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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofes
hat auf die miindliche Verhandlung vom 13. Juni 1978 durch
den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter
Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Windisch und BrodeBer

fiir Recht erkannt:

Die Revisionen der Parteien gegen das

Urteil des 6. Zivilsenats des Ober-
landesgerichts Karlsruhe vom 27. August 1975
werden in der Hauptsache insoweit zurlick-
gewiesen, als nicht die Parteien den
Rechtsstreit in der Hauptsache fiir

erledigt erklart haben und der Klidger

seine Revision zuriickgenommen hat.

Unter Aufhebung des vorgenannten Beru-
fungsurteils im Kostenpunkt werden die
Kosten beider Rechtsmittelinstanzen

gegeneinander aufgehoben.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte, eine bedeutende Motorsdgenfabrik, beschaf-
tigte den Klidger vom 1. Oktober 1962 bis zum 12. September
1969 als Versuchsleiter. Sein Arbeitsgebiet umfaBte ab 1964
die Leitung des Gesamtversuchs sowie der Motorkonstruktion
und -entwicklung.
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Ende des Jahres 1963 beauftragte der damalige Ent-
wicklungsleiter der Beklagten, Dipl.-Ing. DG, den in
der Entwicklungsabteilung beschédftigten Maschinenschlosser-
meister Abt, die Mdglichkeit einer Dampfung der von einer
Motorkettensdge erzeugten Vibrationen durch eine besondere
Ausgestaltung der Haltegriffe zu untersuchen. Nach einem
ersten erfolglosen Versuch zeigte im Friihjahr 1964 eine
weitere Konstruktion, der ein Gespr#dch zwischen A@ und
dem Klédger vorausgegangen war, liberraschend glinstige Ergeb-
nisse. In einer Hausmitteilung vom 12. Juni 1964 teilte der
Klédger der Beklagten das folgende mit:

"Es wurde vor einigen Monaten von mir vorgeschlagen,
eine Griffbefestigung mit folgenden Merkmalen zu
erproben:

Den Griff fiir die rechte Hand und den Griff fiir die
linke Hand zu einem rahmenzhnlichen Teil zu verbin-
den, um diesen Rahmen iliber mindestens drei mdglichst
weit auseinanderliegenden Punkten mit der Motorketten-
sdge zu verbinden. Die Metallplatten der Gummielemente
sollen parallel zur Schienenebene bzw. zum Kurbelkreis
liegen.

Versuche mit einer derartigen Bauart an der Contra-S
sind jetzt unter Regie von Herrn erfolgverspre-
chend verlaufen, so daB es angebracht erscheint eine
Patentanmeldung auszuarbeiten. Ich habe deshalb nach
Ricksprache mit Herrn S jr. mit unserem Patentan-
walt, Herrn J vereinbart, am Sonnabend dem
20.6.1964 hier im Werk diese Anmeldung durchzuspre-
chen.

Da bisher dieser Vorschlag nicht schriftlich nieder-
gelegt wurde, bitte ich, dieses Schreiben als Erfin-
dermeldung zu werten."

Am 30. Juni 1964 meldete die Beklagte diese Anordnung
unter der Bezeichnung "Tragbare Motorkettensége" auf ihren
Namen beim Deutschen Patentamt zum Patent und hilfsweise zum
Gebrauchsmuster an. Als Erfinder benannte sie den Kl&dger. Die
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Anmeldungen fiihrten am 29. Oktober 1964 zur Eintragung
des Gebrauchsmusters 1 903 230 und am 27. Juni 1968 zur
Bekanntmachung als DAS 1 271 370.

Das Patentamt beschloB die Erteilung des Patents am
15. Juli 1974 mit dem folgenden Anspruch 1:

"Tragbare Motorkettensige mit zwei durch eine
Verbindung als in sich starres Gestell ausge-
bildeten Haltegriffen, die am vorderen bzw.
rickwidrtigen Teil der Maschine unter Zwischen-
schaltung schwingungsdampfender Elemente an
mehreren Punkten der Kettensige befestigt sind,
dadurch gekennzeichnet, daB8 bei einer Motor-
Kettensige mit Fiihrungsschiene (5) die schwin-
gungsddmpfenden Elemente (11, 12, 13) im wesent-
lichen senkrecht zur Ebene der Kettenfilhrungs-
schiene (5) an mindestens drei Punkten der
Motoreinheit vorgesehen sind."

Das Bundespatentgericht hob diesen ErteilungsbeschlusB
auf und versagte das Patent durch rechtskrédftigen BeschluB
vom 18. November 1975.

Der Kldger nimmt fir sich in Anspruch, alleiniger
Erfinder des von der Beklagten angemeldeten vibrations-
ddmpfenden Haltegriffs zu sein. Er begehrt von der Beklag-
ten, die diesen Haltegriff benutzt, im Wege der Stufenklage
Rechnungslegung und Zahlung einer angemessenen Vergiitung.
In erster Linie hat er sein Verlangen auf die Behauptung
gegriindet, es handele sich um eine freie Erfindung, weil
die Beklagte sie nicht nach den Bestimmungen des Gesetzes
{iber Arbeitnehmererfindungen in Anspruch genommen habe. Nur
hilfsweise hat er seine Anspriiche aus diesem Gesetz herge-~
leitet.



Die Beklagte trdgt demgegeniiber im wesentlichen vor,
die Erfindung sei als Diensterfindung durch stillschweigende
Vereinbarung auf sie libergegangen. Den entscheidenden LOsungs.
weg habe nicht der Kl&dger, sondern der Maschinenschlosser-
meister Abt allein gefunden. Dieser habe sie ausdriicklich
ermdchtigt, die Berichtigung der Erfinderbenennung klag-
weise zu betreiben.

Die Beklagte hat Widerklage mit den Antrédgen erhoben,

1. festzustellen, daB dem Widerbeklagten gegen die
Widerklédgerin keine Anspriiche aus der Erfindung
"Tragbare Motorkettensdge" gemdB der Patentan-
meldung P 12 71 370.1-15 oder dem DGM 1 903 230
zustehen;

2. festzustellen, daB der Widerbeklagte nicht
Erfinder der wie folgt gekennzeichneten
Erfindung ist:

Tragbare Motorkettensdge mit zwei durch eine
Verbindung als in sich starres Gestell ausge-
bildeten Haltegriffen, die am vorderen bzw.
rickwdrtigen Teil der Maschine unter Zwischen-
schaltung schwingungsddmpfender Elemente an
mehreren Punkten der Kettensidge befestigt sind,
dadurch gekennzeichnet, daB bei einer Motor-
kettensdge mit Fihrungsschiene die schwingungs-
ddmpfenden Elemente im wesentlichen senkrecht
zur Ebene der Kettenfiihrungsschiene an mindestens
drei Punkten der Motoreinheit vorgesehen sind;

3. hilfsweise zu Ziffer 2 festzustellen,

a) daB der Widerbeklagte nicht Alleinerfinder
der in Ziffer 2 genannten Erfindung ist;
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b) daB die Erfindung gemdB Ziffer 2 auf die
Widerklidgerin als unbeschridnkt in Anspruch
genommene Diensterfindung libergegangen ist;

4. den Widerbeklagten zur Einwilligung in die
Berichtigung der Erfinderbenennung zur Patent-
anmeldung gem&fB DAS 1 271 370 dahingehend zu
verurteilen, da8 Herr Ewald A@D in @ G

G RGN Strate @, Erfinder ist;

5. hilfsweise zu Ziffer 4: den Widerbeklagten zur
Einwilligung in die Berichtigung der Erfinder-
benennung zur Patentanmeldung gemiB DAS 1 271 370
dahingehend zu verurteilen, daB8 Herr Ewald A{P

in @SEENENEES, FEEENN Strade @,

Miterfinder ist.

Das Landgericht hat zundchst durch - noch nicht rechts-
krdftiges - Teilurteil vom 27. November 1970 dem Rechnungs-
legungsanspruch stattgegeben. Nach Vernehmung der Zeugen
AP und DG hat es durch ein weiteres Teilurteil vom
16. Mdrz 1973 allein iiber die Widerklage entschieden. Es hat
festgestellt, daB der Kldger nicht Alleinerfinder und die
Erfindung auf die Beklagte als unbeschridnkt in Anspruch genom-
mene Diensterfindung ilibergegangen ist; es hat den Kliger zur
Einwilligung in die Berichtigung der Erfinderbenennung zur
Patentanmeldung gemdf3 DAS 1 271 370 dahin verurteilt, da8
Herr Ewald A Miterfinder ist. Im iibrigen hat das Land-
gericht die Widerklage abgewiesen und die Kostenentschei-
dung dem SchluBurteil vorbehalten.

Gegen dieses Teilurteil haben beide Parteien Berufung
eingelegt. Der Klidger hat beantragt,



unter Zuriickweisung der Berufung der Beklagten
das Teilurteil des Landgerichts Mannheim vom
16. Marz 1973 dahin abzuindern, daB8 die Wider-
klage abgewiesen wird.

Die Beklagte hat beantragt,

unter Zuriickweisung der Berufung des Klégers
das Teilurteil des Landgerichts Mannheim dahin
abzuindern, da8

1. festgestellt wird, da8 dem Widerbeklagten gegen
die Widerklidgerin keine Anspriche aus der Erfin-
dung "Tragbare Motorkettensdge" gemdB der Patent-
anmeldung P 1 271 370.1-15 oder dem DGM 1 903 230
zustehen;

2. festgestellt wird, daB der Widerbeklagte nicht
Erfinder der im erstinstanzlichen Widerklage-
antrag 2) beschriebenen Erfindung ist;

3. der Widerbeklagte zur Einwilligung in die
Berichtigung der Erfinderbenennung zur
Patentanmeldung gemdB der DAS 1 271 370
dahingehend verurteilt wird, daB Herr Ewald A{

in @ sy, "G str. @, Erfinder

ist.

Das Oberlandesgericht hat nach eidlicher Vernehmung des
Zeugen Abt beide Berufungen zuriickgewiesen.
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Dagegen wenden sich beide Parteien mit der Revision.
Sie hatten angekiindigt, ihre im Berufungsrechtszug gestellten
Antrdge zu wiederholen. Vor deren Verlesung haben sie die
von der Beklagten im Berufungsrechtszug gestellten Wider-
klageantrdge zu 1 und 3 libereinstimmend in der Hauptsache
fiir erledigt erklart.

Der Kldger hat weiter erklédrt, er vertrete nicht mehr
die Auffassung, freier Erfinder zu sein, und sofern hierin
eine Riuicknahme der Revision oder der Berufung liegen sollte,
erklidre er diese Riicknahme.

Die Beklagte hat dazu erklidrt, sie sei damit einver-
standen, sofern in der Erklirung des Klédgers eine Zuriick-
nahme des Rechtsmittels unter Verzicht auf den Anspruch
liegen sollte.

Soweit durch die vorstehenden Erklédrungen Kostenent-
scheidungen anfallen, beantragt jede Partei,

die Kosten der Gegenseite aufzuerlegen.

Im librigen verlesen die Parteien ihre im Berufungs-
rechtszug gestellten Antrige.



Entscheidungsgriinde:

Die Hauptsache ist nur noch wegen des Widerklage-
antrags im Streit, mit dem die Beklagte die Feststellung
begehrt, daB der Klidger nicht Erfinder, hilfsweise nicht
Alleinerfinder der hier in Frage stehenden Erfindung ist.
In diesem Umfang haben beide Revisionen keinen Erfolg.

I.

1. Das Berufungsgericht hat hierzu ausgefiihrt:
Der Klidger und der Zeuge AP seien Miterfinder, denn beide
hdtten zur Losung der technischen Aufgabe, die von den hoch-
tourigen Antriebsmotoren tragbarer Motorkettensidgen ausge-
henden Schwingungen wirksam zu didmpfen, beigetragen.

Vom Kliger stamme der Gedanke, die Haltegriffe als
ein starres Gestell auszubilden und zu dessen Befestigung
Gummielemente zu verwenden. Ebenso beruhe der von Abt ein-
geschlagene Weg, die Befestigung des Haltegriffs so zu
gestalten, daB8 vom Motor ausgehende Schwingungen durch die
Gummielemente aufgefangen wiirden, auf dem Hinweis des Kli-
gers. Die starre Ausbildung von Haltegriffen habe zwar zum
Stand der Technik gehdrt. Ihre Verwendung zusammen mit Gum-
mielementen, um eine Schwingungsdédmpfung zu erzielen, sei
Jjedoch neu und der Hinweis des Kligers ein notwendiger Bei-~-
trag flir das Zustandekommen der Erfindung. Dabei liberstiegen
dessen Vorschldge das Konnen eines Durchschnittsfachmanns
auf diesem Gebiet, was bereits daraus hervorgehe, dafl der
Entwicklungsleiter D@} der Beklagten diese Gedanken des
Kldgers fiir ungeeignet gehalten habe.
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Der Zeuge A} kbnne nicht als bloBer Erfindergehilfe
angesehen werden, der lediglich streng weisungsgebunden und
ohne eigene Initiative Konstruktions- und Experimentierauf-
gaben ausgefihrt habe. Ihm sei es iliberlassen gewesen, aus-
reichend widerstandsfihige Gummielemente zu ermitteln,
geeignete Lagerungspunkte an der Sdge aufzufinden und den
Haltegriff entsprechend zu konstruieren. Da bereits dem
Kldger ein dahingehender Versuch miBlungen gewesen sei,
sei auch dem Beitrag des Zeugen AY an der Erfindung eine
besondere Qualifikation zuzuerkennen.

2. Die Revision des Klidgers riigt demgegeniber, das Beru-
fungsgericht sei unter Verletzung wesentlicher Rechtsgrund-
sdtze und allgemeiner Erfahrungssidtze (§ 286 ZPO) zu dem
Ergebnis gelangt, daB der Zeuge A} Miterfinder sei. Diese
Feststellung stiitze es allein auf dessen Aussage, die eine
Parteiaussage sei. Dadurch, daB die Beklagte den Anspruch
aus § 36 Abs. 2 PatG geltend mache, habe sie die formelle
Zeugenstellung des Abt erschlichen. Das Berufungsgericht
habe dessen Glaubwlirdigkeit nicht gepriift. Der Zeuge Al
habe sich wie eine Partei verhalten und sei am Ausgang des
Rechtsstreits wirtschaftlich interessiert. Seine Miter-~
finderschaft sei erst wdhrend der Auseinandersetzungen
mit dem Klidger vorgebracht worden. Nachdem sie diesen
Jahrelang als Alleinerfinder betrachtet habe, konne sie
mit diesem Vortrag nicht mehr gehdort werden. Das Berufungs-
gericht hitte den Zeugen P{i) vernehmen miissen, um die
Glaubwiirdigkeit des Zeugen A zu liberpriifen.

3. Die Revision der Beklagten erhebt ebenfalls Riigen
wegen Verletzung des § 286 ZPO. Der Klidger kdnne schon des-
wegen kein Miterfinder sein, weil er zu der Erfindung ledig-
lich durch Hinweise auf den Stand der Technik beigetragen habe.
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4, Die Feststellung des Berufungsgerichts, daB der
Kldger Miterfinder der unstreitigen Diensterfindung ist,
hdlt diesen Angriffen beider Revisionen stand.

Der Ansicht der Revision des Klé&gers, die Beklagte
sei durch ihr friiheres Verhalten daran gehindert, in diesem
Verfahren zu behaupten, der Kldger sei nicht Erfinder oder
nicht Alleinerfinder, nachdem sie ihn lange Zeit als Allein-
erfinder behandelt habe, kann nicht gefolgt werden. Es
ist nicht ersichtlich, weshalb es dem Grundsatz von Treu
und Glauben (§ 242 BGB) widersprechen sollte, daf die
Beklagte den von ihr zunidchst eingenommenen, spiater als
unrichtig erkannten Standpunkt gedndert hat, auch wenn sie
die ihr bei Eingang der Erfindungsmeldung mdglichen Nach-
forschungen unterlassen und die Angaben des Kligers in der
Erfindungsmeldung ohne eigene Priifung hingenommen hat.

Das Berufungsgericht hat nach eingehender Wiirdigung
der zweimaligen Aussagen des Zeugen D@l und der eidli-
chen Vernehmung des Zeugen AW festgestellt, daB der Kléger
und der Zeuge A. gemeinsam entscheidend zur Losung der
Aufgabe beigetragen haben, bei tragbaren Motorkettensigen
eine wirksame Schwingungsdampfung zu erzielen. Es hat er-
mittelt, welche Elemente jeder der Erfinder vorgeschlagen
hat. Dabei hat es den Entwicklungsgang in zeitlicher und
sachlicher Hinsicht genau so in seine Wiirdigung einbezogen
wie vorhandene Schriftstiicke (Erfindermeldung des Klidgers
vom 12. Juni 1964, Vermerk des Kligers vom 5. Januar 1965,
schriftliche Bestdtigung des Mechanikers Gl vom 5. Januar
1967, Antragsschreiben des Klidgers an die Schiedsstelle beim
Deutschen Patentamt vom 20. Juni 1968 und schriftliche Stel-
lungnahme des Zeugen Al vom Juli 1968). Entgegen der Riige
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der Revision des Kldgers hat sich das Berufungsgericht auch
mit der Glaubwiirdigkeit beider Zeugen, also auch der des
Zeugen AQ) befaBt, wie sich aus dem Berufungsurteil unmit-
telbar ergibt. Es hat auch in dieser Richtung die Aussagen
beider Zeugen sorgfaltig geprift und sich mit den Wider-
spriichen, die sich aus der mehrmaligen Vernehmung ergeben
hatten, auseinandergesetzt. Das Revisionsgericht ist nicht
befugt, in die Beweiswlirdigung des Tatrichters korrigierend
einzugreifen, zumal erkemnbar weder Denkfehler noch Erfah-
rungssidtze miBachtet oder die Feststellung erheblicher Tat-
sachen prozeBwidrig unterblieben ist oder festgestellte
nicht verwertet worden sind. Soweit die Revision des Kldgers
die unterlassene Vernehmung des Zeugen P beanstandet,
hat der Senat die Verfahrensriige gepriift und nicht fir durch-
greifend erachtet; von einer Begrindung wird insoweit nach
§ 565 a ZPO abgesehen.

Unbegriindet ist auch die Rlige des Kl&gers, die Beklagte
habe die Zeugenstellung des als Miterfinder genannten Abt
dadurch erschlichen, daB sie den Antrag auf Einwilligung in
die Berichtigung der Erfinderbenennung mit dessen Ermdchti-
gung im eigenen Namen geltend gemacht habe. Wenn die Beklagte
diesen Antrag nicht verfolgt hidtte, so spricht nichts dafiir,
daBl dies der Zeuge A@) im eigenen Namen und in diesem Rechts-
streit getan hdtte. Im iibrigen hat das Berufungsgericht bei
der Beweiswlirdigung gerade auch die Glaubwiirdigkeit des
Zeugen A im Hinblick auf sein Interesse am Ausgang dieses
Verfahrens eingehend gepriift, wie sich aus der erneuten und
dieses Mal eidlichen Vernehmung des Zeugen ergibt. Ein Ver-
fahrensfehler kann in diesem Punkt nicht festgestellt werden.
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Das Berufungsgericht hat die Beitrédge des Kligers und
des Zeugen A{P zur Losung der technischen Aufgabe auch
rechtlich fehlerfrei als Miterfindung gewertet. Wenn die
Revision der Beklagten meint, der Beitrag des Kl&égers habe
nur aus dem Hinweis auf den Stand der Technik bestanden,
so verkennt sie, daBl eine Kombinationserfindung, wie sie
hier vorliegt, auch aus bekannten Elementen bestehen und
erst deren Zusammenwirken zu dem neuen unerwarteten und
auf erfinderischer Leistung beruhenden Erfolg fiihren kann.
Das hat das Berufungsgericht gepriift und rechtsfehlerfrei
festgestellt. Jeder der Erfinder hat danach einen Teil
davon im Hinblick auf die gestellte Aufgabe vorgeschlagen,
so daBl schlieBlich das Zusammenfiigen zu einem neuen Halte-~
griff unstreitig den angestrebten Erfolg der Vibrations-
dampfung erzielt hat. Auf Grund der Feststellungen des
Berufungsgerichts haben die Gedanken und Vorschlige beider
Erfinder zu der Erfindung gefiihrt, sie also kausal bedingt,
ohne daf3 im Rahmen der gestellten Widerklageantrige der
Unfang der beiderseitigen Beitridge festgestellt werden
miiBte. Diese waren Jjedenfalls nach den unangreifbaren
Feststellungen im Berufungsurteil beide notwendig, um die
Aufgabe zu ldsen. Die Beitrdge der Miterfinder diirfen nicht
getrennt fir sich unter dem Gesichtspunkt einer erfinderi-
schen Leistung gepriift werden, denn die Frage, ob eine
erfinderische Leistung vorliegt, beurteilt sich nach der
Gesamtlésung der Aufgabe mit den vorgeschlagenen Mitteln.
Die Beitrédge der Miterfinder sind nur dahin zu priifen, ob
sie lberhaupt zur Losung der Aufgabe beigetragen haben. Nur
solche Beitrige, die den Gesamterfolg nicht beeinfluBt haben,
also unwesentlich in bezug auf die Losung sind, sowie solch¢
die auf Weisung des Erfinders oder eines Dritten geschaffen
worden sind, begriinden keine Miterfinderschaft.
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Die Revisionen beider Parteien sind danach zuriick-
zuweisen.

ITI. Mit seiner Erkldrung in der miindlichen Verhand-
lung vor dem Revisionsgericht, daBl er nicht mehr die Auf-
fassung vertrete, freier Erfinder zu sein, und da8 er,
falls hierin eine Riicknahme der Revision oder der Berufung
liegen sollte, diese Riicknahme erklidre, hat der Kliger
seine Revision wirksam zuriickgenommen (§§ 515, 566 ZPO),
soweit diese sich gegen die Feststellung des Landgerichts
gerichtet hat, daB8 die Erfindung auf die Beklagte als unbe-
schriankt in Anspruch genommene Diensterfindung iibergegangen
ist. Diese Zurlicknahme bedurfte keiner Einwilligung der
Beklagten, da sie vor dem Beginn der miindlichen Verhandlung
vor dem Revisionsgericht erkldrt worden ist. Der Kl&dger ist
nach §§ 515 Abs. 3, 566 ZPO verpflichtet, insoweit die durch
seine Revision entstandenen Kosten zu tragen.

Eine wirksame Zurilicknahme der Berufung ist vom Kldger
nicht erklart worden, da die Beklagte die insoweit erfor-~
derliche Einwilligung dazu von der Bedingung des vom Kl&dger
nicht erklarten Verzichts auf seinen Anspruch als freier
Erfinder abhingig gemacht hat. Eine Bedeutung kommt dieser
Beschridnkung der Rechtsmittelriicknahme nicht zu. Der Kli-
ger vertritt nach der rechtskraftigen Versagung des Patents
nicht mehr den Standpunkt, daB8 er freier Erfinder sei. Aus
dieser Erklarung folgt unter Beriicksichtigung seines sonsti-
gen prozessualen Verhaltens zugleich, daB er sich nicht mehr
gegen die Feststellung des Ubergangs der Erfindung auf die
Beklagte als unbeschrankt in Anspruch genommene Dienster-
findung wendet. Durch diesen nach Zuriicknahme der Revision
rechtskraftig gewordenen Ausspruch des Landgerichts ist
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der Kldger somit auch nicht mehr materiell beschwert, so
daB3 es auf die Zuriicknahme seiner Berufung nicht mehr
ankommt. Auch fir die Kostenentscheidung ergibt sich keine
Besonderheit, da die Kosten der Berufung insoweit auch
durch die Entscheidung des Berufungsgerichts dem Kl&ger
auferlegt worden waren.

II1I. Soweit die Parteien den Rechtsstreit in der Haupt-
sache fiir erledigt erklart haben, ist die Beklagte unter
Berlicksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes
nach billigem Ermessen mit den Kosten des Rechtsstreits
zu belasten (§ 91 a ZP0O). Sie wire mit ihren erledigten
Widerklageantridgen auf Feststellung, daB dem Kl&dger gegen
sie keine Anspriiche aus der Erfindung "Tragbare Motorket-
tensdge" zustehen, und auf Verurteilung des Kligers zur
Einwilligung in die Berichtigung der Erfinderbenennung
nicht durchgedrungen.

1. Hinsichtlich des negativen Feststellungsantrags
bestehen bereits Zweifel daran, ob die Beklagte insoweit
ein rechtliches Interesse an der alsbaldigen Feststellung
gehabt hat, da es sich lediglich um eine Verteidi-
gung gegen den beim Oberlandesgericht noch anhingigen Zah-
lungsanspruch des Klagers gehandelt hat. Weder aus dem Beru-
fungsurteil noch aus dem Vortrag der Parteien kann entnommen
werden, dafl sich der Klidger weitergehender Anspriiche beriihmt
hat, denen die Beklagte mit dieser negativen Feststellungs-
widerklage begegnen wollte. Es bedarf zu der angeschnittenen
Rechtsfrage aber keiner abschlieBSlenden Beurteilung. Nach der
Feststellung der Miterfinderschaft des Kliagers sowie der
unbeschriankten Inanspruchnahme der Erfindung als Dienster-
findung durch die Beklagte ergibt sich der Vergiitungsan-
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spruch des Kligers aus § 9 ArbEG. Da fiir diese Erfindung ein
Gebrauchsmuster erteilt worden ist, das widhrend der gesamten
Laufzeit Bestand gehabt hat, und die Beklagte die Erfindung
benutzt hat, sind keine Umstdnde oder Gesichtspunkte er-
kennbar, die zu einer Versagung des Vergitungsanspruchs

des Klidgers hidtten fiihren kénnen.

2. Zu dem fiir erledigt erklirten Widerklageantrag auf
Verurteilung zur Einwilligung in die Berichtigung der Erfin-
derbenennung hat das Berufungsgericht ausgefiihrt, der Mit-
erfinder A habe die Beklagte ermichtigt, den ihm zuste-
henden Anspruch nach § 36 Abs. 1 PatG gerichtlich durchzu-
setzen. Auf Grund der ihr als Arbeitgeberin obliegenden
Firsorgepflicht habe sie ein eigenes schutzwiirdiges Inter-
esse daran, dafl der Arbeitnehmererfinder in der Patent-
schrift als Erfinder genannt werde. Sie sei diesem gegen-
liber verpflichtet, die von ihr veranlaf3ite Erfinderbenennung
zu berichtigen.

Die Revision hdlt die Geltendmachung dieses Rechts im
Wege der ProzeBstandschaft fiir unzuldssig. Ihr ist beizu-
treten.

Der Anspruch des Erfinders auf Erfinderbenennung und
demzufolge auch der auf ihre Berichtigung wird aus dem mit
der Schaffung der Erfindung begriindeten Persdnlichkeitsrecht
des Erfinders abgeleitet. Es kann als allgemein anerkannt
bezeichnet werden, daB das Erfinderrecht ein sogenanntes
héchstpersdnliches Recht ist, das nicht ilibertragbar, ver-
zichtbar und pfindbar ist (Benkard, Patentgesetz und Gebrauchs-
mustergesetz 6. Aufl. § 36 PatG Rdn. 2 ff). 2Zwar gehort die
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Ubertragbarkeit eines Rechts seinem sachlichen Bereich an.
Rechtsprechung (BGH LM § 847 BGB Nr. 3; FamRZ 1969, 237)

und Literatur (Stein/Jonas, ZPO 20. Aufl. vor § 50 Rn. 43;
Benkard aa0 Rn. 10) haben aber aus der Bindung solcher

Rechte an die Person des Inhabers die Folgerung gezogen,

daB sie auch nur von diesem gerichtlich geltend gemacht
werden diirfen. Es wird daher als unzulidssig angesehen, daB
ein Dritter im eigenen Namen auf Grund einer Ermachtigung
(sogenannte gewillkiirte ProzeBstandschaft) ein uniibertragbares
Persdnlichkeitsrecht gerichtlich geltend macht. Dieser Ansicht
schlieBt sich der Senat fiir das Erfinderpersonlichkeitsrecht
an. Es sind keine Gesichtspunkte erkennbar, die fir dieses

Persodnlichkeitsrecht eine andere Betrachtung nahelegen kdnnten.

Die seinem Wesen entsprechende Uniibertragbarkeit eines Rechts
kann nicht auf seinen sachlichen Bereich beschridnkt werden,
da die Moglichkeit, seine gerichtliche Geltendmachung einem
Dritten im eigenen Namen 2zu iiberlassen, dazu im Widerspruch
stiinde. Der Ermdchtigte tritt bei der ProzeBstandschaft wie
ein Rechtsinhaber auf. Bereits das vertrdgt sich nicht mit
dem Wesen eines hochstperstnlichen Rechts. Es ist unwesent-
lich, ob die Beklagte ein eigenes Interesse im Sinne eines
Rechtsschutzinteresses an der Rechtsverfolgung oder eine
gewisse Pflicht dem Erfinder oder den Erfindern gegeniiber
hat, eine Berichtigung der Erfinderbenennung herbeizufiihren.
Diese Voraussetzungen der ProzeBlstandschaft liegen auf dem
Gebiet des ProzeBrechts und haben mit dem geltend gemachten
sachlichen Recht nichts zu tun, sondern miissen in jedem Falle
einer ProzeBstandschaft dariiber hinaus vorhanden sein. Beim
uniibertragbaren Erfinderperstnlichkeitsrecht obliegt es
allein dessen Inhaber, ob er in der vorgenommenen Erfinder-
benennung eine Beeintrdchtigung seiner Rechte empfindet und
ob er diesen Zustand gedndert haben méchte. Die Rechtsnatur
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dieses Rechts erlaubt auch nicht seine prozefBrechtliche
Ubertragung. Die Rechtsverfolgung insoweit durch die
Beklagte war daher unzulissig.

IV. Uber die Kosten ist nach §§ 91 a, 92 Abs. 1, 515
Abs. 3, 566 ZPO zu entscheiden. Wegen des Gebots der ein-
heitlichen Kostenentscheidung ist es aus formellen Griinden
geboten, das Berufungsurteil im Kostenpunkt aufzuheben und
eine Gesamtentscheidung iiber die Kosten der beiden Rechtsziige
zu treffen, die die Teilriicknahme der Revision des Kl#gers,
die teilweise Erledigungserkldrung der Hauptsache und die
danach noch verbliebene Entscheidung in der Hauptsache iiber
beide Revisionen umfaBt. Soweit durch die Erledigungser-
klarungen auch die Kosten des ersten Rechtszuges betroffen
sind, hat der Senat von einer Entscheidung Abstand genom-
men, weil das Teilurteil des Landgerichts vom 16. Mirz 1973
die Entscheidung liber die Kosten des ersten Rechtszuges dem
Schlufilurteil vorbehalten hat. In dieses wird das Landgericht
diese Kosten einzubeziehen haben.

Nach obigen Darlegungen fallen die Kosten im einzelnen
zur Last: dem Kldger die seiner zurilickgenommenen Revision
nach §§ 515 Abs. 3, 566 ZPO, der Beklagten die der beiden
in der Hauptsache fiir erledigt erklirten Antridge nach § 91 a
ZPO, jeder Partei nach § 92 Abs. 1 ZPO zur Hilfte diejenigen,
die auf den Antrag betreffend die Feststellung der Erfinder-
schaft entfallen, da beide in der Hauptsache insoweit noch
anhidngig gebliebenen Rechtsmittel erfolglos sind. Im Rahmen
der Gesamtabwdgung muBSten jedoch die einzelnen Antrége im
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Hinblick auf ihre Auswirkungen auf das Rechtsverhdlt-
nis zwischen den Parteien unterschiedlich beriicksichtigt

werden, was zur Teilung der Kosten beider Rechtsmittel-
ziige fihrt.

Ballhaus Bruchhausen Ochmann

Windisch BrodeBer
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