Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: ja

"Cromegal”
Ges. liber Arbeitnehmererfindungen §§ 9, 12

1. Nimmt der Arbeitgeber eine von ihm unbeschridnkt in Anspruch
genommene Diensterfindung in Benutzung, so kann die Péllig-
keit des Anspruchs auf Pestsetzung und Zahlung einer ¥rfin-
dungsverglitung nicht schlechthin bis zur Entscheidung tber
die Schutzrechtserteilung hinausgezbgert werden. Zumindest
besteht binnen angemessencr Frist nach der Inbenutzung-

- =rnghme der Erfindung ein Anspruch auf vorldufige Festsctzung
einer Verglitung, durch die die tatsdchliche Verwertung der
Diensterfindung abgegolten wird.

2. Zur Frage der Bemessung der angemessenen Verglitung vor
Entscheidung iber die Schufzrechtserteilung.

RGH, Urt. v. 28, Juni 1962 - I IR 28/61 - 0LG Frankfurt a.X.
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ale Urkundsheamter der Ge-
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In dem Rechtsstreit

der Pirma ,
q , vertreten durch
den ﬁers'dnlicil Nartenden Gesellschafter, NN
?

Beklagten und Revisionskligerin,

- ProzeBbevollnmichtigier: Rechtsanwalt NG -

gegen

den Textilinegenieur , Ny

?

Kldger und Revisionsbeklagten,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt (D -

‘hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
wiindliche Verhandlung vom %€. Juni 1962 unter Mitwirkung
des Senatsprédsidenten Prof. Dr. h.c. Wilde und der Bundes-
richter Dr. Loscher, Jungbluth, Dr. Spenglef und Ebel

fﬁr Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das Urtell des

6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in Frankfurt (Main)
vom 1. Dezember 1960 wird mit der MaBgabe zurlickgevic-
sen, daf die Urteilsformel des am 2. Dezember 1959 ver-
kiindeten Urteils der 6., Zivilkammer des Landgerichts
Prankfurt (Main) folgende Fassung erhdlt:




Matthias Prinz
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Die Beklagte wird verurteilt, hinsichtlich
der unter Nr. 28 477 IV b/ 8i zum Patent an-
gemeldeten Diensterfindung des Klédgers durch
begrindete schriftliche Erkliarung eine Vergi-
-tung festzuscetzen.

-—

Die Kosten der Revision werden der Beklagten zsuf-
eriegt.
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Tatbestand:

Der Kl&ger, ein friherer Angestellter der Beklagten,
hat in seiner Anstellungszeit ein Pérbemittel und Farbe-
verfahren zur Egalisierung von Textilien erfunden. Diese
Erfindung ist von der Beklagten 1955 als Arbeitnehmer-
erfindung in Anspruch genommen und 1956 auf. den Namen 1hres
peruonllch hattenden Gesellschafters HUNED <UD -
Patent angemeldet worden. Eine Bekanntmachung der Patentan~
meldung ist bislang nicht erfolgt. Jedoch stellt die Be-
kKiagte seid 19;9 nach der Anmeldung ein Mittel “Cromegal”
her und vertrelbt es.

Im Laufe des vorliegenden Rechtsstreits hat Heinrich
KOG c Rechie aus der Patentanmeldung an den Kléger
abgetreten, der das Erteilungsverfahren weiter hetreibt. Die
Ireigabe ist, wie die Bekiasgte selbst erklidrt, unter Vorbhe-
halt eines eigenen Benutzungsrechts der Beklagten erfolgt.

Mit der vorliegenden Klage erstrebt der Kl&ger, daB die
Beklagte eine angemcssene Vergltung fiir seine Dienster-
findung festsetzen soll. Das Landgericht hat die Beklagte
durch Urteil vom 2. Dezember 1959 antragsgemifl verurteilt,

ninsichtlich der unter Nr. 28477 IV b/8 i zum
Patent angemeldeten Diensterfindung des Kligers
eine angemessene Vergittung durch begriindete
schriftliche Erklérung festzusetzen.

Die von der Beklagten eingelegte Berufung wurde durch
Urteil des Oberlandesgerichts vom 1. Dezember 1960 zuriick-
gewviesen,

Gegen dieses Urteil richtet sich die form— und frist-
gerecht eingelégte Revision der Beklagten, die ihren Antrag
auf Klageabweisung weiterverfolgt, wihrend der Kldger Zu-
riickweisung der Revision erbittet.



Entscheidungsgriindes

Im Berufungsurteil wird festgestellt, daB die
Beklagte die Erfindung des Kligers wirksam in Anspruch’
genommen habe. Zwar habe sie die Inanspruchnshme nicht
schriftlich erklédrt, doch habe sich der Kléger mit
einer mindlichen Inanspruchnahme einverstanden erklirt. -
Dieser Ausgangspunkt ist frei von Rechtsirrtum, da dle in
§ 4 der Durchfithrungsverordnung vom 20. Mérz 1943 . zur
Verordnung iliter die Behandlung von Erfindungen von
Gefolgschaftsmitgliedern vom 12. Juli 1942 vorgeschriebene
Schriftlichkeit der Inanspruchnahme gemidB §:9 der DurchfVo
zwvar nicht im voraus, wohl aber nach Fertigstellﬁng_der
strittigen Erfindung abdingbar war (vgl. Reimer, Das-Recht
der Arbeitnehmererfindung 2. Aufl. S. 24; Riemschneidef¥ 
Barth, Gefolgschaftserfindung S. 102). .

Einwandfrei ist such die Heranziehung des § 43 des
Geggiizes lUber Arbeitnehmererfindungen vom 25, Juli 1957
(ArbErfG), wénach vom 1. Oktober 1957 ab dle Vorschriften d%
neuen Gesetzes auch auf "patentfdhige Erflndungen” von Ar-
beitnehnern, die zwischen dem 21. Juli 1942 wnd dem
7. Oktober 1957 gemacht worden sind, anzuwenden sindg aller-
dings mit der MaBgabe, dal es filr die Inansnruchnahme sol-
“cher Ubevgangserflndungen bei den hisher geltenden Vor—
schriften verbleibt. o e

Das Berufungsgericht hat zwar in dzesem Zusammenhang »
nicht erdrtert, ob einer Anwendung des § 43 ArbErfG etva
der Umstand entgegensteht, daB unter den Partelen gerade
die Patentfihigkeit der beim Deutschen Patentamt angemelde{}
ten Zrfindung streitig ist. Im_mrgebnls begegnet dle,Anvenﬁi




...5..

: dung~des,§'43 AfhErfG jedoch keinen Bedenkeni denn fir
;diéée'ﬁbergangSIGgelung kann es nicht darauf ankommen,

ob sich die fragliche Erfindung kinftig auf Grund endgill-
tiger Priifung durch das Deutsche Patentamt als "patent-
fihig" erweisen wird. Vielmehr nuB es fir die Geltung des
neuen Rechts, entsprechend dem Schutzgedanken des § 43
ATvErfG, zumindest geniigen, wenn der Arbeitgeber die Er-
findung, wie im vorliegenden Falle, als eine vermeintlich

| patentfdhige fur sich in Anspruch genommen hat. Denn das Ge-
setz konnte die Grundfrage, welche Gesetzesregelung zur An-
wendung gelangt, schon im Interesse der Rechtssicherheit
nicht solange in der Schwebe lassen, bis die schwierige IFrage
der Patentfihigkeit in ungewisser Zukunft durch einen Aus-
spruch des Patentamtes geklért werden wirde. Vielmehr kann

§ 43 ArbBErfG nur so verstanden werden, daB er allein an
solche Umstidnde ankniipfen will, die im A@genblick des In-
krafttretens des neuen Gesetzes (1. 10. 1957) bereits objektiv
festlagen. Mit Recht hat das Berufungsgericht somit den
Vergiitungsanspruch des Kligers unabhingig von der Nichter-
ledigung des Patenterteilungsverfahrens nach §§ 9, 12 ArbBErfG .
beurteilt. .

Aus § 9 ArbErfG entnimmt das Berufungsgericht, daB ein
Verglitungsanspruck des Arbeitnehmers dem Grunde nach bereits
entstehs, sobald der Arbeitgeher die Diensterfindung unbe-—
schridankt in Ansprﬁch nehme, und zwar unabhingig von Beginn
und Verlauf eines vom Arbeitgeber einkuleitenden Patenter-
teiiungsveri‘ahfens° Der Arbeitgeber erkenne dadurch, daf er
eine Brfindung fir sich in Anspruch nehme, deren Schutzfi-
higkeit im Sinne des § 2 ArbErfG an und bleibe an diese Er-
kldrung bis zur rechtskriftigen Entscheidung des Patentamts
gebunden. Zwecks Konkretisierung des dem Kliger zustehenden
Vergﬁtungsanspruchs sei die Beklagte gémaB»§ 12 ArbExrfG



nach ungenutztem Ablauf einer angemessonen'Einiguhgsfriét-
(vegl. § 12 Abs. 1) gehalten, die Vergiitung durch eine. be~4
grindete schriftliche Erklérung an den Arbeltnehmer fest—[
zusetzen und entoprechend der I*‘estser;zmng zZu . zahlcn (vgl :
§ 12 Abs. 3). Die Verpflichtung zur Vornahme- der (clnsel~'ﬂ‘
tigen) Eeutaetzung habe berelts nach Avlauf der. "angemessene
Frist" fiir eine zweiscitige Pestotellung hegonnen._Kelne weg
sel die Beklagte berechtigt, die ihr obliegende Fe«tsetzun”?
bis zu dem in § 12 Abs. 3 genannten #uBersten Termin (“spaté
stens bis zum Ablauf von drei Monaten nach-Erfeiluhg_&es

Schutzrechts®) hinauszuschicecben; denn es handele-Sich um
eine fabrikationsreife Erfindung, die von der Beklagten auch
bereits in Benutzung genommen sei. ' - B

Auch die Binwendungen der Beklagten, dle 1?'estset‘:.m'lg

und Zahlung einer Vergiitung sei unzumutbar, weil die: Anmel-

dung nicht einmal zu einem vorléufigen Schutz gefuhrt”h
und keine Patenterteilung mehr zu erwarten sei;}un&}ﬁeilf
auferdem verschiedene Wettbewerber das Mittel . naéhafbeifétén
und die Beklagte dem Kl&ager seine erlndung spdber frelgeg
ben habe, h8lt das Berufungsgerlcht nicht- fur durchschlagend
und zwar selbst dann nicht, wenn zugunsten der Beklagten unﬂ
terstellt werde, daB mit einer Wrtellung des Schutzrechts '
nicht mehr-zu rechnen sei. - E

Die von der Rgvision gegen dlese Rechtsauffassung deu
Berufungsgcrlchts ‘erhobenen Angrlffe konnen.lm Ergebnms
" nicht zum £1ele i‘uhren° S ‘

IT.

T, Unbedenkllch 1st es zunachst, wenn das‘B; uﬁunvﬁgeﬂg
richt stlllschwelgend davon ausgeht daB dem Erfinder aus
§ 12 Abs. 3 ArbErfG ein klagbarer Anspruch gegen de;ikrbel




geber auf Festsetzung einer Verglitung erwidchst (ebenso die
Amtliche Begriindung, abgedruckt bei Reimer-~Schade-Schippel
3. Aufli. S. 320; ferner BGH GRUR 1961, 328, 340). Denn nach
dem klaren Vortlaut des Gesetzes ist nur die Mitwirkung an
einer gitlichen Vereinbarung (= "Feststellung" der Vergilitung
gemdB § 12 Abs. 1), nicht hingegen die einseitige "Pest-
setzung" einer Verglitung durch ihn gemd8 § 12 Abs. 3 in das
Gutdinken des Arbeitgebers gestellt. Vielmehr "hat" dieser
nach fruchilosem Verstreichen einer angemessenen Einigungs-
frist die Vexrglitung "festzusetzen und entsprechend der TFest-
setzung zu zahlen". Dem Erfinder ist hiernach neben seinenm
Verglitungsanspruch ein echier Anspruch auf Festselzung zuge-
billigt worden, der in Ermangelung einer gegenteiligen An-
welsung des Gesetzgebers auch selbéténdig im Klagewege verfolg-
har sein mufB. Das scnlieBt gwar nicht aug, daB der Erfinder
seinen Zahlungsanspruch auch sofor: unter Verzicht auf vor-
hergehende Festsetzué&?ﬁ%ﬁ%ﬁﬁgamachen kann (BGH GRUR 1961,
338, 340); doch ist der Zrfinder nicht in jedem Palle ge-
zwungen, diesen Weg zu beschreiten, mag ihm auch in besonde-
ren Pdllen das Rechtsschutzinteresse an einer selbstd@ndigen
Verfolgung des Anspruchs auf Festsetzung fehlen. '

Im vorliegenden Falle hat die Beklagte das Vorhanden-
sein eines Rechtsschutzinteresses selbel™ nicht geleugnet;
es ist daher davon auszugehen, da8 der Kidger einerseits
noch einer ins Einzelne gehenden Darlegung der-Bemessungs~
grundlagen fiir seinen Anspruch (vgl. § 9 Abs. 2) bedarf und
daB andercrseits nach Festsebtzung der angemessenen Vergltung
immer noch gewisse Aussicnt auf auBergerichtliches Verbind-
- lichwerden der einseitigen Festsetzung (vgl. § 12 Abs. 4)
hesteht. Das Berufungsgericht konnte deshalb ein ausreichen-
des Rechtsschutzinteresse fiir den Klagantrag bedenkenfrei
ke jahen.



2. Endlich kenn auch nicht gesagt werden, dic Boklagté
habe ihrer Fetsetzungspflicht bereits dadurch geniigt, daf .
sie im Verlauf des vorliegenden Rechissireits den Stand?“
punkt vertreten hat, der KliEger habe mangels Patenufdhlg—-
keit seiner Erfindung ohnehin keine Verglitung zu beanspru-i
chen. Derartige Rech+sausfuhrungen,.m1t_denen sich dle,Bg-fi
klegte verteidigen und nachweisen wollte,. da8 uié'zur Abgabé\
einer LErklarung gemdB § 12 Abs. 3 garnlcht vernfllchtet sel,
lassen keine hilfsweise Auslegung in der Richtung zu, als
ob die Belllagte damit einc Festsetzung als "Null-Fall" vcrfi
genommen habei:Denn die Festsetzung nach § 12 Abs. 3 ist.
cine Willenserkldrung. BloBe ProzeBausfﬁhrungen; die ohne er<
kennbvaren Erfillungswillen gemacht werden, vermdgen daher '
die f6rmliche Pestsetzungs-Erklirung, wie sie in § 12 ﬂﬁéqﬁim
vorgeschrieben ist, nicht zu ersetzen. Uberdles hatLe 31ch*5
die Beklagte von sich aus auch nicht darauf berufen, daw 3
den Anspruch des Kliégers bereits erfillt habea

IIT,

In der Sache vertritt die Revision in erster Linie elnej
Auslegung des § 12 Abs. 3 ArbErfG in dem Sinne, daB die -
rdlllgkelt der dort niedergelegten Anspruche des Erflnders N
auf Festsetzung und Auszahlung einer rflndervergutung all~f
gemein nicht vor Ablauf der im Gesetz bestlmmten Prlst von m
drei Monaten nach Patentertellung elntreten konneosgy'”*

Diese &uolegung 1agt 31ch kaum mlt dem WOrtlautvder Be*ﬁ




spruchnahme erst nach Ablauf jener Dreimonatsfrist ein
kiégbarer Ansbruch auf Festsetzung der Verglitung zu. Viel-
mehr handele es sich hierbei um die Bestimmung einer
dufiersten Endfrist, durch die einer unangemessenen Ausdeh-
nung der fir das Zustandekommen einer Vereinbarung ("Fest-
stellungd) vorgesehenen "angewmessenen" Frist vorgebeugt
verden solle (so schon Amtliche Bégrﬁndung, abgedruckt bei
Reimer-Schade-Schivpel 3. Aufl. S. 319). An sich sei der
Arbeitgeber bereits nach Ablauf der "angemessenen Frist® ver-—
pflichtet, die Festsetizung sofort vorzunehmen. Was als ange-
messene Frist anzusehen sei, werde allerdings nur unter Be-
riicksichtigung aller Umsténde des ¥alles, insbesondere im _
Hinblick auf die technische Verwertbarkeit der Diensterfin-
dung, zu bestimmen sein. Danach konne €8 im einzelnen Falle
durchaus angemessen sein, die Verglitung bereits vor dexr
Schutzrechiserteilung festzusetzen.

An dieser grundsétgzlichen Auslegung des § 12 Abs., 3
ArbErfG ist festzuhalten.

7. Die Revision mdchte aus der Définition des § 2, wo-
nach Erfindungén im Sinne des Gesetzes iliber Arbeitnehmerer-
findungen vom 25. Juli 1957 nur Erfindungen sein konnen,
die patent4 oder gebrauchsmusterf&hig sind, die SchiluBfol-.
gerung ziehen, daB ein der Hohe nach abgegrenzter und fulli-
ger Vergﬁtungsanspruch nicht eher erwachsen kdnne, als bis
ein Patent- oder Gebrauchsmusterschutz wirklich erlangt sei. |
Auch im Schrifttum sind Zweifel geduBert worden, ob dem Dienst-
erfinder - von denkbaren Ausnahmef#llen abgesehen - iiber-— |
haupt vow der endgﬁltigen Patenterteilung ein klagbarer An-
spruch auf Festsetzung und Zahlung einer Vergﬁtung zugebil?
ligt werden diirfe (vgl. Friedrich in GRUR 1961, 343).

Wollte man sich dieser Auffassung anschliefien, so wvilrde
dies vom Standpunkt der Diensterfinder einen erheblichen
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Ruckschritt gegenlber dem vor Inkrafttreten des Gesetzes_' _
vom 25. Juli 1957 geltenden Rechtszustand bedeuten; Bereitsi
bei der Auslegung eines jerer Tarifvertrige, in denen das  :
Recht der Diensterfindung vor dem Inkrafttreten der ersten -
gesetzlichen Regelung niedergelegt war, hat das Reichsge—.ff
richt (vgl. RGZ 139, 87/91) ausgesprochen, daB unter‘dér. ' 
"Patentfihigkeit" einer Diensterfindung nicht die'Feststel—f
lung durch den Patenterteiluﬁgsbe schlufl, sondern'die'der Er~
findung von vornherein anhaftende ngenschaft daB fiir sie
ein Patent erteilt werden konne, zu verstehen sei. Diese
Eigenschaft, also die Erfilllung der §§ 1, 2 PatG, kbnne auch
auf undere VWeise als durch Patenterteilung nachgewiesen wera}
den. - An diesem Rechtszustand wurde auch durch das Inkraft{:
treten der Verordnung lber die Bahandlung vorl Erfindungen .
von Gefolgschaftemitgliedern vom 12, Juli 1942 (RGBL I 466)
nebsot Durchfiihrungsverordnung vom 20. ‘Méfz 1943 (RGBl'f
nichts geédndert. Damals wurden zwar sémtliche Dlensterzln»,ﬁ'
dungen fir anmeldepflichtig (§ 3 Burchfvo), aber nur die
patentféhigen Enfindungen fiir vergitungspflichtig (§ 5
DurchfV0) erklért. Entstehung (§ 5 Abs. 1) und Félligkeit

(§ 5 Abs. 2, 3) der Erfindervergiitung trateﬁ unabhéngig”von~
der endgliltigen Patenterteilung ein; denn es‘war‘vorgee
sehen, daB Art und Héhe in angemessener Frist nach der ‘Inan-'
spruchnahme, "spétestens mit Erteilung des Patenbb" festge-i
legt oder festgesetzt werden soll’se° ‘Man hat dlese egelung
damals dahin verstanden, dag der Gesetzgeber dle Frage der

'Vorgutung érundsatzllch schon vor Patenuertellung geregelt
wissen wolle, so daB die Patentfahlgkelu - um den Vergutung“‘

anspruch zur Entﬁtehung Zu - brlngen ~v1m Zeltpunkt der-Inan-‘

vgl. ferner Rlemschnelder—Barth GefolgschaftserflndungenL:
S. 66/67, 165) c o



- 11 -

Hitte das Gesetz diesen f{riiheren Rechtszustand ein-
ochneldend Zui Nachtell des sozial schwidcheren Erfinders
' abandern wollen, so wdre zu erwarten gewesen, dafl dies mit
ninreichender Deutlichkeit zum Ausdruck kéme. Die bloBe
Verléngerung der Pestsetiungs—Hilfsfrist, welche friher
"spﬁtestens mit Erteilung des Patents" und heute "spitestens
bis zum Ablauf von drei Monaten nach Erteilung des Schutz-
rechts! ‘w+ablaufen 7. soll, kann eine solche Annahme nicht
rechtfertigen.

Auch die sonstigen Bestimmungen des Gesetzes vom 25. Juli
1957 sprechen gegen die von der Revision vertretene Ausle-
gung. Denn bei der Meldepflicnt des Arbeitnehmers (§ 5)
und beim Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers (§ 6), die
sich auf "Diensteriindungen'" beziehen, ebenso wie bel der
Mitleilungs—~ und Anbictungspflicht (§§ 18, 19), die sich
auf freie "Erfindungén" bezieht, wird keine vdraufgehende
Patentanmeldung, geschweige denn eine Patenterteilung, ver-—
langt. Vielmehr wird fir den “Normalfall davon ausgegangen,
daB die Schutzrechisanmeldung erst nach der Inanspruchnahme
(§ 13) oder nach der Mitteilung (§ 18) erfolgt. Selbst die
Entstehung eines Vergiitungsanspruchs wird nicht von einer
‘intscheidung des Patentamts abhingig gemacht, sondern der
Verglitungsanspruch entsteht: '

~ bei unbeschrinkter Inanspruchnahme (§ 9), "sobald der
Arbeitgeber die Diensterfindung unbeschréankt in Anspruch
genommen hat' ‘

- bei. beschrinkter Inanspruchnahme (§ 10), “"Sobald der
Arbeitgeber die Dienstleistung beschrinkt in Anspruch
genommen hat und sie benutzt".

Hitte nun das Gesetz im ersten Falle der unbeschriénkten
Inenspruchnahme die Félligkeit des Vergiitungsanspruchs gene-
rell bis zu dem méist'ungewissen Zeitpunkt der endgliltigen
Patenterteilung hinausschieben wollen, so wirde sich eine
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auffallende Ungleichheit in der Behandlung der belden
Partner des Arbeitsvertrages ergeben: das Anelgnungo~ und
Ververtungsrecht des Arbeitgebers wilirde sofort, der Aus—)i
zaannguansnruch des Arbeitnehmers aber héufig erst nach
Jahren entstehen. Dieses Ubergew1cht des Arheltgebers v
wilrde sich umso krasser auswirken, als es allein von.seini:

EntschlieBung abhingt, ob er beschrinkt oder unbeschrénktiﬁ
in Anspruch nehmen will (§ 6; bei beschrénkter Inans nruchQ:
nahme ist allerdings das Gegenrecht des Erflnders aus § 7 .
Abs. 2 zu beachten), sowie ob er im Palle unbeochrankter
Inanspruchnghme ein Patent’oder ein Gebrauchsmuoter'anmel—:
den will (§ 13). Je nach Art der Ausiibung der beiden Wahl—.
rechte wirde sich also Lolgende Slnnw1dr1gke1t in bezug auf
die Fédlligkeitszeitpunktie er ebens

vei beschridnkter Inansvruchnahme wird der Vergutungsansnrﬁfﬂ
spdtestens 3 Monate nach der Inanspruchnahme, be1 unbes
ter Inanspruchnahme nebst Anmeldung als Gebnauchsmuster S
spadtestens 3 ¥onate nach der - kurzxrlstlg 2u erlgngenden -
Gebrauchsmuster-Eintragung féllig; nur bel unbeschrinkter
Inans pruchnahme nebst Patentanmeldung ergabe sich .eine melsu
jahrelange Verztgerung der Zahlungen. DaB gerade dem;jenlgen'5
Arbeitgeber, der durch Ausiibung einseitiger Wahlrechte fur'
sich die stérkste Hechtsstellung erlangt (unbeschrénkte Vers
lugungsmacht nebst Patent), daraus anfangs die gerlngsten
Vevnfllohtungen im Verh#ltnis zum Erfinder erwachsen sollte
ist wenig einleuchtend. R ' '

Gegen eine derartige Auslegung des Gesetzes bestehen
durchgrelfenae Bedenken, und zwar nlcht nur vom Standpunkt\
der Gerechtigkeit, sondern auch vom Standpunkt der wirt-
schaftspolitischen Zweckmaﬁlgkelt well elne so ungunstlge

Behandlung des Vergutunguwesens kaum geelgnet 1st, alsE "”
sporn fiir Erfindertalente auf der Arbeltnehmerselte Zu
dienen. Erhebliches; Gewicht be51tzt endllch dle ﬁberlegung
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daB es - ausgehend von dem winschenswerten Vertrauensver-
hdltnis unter Sozialpartnern ~ kaum vertretbar erschiene,
dem Arboitgeber dadurch, daB er alleiniger Herr des Ertei-
lungsverfahrens ist (vgl. § 13), weitgehende MOglichkeiten
zur einseitigen HinauszOgerung des Zeitpunktes, in dem er
pit seinen Zahlungen beginnen muB, einzuridumen.

"Hach Sinn und Zweck der Vorschrift des § 12 kann daher
dic Entscheidung der Frage, welche Prist als eine "ange-
messenc”" im Sinne der Absgsitze 1 und 3 anzusehen ist, weder
ausschliefilich noch Uberwiegend davon abhidngig gemacht wer-
den, ob das eingeleitete Patenterteilungsverfahren bereits
erfolgreich und rechtskriaftig zum AbschluB gelangt ist. Viel-
nmehr kann die MAngemessenheit! jeweils nur unter Abwigung
aller Umstédnde des Einzelfalles festgestellt werden, wobeil
die Intcressen des Betriebes und des Diensterfinders als
gleichwertig beriicksichtigt und gegeneinander abgewogen werden
mlissen. Als TLeitgedanke flilr diese notwendige Interesscnab-
wEgung wird jeveils zu liberlegen sein, ob der Betrieb infolge
der Iranspruchnahme bvereits wirtschaftliche Vorteile erlangt
hat, wie sie inm erfahrungsgemafl von einem freien Erfinder
nicht unentgeltlich zur Verfiigung gestellt worden waren.

Hiernach ist der Ablauf der Hauptfrist, also der “"ange-
messenen Frist® des § 12 Abs. 1 und 3, wie das Berufungsge-
richt zutreffend angenommen hat, an sich vdllig unabhingig
von dem in § 12 Abs. 3 gesetzien Endtermin, der eine blofe
Hilfsfrist bedeutet. Die Bestimmung, daB die Festsetzung
ngphitestens bis zum Ablauf von drei Monaten nach Erteilung
des Sphutzrechts”" vorzunehmen ist, besagt némlich, dafl von
diesem Endtermin ab der Verglitungsanspruch schlechthin, also
auch unebhingig von der ¥Frage der Angemessenheit, fdllig
gestellt sein soll.
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2. Die weitere Revisionsriige geht dahin, daf im vorl:
genden Falle jedenfalls noch keine “angemessene" Frist el
strichen sein kdnne, und zwar deswegen, weil die Pa tent—
fihigkeit nicht nur zweifelhaft, sondern nach der Unterste
lung des Berufungsgerichts sogar auszu°on11e3en SEia Unh%]
bar sei vor allem die Erwigung des Berufungsurhellu, dle I
klagte habe die Schutzfahigkeit der Erflndung durch deren
Inansnluchnahme anerkannt und bleibe hieran bis zu exner
entgegengesetaten Jntscheldung des Patentamts gebunden°

Bei dieser Revisionsriige wird in unzuléssiger Weise d
Frage, ob eine "angemessene Frist" fiir die Festsetzung ver
strichen sei, mit der materiellrechtlichen Frage verqulckt
ob dem Kliger wirklich ein ge¢dwerter Vergutungsanspruch
zusteht, oder ob sein Anspruch gleich Null ist. Nach der.
gindeutigen Normilerung des Gesetzes'ist dié‘Fraée7désfFfis
ablaufs (§ 12) aber ganz unabhéingig von der zweiten Frage,
in welcher Hohe die Verglitung festzusetszen istoﬂzwaf.soil'
nach Ablauf einer "angemessenen" Frist (§ Tz‘Abso;1:Uhd‘3)
eine "angemessene" Verglitung (§ 9) festgesetzt Werden; Aus
dieser Ubereinstimmung in der Ausdrucksweise kann ébéf nict
gefolgert werden, es brauche, falls die angemessene Ver giitt
gleich Null ist, iiberhaupt keine. Festsetzung mehr stattzu~
finden. Vielmehr muB in einem solchen Palle vom Arbcltge—
ber zur gegebenen Zelt die in § 12 Abs, 3 ge¢0rderue form—
liche Erklérung dahin abgegeben werden, daB er. d1e strztbLg
Diensterflndung als elnenA"Nullf¥a1;"Azu bghandeln,gedenkté

letzten mundllchen Verhandlung falllg gewesen_f_
ist berelts an dleser Stelle zu rernie:  :'

hlnau
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auch bei einer unbeschrankten Inanspruchnahme - wie spéter
im einzelnen ausgefithrt werden wird - in aller Regel dazu
fithren wird, den Anspruch auf Festsetzung der Verglitung
nicht mehr "spédtestens bis zum Ablauf von drei Nonaten
nach Erteilung des Schutzrechts", sondern unter Anlehnung
an die Behandlung der beschrénkten Inanspruchnahme “spidie-
stens vis zum Ablauf von dreil Honaten nach Aufnahme der

‘Benutzung' erwachsen zu lassen.

Iv.

Schliefllich kann der Revision auch insoweit nicht ge-
folgt werden, als sie unterstellt, dafl die Beklagte im Yalle
einer endgliltigen Patentversagung schlechthin von jeder
nateriellen Vergiitungspflicht frei werde. Hierbei 1&B%t die
Revision unberiicksichtigt, daB die Beklagte von der stritti-
gen Diensterfindung bYereits seit 1955 durch Herstellung und
Vertrieb eines Farpvemittels "Cromegal" Gebrauch gemacht hat
und daB sie nach FPeststellung des Berufungsgerichts diese
gewverbliche Auswertung selbst nach der Umschreibung dex
Patentanmeldung auf den Kldger weiter fortgesetzt hat. Dieser
Umstand, daf die Beklagte die Erfindung bis zur letzten miind-
lichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz bereits fast
6 Jahre lang ausgewertet hatte, darf - wie das Berufungsge-
richt richtig erkannt hat - bel der Bemessung des Vergi-
tungsanspruchs ebensowenig vernachlissigt werden wie bei der
Voraufgehenden Prifung der Angemessenheit der Pestsetzungs-

frist.

Im Gesetz ist kein ausdriicklicher Hinweis dariiber
enthalten, welche Auswirkungen die Tatsache der Benutzung
ciner unbeschridnkt in Anspruch genommenen Diensterfindung
aul den Verglitungsanspruch haben soll. Auf der anderen Seite
ist filr die se¢lbsténdigen F&lle der bveschrénkten Inanspruch-
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nzhme einer Diensterfindiing sowie der Auswertung eines quali:

fizierten technischen Verbesserungsvorschlages angeordnet,

daf die Vergltungsanspriiche mit Beginn der "Benutzung!

(§ 10) oder "Verwertung" (§ 20) entstehen sollen und daB
ihre Festsebzung "spitestens his zum Ablauf von dlel Monaten
nach Aufnshme der Benutzung" zu erfolgen hat (§ 72 Abs. 3;

auch in Verbindung mit § 20). Bei Beriicksichtigung der all-"
gemeinen Zielsetzung des Gesetzes und der berechtiglen In-
teressen des Diensterfinders ist es unstatthaft, aus der
Wichterwihnung von Verwertungshandlungen in § 9 Absg 2_den
Umkehrschluf ziehen zu wollen, als ob die tatsHchliche Be-
nutzung flr Pdlligkeit und H8hedder zu leistenden Vergiitung
im Falle einer unbeschrinkt in Anspruch genommenen Dienst-ﬁi

erfindung iiberhaupt keine Rolle spielen solle. Soweit die
Revigion diesen UmkehrschluB als zwingend verteidigt, iber
sieht sie, daB flir die Bemessung aller drei VergﬁtungSQrtg
einzig die Regel des § 9 Abs. 2 gilt, woh%ch als MaBstﬁb@j”ﬁ
Angemessenheit o

"insbesondere die wirtschaftliche Verwertbarkeit der
Dlensterxlndung, die Aufgaben und die Stellung des
Arbeitnehmers im Betrieb, sowie der Anteil des Be~
triebes am Zustandekommen der Diensterfindung”

gelten sollen. Die entsprechende Anwendung dieses § 9 Abs. 2
wird in § 10 Abs. 1 Satz 2, seine sinngemiBSe Anwendung:in 'f
§ 20 Abs. 1 Satz 2 (welcher allerdings gemdB § 43 Abs. 6 auf-
- den persdnlichen Pall des Klagers nlcht anwendbar 150), aus?
driicklich angeordnet. ' '

Die HMaBgeblichkeit der Inbenutzungnahme fiir die Bemegggﬁ
der Vergiitung ist nun zwar weder in § 10 Abs. 1° noch in |
§ 12 Abs. 3 noch in § 20 Abs. 1 ausdruckllch angeordnet 53
folgt aus diesen Vorschriften - Jedoch 51nngemaﬂ und 1stf' 5;
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methodisch dem in § 9 Abs. 2 erwihnten Bemessungsfaktor
"wirtschaftliche Verwertharkeit der Diensterfindung" ein-
zuordnen.

Im Rahmen dieses Bemessungsfaktors muf die Invenutzung-
nehme aber - trotz volligen Schweigens des Gesetzes inso-
weit ~ auoh dann bhericksichtigt werden, wenn eine unbe-
schrinkte Inansprucinahme vorliegt. Das hat auch dem Ge-
setzgeber vorgeschwebht; denn nach der amtlichen Begrindung
hedeutet der Ausdruck "Verwertbarkeit" jede Mdglichkeit der

Yerwertung der Diensterfindung und umfafit in erster Linie:

"die tatsidchliche Verwertung der Diensterfindung im
Betrieb des Arbeitgebers. Als Verwertung in diesenm
Sinne ist auch die Erteilung von lizengen, der Aus-
taunsch von Patenten und die Benutzung als Sperr-
patent zu verstehen."

Danehen séien auch die innerhalt und auBerhalb des Betriebs
an sich gegehenen Verwertungsmiglichkeiten zu berilicksichti-
gen, die tatsichlich nicht ausgenutzt wiirden ‘vgl. bei
Reimer az0 S, 315).

Auf den ersten Blick scheinen sich demnach bei der Be-
messung der verschiedenen Verglitungsarten folgende Unter-
schiede zu ergehen: In den Fédllen beschriankter Inanspruch-
nahie einer Erfindung nach § 10 sowie der Auswertung eines
qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlags nach
§ 20 ist ein Entgelt allein fiir die tatsédchlichen Verwer-
tungshandlungen zu zshlen. Auf der anderen Seite wird eine
Vergittungspflicht im Palle der unbeschriénkten Inanspruch- |
nahme (§ 9) zwar bereits durch den bloB8en Akt der Inanspruch-
nahme ausgeldst, jedoch sollen die tafséphlichen Verwer-
tungshandlungen scheinbar verglitungsfrei bleiben, wenn und
solange kein Schutzrecht erteilt worden ist. Dies kann
nicht rechtens sein.
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Bel der Auswertung einer unbeschrinkt beanSpruchten
Diens terflndung ist es untragbar, den Diensterfinder mit
dem Empfang seiner rergutung bis zum Ab chluB 6es Ertel—"
lungsverfahrens 2zu vertrdsten, um- 1hn dann im T‘alle elner
rsagung des Patents sogar vdllig leer ausgehen Zu 1asser
Ein solches Ergebnis lieBe sich weder mit vernunftlger Ge-
sebzesauslegung noch mit gerechter Interessenabwagung ver~
einbaren. Denn és erscheint w;dersmnnwg, da& elﬁ"ﬂrbe¢t~
geber, der nach § 10 oder § 20 vorgeht und daﬁurch allen~
falls eine dem nicht-ausschliefilichen leenznehmer Ver~
gleichbare Rechtssteliung erlangt, Verwertunvshandlungen
nur unter Entrichtung eines Entgelts vornehmen darf, wihre
auf der anderen Seite derjenige Aroeltgeber, der na ch § o
vorgeht und dadurch zumindest die stérkere Rechtsstellung
eines augschlieBlichen Lizenznehmers erlangt, melst erst n
Janren und schlimmstenfalls Uberhaupt nicht zur Zahlung'f?

cines Benutzungsentgelts verpflichtet sein soll.'— Zudem
wilrde sich kein freier Erfinder, sel es belm Verkauf selne:

Erfindung, seili es bei einer leenzvergabe, auf Zahlungsbef
dingungen einlassen, durch die er das Risiko der endgult1~
gen Schutzrechtserlangung ganz allein zu tragen hitte.

- V.

Sachgerecht erscheint es dahefubei der strittigehd@all
gestaltung allein “daf der Erflnder vom BegLnn deererwer—
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Palle spdierer Versagung des Schutzrechts nicht verlangen
kann. Insoweit teilt ndmlich der Arbeitgeber, der nach § 9
vorgeht, nur das rechtliche Schicksal des Arbeitgebers,
der eine beschrénkt in Anspruch genommene Diensterfindung
benutzt {§ 10 ibs. 2 Satz 2) oder einen qualifi
Verhesscrungsvorschlag auswertet {§ 20 Abs. 1 Satz 2 in VYer-
bindung mit § 12 Abs. 6); auch diesen versagt das Geset:z
eine nochtrigliche Riickforderung der angefallenen Erfinder-
vergiitungen: -Endlich ist auch der freie Erfinder, der eine
Lizenz vergitt, nach der Rechisprechung in aller Regel nicht
verpflichtet, seinem Ligengnehmer auf Grund spiterer Versa-
gung des beantragten Patents die empfangenen Lizenzgeblhren

zuriickzuerstatten.

Hinsichtlich des Entgelts fiir die Benutzung der Erfin-
dung bvesteht also keine Veranlassung, denjenigen Arheitgeber,
der eine unbeschrinkt in Anspruch genommenc Diensteriindung
vor der FErlangung des Patentschutzes in seinem Betriebe aue-
wertet, vergitungsméBig glinstiger als endere 2enutzer iren-
den Erfindungsguts zu stellen.

Auf der anderen Seite wiHre es, nicht zuletz!{ mit Rilck-
sicht auf das bereits erwdhnte Rilickzahlungsverboti des § 12
Abs. 6, unangebracht, den Vergiitungsanspruch flir eine nach
§ 9 beanspruchte und benutzte Diensterfindung sogleich vom
Beginn der Verweriungshandlungen ab in unbeschrinkter Hdhe
zuzubilligen, gleichsam als ob der heantragte Patentschutz
bereits vorhanden wire. Vielmehr bietet es sich als eine die
Interessen beider Vertragsparteien angemessen bericksichti-
gende HittellOsung an, daB die Beklagte fiir den Zeitraum,
in dem sie die Erfindung benutzt, ohne Patentschutz zu be-
sitzen, bloB ein vorliufiges Entgelt festzusetzen und zu
bevahlen hat, das seiner Hohe nach - vergleichbar den Ver-
glitungen nach §§ 10 und 20 - nach MaBgabe der laufenden



- 20 -

Benutzung, also etwa unter &nlehnung an die von einém"nichf
ausschliefllichen Lizenznehmer geschuldeten uebuhren, zu |
berechnen sein wird. Dieses vorliufige Benutzunguentgelt
wird gich der Hohe nach von dem endgﬁltigen.Entgelt,iEéi
dem auch die AusschlieBlichkeitsstellung des Patentinhabérb
als werterhthender Bemessungsfaktor mit berucks1cht1gt wer-
den kann, unter Umstdnden erheblich unterschﬂlden;’vor
allem wenn das 3181PO der Pauentversagung groB 1st° g

In Anbetracnt dieser Rechtslage hat das Berufungégeé
richt zu Recht ausgesprochen, daB die Beklagte unabhéngig
von spateren Ausgang des Erteiiungsverfahrens bereits jétz-,
sur Festsetzung einer Erfindungsverglitung verpfllchtet ist.:
Nur sind die Darlegungen des Berufungsurteils entsprechend@?
dem oben entwickelten Rechtsgrundsatz dahin zu erganzen, d
es sich derzeit nur um die vorlaufige Lestsetzung und: Zah

lung in einer Hohe handeln kann, die als zun#chst fdllic g"

wordener Yergltungsanteil einen angemessenen Gegenwert fur‘i
die laufende Benutzung darstellt (&hnllch Lindenmaier—
Liidecke, Arbeitnehmererflndungen, § 12 Anm. 2; S. 220 f;

dem Grundgedanken nach ebenso: Einigungsvdrschlag der Schied:
stelle fiir Arbeitnehmererfindungen beim Deutschen Patentamt -
vom 7. Wovember 1961, Blatt fiir P.M.Z. 1962, 78, allerdings
nur flir eine bekanntgemachte Patentanmeluung, vgl., § 20
PatG). ' i

Das Berufungsgericht war auch nlcht gehalten,’lm Rahmenﬁ
des vorliegenden Klagantrages auf dle weluere Elnwendung

der Beklagten. elnzggehen, ihr Erzeugnls "Oromegal":belAfOn
Kitbewerbern analy51erL und - mangels Patentschutzes-~ von
einem nicht n8her bezeichneten Zeltnunkt an nachgearbeltet

worden. Mdglicherweise werden fur die Beantwortung der:F

-

nach der Dauer eines einstweilen zu. zahlenden enutzungs*
entgelts dhnliche Erwagungen anéustellen beln, w1e 819;
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amtlichen Begriindung {bvei Reimer-Schade-Schippel =220 S. 319)
zur Frage der Beendigung der Vergiitungszahlung nach § 10
erértert worden sind. Einer abschlieBenden Kldrung dieser
Frage bedarf es jedoch nicht, da es bei der Hatur des gel-
tend gemachten Klageantrages nicht Aufgube des Gerichts
sein kann, insoweit der zundchst nach § 12 Abs. 3 vorge-
schriebenen autonomen Festsetzung durch die Beklagie vor-
zvgreifen.

VI.

Der Streitfall weist insofern noch eine Besonderheit
auf’, als der persfnlich haftende Gesellschafter der Bekleag-
ten die Erfindung zu Anfang des Jahres 1960 zu Gunsten des
¥ldgere freigegeben hat, und gwar - folgt man der eigenen
Darstellung der Beklagten - unter Vorbehalt eines eigenen
Benutzungsrechtes. Brweist sich diese eigene Darstellung
als richtig, so ist die Beklagte vom Januar 1960 ab ohnehin
geméB § 16 Abs, 3 verpflichtet, eine angemessene Vergiitung
fiir das vorbehaltene nichtausschlieBliche Recht uzur Benutzung
der Diensterfindung 2zu entrichten. Durch ihre neueren Er-
klarungen hat sie n&mlich bewirkt, daB die anfénglich unbe-
schridnkte Inanspruchnahme nachtrédglich in eine beschrinkite
umgewandelt wurde mit der Folge, daB sie von diesem Zeitpunkt
an auch die Beweisvermutung des § 10 Abs. 2 gegen sich gel-
ten lassen muB. Das heiBt{: sie kann sich im Hinblick auf die
kiinftigen Vergﬁtungs&hsprﬁche des Kldgers erst dann darauf
berufen, die Brfindung sei zur Zeit der - beschrinkten < -
Inanspruchnahme nicht schutzfghig gewesen, wenn sich dieses
aus einer‘rechtskréftigen Entscheidung des Patentamts oder
eines Gerichts ergibi. - '
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VIii.

Nach slledem crweist sich die Revision als unbegriindet.
Jedoch war es zur’Klarstellung notwendig, in der Urteils- {
formel des Landgerichts das Eigenschaftswort ﬂangemesséneﬁ ;
zu streichen. Das bedeutet selbstverstindlich, wie vorsbrgﬁ
lich bemerkt sei, nicht, daB die Beklagte ihrer durch das
Urteil ausgesprochenen Verpflichtung bereits durch Fest-
setzung ciner unangemcssen niedrigen Vergitung nachkommen
kénnte. Rliebe indessen die bisherige Passung der Urteils- .
formel aufrechterhalten, so kdnnte dédurch das MtiersténdAf
nis entstehen, als ob die "Angemessenheit" der von ihr fest{
gesetzien Verglitung etwa in der Vollstreckungsinstanz nach-:
zupriifen wire. Dies ist aber ausweislich des § 12 Abs. 3 und
4 nicht der ¥Fall. Vielmehr ist vorgesehen, daB der Dienst- -

erfinder einer Festsetzung, sofern er sie fir unangemessen
h#lt, widersprechen soll, um anschlieBend vor der Schieds
stelle, notfalls vor dem Gericht (§§ 37, 38), sein Recht zu-
suchen. - Die Anrufung der Schiedsstelle entfiele genél |
§ 37 Abz. 2 Nr. 3% fir den Klédger des vorliegenden Rechts-
streits. - Der Sinn dieser Regelung wiirde vereitelt, wenn
es dem Vollstreckungsgericht iiberlassen und'zugemutet wiirde,
die "Angemessenheit" durch Beugestrafen nach § 888 2P0 zu
erzwingen. ' V



-

¥it dieser MaBgabe war daher die Revision unter Kosten-
folge aus § 97 ZPO zurlickzuweilsen.

Wilde Lischer Jungbluth

Spengler Ihel
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