BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 6/96 Verkiindet am:

13. November 1997
Welte
Justizhauptsekretdrin
als Urkundsbeamter
der Geschédftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: Jja

BGHZ: nein

ArbEG § 9 Abs. 1; BGB § 242 Ba

Spulkopf

a) Der Arbeitnehmererfinder kann von seinem Arbeitgeber
nicht unbeschrédnkt alle Angaben verlangen, die zur Er-
mittlung der angemessenen Erfindervergiitung irgendwie
hilfreich und niitzlich sind oder sein kd&nnen.

b) Wird ein Erfindungsgegenstand sowohl separat wie auch
als Teil einer umfassenden Gesamtvorrichtung vertrieben,
wobei insoweit ein gesonderter "Nettoverkaufspreis" des
Erfindungsgegenstands nicht ausgewiesen ist, so ist es
dem Arbeitgeber nicht zumutbar, die interne Herstel-
lungskostenkalkulation filir alle Baugruppen der Gesamt-
vorrichtung mit sdmtlichen Einzelteilen vorzulegen, wenn
der dazu erforderliche Aufwand nicht mehr in einem sinn-

vollen Verhdltnis zu dem dadurch fiir den Arbeitnehmerer-



finder erzielbaren Nutzen einer genaueren Ermittlung der
ihm geschuldeten angemessenen Vergiitung steht.

¢c) Wird eine Software, die ein spezielles Verfahren erst
ermdglicht, als Bestandteil einer Vorrichtung geliefert,
konnen zur Ermittlung des Wertes der Verfahrenserfindung
die Wertsteigerung der Vorrichtung und der mit ihr er-
zielte Gewinn auch dann herangezogen werden, wenn die
Vorrichtung auch ohne die Software betrieben werden

kann.

BGH, Urt. v. 13. November 1997 - X ZR 6/96 - OLG Diisseldorf
LG Diisseldorf



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
miindliche Verhandlung vom 16. September 1997 durch den
Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dipl.-Ing.
Frhr. v. Maltzahn, Dr. BroB3, Dr. Melullis und

Keukenschrijver

fir Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des
2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Diisseldorf vom
30. November 1995 teilweise aufgehoben, soweit die
Beklagte verurteilt worden ist, fiir Vorrichtungen,
die nicht als solche, sondern als Teil einer umfas-
senderen Vorrichtung Gegenstand der Lieferung und/
oder Rechnung gewesen sind, ihre interne Herstel-
lungskostenkalkulation fiir die entsprechenden Bau-
gruppen mit sd@mtlichen Einzelteilen anzugeben, - wie
z.B., soweit vorhanden, bei Spulkopfen: Andriickwal-
zen-Lagerung, Andriickwalze, Changierung, Axialgebla-
se, Haube, Fingerschutz, Deckel, Frontplatte, Warn-
schild, Schaltschrank, elektrische Leitungen, Steue-
rungen, Verschlauchung, Styroporunterlagen und Zube-
hér, MaBplan, Geh&duse, Sperrklinke, Getriebemotor,
01, Drehdurchfiihrung, Schleifiibertrager, Verkleidun-
gen, Spulantrieb, Unterbau, Anlegevorrichtung, Aus-
driickvorrichtung, Spannfutter, Schiebering, Siche-
rungsbleche, Changiergehduse, Schwenkblech und opti-
scher Winkel, Wdchter - einschlieBlich der bei der
Beklagten iliblichen Kalkulationsaufschlédge, insbeson-
dere fir Rilistkosten, Konstruktionskosten, Versiche-
rungskosten, sonstige Gemeinkosten und Gewinnauf-

schlag.
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Im Umfang der Aufhebung wird die Klage abgewiesen.

Die weitergehende Revision der Beklagten wird zuriick-

gewiesen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens haben der Kldger
zu 2/3 und die Beklagte zu 1/3 zu tragen. Die Kosten
des Revisionsverfahrens werden gegeneinander aufgeho-

ben.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Der Kldger war vom 1. Oktober 1981 bis 31. Marz 1991
Arbeitnehmer der Beklagten, eines Maschinenbau-Unterneh-
mens, das sich mit der Kunststoffverarbeitung, insbeson-
dere der Herstellung von Chemiefaseranlagen befafB3t. Zur
Zeit ist er Vorstandsmitglied eines Osterreichischen Kon-
zerns, der sich im Bereich der Verkehrs- und Energietech-
nik betdtigt.

Mit seiner Klage begehrt der Kldger von der Beklagten
Arbeitnehmererfindervergiitung. Er hat seine Anspriiche im
Wege der Stufenklage geltend gemacht. Das Landgericht hat
mit Teilurteil nur iiber die erste Stufe (Auskunft bzw.
Rechnungslegung) entschieden. Nur in diesem Umfang ist

der Rechtsstreit auch Gegenstand des Revisionsverfahrens.

Als Arbeitnehmer der Beklagten war der Kladger an
zahlreichen Erfindungen - zumindest als Miterfinder - be-
teiligt, die die Beklagte nach ordnungsgemédfBer Meldung
unbeschrankt in Anspruch genommen und zum Patent angemel-
det hat.

Folgende Erfindungen sind noch Gegenstand des Revisi-
onsverfahrens, wobei die Vorrichtung nach Nr. 1 den soge-
nannten "Craft-Spulkopf" und die Nrn. 4 bis 8 Verfahren

betreffen, die als "Changiergesetze" bezeichnet sind:

Nr. 1:

Aufspulmaschine, neuer R-Kopf, Craft-Spulkopf
(Bag. 1670 - unter der Bag.-Nr. wird die Erfindung
intern bei der Beklagten gefiihrt), eine Vorrichtung,



fiir die der Beklagten das europdische Patent
0 374 536 (Anl. 2) und das US-Patent 5 029 762

(Anl. 3) erteilt worden ist.

Nr. 4:

Verfahren zur Spiegelstdrung beim Aufwickeln eines
Fadens in wilder Wicklung (Bag.-Nr. 1283), fir das
der Beklagten u.a. das europdische Patent 0 093 258
(Anl. 8) und das US-Patent 4 504 024 (Anl. 9) erteilt

worden ist.

Nr. 5:

Aufwickelverfahren (Bag.-Nr. 1453), das Gegenstand
des europdischen Patents 0 195 325 (Anl. 12) und des
US-Patents 4 697 753 (Anl. 13) ist.

Nr. 6:

Verfahren zum Aufwickeln von Fdden (Bag.-Nr. 1540/
1541), das Gegenstand des europdischen Patents

0 256 383 (Anl. 14) und des US-Patents 4 789 112
(Anl. 15) ist.

Nr. 7:
Verfahren zum Aufwickeln von Faden (Bag.-Nr. Z 1543),

das Gegenstand der deutschen Patentanmeldung
3 627 879 (Anl. 16) ist.



Nr. 8:

Verfahren zum Aufwickeln von Faden (Bag.-Nrn. 1543,
1551 und Z 1551), das Gegenstand der deutschen Pa-

tentanmeldung 3 636 151 (Anl. 17), des europdischen
Patents 0 256 411 (Anl.18) und des US-Patents

4 798 347 (Anl. 19) ist.

Die Beklagte vergiitete die Beteiligung des Kladgers an
den vorstehend aufgefiihrten, im Revisionsrechtszug noch
streitgegenstédndlichen Erfindungen jeweils zusammen mit
einer oder mehreren anderen Erfindungen, die nicht mehr

Gegenstand des Revisionsverfahrens sind.

Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts zahlte
die Beklagte an den Klédger fiir das Jahr 1985 hinsichtlich
der Erfindung Nr. 4 (Bag-Nr. 1283) eine Erfindervergiitung
von insgesamt 1.900,-- DM (Schreiben v. 22.11. u.
09.12.1985, Anl. 41, 42).

Fir das Jahr 1987 zahlte sie hinsichtlich der Erfin-
dungen Nr. 4 und 5 (Bag-Nrn. 1283 u. 1453) insgesamt
8.300,-- DM (Schreiben v. 01.12.1987, Anl. 43).

Fir das Jahr 1988 leistete sie hinsichtlich der Er-
findungen Nr. 4, 5, 6 und 8 (Bag-Nrn. 1283, 1453, 1540,
1541, 1543, 1551) an den Kl&dger eine Zahlung von insge-
samt 6.100,-- DM (Schreiben v. 10. u. 19.12.1988,

Anl. 44, 45).

Mit Schreiben vom 15. Mai 1990 (Anl. 46) teilte die
Beklagte dem Kladger mit, "im Vorgriff" auf ihre "turnus-

gemdB durchgefiihrte Erfindervergilitung"” gewdhre sie ihm



fiir 1989 15.000,-- DM fiir die Erfindungen Nr. 4, 5, 6 und
8 (Bag-Nrn. 1283, 1453, 1540, 1543, 1551), wobei diese
Zahlung auf einer Absprache des Kldgers mit dem Leiter
der Patentabteilung der Beklagten und dem vom Kldger fiir
1989 geschatzten Umsatz von ca. 4.000 erfindungsgemdfen

Schnellspulkdpfen beruhe.

Auf derselben Grundlage leistete sie fiir 1990 fiir die
"Changiergesetze"” (Erfindungen Nr. 4 bis 8) eine Erfin-
dervergitung von 2.500,-- DM (Anl. 39).

Mit Schreiben vom 18. Marz 1991 (Anl. 47) teilte die
Beklagte dem Kldger mit, sie setze die Erfindervergiitung
fiir die Erfindung "Craft-Spulkopf" (Erfindung Nr. 1, Bag-
Nr. 1670) fir das Jahr 1990 auf 700,-- DM fest und gewah-
re fiir die Erfindungen "Changiergesetze" (Erfindungen
Nr. 4, 5, 6, 8, Bag-Nrn. 1283, 1453, 1540, 1541, 1543,
1551) und eine weitere (Bag-Nr. 1423) fiir 1990 vorbehalt-
lich einer endgiiltigen Abrechnung und Festsetzung eine

Erfindervergiitung von weiteren 1.000,-- DM.

Mit Schreiben seiner Patentanwalte vom 15. Mai 1991
(Anl. 49) widersprach der Kldger fiir die "Changiergeset-
ze" (Erfindungen Nr. 4 bis 8) der Festsetzung und forder-
te u.a. die Festsetzung der Erfindervergiitung filir seine
ibrigen Diensterfindungen. Die Beklagte erwiderte mit
Schreiben vom 21. Mai 1991 (Anl. B 6), sie betrachte das
Widerspruchsschreiben vom 15. Mai 1991 als gegenstands-
los, da der Widerspruch nicht substantiiert sei und das
Schreiben vom 18. Mdrz 1991 fir die Erfindungen "Chan-
giergesetze" liberhaupt keine Erfindervergiitung festsetze.
Daraufhin stellte der Kladger durch patentanwaltliches

Schreiben vom 3. Juni 1991 (Anl. 50) klar, daB sein Wi-



derspruch die Festsetzung der Erfindervergiitung fiir den
"Craft-Spulkopf" (Erfindung Nr. 1, Bag-Nr. 1670) betref-
fe. Dem widersprach die Beklagte im Schreiben vom 10. Ju-
1i 1991 (Anl. 7) und setzte die Erfindervergiitung des
Kldgers fiir die Erfindungen "Changiergesetze" (Erfindun-
gen Nr. 4 bis 8, Bag-Nrn. 1283, 1453, 1540, Z 1543 und
1543 sowie 1541) fir 1989 und 1990 auf insgesamt
1.700,-- DM fest; gleichzeitig machte sie geltend, sie
habe in HOhe von 14.300,-- DM einen Anspruch auf Riicker-
stattung ihrer fiir 1989/90 geleisteten Zahlung von
16.000,-- DM.

Mit Schreiben vom 14. Oktober 1991 (Anl. 48) ermit-
telte die Beklagte fiir die unter dem Stichwort "Changier-
gesetze" zusammengefaBten Erfindungen fir das Jahr 1990
eine Vergiitung von 2.775,-- DM. Bei der Berechnung der
Vergiitung ging sie von 740 Spulkopfen aus. Entsprechend
ihrem Schreiben vom 15. Mai 1990 (Anl. 46) sei mit dem
Kldger fiir 1989 bei einer Stiickzahl von 4.000 Spulképfen
eine Verglitung von 15.000,-- DM vereinbart, woraus sich
ein Satz von 3,75 DM pro Spulkopf ergebe, so daB sich bei
740 Spulkopfen der Betrag von 2.775,-- DM errechne. Von
diesem Betrag zog sie gemdB ihren Schreiben vom 18. Madrz
1991 (Anl. 47) und 10. Juli 1991 (Anl. 7) bewilligte Zah-
lungen von insgesamt 2.700,-- DM wieder ab.

Fiir 1991 ermittelte die Beklagte gemdB ihrem Schrei-
ben vom 4. Februar 1992 (Anl. B 1) fir die Erfindungen
"Changiergesetze"” eine Vergiitung von 6.500,-- DM und fir
die Erfindung "Craft-Spulkopf" (Bag-Nr. 1670) eine Vergii-
tung von 1.300,-- DM. Mit Schreiben vom 22. Mdrz 1993
(Anl. B 9) libermittelte sie dem Kldger die Festsetzung



der Erfinderverglitung fir 1992 fir die Bereiche "Craft-

Spulkopf" und "Changiergesetze".

Der Kldger hdlt die von der Beklagten bisher erteil-
ten Auskiinfte und geleisteten Verglitungszahlungen fiir un-
zureichend. Festsetzungen der Beklagten habe er jeweils
widersprochen. Er habe sich mit der Beklagten auch nicht
auf die ausgezahlten Betrdge als Erfindervergiitung geei-

nigt.

Die Beklagte hat die Auffassung vertreten, sie habe
die dem Kldger zustehende Erfindervergiitung - zum Teil
einer vorausgegangenen Abrede mit dem Kldger entspre-
chend - jeweils verbindlich festgesetzt. Der Kladger konne
keine weitere Erfinderverglitung mehr beanspruchen, folg-
lich stehe ihm auch kein Anspruch auf Auskunft und Rech-

nungslegung mehr zu.

Das Landgericht hat dem Auskunftsbegehren des Kl&dgers
mit Teilurteil vom 8. Mdrz 1994 nur teilweise entspro-
chen. Es hat die Beklagte u.a. verurteilt, dem Kldger un-
ter Angabe der einzelnen Lieferungen, der Liefermengen
und -zeiten sowie der Abnehmer und der Nettoverkaufsprei-
se Rechnung dariiber zu legen, in welchem Umfang sie den
Gegenstand der Erfindung Nr. 1 und Gegenstdnde, geeignet
zur Durchfihrung von Verfahren nach den Erfindungen Nr. 4
bis 8, hergestellt, in den Verkehr gebracht oder ge-
braucht hat. Das weitergehende Auskunftsbegehren hat das

Landgericht abgewiesen.

Auf die Berufungen beider Parteien hat das Berufungs-
gericht das erstinstanzliche Urteil teilweise abgedndert

und die Beklagte - soweit das im Revisionsverfahren noch



von Bedeutung ist - verurteilt, unter Angabe der einzel-
nen Lieferungen, der Liefermengen und -zeiten sowie der
Abnehmer und der Nettoverkaufspreise bzw., soweit die
Vorrichtungen nicht als solche, sondern als Teil einer
umfassenderen Vorrichtung Gegenstand der Lieferung und/
oder Rechnung gewesen sind, unter Angabe der internen
Herstellungskostenkalkulation der Beklagten fiir die ent-
sprechenden Baugruppen mit sdmtlichen Einzelteilen - wie
z.B., soweit vorhanden, bei Spulképfen: Andriickwalzen-
Lagerung, Andriickwalze, Changierung, Axialgebldse, Haube,
Fingerschutz, Deckel, Frontplatte, Warnschild, Schalt-
schrank, elektrische Leitungen, Steuerungen, Verschlau-
chung, Styroporunterlagen und Zubehdr, MaBplan, Gehause,
Sperrklinke, Getriebemotor, 01, Drehdurchfiihrung,
Schleifiibertrager, Verkleidungen, Spulantrieb, Unterbau,
Anlegevorrichtung, Ausdriickvorrichtung, Spannfutter,
Schiebering, Sicherungsbleche, Changiergehduse, Schwenk-
blech und optischer Winkel, Wadchter - einschlieBlich der
bei der Beklagten iiblichen Kalkulationsaufschlédge, insbe-
sondere fir Riistkosten, Konstruktionskosten, Versiche-
rungskosten, sonstige Gemeinkosten und Gewinnaufschlag
sowie der Gestehungskosten unter Angabe der einzelnen Ko-
stenfaktoren sowie des erzielten Gewinns Rechnung dariiber
zu legen, in welchem Umfang sie den Gegenstand der Erfin-
dung Nr. 1 und Gegenstdnde geeignet zur Durchfilhrung der
erfindungsgemédfBen Verfahren Nr. 4 bis 8 hergestellt, in
den Verkehr gebracht oder gebraucht hat, es sei denn, daB
die Lieferungen hinsichtlich der Erfindungen Nr. 4 bis 8
an Kunden erfolgt sind, die ihren Sitz im schutzrechts-
freien Ausland haben, und/oder an Kunden geliefert worden
ist, ohne daB die Kunden die Software (Elektronikkarte)
erhalten haben, mit Hilfe derer das zuvor beschriebene

Verfahren ausgeiibt werden kann.



- 12 -

Wegen der Formulierung des Urteilstenors im einzelnen

wird auf das angefochtene Urteil (BU 2-9) Bezug genommen.

Mit der (zugelassenen) Revision begehrt die Beklagte
die Aufhebung des angefochtenen Urteils und die Abweisung
der Klage, hilfsweise die Einrdumung eines Wirtschafts-
prifervorbehalts.

Der Klager beantragt die Zurilickweisung der Revision.

Entscheidungsgriinde:

Die vom Berufungsgericht gemdB § 546 Abs. 1 Satz 2
Nr. 1 ZPO zugelassene, form- und fristgerecht eingelegte
und begriindete Revision der Beklagten hat teilweise Er-

folg.

I. 1. Das Berufungsgericht hat dem Kldger einen An-
spruch auf Rechnungslegung (§ 259 BGB) zugesprochen, da-
mit er die angemessene Vergiitung (§ 9 ArbEG) fiir die In-
anspruchnahme der im Tatbestand aufgefiihrten Erfindungen
Nr. 1 ("Craft-Spulkopf") sowie Nr. 4 bis 8 ("Changier-
gesetze") ermitteln koénne. Dabei geht das Berufungsge-
richt von den im Urteil des erkennenden Senats vom
17. Mai 1994 (BGHZ 126, 109 ff. - "Copolyester") darge-
stellten Grundsadtzen aus, die von der Revision nicht in

Frage gestellt werden.

Der Streit der Parteien wird dariiber gefiihrt, in wel-
chem Umfang die Beklagte dem Kladger Auskiinfte erteilen
und Rechnung legen muB3. Insoweit riigt die Revision, das

Berufungsgericht habe die Grundsadtze der "Copolyester'-



Entscheidung (BGHZ 126, 109 ff.) im Streitfall rechtsfeh-

lerhaft angewendet.

2. Das Berufungsgericht hat ausgefiihrt, der Arbeit-
nehmererfinder, dessen Diensterfindung vom Arbeitgeber in
Anspruch genommen worden sei, habe einen Anspruch auf
Auskunftserteilung und Rechnungslegung nach § 259 BGB,
denn ohne Kenntnis der mit der Erfindung erzielten Ums&dt-
ze und der Unterlagen, aufgrund derer die Vergilitung vom
Arbeitgeber berechnet worden sei, konne der Erfinder we-
der das Bestehen eines Vergiitungsanspruchs feststellen,
noch den Umfang seiner Vergiitungsanspriiche berechnen,
noch die HOhe gezahlter Verglitungen iberpriifen. Der An-
spruch des Arbeitnehmererfinders auf Auskunftserteilung
und Rechnungslegung bestehe nicht nur als Hilfsanspruch
zu einem Anspruch auf Neufestsetzung der Verglitung gemaf
§ 12 Abs. 6 ArbEG wegen wesentlicher Verdnderung der Um-
stande, um dadurch AufschluB zu erhalten, bei welchen
Produkten der Arbeitgeber die Erfindung verwende sowie
welche Ersparnisse und/oder welche Umsdtze er dadurch er-
zielt habe. Der Arbeitnehmererfinder habe einen Anspruch
auf Auskunftserteilung, die eine Pflicht zur Rechnungsle-
gung nach § 259 BGB zum Inhalt haben kénne, auch, um die
Hohe bereits gezahlter Verglitungsbetrdge nachpriifen zu
kénnen. Es sei grundsdtzlich nicht Sache des Arbeitneh-
mererfinders, der bereits eine Vergiitung erhalten habe,
darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen, daB er iber
die geleisteten Zahlungen hinaus einen weitergehenden
Vergiitungsanspruch habe, es geniige insoweit eine gewisse
Wahrscheinlichkeit, daB ein solcher Anspruch bestehe,
denn der Rechnungslegungsanspruch sei bereits mit der In-
anspruchnahme und vor der Zahlung entstanden und koénne

nur durch die erforderliche Rechnungslegung und nicht



durch Zahlungen seine Erledigung finden. Ohne ordnungsge-
mdfBe Rechnungslegung konne aber nicht geklart werden, ob
die geleisteten Zahlungen ausreichend seien oder nicht.
Die Kladrung eines moglichen weitergehenden Zahlungsan-
spruchs sei der Sinn der Rechnungslegung und koénne daher
nicht als deren Voraussetzung verlangt werden. Daf3 der
Arbeitnehmererfinder aus dem Unternehmen ausgeschieden
sei, habe gemdB § 26 ArbEG keine Auswirkungen auf die ihm

zustehenden Anspriiche.

In seinem Umfang sei der Anspruch des Arbeitnehmerer-
finders auf Rechnungslegung gegen den Arbeitgeber aller-
dings nicht unbeschrankt. Der Umfang des aus den Grund-
sdtzen von Treu und Glauben abgeleiteten Anspruchs ergebe
sich nach Lage des Einzelfalls unter Berlicksichtigung der
Verkehrsiibung aus dem Zweck der Rechnungslegung, wobei im
allgemeinen im Hinblick auf die verschiedenen Moglichkei-
ten einer Verglitungsberechnung von einem weiten Umfang
auszugehen sei. Eine Einschradnkung kodnne sich ergeben,
wenn sich die Parteien bereits auf einen bestimmten Ab-
rechnungsmodus geeinigt hatten oder wenn der Arbeitneh-
mererfinder ohne Widerspruch jahrelang die auf einer be-
stimmten Berechnungsart, etwa der Lizenzanalogie, errech-
neten Verglitungsbetrige entgegengenommen habe. In diesen
Fdallen werde der Arbeitnehmererfinder billigerweise nur
die Angaben verlangen kodnnen, die iblicherweise im Rahmen
der gewdhlten Berechnungsart erforderlich seien. Eine
Einschrankung koénne sich auch ergeben, wenn der Preisgabe
von Geschdfts- oder Betriebsinterna berechtigte Interes-
sen des Arbeitgebers entgegenstdnden. Im Falle eines be-
rechtigten Geheimhaltungsinteresses konne der Arbeitgeber

seiner Rechnungslegungspflicht durch die Vorlage der Un-



terlagen an eine unabhdngige, von Berufs wegen zur Ver-

schwiegenheit verpflichtete Person geniigen.

Von diesen Grundsadtzen ausgehend, stehe dem Kldger
ein Anspruch auf Rechnungslegung beziiglich der Erfindung
Nr. 1 ("Craft-Spulkopf"”) und der Erfindungen Nr. 4 bis 8

("Changiergesetze") zu.

Die Beklagte habe die Erfindung Nr. 1 unstreitig un-
beschrdnkt in Anspruch genommen, so daB der Kldger gemidl
§ 9 Abs. 1 ArbEG einen Anspruch auf angemessene Vergiitung
habe. Im {ibrigen sei diese Erfindung nach dem eigenen
Vorbringen der Beklagten von ihr seit 1990 benutzt wor-
den. Damit bestehe eine gewisse Wahrscheinlichkeit fiir
einen Vergiitungsanspruch, und zwar unabhdngig davon, ob
die Beklagte insoweit bereits Zahlungen geleistet habe.
Fir den geltend gemachten Rechnungslegungsanspruch komme
es nicht darauf an, ob der Kladger mit dem Hauptanspruch
die erstmalige Festsetzung und Zahlung einer Verglitung
oder die Zahlung einer weiteren Vergiitung aufgrund einer
Neufestsetzung nach § 12 Abs. 6 ArbEG begehre oder ob er
eine weitere, hohere Vergiitung mit der Behauptung verlan-
ge, eine Festsetzung der Vergiitung durch den Arbeitgeber
liege nicht vor oder die einseitige Festsetzung sei wegen
Mdngeln unwirksam. Im librigen trete der Senat der Auffas-
sung und der gemdB3 § 543 Abs. 1 ZPO in Bezug genommenen
Begriindung des Landgerichts (LGU 25 Ziff. 1 - 27 Abs. 1)
bei, daB eine verbindliche Festsetzung der Erfindervergii-

tung durch die Beklagte nicht erfolgt sei.

Stehe dem Klager dem Grunde nach ein Auskunfts- bzw.
Rechnungslegungsanspruch zu, so erstrecke sich dieser auf

die Lieferungen, Liefermengen und Lieferzeiten und die



Preise, damit der Kldger in die Lage versetzt werde, sei-
ne Vergiutungsanspriiche zu berechnen und zu iberpriifen.
Soweit die Vorrichtung nach Erfindung Nr. 1 Gegenstand
eines separaten Geschadfts der Beklagten gewesen sei oder
der Preis dafiir im Rahmen des Verkaufs einer Gesamtanlage
gesondert in Rechnung gestellt worden sei, seien von der
Beklagten auch die Nettoverkaufspreise anzugeben. Wenn es
filr den Erfindungsgegenstand keinen Nettoverkaufspreis
gebe, weil die erfinderische Vorrichtung nur im Rahmen
der Gesamtanlage abgegeben werde und nur fiir die Gesamt-
anlage ein Nettoverkaufspreis vorliege, nicht aber fiir
den Erfindungsgegenstand, so habe der Arbeitnehmererfin-
der gemdB § 242 BGB Anspruch darauf zu erfahren, in wel-
chem Umfang der erfindungsgemdBe Gegenstand in diesen
Fdallen am Nettoverkaufspreis der Gesamtanlage beteiligt
sei. Um dafiir einen Anhalt zu gewinnen, sei der Kldger
auf die Offenlegung der internen Herstellungskostenkalku-
lation der Beklagten fiir die einzelnen Baugruppen der Ge-
samtanlage angewiesen, um in diesen Fédllen jedenfalls zu
erfahren, wie die Beklagte den Erfindungsgegenstand im
Rahmen der Gesamtanlage kalkuliert habe. Das sei auch
nicht unzumutbar, denn bei der Beklagten ladgen nach ihrem
eigenen Vorbringen Vorkalkulationen fiilr die einzelnen Ty-
pen von Spulkdpfen vor, so daB sie die Angaben unschwer
machen koénne, die der Kladger bendtige, um in den F&dllen,
in denen der erfindungsgemédBe Spulkopf nur im Rahmen von
Gesamtanlagen geliefert worden sei, seinen Verkaufswert

erfassen zu konnen.

Auch beziiglich des Schaltschranks koénne der Kl&dger
die Offenlegung der internen Herstellungskostenkalkulati-
on verlangen. Auch der Schaltschrank zdhle zu den Bautei-

len, die zur erfindungsgemédBen Vorrichtung gehdrten. Der



Umstand, daB der Schaltschrank nicht nur den erfindungs-
gemdBen Spulkopfen zugeordnet sei, sondern sich zum einen
auf alle elektrisch angetriebenen Teile jeder Spinnstelle
und zum anderen auch auf mehrere Spinnstellen beziehen
konne, rechtfertige es nicht, seinen kalkulatorischen
Wert unberiicksichtigt zu lassen. Die Beklagte trage
selbst vor, eine kalkulatorische Zuordnung zu den Spul-
kopfen sei mdglich, und zwar im Wege der Interpolation.
Sie werde daher diese Interpolation vorzunehmen haben,
wolle sie vermeiden, daBl der Schaltschrank bei der Her-
stellungskostenkalkulation insgesamt den erfindungsgema-

Ben Spulkopfen zugerechnet werde.

Der Kldger konne auch die Angabe der iiblichen Kalku-
lationsaufschldge, insbesondere die Angabe des Gewinnauf-
schlages verlangen. Die Einwendung der Beklagten, der
kalkulierte Gewinnaufschlag sei eine fiktive GrofBe, die
keine Aussagekraft fiir den tatsdchlichen Gewinn habe,
denn es sei offen, ob der kalkulatorische Gewinn im Ein-
zelfall durchgesetzt werden konne oder Nachldsse einge-
raumt werden miiBten, was sogar - Jje nach der jeweiligen
Konjunktur- und Konkurrenzsituation - zu einem Verlust
fiihren konne, hat das Berufungsgericht als nicht stich-
haltig bezeichnet. Die Zuerkennung des Anspruchs auf An-
gabe der Herstellungskostenkalkulation einschlieBlich der
iblichen Kalkulationsaufschldge, zu denen auch der Ge-
winnaufschlag zdhle, beruhe darauf, daB die Beklagte die
erfindungsgemdfBen Spulkdpfe zum groBen Teil im Rahmen ei-
ner Gesamtvorrichtung geliefert habe, ohne daB dabei der
Preis fiir die erfindungsgemdBen Spulkopfe separat ausge-
wiesen worden sei. Die Beklagte habe Spulkdpfe zwar auch
fliir sich geliefert und separat in Rechnung gestellt, die

insoweit erzielten Preise und Gewinne seien jedoch nicht



reprdsentativ flir den Fall der Lieferung umfassender Vor-
richtungen, so daB der Kldger in diesen F&dllen auf die
Kalkulationsgrundlagen angewiesen sei, "um ndherungsweise
ermitteln zu konnen, wie sich der 'Wert' bzw. der 'Preis’
der mit diesen Gesamtanlagen gelieferten Spulkopfe dar-
stelle". Insoweit sei auch der Gewinnaufschlag, mit dem
die Beklagte kalkuliere, wie die anderen {iiblichen Kalku-
lationsaufschldge von Gewicht. Soweit sich der kalkulato-
rische Gewinnaufschlag im Einzelfall nicht realisiert ha-
be, sei es der Beklagten unbenommen, dies dem Kladger of-
fenzulegen. Der kalkulatorische Gewinnaufschlag biete zu-
ndchst jedenfalls ebenso wie die anderen Kalkulationsauf-
schldge einen Anhaltspunkt fiir den "Wert" des Erfindungs-
gegenstands, soweit er im Rahmen einer Gesamtvorrichtung
Gegenstand der Lieferung und/oder Rechnung gewesen und

insoweit kein "Nettoverkaufspreis" ausgewiesen sei.

Der Beklagten sei kein Wirtschaftspriifervorbehalt
einzurdumen. Der Arbeitnehmererfinder habe grunds&dtzlich
einen Anspruch darauf, die Angaben, deren er zur Uberprii-
fung und zur Berechnung seiner Erfindervergiitung bedarf,
personlich zu erhalten. Nur dann, wenn ein berechtigtes
Geheimhaltungsinteresse des Arbeitgebers bestehe, komme
eine Rechnungslegung durch Vorlage der Unterlagen an eine
unabhédngige, von Berufs wegen zur Verschwiegenheit ver-
pflichtete Person in Betracht. Dabei sei es Sache des Ar-
beitgebers, die flir die Aufnahme eines Wirtschaftspriifer-
vorbehalts sprechenden Umstédnde darzulegen und gegebenen-
falls zu beweisen. Den Darlegungen der Beklagten sei kein
berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung ihrer Abneh-
mer gegeniiber dem Kldger zu entnehmen. Ein Geheimhal-
tungsinteresse konne insbesondere dann berechtigt sein,

wenn der Glaubiger Wettbewerber des Schuldners und letz-



terem daher mit Riicksicht auf die Wettbewerbslage nicht
zuzumuten sei, seine Abnehmer und Lieferanten dem Gl&ubi-
ger anzugeben. Eine solche Fallgestaltung liege nicht
vor. Der Kladger sei nicht Wettbewerber der Beklagten. Er
sei auch nicht bei einem Wettbewerber der Beklagten be-
schdftigt, sondern Vorstandsmitglied eines Osterreichi-
schen Unternehmens, das sich im Bereich der Verkehrs-"und
Energietechnik betdtige, wahrend die Beklagte ein Maschi-
nenbau-Unternehmen sei, das Anlagen fiir die Kunststoff-
verarbeitung, insbesondere Chemiefaseranlagen, anbiete.
Es komme hinzu, daB der Kladger eine umfassende strafbe-
wehrte Geheimhaltungsverpflichtungserkldrung gegeniiber
der Beklagten abgegeben und die Beklagte keinerlei An-
haltspunkte aufgezeigt habe, daB sich der Kladger an diese
strafbewehrte Geheimhaltungsverpflichtung nicht halte.
Ein berechtigtes Interesse der Beklagten daran, ihre Ab-
nehmer nicht unmittelbar dem Kl&dger mitteilen zu miissen,
sei von der Beklagten nicht dargelegt und auch nicht er-
kennbar. Demgegeniiber bestehe ein berechtigtes Interesse
des Kldgers, die Namen und Anschriften unmittelbar zu er-
fahren, da ein Wirtschaftspriifer in der Regel reiner
Kaufmann sei und vielfach nicht in der Lage sein werde,
die Unterlagen der Beklagten, die fiir einen technischen
Laien schwer lesbar seien, hinreichend zu kontrollieren,
wahrend der Kladger selbst dazu ohne Schwierigkeiten in
der Lage sei, da er mit den Interna der Beklagten bis En-
de 1990 vertraut gewesen sei. Der Kladger habe auch ein
berechtigtes Interesse, die Namen und Anschriften der Ab-
nehmer der Beklagten unter Zuordnung zu bestimmten Liefe-
rungen zu erfahren, um so die Richtigkeit der Rechnungs-
legung iiberpriifen zu konnen. Die Beklagte sei insoweit
durch die strafbewehrte Geheimhaltungsverpflichtungser-

klarung des Kl&dgers hinreichend abgesichert.
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Die Beklagte sei auch beziiglich der die sogenannten
Changiergesetze betreffenden Erfindungen Nr. 4 bis 8 zur
Rechnungslegung verpflichtet, an denen der Kldger als Ar-
beitnehmer der Beklagten zumindest als Miterfinder betei-
ligt gewesen sei und die von der Beklagten unbeschrédnkt
in Anspruch genommen worden seien. Es sei rechtlich uner-
heblich, ob sich die Parteien - wie nicht - i{lber die HOhe
der Erfindervergiitung fir die Erfindungen Nr. 4 bis 8 ge-
einigt hatten oder ob die Beklagte - wie nicht - insoweit
eine verbindliche Festsetzung vorgenommen habe. Wie das
Landgericht festgestellt habe, sei beziiglich der Erfin-
dervergiitung fiir die Erfindungen Nr. 4 bis 8 weder eine
verbindliche Festsetzung durch die Beklagte noch eine Ei-
nigung der Parteien erfolgt. Insoweit nimmt das Beru-
fungsgericht gemdB § 543 Abs. 1 ZPO auf diesbeziigliche
Ausfilhrungen und Feststellungen im landgerichtlichen Ur-
teil (LGU 30-32) Bezug.

Da die Erfindungen Nr. 4 bis 8 ("Changiergesetze")
keine Vorrichtungen, sondern Verfahren zum Gegenstand
hdtten, die Beklagte jedoch nur Vorrichtungen und Soft-
ware vertreibe, die eine Benutzung der gelieferten Vor-
richtungen mit den erfindungsgemidBen Verfahren erméglich-
ten, miisse sie liber die Lieferung der Vorrichtungen ein-
schlieBlich der Software Rechnung legen, die die Anwen-
dung der erfindungsgemdBen Verfahren erlaube. Nur so kén-
ne der Erfindungswert der in Rede stehenden Verfahrenser-
findungen sachgerecht ermittelt werden, zumal die Beklag-
te selbst geltend mache, es entziehe sich ihrer Kenntnis,
ob und in welchem Umfange sich die Bezieher ihrer Maschi-
nen der erfindungsgemdBen "Changiergesetze" tatsachlich

bedient h&dtten. Der Ansatz fiir die sachgerechte Berech-
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nung der Erfindervergiitung sei, den durch das anwendbare
Verfahren bedingten Mehrwert der gelieferten Maschine zu
ermitteln, was nur méglich sei, wenn iiber die Maschine
selbst und ihren Wert Auskunft erteilt werde. Durch die
Lieferung der Software erteile die Beklagte zugleich auch
eine Lizenz zur Ausiibung des erfindungsgemdBen Verfahrens
auf der gelieferten Maschine. Da diese Lizenz im Kauf-
preis der Maschine "versteckt" sei, liege es nahe, den
Erfindungswert in einem Prozentsatz vom Maschinenumsatz

zu sehen.

II. Diese Ausfithrungen des Berufungsgerichts halten
nicht in allen Punkten der revisionsrechtlichen Uberprii-
fung stand. Das Berufungsgericht iiberspannt teilweise den
Umfang des Anspruchs des Arbeitnehmererfinders gegeniiber

dem Arbeitgeber auf Auskunftserteilung und Rechnungsle-

gung.

1. Das Berufungsgericht hat festgestellt, daB der
Kldger seine Erfindervergiitung ausschlieBlich nach der
Lizenzanalogie berechnet hat und dafB nichts dafiir er-
sichtlich sei, daB eine Berechnung nach dem meBbaren be-
trieblichen Nutzen in Betracht kommen konnte (BU 55).
Diese Feststellung des Berufungsgerichts wird im Revisi-
onsverfahren von keiner Seite angegriffen; ein Rechtsfeh-

ler tritt nicht hervor.

Wie der Senat im Urteil vom 17. Mai 1992 - X ZR 82/92

"Copolyester"” (BGHZ 126, 109, 117) ausgefihrt hat, kann
der Arbeitnehmererfinder in einem solchen Fall vom Ar-
beitgeber billigerweise nur die Angaben verlangen, die

iblicherweise im Rahmen der Berechnung der Erfindervergii-

tung nach der Lizenzanalogie erforderlich sind.
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Bei der Berechnung der Erfindervergiitung nach der Li-
zenzanalogie wird als Erfindungswert der Preis zugrunde
gelegt, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem
Markt im Rahmen eines Lizenzvertrages zahlen wiirde. Dabei
ist zundchst danach zu fragen, welche Lizenz vereinbart
worden wdre, wenn sie unter ungebundenen Vertragsparteien
auf dem freien Markt ausgehandelt worden widre. Diese be-
darf allerdings einer betriebsbezogenen Uberpriifung, denn
die Arbeitnehmererfindervergiitung soll nach § 9 Abs. 1
ArbEG im Einzelfall "angemessen" sein, d.h. im konkreten
Fall einen gerechten Ausgleich zwischen dem betrieblichen
Interesse des Arbeitgebers und dem Vergiitungsinteresse
des Arbeitnehmers darstellen. Die objektiv zu bestimmen-
den wirtschaftlichen Vorteile des Arbeitgebers, die er
aus der Verwertung der in Anspruch genommenen Erfindung
zieht oder ziehen kann, und die Bemessung der Erfinder-
vergiitung des Arbeitnehmers sind daher betriebsbezogen zu
ermitteln (vgl. dazu Gesetzesbegriindung der Bundesregie-
rung zu § 9 ArbEG, B1PMZ 1957, 232 ff.).

Da der Arbeitnehmererfinder in der Regel nicht in der
Lage sein wird, sich ein hinreichendes Bild iiber den
wirtschaftlichen Wert seiner Erfindung fiir seinen Arbeit-
geber zu machen, insbesondere die wirtschaftlichen Vor-
teile nicht beziffern kann, die der Arbeitgeber aus einer
Verwertung der Erfindung tatsdchlich zieht, bedarf er ge-
geniiber seinem Arbeitgeber als Hilfsmittel zur Ermittlung
der Hohe der ihm zustehenden Erfindervergiitung eines Aus-
kunfts- und Rechnungslegungsanspruchs, dessen Inhalt und
Umfang sich unter Beachtung von § 242 BGB nach den Um-
stdnden des Einzelfalls unter Abwdgung der beiderseitigen

Interessen und unter Einbeziehung der Verkehrsiibung be-
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stimmt. Dieser Anspruch findet eine Grundlage in der ar-
beitsrechtlichen Firsorgepflicht des Arbeitgebers und
leitet sich daraus her, daB dem Arbeitnehmer die freie
Verfigung iber seine Diensterfindung nicht zusteht, son-
dern er diese seinem Arbeitgeber gemdB §§ 5, 6 ArbEG zur
Verwertung anbieten muB, der sie fiir sich in Anspruch
nehmen und nutzen kann. Diesem Recht des Arbeitgebers
entspricht im Falle der Inanspruchnahme der Diensterfin-
dung seine Pflicht, die Erfindervergiitung des Arbeitneh-
mers festzusetzen und zu zahlen (§ 12 Abs. 3 ArbEG). Die
Festsetzung der Erfindervergiitung ist zu begriinden und
muB3 so beschaffen sein, daB sie dem vergiitungsberechtig-
ten Arbeitnehmer ein Urteil iiber Bestehen, Umfang und An-
gemessenheit der Vergiitung erméglicht. Die Begriindung muf}
demzufolge alle fiir die Bemessung der Vergiitung wesentli-
chen Gesichtspunkte und Bewertungsfaktoren enthalten (BGH
GRUR 1961, 338, 340 r. Sp. - Chlormethylierung).

2. Das Berufungsgericht hat festgestellt, daB beziig-
lich der Erfindungen Nr. 1 sowie Nr. 4 bis 8, die noch
Gegenstand des Revisionsverfahrens sind, {iber die Erfin-
dervergiitung weder eine Vereinbarung der Parteien im Sin-
ne von § 12 Abs. 1 ArbEG noch eine einseitige Festsetzung
durch die Beklagte gemdB § 12 Abs. 3 ArbEG erfolgt ist
(BU 44 Abs. 2, 51 Abs. 1), obwohl die Beklagte die Erfin-
dungen unstreitig unbeschrédnkt in Anspruch genommen hat
und benutzt. Diese Feststellungen greift die Revision nur
beziiglich der die sogenannten "Changiergesetze" betref-
fenden Erfindungen Nr. 4 bis 8 mit einer auf § 286 ZPO
gestitzten Verfahrensriige an. Sie macht geltend, insoweit
sei fir das Jahr 1989 zwischen den Parteien eine Verein-

barung iUber die Erfinderverglitung getroffen worden, wie
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durch das Schreiben der Beklagten vom 15. Mai 1990
(Anl. 46) bestatigt werde.

Die Riige ist unbegriindet. Ohne RechtsverstoB hat das
Berufungsgericht dem Schreiben vom 15. Mai 1990 in Uber-
einstimmung mit dem Landgericht in tatrichterlicher Aus-
legung keinen Hinweis auf eine Einigung der Parteien iiber
eine Erfindervergiitung entnommen. Die Revision zeigt
nicht auf, daB durch diese tatrichterliche Wiirdigung ge-
setzliche oder allgemein anerkannte Auslegungsregeln ver-
letzt worden sind oder wesentliches Auslegungsmaterial
ilbergangen wurde. Von einer weiteren Begriindung wird ge-
maB § 565 a ZPO abgesehen.

3. Der Tenor des Berufungsurteils bedarf der Ausle-
gung. Er regelt eingangs zweli verschiedene Sachverhalte,
wie sich aus dem im Tatbestand referierten Antrag des
Kladgers (BU 34) und den Urteilsgriinden (BU 44 Abs. 3, 46
Abs. 3 bis 47 Abs. 1) ergibt. Die Beklagte ist danach
hinsichtlich solcher erfindungsgemdBen Gegenstdnde, die
"separat" verkauft worden sind, verurteilt worden, die
einzelnen Lieferungen, die Liefermengen und -zeiten sowie
die Abnehmer und die Nettoverkaufspreise anzugeben und
iiber die Gestehungskosten unter Angabe der einzelnen Ko-
stenfaktoren sowie des erzielten Gewinns Rechnung zu le-
gen. Soweit erfindungsgemdBe Gegenstdnde nicht "separat",
sondern als Teil einer umfassenden Vorrichtung (Gesamt-
vorrichtung) Gegenstand der Lieferung und/oder Rechnung
gewesen sind, ist die Beklagte verurteilt worden, die in-
terne Herstellungskostenkalkulation fir die entsprechen-
den Baugruppen mit sdmtlichen Einzelteilen mitzuteilen,
einschlieBlich der bei der Beklagten iiblichen Kalkulati-

onsaufschldage, insbesondere filir Riistkosten, Konstrukti-
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onskosten, Versicherungskosten, sonstige Gemeinkosten und

des kalkulierten Gewinnaufschlags.

4. a) Soweit es um die Verurteilung beziiglich "sepa-
rat" gelieferter Erfindungsgegenstdnde geht, zieht die
Revision nicht in Zweifel, daB die Beklagte Angaben iiber
die einzelnen Lieferungen, die Liefermengen und Liefer-
zeiten und die Nettoverkaufspreise zu machen hat. Die Re-
vision wendet sich zu Recht auch nicht dagegen, daB die
Beklagte die Abnehmer der genannten Lieferungen angeben
mufB3, um dem Kldger eine Kontrolle der Rechnungslegung zu
ermoglichen. Sie riigt, insoweit sei ausreichend, wenn die
Beklagte die von ihr belieferten Abnehmer ohne Bezug zu
einem bestimmten Auftrag nenne. Denn der Kldger habe auch
in diesem Fall eine Kontrollmoglichkeit, weil er bei al-
len genannten Abnehmern anfragen konne, welche Auftrége
diese der Beklagten erteilt haben oder welche Lieferungen

an sie erfolgt seien.

Die Riige ist schon deshalb unbegriindet, weil der Kl&-
ger gegeniilber einem Abnehmer der Beklagten keinen An-
spruch auf Mitteilung der Auftrédge hat, die dieser der
Beklagten erteilt hat, und dariiber, welche Lieferungen
von seiten der Beklagten an ihn erfolgt sind. Eine Kon-
trolle der Richtigkeit und Vollstadndigkeit ihrer Rech-
nungslegung ware durch die von der Beklagten begehrte Be-
schrankung auf eine ungezielte "Rundum-Abfrage" bei ihren
Abnehmern mindestens erschwert, wenn nicht vereitelt. Zu
einer wirksamen Uberpriifung muB die Beklagte deshalb die
Zuordnung der einzelnen Lieferung zu dem jeweiligen Ab-

nehmer offenlegen.



Soweit die Revision in diesem Zusammenhang rigt, das
Berufungsgericht habe den Vortrag der Beklagten unberiick-
sichtigt gelassen, daf mit den von ihr verlangten Aus-
kiilnften iUber Lieferungen an ihre Abnehmer Angaben liber
deren betriebliche Kapazitdten verbunden seien, was einen
Eingriff in Rechte ihrer Kunden darstelle, so daB sie
diese dariiber unterrichten miisse, was wiederum fiir sie,
die Beklagte, Wettbewerbsnachteile nach sich ziehe, ist

diese Riige unbegriindet.

Abgesehen davon, dafB die von der Revision befiirworte-
te "Rundum-Abfrage" bei allen belieferten Kunden der Be-
klagten diesen die von der Beklagten befilirchteten Riick-
schlilsse auf Betriebsinterna von Mitbewerbern erst recht
ermoglichen wiirden, ist nicht erkennbar, daB ein etwaiger
RiickschluB auf betriebliche Kapazitdten eines Abnehmers
der Beklagten, die der Kldger aus einer Rechnungslegung
iber seine Erfindervergiitung moglicherweise ziehen konn-
te, fir die Beklagte zu einem Wettbewerbsnachteil fiihren

kann.

Jeder Besteller einer Vorrichtung weif3, daB eine Ver-
tragsabwicklung im Rahmen eines arbeitsteiligen Produkti-
onsprozesses dazu fithrt, daB Informationen aus seinem Be-
reich an die Mitarbeiter seines Vertragspartners gelan-
gen, die den Bestell- und Produktionsvorgang bearbeiten.
Es besteht kein Grund, solche Mitarbeiter der Beklagten
von derartigen Informationen auszuschlieflen, die einen
Anspruch auf Arbeitnehmererfindervergiitung und Rechnungs-

legung haben.

Soweit solche Informationen dem Kldger im Rahmen der

Rechnungslegung iiber seine Erfindervergiitung offenbart
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werden, sind die Kunden der Beklagten im iibrigen nicht
nur arbeitsrechtlich, sondern zus&tzlich durch die straf-
bewehrte Geheimhaltungsverpflichtung des Kladgers gegen
einen Geheimnisverrat an Mitbewerber geschiitzt. Ob diese
Geheimhaltung durch die Einrdumung eines Wirtschaftsprii-
fervorbehalts oder durch eine strafbewehrte Geheimhal-
tungsverpflichtung im Einzelfall notwendig und ausrei-
chend gesichert ist, f&dllt grundsatzlich in den Bereich
tatrichterlicher Wirdigung und Abwadgung. Wie der Senat in
seiner zum Arbeitnehmererfinderrecht ergangenen Entschei-
dung "Marder" (BGHZ 110, 30, 34) ausgefiihrt hat, kann dem
Geheimhaltungsinteresse des Arbeitgebers auch dadurch ge-
niigt werden, daf der Arbeitnehmererfinder eine strafbe-
wehrte Unterlassungsverpflichtungserklarung abgibt, die
im Zuge der Rechnungslegung mitgeteilten Informationen
dritten Personen - mit Ausnahme der am Rechtsstreit be-
teiligten, zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten
Rechts- und Patentanwdlte - nicht zur Kenntnis zu brin-
gen. Das ist im Streitfall geschehen. Das Berufungsge-
richt hat nicht verkannt, daB das Vertragsstrafeverspre-
chen des Kl&adgers mit 5.000,-- DM fiir jeden Fall der Zuwi-
derhandlung niedrig bemessen ist. Auf der anderen Seite
hat es in seine Wirdigung einbezogen, daB der Kl&ger nach
seinem Ausscheiden bei der Beklagten weder selbst Wettbe-
werber der Beklagten geworden noch bei einem Unternehmen
beschaftigt ist, das in einem Wettbewerbsverhdltnis zur
Beklagten steht. SchlieBlich hat das Berufungsgericht
festgestellt und in seine Erwdgungen einbezogen, daB der
Kldger die fiir einen technischen Laien schwer lesbaren
Unterlagen der Beklagten aufgrund seiner Ausbildung und
wdhrend seiner Beschadftigung bei der Beklagten erworbener
spezifischer Kenntnisse besser kontrollieren kann, als

ein auBenstehender Dritter. Diese Erwdgungen und das ge-
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fundene Abwdgungsergebnis halten sich im Rahmen des dem
Tatrichter vorbehaltenen Beurteilungsspielraums und sind

revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.

b) Die Revision stellt - wie bereits erwdhnt - mit
Recht nicht in Abrede, daB die Beklagte Angaben iiber die
Nettoverkaufspreise der gelieferten erfindungsgemdBen Ge-
genstdnde zu machen hat. Sie riigt, Angaben iiber die Ge-
stehungskosten unter Aufschliisselung nach den einzelnen
Kostenfaktoren sowie des erzielten Gewinns seien daneben
nicht erforderlich, weil "verniinftige Lizenzvertragspar-
teien in einem Fall wie dem vorliegenden immer nur eine
Stilicklizenz vereinbaren wiirden". Zur Ermittlung der ange-
messenen Stiicklizenz reiche die Angabe der Nettover-

kaufspreise der Einzelspulkopfe aus.

Die Riige ist unbegriindet. Die Erfindervergilitung soll
gemdB § 9 Abs. 1 ArbEG "angemessen" sein, d.h. der Ar-
beitnehmer soll grunds&dtzlich an allen wirtschaftlichen
(geldwerten) Vorteilen beteiligt werden, die seinem Ar-
beitgeber aufgrund der Diensterfindung (kausal) zuflieBen
(vgl. Regierungsbegriindung z. ArbEG BT-Drucks. II/1648
S. 26 = B1PMZ 1957, 232). Dazu gehdrt zuvorderst der vom
Arbeitgeber bei einer Verwertung der Erfindung erzielte
Gewinn. Um diesen vom Arbeitgeber mitgeteilten Gewinn auf
seine Richtigkeit iiberpriifen zu kénnen, sind grundséatz-
lich die einzelnen Kostenfaktoren anzugeben.

Der Umfang der zuletzt genannten Angaben wird aller-
dings zum einen durch die Erforderlichkeit zur Gewinn-
iberpriifung und zum anderen durch die Zumutbarkeit be-
grenzt. Der Arbeitnehmererfinder kann von seinem Arbeit-

geber nicht unbeschrédnkt alle Angaben verlangen, die zur
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Ermittlung und Uberpriifung der angemessenen Erfinderver-
gitung irgendwie hilfreich und niitzlich sind oder sein
koénnen. Der Arbeitgeber kann Angaben verweigern, die zu
geben fiir ihn mit einem unverhdltnismé&Bigen Aufwand ver-
bunden wédre, der in keiner verniinftigen Relation zu der
dadurch erreichten genaueren Bemessung der dem Arbeitneh-
mer zustehenden "angemessenen" Vergiitung mehr steht. Dazu
hat der Arbeitgeber vorzutragen, denn er muB begriinden,
warum es ihm nicht zumutbar ist, Grundlagen fiir die Be-
messung und Uberpriifung der geschuldeten angemessenen Er-

findervergiitung mitzuteilen.

Im Streitfall ist ein besonderer und unverhdltnis-
mdBiger Aufwand nicht anzunehmen. Die Beklagte hat selbst
vorgetragen, uUber Vorkalkulationen zu verfiligen. Griinde,
die das Erstellen von Aufschliisselungen der Gestehungsko-
sten "separat" gelieferter erfindungsgemdBer Vorrichtun-
gen unzumutbar machen kénnten, hat die Beklagte nicht

vorgetragen.

c) Beziiglich der fiinf Verfahrenserfindungen (Erfin-
dungen Nr. 4-8), die die sogenannten "Changiergesetze"
betreffen, rigt die Revision, es bestehe kein Zusammen-
hang zwischen den Kosten bzw. Preisen der gelieferten
Vorrichtungen und der Benutzung der Verfahrenspatente, so
daB Angaben iiber die gelieferten Vorrichtungen nicht ver-
langt werden kénnten. Es konnten namlich statt der paten-
tierten "Changiergesetze" auch gemeinfreie Modifikationen
benutzt werden, weil eine solche Verfahrensfiihrung durch
die Bereitstellung der Software ebenfalls erméglicht wer-
de. Ob von ihren Abnehmern gemeinfreie Modifikationen
oder die streitgegenstdndlichen "Changiergesetze" benutzt

wiirden, entziehe sich der Kenntnis der Beklagten.



- 30 -

Die Riige ist unbegriindet. Das Berufungsgericht hat es
mit Recht als angemessen angesehen, bei gelieferten Vor-
richtungen, die mit Hilfe einer von der Beklagten bereit-
gestellten Software erfindungsgemadBe Verfahren ausfiihren
konnen, auf die Ver&duBerung der Vorrichtung abzustellen.
Denn fir die Ermittlung des Erfindungswerts und der dar-
aus abgeleiteten Erfindervergiitung ist die wirtschaftli-
che Vorrangestellung des Arbeitgebers auf dem Markt ge-
geniiber Mitbewerbern BezugsgroBe und MaBstab. Mit Recht
hat das Berufungsgericht ausgefithrt, daB der Erfindungs-
wert hinsichtlich der Erfindungen Nr. 4 bis 8 ("Changier-
gesetze") nur sachgerecht ermittelt werden kann, wenn der
durch das anwendbare Verfahren bedingte Mehrwert der Ma-
schinen berilicksichtigt wird. Dies erfordert aber, daB
iber die Maschine selbst und ihren Wert Auskunft erteilt
wird, da der Wert der Software im Kaufpreis der Maschine
"versteckt" ist. Die Revision rdumt selbst ein, daB zur
Ermittlung des Erfindungswerts auch auf den Preis der
Vorrichtung abgestellt werden kann, mit der das Verfahren

ausgefithrt wird.

5. Begriindet ist die gegen die Verurteilung der Be-
klagten zur Offenbarung ihrer Kalkulationsgrundlagen ge-
richtete Riige der Revision, soweit die Beklagte erfin-
dungsgemédfBe Vorrichtungen nicht als solche, sondern als
Teil einer umfassenden Vorrichtung, also im Rahmen einer
Gesamtanlage geliefert hat, bei der nur fiir diese und
nicht auch fiir die Einzelteile ein Nettoverkaufspreis

ausgewiesen ist.

Wie bereits oben ausgefiihrt ist, kann der Arbeitneh-

mer von seinem Arbeitgeber nicht unbeschrédnkt alle Anga-
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ben verlangen, die zur Ermittlung der angemessenen Erfin-
dervergiitung irgendwie hilfreich und niitzlich sein kén-
nen. Beziiglich solcher Erfindungsgegenstdnde (Spulképfe),
die nicht "separat", sondern als Teil einer umfassenden
Gesamtvorrichtung Gegenstand der Lieferung und/oder Rech-
nung der Beklagten gewesen sind und bei denen ein "Netto-
verkaufspreis" filir den eigentlichen Erfindungsgegenstand
(Spulkopf) nicht ausgewiesen worden ist, weigert sich die
Beklagte mit Recht, die interne Herstellungskostenkalku-
lation fiir alle Baugruppen der Gesamtvorrichtung mit
sdmtlichen Einzelteilen vorzulegen, wie z.B., soweit vor-
handen, bei Spulkopfen: Andriickwalzen-Lagerung, Andriick-
walze, Changierung, Axialgebldse, Haube, Fingerschutz,
Deckel, Frontplatte, Warnschild, Schaltschrank, elektri-
sche Leitungen, Steuerungen, Verschlauchung, Styroporun-
terlagen und Zubehor, MaBplan, Gehduse, Sperrklinke, Ge-
triebemotor, 01, Drehdurchfithrung, Schleifiibertrager,
Verkleidungen, Spulantrieb, Unterbau, Anlegevorrichtung,
Ausdriickvorrichtung, Spannfutter, Schiebering, Siche-
rungsbleche, Changiergehduse, Schwenkblech und optischer
Winkel, Wachter. Es liegt auf der Hand und wird von der
Revision mit Recht geltend gemacht, daB die Erfiillung
dieses Verlangens einen erheblichen Aufwand der Beklagten
zur Folge haben wiirde. Dieser Aufwand wadre unter dem Ge-
sichtspunkt der Zumutbarkeit nur dann gerechtfertigt,
wenn nur auf diesem Wege die "angemessene Vergiitung" im
Sinne von § 9 Abs. 1 ArbEG ermittelt werden koénnte. Das
Berufungsgericht hat indes festgestellt, daB die in Rede
stehenden erfindungsgemédBien Spulkdpfe von der Beklagten
auch fir sich geliefert und separat in Rechnung gestellt
worden sind (BU 46 Abs. 3). Dann aber sind hinreichende
Anhaltspunkte auch fiir die Bewertung des Erfindungsgegen-

standes im Rahmen einer gelieferten Gesamtvorrichtung
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vorhanden. Bei dieser Sachlage steht der erforderliche
Aufwand der Beklagten, fiir jede Baugruppe der gelieferten
Gesamtanlage mit samtlichen Einzelteilen die interne Her-
stellungskostenkalkulation vorzulegen, nicht mehr in ei-
nem sinnvollen Verhdltnis zu dem dadurch fiir den Kl&dger
erzielbaren Nutzen einer genaueren Ermittlung der ihm ge-

schuldeten angemessenen Vergiitung.

6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO.

Rogge Maltzahn Brof3

Melullis Keukenschrijver
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