbd das angefochtene Urteil nicht aufrecht-
erhalten werden. Es muB vielmehr noeh gepriift werden, ob
- ein Rechnungslegungsanspruch des Kléigers sich daraus |
ergibt, daB dic zweite Ausfihrungsform der Beklagten
2 ;(30§991rohvv1s1er) als Verwertung der Diensterfindung
'~;anzusenen ist, d. h. ob siec im Schutzumfang des Pateuts
rﬁder,Beklagten liegt. Diesc Frage igt flir den Ausgang des
v -_Rechts"treitu'erhebliche Die dazu noch erforderlichen _
. tatrichterlichen Feststellungen sind der Revisionsinstonz -
verwehrt. Das angefochtene Urteil wer aus diesem Grunde
. sufzuhebon, ohne daB es auf di> weiteren Revisionsriigen

ankamn.
Vn

s Uber den Hllfvantrag der Beklagten, die Rechnungs-
.lagung fiber cinen Wirtschaftsprifer durchzu:uhren, braucht
. yom erkennenden Senat nicht entschieden zu werden.
Barhber wird das Oberlande&gerxcht gegebenenfalls erneut
Z2u. beflnden haben. ' o
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Die Sache war nach alledem unter Aufhcbung desz an-
gefochtenen Urteils zu cerneuter Verhandlung und Ent-
gcheidung, auch liber die Kosten der Revisionginstanz,
an dags Berufungsgericht szuriickzuverweisen.

Syreng - (laBen ' Schneider

Triistedt Ballhaus
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