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ArbEG 8§ 9, BGB § 242 Be
Abwasserbehandlung

a) Der dem Arbeitnehmererfinder im Hinblick auf seinen Anspruch auf angemessene
Vergutung nach 8 9 ArbEG zustehende Anspruch auf Auskunft und Rechnungsle-
gung kann auf Angaben gerichtet sein, welche die Benutzung von Gegenstéanden
betreffen, die selbst nicht wortsinngemal3 oder als abgewandelte Ausfiihrung von
der Diensterfindung Gebrauch machen oder - bei einer Verfahrenserfindung -
nicht unmittelbares Verfahrenserzeugnis sind (hier im Falle eines unbeschrankt in
Anspruch genommenen Verfahrens bejaht fiir Produkte, die nach der tatséchlich
praktizierten Herstellung durch den Arbeitgeber ohne Anwendung des Verfahrens
nicht existent waren).

b) Der dem Arbeitnehmererfinder im Hinblick auf seinen Anspruch auf angemessene
Vergutung nach 8§ 9 ArbEG zustehende Anspruch auf Auskunft und Rechnungsle-
gung kann auch Angaben Uber die Benutzung einschlief3en, die der Arbeitgeber
bereits vor unbeschrankter Inanspruchnahme der Diensterfindung vorgenommen
hat.

BGH, Urt. v. 29. April 2003 - X ZR 186/01 - OLG Dusseldorf
LG Dusseldorf






Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mindliche Ver-
handlung vom 18. Méarz 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis so-

wie die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und Asendorf

fur Recht erkannt:

Die Revision gegen das am 16. August 2001 verkiindete Urteil des
2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Disseldorf wird auf Kosten

der Beklagten zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte bzw. ihre Rechtsvorgéanger betreiben/betrieben eine Hiuitte,
in der ein Ruckgewinnungsverfahren angewandt wird, bei dem aus Erzkonzen-
traten und sekundéaren Vorstoffen insbesondere Zink und Blei (im folgenden:
Produkte) erzeugt werden. Hierbei fielen verunreinigte Abwéasser an, die ver-
schiedene geldste Metalle, u.a. Thallium, enthielten und fir welche die Hitte im

Jahre 1992 eine Abwasserabgabe von 1,9 Mio. DM entrichten muf3te. Die 6f-



fentlich-rechtliche Einleitungsgenehmigung sollte zum 31. Dezember 1992 aus-
laufen. Aufgrund behdordlicher Auflagen wurde die Senkung der Thallium-Werte
im Abwasser erforderlich. In einem Vertrag vom 25. Juni 1991 verpflichtete sich
die Hiutte gegeniber dem Hafen R. , die Schadstoffeinleitung unter das

Niveau des Stands der Technik abzusenken.

Der Klager ist Chemotechniker und war von 1969 bis zum
30. September 1992 bei Rechtsvorgadngern der Beklagten beschétftigt. In den
Jahren 1990 und 1991 entwickelte er mit zwei Mitarbeitern ein Verfahren zur
kontinuierlichen Behandlung geldste Metalle enthaltenden Abwassers sowie
ein Verfahren zur Behandlung Thallium enthaltenden Abwassers. Das erste
Verfahren benutzen der Rechtsvorganger bzw. die Beklagte seit dem 1. Januar
1993, das zweite Verfahren bereits seit dem 1. August 1991, nachdem zuvor
fur beide Verfahren eine Genehmigung nach § 58 Abs. 2 des Landeswasser-

gesetzes beantragt worden war.

Der Klager gibt an, beide Verfahren im Jahre 1991 Uber seinen Vorge-
setzten dem Rechtsvorganger der Beklagten zur Kenntnis gebracht zu haben.
Am 9. Juni 1993 meldeten die Miterfinder und der Klager die Verfahren schrift-
lich als Diensterfindungen. Die Beklagte nahm beide Erfindungen mit Schrei-
ben vom 20. September 1993 unbeschrankt in Anspruch und meldete sie zum
Patent an. Fur das erste Verfahren wurde der Beklagten das am 13. Mai 1998
bekannt gemachte europaische Patent 0 7 und fur das zweite Verfahren
das am 20. Mai 1998 bekannt gemachte europaische Patent 0 7 erteilt. Die
Erfindervergutung bis 1995 und fir das Jahr 1995 setzte die Beklagte jeweils

auf 0,-- DM fest, weil die Investitionskosten die durch die patentierten Verfah-



ren moglichen Ersparnisse uberstiegen. Der Klager widersprach der Festset-

zung.

Der Klager beansprucht mit der vorliegenden Klage die angemessene
Arbeitnehmererfindervergitung. Durch Teilurteil hat das Landgericht zun&chst
Uber die begehrte Auskunft entschieden und unter Zuriickweisung eines weiter-
reichenden Begehrens im ubrigen dem hauptsachlichen Auskunftsverlangen
des Klagers entsprechend die Beklagte verurteilt, dem Klager dariiber Auskunft
zu erteilen und Rechnung zu legen, in welcher Art und in welchem Umfang sie
oder ihr konzernverbundene Unternehmen seit dem 1. Januar 1993 (hinsicht-
lich des ersten patentierten Verfahrens) bzw. seit dem 1. August 1991 (hin-
sichtlich des zweiten patentierten Verfahrens) Produkte hergestellt, angeboten,
in den Verkehr gebracht und daraus entgeltliche Vorteile gezogen haben, bei
deren Produktion die anfallenden Abwasser durch das Verfahren nach An-
spruch 1 des européischen Patents 0 7 bzw. nach Anspruch 1 des europai-
schen Patents 0 7 behandelt worden sind, und zwar unter Angabe der Her-
stellungsmengen und -zeiten, der einzelnen Lieferungen, aufgeschlisselt nach
Liefermengen, -zeiten und -preisen, und der Namen und Anschriften der jewei-
ligen Abnehmer sowie der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlis-

selten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns.

Die Berufung der Beklagten gegen diese Verurteilung, die das Landge-
richt mit einem Wirtschaftsprifervorbehalt versehen hat, ist erfolglos geblieben.
Die Beklagte verfolgt nunmehr mit der - vom Berufungsgericht zugelassenen -
Revision ihren Klageabweisungsantrag weiter. Der Klager ist dem Rechtsmittel

entgegengetreten.






Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Revision hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Das Berufungsgericht hat - dem Landgericht folgend - gemeint, der
Klager kdnne zu Art und Umfang der Herstellung und sonstigen Benutzung der
Produkte, bei deren Herstellung die anfallenden Abwasser mittels eines der
beiden durch europdische Patente geschitzten Verfahren behandelt worden
sind, zum Zwecke der Auskunft im Hinblick auf den dem Grunde nach beste-
henden Anspruch auf angemessene Arbeitnehmererfindervergiitung Angaben
verlangen, weil die betreffenden Umstande zur Berechnung des Erfindungs-
werts auf der Grundlage der Lizenzanalogie von Bedeutung seien. Es liege
durchaus nahe, daf3 bei einer freien Erfindung Vertragsparteien als Bezugs-
groBe den Umsatz mit den Produkten gewaéhlt héatten, bei deren Herstellung
erfindungsgemald gereinigte Abwasser angefallen seien. Durch diesen Anfall
hatten die geschitzten Verfahren eine Produktbezogenheit, obwohl sie die
Produkte nicht hervorbréchten, sie sich auf die Eigenschaften der hergestellten
Produkte nicht auswirkten und ihr Erfolg hauptsachlich darin bestehe, die bei
der Herstellung der Produkte anfallenden Abwasser in starkerem Mal3e als bis-
her von Schadenstoffen zu reinigen, so dald insbesondere die Abwasserabga-

benlast der Hutte deutlich vermindert werde.

Das halt revisionsrechtlicher Uberprifung stand.



2. Zu Unrecht wendet sich die Revision dagegen, dafld das Berufungsge-
richt seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat, die Arbeitnehmererfinderver-
gutung des Klagers kdnne unter Heranziehung der sog. Lizenzanalogie be-
rechnet werden, und daf3 es nicht lediglich eine Berechnung nach dem erfal3-
baren betrieblichen Nutzen fir moglich gehalten hat, die nach Meinung der Be-

klagten im Streitfall geboten ist.

a) Hat der Arbeitgeber die Diensterfindung unbeschrénkt in Anspruch
genommen, steht dem Arbeitnehmererfinder einen Anspruch auf angemessene
Vergutung zu (8 9 Abs. 1 ArbEG). Ein Kriterium fur die Bemessung dessen,
was angemessen ist, ist die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Diensterfindung
(89 Abs.2 ArbEG) oder der Erfindungswert (vgl. Sen.Urt. v. 16.04.2002
- X ZR 127/99, GRUR 2002, 801, 802 - abgestuftes Getriebe; BGHZ 137, 162,
166 - Copolyester Il). Dieser Wert ist einer unmittelbaren Berechnung nicht
zuganglich; er kann nur mittels eines oder gegebenenfalls auch mehrerer Hilfs-
kriteriums/-kriterien ermittelt werden. In der Regel ist insoweit die Methode der
Lizenzanalogie geeignet; regelmaRig ist deshalb sie bei der Ermittlung der an-
gemessenen Vergutung des Arbeitnehmererfinders heranzuziehen (Sen.Urt. v.
16.04.2002 - X ZR 127/99, GRUR 2002, 801, 802, 803 - abgestuftes Getriebe).
Dies fuhrt dazu, dal’ der aus dem Grundsatz von Treu und Glauben abgeleite-
te, in standiger Rechtsprechung anerkannte und als solcher auch von der Re-
vision nicht in Zweifel gezogene Auskunftsanspruch des Arbeitnehmererfinders
grundsatzlich die dem Arbeitgeber zumutbaren Angaben einschliel3t, deren der
Arbeitnehmererfinder bedarf, um zu ermitteln, welche Gegenleistung einem
gedachten Lizenzgeber zustehen wirde, wenn verniunftige Parteien Art und

Umfang der Nutzung der Erfindung durch den Arbeitgeber zum Gegenstand



einer vertraglichen Vereinbarung gemacht hatten. Einem Arbeitnehmererfinder,
der in entschuldbarer Weise tber den Erfindungswert im Unklaren ist, muf3 an-
gesichts der besonderen Eignung der Lizenzanalogie diese Methode der Er-
mittlung als nachstliegend erscheinen, wenn es darum geht, die bestehende
Unklarheit auf sachgerechte Weise zu beseitigen. Ein Verlangen nach Vergu-
tung auf dieser Grundlage ist deshalb regelmallig so lange durch Treu und
Glauben gedeckt, wie dem Arbeitnehmererfinder nicht Tatsachen bekannt sind
oder hatten sein mussen, die ergeben, dal3 in seinem Fall die Lizenzanalogie
ungeeignet und ein anderes Hilfskriterium zur Ermittlung des Erfindungswerts

heranzuziehen ist.

b) Solche Tatsachen sind im Streitfall nicht festgestellt. Dal3 dem ein
Verstol3 gegen 8 286 ZPO zugrunde liege, macht die Revision nicht geltend.
Die Meinung, im Streitfall sei die Vergitung nach dem erfa3baren betrieblichen
Nutzen zu bestimmen, hat die Revision allein mit der Feststellung des Beru-
fungsgerichts, die Menge des patentgemafd gereinigten Wassers sei als Be-
zugsgrofRe ungeeignet, sowie mit der These begrindet, als Bezugsgrol3e fir
die Bestimmung des Erfindungswerts nach der Lizenzanalogie dirfe ein Pro-
dukt nicht gewahlt werden, das voéllig auRerhalb des Schutzbereichs des erfin-
dungsgemalen und zugunsten des Arbeitgebers geschitzten Verfahrens liege.
Die hiermit angesprochenen Gesichtspunkte betreffen unmittelbar lediglich die
gegentuber der hier erérterten Frage nachrangige Feststellung, an welche tat-
sachlichen Umstande verninftige Parteien im Falle eines Lizenzvertrags die
Hohe der Gegenleistung gekniupft hatten. Auch mittelbar stehen diese Ge-
sichtspunkte der Wahl der Lizenzanalogie nicht entgegen, wie die nachfolgen-

den Ausfuhrungen ergeben.
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3. Die dem angefochtenen Urteil ferner zugrundeliegende Annahme des
Berufungsgerichts, verninftige Vertragsparteien hatten eine Lizenz zur Nut-
zung der beiden patentgemaf3en Verfahren unter Berlcksichtigung der Menge
der Produkte bemessen, bei deren Herstellung die Abwasser angefallen sind,
zu deren Reinigung die patentgemalien Verfahren eingesetzt wurden, be-

kampft die Revision ebenfalls ohne Erfolg.

a) Soweit das Rechtsmittel in Frage stellt, da? das Berufungsgericht mit
seiner von der Revision als vage bezeichneten Formulierung "liege durchaus
nahe" Uberhaupt eine Feststellung Uber den Inhalt eines Lizenzvertrags ge-
troffen hat, wie ihn verninftige Parteien vereinbart hatten, wird Gbersehen, dal3
das Oberlandesgericht eingangs seiner Ausfihrungen zur Sache zustimmend
das landgerichtliche Urteil erwahnt hat. Dort ist ausgefihrt, bei dem metallurgi-
schen Herstellungsprozel3 werde das vornehmlich als Kihlwasser eingesetzte
Frischwasser mit Schwermetallen kontaminiert. Vor der Einleitung mif3ten die-
se Schwermetalle bis auf bestimmte, 6ffentlich-rechtlich vorgeschriebene
Richtwerte entfernt werden. Hierzu setze die Beklagte die beiden erfindungs-
gemalen Verfahren ein. Diese stinden daher in unmittelbarem Zusammen-
hang mit dem Produktionsprozel3, auch wenn sie nicht in den von der Beklag-
ten hergestellten und verkauften Produkten verkorpert seien. Die Abwasserrei-
nigung sei Voraussetzung der Produktion, weil die hierbei notwendigerweise
entstehenden kontaminierten Abwasser entsorgt werden muif3ten und die erfor-
derliche wasserrechtliche Einleitungsgenehmigung nur erteilt werde, wenn be-
stimmte Richtwerte nicht Gberschritten wirden. Da eine Produktion ohne Kla-

rung der hierbei entstehenden Abwasser rechtlich unmoglich ware, seien die
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Vorteile, welche die Beklagte aus der Verwertung der Verfahren ziehe, mit den
Verkaufsumsatzen der produzierten Metalle verknipft. Im Gesamtzusammen-
hang der Entscheidung des Berufungsgerichts bedeutet daher die von der Re-
vision als vage bezeichnete Aussage des Berufungsgerichts, dal3 aus diesen
Grinden die Wahl des Umsatzes mit den Produkten naheliegend sei und daf3
unter den Gegebenheiten des Streitfalls mithin gerade die Benutzungshand-
lungen, Uber die der Klager Auskunft begehrt, fir vernunftige Lizenzvertrags-
parteien bedeutsame Umstande im Hinblick auf die Angemessenheit der Ge-

genleistung gewesen waren.

Diese tatrichterliche Feststellung beruht auf einer angesichts des Streit-
stoffs mdglichen Wirdigung. Ein insoweit beachtlicher Rechtsfehler wird von

der Revision nicht aufgezeigt.

b) Der Wirdigung des Berufungsgerichts steht nicht entgegen, dal3 die
Beklagte - wie die Revision geltend macht - in den Tatsacheninstanzen vorge-
tragen hatte, der Frischwasserverbrauch und die Menge des patentgemald ge-
reinigten Abwassers seien unabhéngig von der Menge der Produkte, tUber die
Rechnung gelegt werden solle. Auch wenn man bericksichtigt, dal3 Produkte
dieser Art auch bei Anwendung eines anderen zugelassenen Reinigungsver-
fahrens hatten hergestellt werden und Umsatztrager bei der Beklagten hétten
sein kdénnen, andert das namlich nichts daran, daf® die Produkte, auf die sich
die Auskunft bzw. Rechnungslegung beziehen soll, ohne Benutzung der pa-
tentgemafien Verfahren nicht existent waren und deshalb als eine Folge dieser
Benutzung angesehen werden kénnen, die der Beklagten wirtschaftlichen Nut-

zen gebracht hatte bzw. zu bringen geeignet ist. Nach der tatsachlich prakti-
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zierten Handhabung im Betrieb der Beklagten driickt sich also in den Produk-
ten ein Vorteil aus, den die Diensterfindungen des Klagers der Beklagten ver-
schafft haben. Bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise bietet deshalb der Um-
fang dieser Produktion eine taugliche Grundlage zur Festlegung einer sachge-
rechten Lizenz. Die Umstande des Streitfalls erlauben damit die Feststellung,
vernunftige Vertragsparteien hatten die zur Realisierung des von der Beklagten
erlangten Vorteils dienende Benutzung der Produkte als einen Maf3stab fur die

dem Klager zustehende Gegenleistung genommen.

Das gilt um so mehr, als diese Feststellung im Einklang mit dem Grund-
satz steht, dal3 der Arbeitnehmererfinder an allen wirtschaftlichen (geldwerten)
Vorteilen beteiligt werden soll, die seinem Arbeitgeber aufgrund der Dienster-
findung (kausal) zuflie3en (vgl. Regierungsbegr. z. ArbEG, BT-Drucks. 11/1648
S. 26 = BIPMZ 1957, 232), und auch nicht davon ausgegangen werden kann,
daR vernunftigen Vertragsparteien ein anderer Mal3stab tGiberhaupt als vorzugs-
wirdig hétte erscheinen konnen. Der technische und wirtschaftliche Nutzen
beider Erfindungen besteht, wie das Berufungsgericht insoweit unbeanstandet
durch die Revision festgestellt hat, nicht in der Menge des gereinigten Abwas-
sers. Das unmittelbar hergestellte Verfahrenserzeugnis bietet deshalb nicht die
Gewahr fur die sachgerechte Erfassung des Erfindungswerts. Da die paten-
tierten Verfahren selbst nicht im Wege entgeltlicher Geschafte verwertet wur-
den und werden, trifft dies auch fir den Umsatz mit dem Gegenstand der
Schutzrechte selbst zu. Dafir, dal3 die deshalb von dem Klager ins Auge ge-
falRte Anknupfungstatsache im Vergleich zu einer von der Beklagten im Termin

zur mundlichen Verhandlung herausgestellten Beteiligung an der Ersparnis bei
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der Abwasserabgabe zu einer Uberhoéhten Vergitung fihren wird oder gar

muf3, ist schlieRlich nichts ersichtlich.

c) Zu Unrecht hélt die Revision dem Berufungsgericht ferner entgegen,
im Zweifel wirden Lizenzgebihren nur fir solche Benutzungshandlungen ver-
einbart, die Patentverletzungen darstellten, wenn sie nicht gestattet waren. An
welche tatsachlichen Umstande verninftige Parteien die Gegenleistung ge-
knupft hatten, ist eine fur jeden Einzelfall zu klarende Tatfrage (vgl. Sen.Urt. v.
14.03.2000 - X ZR 115/98, GRUR 2000, 685 - formunwirksamer Lizenzvertrag).
Im Falle der Benutzung des Patents durch einen hierzu nicht befugten auf3en-
stehenden Dritten ist ihre Beantwortung zwar wegen dieser Benutzungshand-
lungen noétig. Selbst fur diesen Fall leitet die von der Revision insoweit ange-
fuhrte Kommentarstelle (Benkard, PatG/GebrMG, 9. Aufl., 8 15 Rdn. 73) hier-
aus jedoch nicht ab, da’ vorgegeben sei, wie die Berechnung des Schadens-
ersatzes vorgenommen werden musse. Der Zweck, eine angemessene Ent-
schadigung bzw. - im Verhéltnis des Arbeitgebers zu dem Arbeitnehmererfin-
der - eine angemessene Vergutung zu ermoglichen, verlangt auch nur, das zu
bertcksichtigen, was ublicherweise in vergleichbaren Fallen einer vertraglichen
Vereinbarung zugrunde gelegt wird. Hierbei handelt es sich um einen Grund-
satz, der nicht nur fir die HOhe eines etwaigen prozentualen Lizenzsatzes,
sondern auch im dbrigen ein sachgerechtes Ergebnis erwarten la3t und der
deshalb auch bei der Wahl grundlegender Ankntpfungstatsachen Geltung be-
ansprucht. Falls vergleichbare Falle nicht feststellbar sind, kann eine Ublichkeit
jedoch nicht entscheidend sein. Es ist an Hand der besonderen Umsténde des
jeweiligen Streitfalls festzustellen, was verntinftige Parteien unter angemesse-

ner Bericksichtigung der beiderseitigen Interessen vereinbart haben wirden,
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wenn sie den gegebenen Benutzungssachverhalt zum Gegenstand einer ver-
traglichen Ubereinkunft gemacht hatten (Sen.Urt. v. 16.04.2002 - X ZR 127/99,
GRUR 2002, 801, 803 - abgestuftes Getriebe).

Das Berufungsgericht ist nach dem Gesamtzusammenhang seiner Ent-
scheidungsgrinde von einem solchen Fall ohne vergleichbare Vorbilder aus-
gegangen. Die Revision zeigt demgegeniber nicht auf, dald vergleichbare Falle
hatten ermittelt werden kdnnen, in denen die Lizenz in anderer Weise bestimmt
wurde. Es verfangt deshalb auch nicht, wenn die Revision es als absolut au-
Bergewohnlich bezeichnet, als BezugsgrofRe den Umsatz mit einem Produkt zu
wahlen, welches in keiner Verfahrensstufe mit dem lizenzierten Verfahren er-
zeugt werde und auf welche sich der Patentschutz des lizenzierten Verfahrens
Uberhaupt nicht - auch nicht teilweise und indirekt - erstrecke, und dabei er-
ganzend angegeben hat, dem Prozel3bevollmachtigten der Beklagten sei we-
der aus seiner Berufstatigkeit als Rechtsanwalt noch in der Lizenzvertragsab-
teilung eines grofRen Industrieunternehmens noch aus Literatur und Judikatur

ein vergleichbarer Lizenzvertrag bekannt.

d) Es stellt schlie3lich auch keinen Rechtsfehler bei der tatrichterlichen
Wirdigung dar, dal3 das Berufungsgericht die Besonderheiten des zu beurtei-
lenden Sachverhalts nicht zum Anlal3 genommen hat, von Amts wegen einen
Sachverstandigen hinzuzuziehen. Der Bundesgerichtshof hat mehrfach zu er-
kennen gegeben, dal} ein stdndig mit Patentstreitsachen befalR3tes und auch mit
Arbeitnehmererfindersachen vertrautes Gericht sich gutachterlicher Hilfe nicht
notwendiger Weise bedienen muf3 (Sen.Urt. v. 30.05.1995 - X ZR 54/93,
GRUR 1995, 578, 579 - Steuereinrichtung Il, m.w.N.). Auch Streitfalle, fur die
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vergleichbare Sachverhalte nicht feststellbar sind, erfordern nicht generell eine

Sachkunde, die einem erfahrenen Gericht nicht zugetraut werden kdnnte.

4. Der von den Tatsacheninstanzen ausgesprochenen Verpflichtung der
Beklagten zu Auskunft und Rechnungslegung tber die Benutzung der Produkte
kann schlief3lich auch nicht mit Erfolg entgegengehalten werden, die Zuerken-
nung einer Lizenzgebuhr auf der Grundlage der Benutzung der Produkte sei
einer Vereinbarung zwischen Lizenzvertragsparteien nicht zugénglich, weil sie
kartellrechtswidrig wéare. Die Regeln gegen Wettbewerbsbeschrankungen wer-
den zwar auch dann fur bedeutsam angesehen, wenn im Wege der Lizenzana-
logie der Schadensersatzanspruch gegeniber einem Schutzrechtsverletzer
ermittelt werden mul3 (Busse, PatG, 5. Aufl.,, 8 139 Rdn. 152 m.N.). An einer
Bemessung, die mit Beschrdnkungen verbunden ist, die mit dem mal3geblichen
Inhalt des Schutzrechts unvereinbar sind, fehlt es jedoch, wenn hierbei an tat-
sachlich praktizierte Handlungen angekntipft wird, die in dieser Form ohne die
Benutzung der Erfindung nicht méglich gewesen waren. Das vom Inhalt des
Schutzrechts umfal3te Untersagungsrecht hatte dann namlich auch erlaubt,
diese Handlungen zu unterbinden. Ein vergleichbarer Fall ist hier zu beurteilen,
da nach den getroffenen Feststellungen die Produkte, hinsichtlich derer Aus-
kunft erteilt und Rechnung gelegt werden soll, ohne Benutzung der patentge-

mafRen Verfahren nicht existent waren.

5. Das Berufungsgericht hat die Auskunfts- und Rechnungslegungs-
pflicht der Beklagten auch auf die Handlungen erstreckt, welche in der Zeit seit
Beginn der Nutzung der patentgeméaflen Reinigungsverfahren bis zur unbe-

schréankten Inanspruchnahme der Diensterfindungen begangen worden sind.
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Zur Begrundung hat das Berufungsgericht lediglich darauf abgestellt, die an-
gemessene Erfindervergitung kénne nicht berechnet werden, wenn dem Kila-
ger nicht auch die Kostenfaktoren zur Kenntnis gebracht wirden, die ganz
Uberwiegend im Zusammenhang mit der Benutzungsaufnahme angefallene
Investitionskosten darstellten. Das kdnnte mdglicherweise die Notwendigkeit
von Angaben zu dem zur Herstellung der Produkte erforderlichen Aufwand
deutlich machen, bildet aber keine tragfahige Grundlage fir eine Auskunfts-
pflicht in dem vom Landgericht ausgesprochenen Umfange. Die Benutzungs-
handlungen vor der unbeschrénkten Inanspruchnahme der Erfindungen ein-
schlieRende Verurteilung der Beklagten erweist sich aber aus einem anderen

Grund als richtig.

a) Vor unbeschrankter Inanspruchnahme einer Diensterfindung kann der
Arbeitnehmererfinder allerdings eine Vergitung nach 8 9 ArbEG fir Benut-
zungshandlungen des Arbeitgebers nicht beanspruchen. Gemall 89 Abs. 1
ArbEG kann Arbeitnehmererfindervergttung erst verlangt werden, sobald der
Arbeitgeber die Diensterfindung unbeschrankt in Anspruch genommen hat. Als
Folge der unbeschrankten Inanspruchnahme ordnet das Gesetz jedoch nicht
etwa nur einen Vergutungsanspruch wegen seitdem erfolgender Nutzung des
Schutzrechts (so aber Bartenbach/Volz, ArbEG, 4. Aufl.,, 89 Rdn. 11, insbe-
sondere unter Hinweis auf stdnd. Praxis der Schiedsstelle), also nicht nur we-
gen bestimmter Benutzungshandlungen an. Geschuldet ist vielmehr ohne jede
Einschrankung die angemessene Vergitung. In Anbetracht des bereits er-
wahnten Grundsatzes, dal? der Arbeitnehmererfinder an allen wirtschaftlichen
(geldwerten) Vorteilen zu beteiligen ist, die seinem Dienstherrn aufgrund der

Diensterfindung (kausal) tatsachlich zuflieRen, ist damit der angemessene An-
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teil hieran gemeint. Dies berlcksichtigt auch, daf? durch unbeschrénkte Inan-
spruchnahme nicht zum Ausdruck kommt, mdglicher Nutzen der Diensterfin-
dung solle in irgendeiner Hinsicht nicht beansprucht werden. Das kann zur
Folge haben, dal} nach der unbeschrankten Inanspruchnahme der Erfindung
auch die Tatsache, dal} es bereits vorher zu Benutzungshandlungen gekom-
men ist, berticksichtigt werden muf3, namlich dann, wenn anderenfalls nicht
gewabhrleistet ware, dafl} der Arbeitnehmererfinder den ihm gebuhrenden an-
gemessenen Anteil erhalt. So kdnnte es beispielsweise nicht als angemessen
im Sinne des 8§ 9 Abs. 1 ArbEG angesehen werden, wenn der Arbeitgeber, dem
es gelingt, in der Frist von vier Monaten, die ihm unter Umstanden gemanR § 6
Abs. 2 ArbEG zur Inanspruchnahme einer gemeldeten Diensterfindung bleibt,
die wesentlichen Vorteile der Diensterfindung zu realisieren, eine Vergitung
lediglich wegen einiger noch verbleibender Verwertungshandlungen nach der
Inanspruchnahme leisten muf3te. Sobald der Arbeitgeber eine Diensterfindung
eines Arbeitnehmererfinders unbeschrankt in Anspruch genommen hat, hat er
aber auch dann alle wirtschaftlichen Vorteile, welche die Diensterfindung fur
ihn herzugeben vermag, fir sich beansprucht, wenn der Arbeitnehmer die
Pflicht zu unverziglicher Meldung (8 5 ArbEG) nicht gehorig erfillt hat. Es
kann deshalb auch sachgerecht sein, im Rahmen der Ermittlung der angemes-
senen Beteiligung des Arbeitnehmererfinders an den dem Arbeitgeber zuge-
flossenen wirtschaftlichen Vorteilen zu beriicksichtigen, daf3 allein dem Arbeit-
geber vor der formlichen Meldung vorgenommene Benutzungshandlungen
moglich waren, weil er auf andere Weise von der Diensterfindung des Arbeit-
nehmers erfahren hat, und er sich diese bereits damals nutzbar gemacht hat.
Dieses Verstandnis von 8§ 9 Abs. 1 ArbEG ist auch im Hinblick darauf nur kon-

sequent, dal® die Schutzrechtserteilung und - sofern die erlangte Vorzugsstel-
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lung unberihrt bleibt - die Ruckwirkung eines Widerrufs, einer Nichtigerklarung
oder einer Loschung des Schutzrechts nach allgemeiner Meinung ebenfalls

keine Zasurwirkung hinsichtlich der geschuldeten Vergutung haben.

b) Da die Beklagte bzw. ihr Rechtsvorganger von Anbeginn der Benut-
zung der spater patentierten Verfahren auf Grund der Diensterfindung des Kla-
gers tatsachlich eine Vorzugsstellung innehatten, kommt mithin auch im Streit-
fall in Betracht, daf3 die vor der unbeschrankten Inanspruchnahme begangenen
Handlungen der Angemessenheit der geschuldeten Arbeithehmervergitung
mitbestimmen. Dies macht eine Auskunft bzw. Rechnungslegung auch insoweit

notig.

c) Der Zuerkennung eines Anspruchs mit diesem Inhalt steht im Streitfall
auch nicht entgegen, daf3 der hier geltend gemachte Anspruch auf Auskunft
bzw. Rechnungslegung seine Grundlage in 8§ 242 BGB hat und deshalb nur
Angaben umfassen kann, die zu machen der Beklagten auch zugemutet wer-
den kann. Soweit Angaben zu Benutzungshandlungen verlangt werden, die vor
unbeschrankter Inanspruchnahme der Diensterfindung begangen wurden, ver-
dient allerdings der Gesichtspunkt der Zumutbarkeit besondere Beachtung. Da
der Arbeitgeber, sobald er die Diensterfindung unbeschrankt in Anspruch ge-
nommen hat, mit der Notwendigkeit rechnen muf3, Auskunft zu erteilen bzw.
Rechnung zu legen, kann er sich hinsichtlich der nach diesem Zeitpunkt be-
gangenen Benutzung darauf einrichten, Angaben zu Umstanden, deren Kennt-
nis die sachgerechte Ermittlung der angemessenen Vergitung erlauben, auch
noch nach Jahren machen zu kénnen. Dies ist im Hinblick auf Handlungen, die

er vor der unbeschrankten Inanspruchnahme begangen hat, insbesondere aber
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hinsichtlich maRRgeblichen Geschehens vor der Erfindungsmeldung durch den
Arbeitnehmererfinder nicht in gleicher Weise gegeben. Bevor der Arbeitnehmer
die Meldung nach 8 5 ArbEG gemacht hat, ist offen, ob das eine Auskunfts-
bzw. Rechnungslegungspflicht einschlieRende Rechtsverhaltnis tberhaupt in
Betracht kommt; vor unbeschrénkter Inanspruchnahme der gemeldeten Dienst-
erfindung ist die Vergutungspflicht nach 8 9 ArbEG - wie ausgefiuhrt - noch da-
durch bedingt, dal3 der Arbeitgeber sich zu dieser MalRnahme auch tatséchlich
entschliel3t. Jedenfalls, was die Nutzung vor der Erfindungsmeldung betrifft,
wird deshalb in Erwégung zu ziehen sein, dal3 der Arbeitgeber bei zumutbarem
Aufwand nicht mehr zu ins Einzelne gehenden Angaben in der Lage ist, wenn
er erst lange danach auf Auskunft bzw. Rechnungslegung in Anspruch ge-

nommen wird.

Im Streitfall fihrt diese Uberlegung freilich nicht zu einer Einschrankung
der ausgesprochenen Verurteilung. Denn die Auskunftsklage ist bereits 1995
erhoben worden, so daf3 in Anbetracht der gewdhnlichen Aufbewahrungsfristen
fur Geschéaftsunterlagen davon ausgegangen werden kann, dal3 die damals
vorhandenen Unterlagen die hier interessierenden Vorgange aus 1991 und
den folgenden Jahren wiedergeben und an Hand dieser Unterlagen die erfor-
derlichen Angaben gemacht werden konnen. Das angefochtene Urteil weist
nichts aus, was hiergegen spricht. Auch die Revision ist nicht darauf gestitzt,
dalR Angaben verlangt werden, die aus den zuletzt erérterten Umstanden un-
zumutbar seien, etwa weil die Beklagte oder ihre Rechtsvorgadnger die Not-
wendigkeit der nun verlangten Angaben zunéchst nicht erkannt hatten und die

betreffenden Umstdnde im nachhinein unschwer nur aus Unterlagen zu erse-
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hen gewesen waren, die in Folge dieser Unkenntnis von einer Vernichtung

nicht ausgenommen worden seien.

6. Gegen die weiteren zur Rechtfertigung der ausgesprochenen Verur-
teilung getroffenen Feststellungen sind Rigen nicht erhoben. Rechtsfehler sind
insoweit nicht ersichtlich. Das angefochtene Urteil hat damit Bestand. Die Ko-
stenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Melullis Jestaedt Scharen

Keukenschrijver Asendorf



