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Die Auslegung der Merkmale eines Patentanspruchs hat sich entscheidend an deren in der Pa-
tentschrift zum Ausdruck kommenden Zweck zu orientieren. Diese funktionsorientierte Auslegung
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 18. November 2025 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter
Hoffmann und Dr. Deichfuld und die Richterinnen Dr. Marx und Dr. von Puckler

fur Recht erkannt:

Auf die Berufung des Klagers wird das Urteil des 6. Zivilsenats des
Oberlandesgerichts Minchen vom 23. Marz 2023 im Kostenpunkt
und insoweit aufgehoben, als das Teil- und Teilendurteil des Land-

gerichts Minchen | vom 15. Januar 2021 abgeandert worden ist.

Die Berufung der Beklagten gegen das genannte Urteil des Land-

gerichts wird zuriickgewiesen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens werden gegeneinander auf-

gehoben. Die Kosten der Revisionsinstanz tragt die Beklagte.

Von Rechts wegen



Tatbestand:
Die Parteien streiten tber Anspriche auf Erfindervergutung.

Der Klager war von 1995 bis Ende Juni 1998 Geschéftsfuhrer der Beklag-
ten. Der Geschaftsfihreranstellungsvertrag sieht die entsprechende Geltung der

Bestimmungen des Arbeitnehmererfindungsgesetzes vor.

Wahrend der Zeit seiner Tatigkeit fir die Beklagte entwickelte der Klager
zusammen mit einem weiteren Mitarbeiter eine Verbindung einer Bremsscheibe
mit einer Nabe. Die Beklagte nahm die vom Klager gemeldete Erfindung in An-
spruch und meldete sie am 12. November 1996 zum Patent an. Dies fuhrte zur
Erteilung des européischen Patents 864 053. Der Hinweis auf die Patenterteilung
wurde am 11. Juli 2001 veréffentlicht.

Der Klager erlangte im Jahr 2016 Kenntnis davon, dass die Beklagte unter
der Marke S. eine Scheiben-Naben-Verbindung anbot und vertrieb. Er
wandte sich erstmals mit Schreiben vom 5. Dezember 2016 an die Beklagte und
machte geltend, Angebot und Vertrieb dieses Erzeugnisses stellten eine Benut-
zung der Lehre des Patents dar, fiir die ihm Vergutung zustehe. Die Beklagte trat
der Vergutungsforderung mit der Begrindung entgegen, das Erzeugnis mache

von der Erfindung keinen Gebrauch.

Der Klager hat im Wege der Stufenklage Auskunft und Rechnungslegung
fur den Zeitraum von Januar 2008 bis 12. November 2016 und Zahlung der sich

daraus ergebenden Vergutung begehrt.

Das Landgericht hat die Beklagte durch Teil- und Teilendurteil fir den Zeit-
raum von Januar 2013 bis 12. November 2016 zur Auskunft und Rechnungsle-

gung verurteilt und die weitergehende Klage wegen Verjahrung abgewiesen.

Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage insge-
samt abgewiesen. Die Anschlussberufung des Klagers, der seinen erstinstanzli-

chen Antrag in vollem Umfang weiterverfolgt hat, hat es zuriickgewiesen.
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Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgt der Klager seine An-
spriche in dem vom Landgericht zugesprochenen Umfang weiter. Die Beklagte
tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Revision ist begrindet und fiihrt im Umfang der Anfechtung

zur Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils.

l. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie

folgt begrindet:

Die Beklagte schulde dem Klager keine Vergutung, weil die S.

nicht von samtlichen Merkmalen der Erfindung Gebrauch mache.

Die im Patentanspruch vorgesehenen Zwischenelemente seien Vorrich-
tungselemente, die im montierten Zustand zumindest teilweise zwischen Scheibe
und Nabe angeordnet seien. Der Anspruch gebe zwar nicht vor, ob die Zwischen-
elemente ein- oder mehrteilig ausgebildet seien. Ein mehrteiliges Zwischenele-
ment sei jedoch nur dann anspruchsgemalf3, wenn die Teile, aus denen es be-
stehe, zumindest im montierten Zustand fest miteinander verbunden seien. Fir
das Vorliegen eines Zwischenelements reiche es nicht aus, dass es in irgend-
einer Weise an der Kraft- und Drehmomentibertragung mitwirke. Vielmehr seien
den Merkmalen des Anspruchs auch raumlich-korperliche Vorgaben zu entneh-
men. Aus diesen ergebe sich die Anforderung, dass die Nocken im montierten
Zustand ausgestaltungsbedingt in die Zwischenelemente eingreifen. Dies be-
deute, dass mindestens zwei Seiten eines Zwischenelements an der Nocke an-
liegen oder diese umgeben miissten, so dass es an die Form der Nocke als Ge-

genstiick angepasst sei.
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Die bei der S. vorhandene Kombination eines Federelements
und zweier L-formiger Elemente sei nicht anspruchsgemalf3, weil sich diese drei
Teile im montierten Zustand lediglich berthrten, jedoch nicht fest miteinander
verbunden seien. Auch die L-formigen Elemente als solche kdnnten nicht als Zwi-
schenelemente angesehen werden. Da die Nocken jeweils nur an der Aul3en-
seite des langeren Schenkels des L-formigen Elements anlagen, wahrend der
kirzere Schenkel von den Nocken abgewandt sei, fehle es an einem ausgestal-

tungsbedingten Eingreifen der Nocken.

Unabhangig davon sei der Vergutungsanspruch des Klagers verjahrt und

der Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung deshalb nicht durchsetzbar.

Der Anspruch auf Arbeitnehmererfindervergitung sei dem Grunde nach
bereits mit der Inanspruchnahme der Erfindung entstanden. Im Sinne der Verjah-
rungsregelungen sei er gemaf 8 12 Abs. 3 Satz 2 ArbNErfG mit dem Ablauf von
drei Monaten nach Erteilung des Schutzrechts, mithin am 12. Oktober 2001 ent-
standen. Auf die Frage, ob der Arbeitgeber die in Anspruch genommene Erfin-
dung tatsachlich nutze, komme es insoweit nicht an. Da nicht ersichtlich sei, dass
der Klager von der Patenterteilung wusste oder aufgrund grober Fahrlassigkeit
keine Kenntnis davon hatte, sei 8 199 Abs. 4 BGB mal3geblich, wonach der An-
spruch kenntnisunabhéngig nach zehn Jahren verjahrt sei. Damit stehe dem Kla-
ger kein Anspruch auf Auskunft zu.

I. Diese Beurteilung halt der rechtlichen Uberpriifung in entscheiden-

den Punkten nicht stand.

1. Rechtsfehlerhaft ist das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt,
das von der Beklagten vertriebene Produkt mache nicht von sédmtlichen Merkma-

len des Patents Gebrauch.
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a) Das Patent betrifft eine Scheiben-Naben-Verbindung einer Schei-

benbremse.

Nach der Beschreibung eignen sich Scheiben-Naben-Verbindungen, bei
denen Nabe und Scheibe aus einem Guss bestehen, lediglich fur leichtere Kraft-
fahrzeuge. Setze man solche Verbindungen bei schweren Nutzfahrzeugen ein,
drohten Dehnungs- und Rissprobleme infolge starker Erhitzung der Scheiben
beim Bremsen. Deshalb wirden Scheibe und Nabe getrennt ausgebildet
(Abs. 2). Wegen des knappen zur Verfligung stehenden Bauraums solle eine
zweiteilige Ausfihrung im Idealfall nicht mehr Bauraum beanspruchen als eine

entsprechende einstuckige Variante (Abs. 3).

Die deutsche Patentanmeldung 34 36 729 zeige als nachstkommenden
Stand der Technik eine insbesondere fur Krane vorgesehene Verbindung, bei der
Nabe und Bremsscheibe am auf3eren bzw. inneren Umfang jeweils halbkreisfor-
mige Ausnehmungen aufwiesen. In diese Ausnehmungen wirden Huilsen einge-
setzt und durch Schrauben gesichert. Bei dieser Ausgestaltung sei die Montage
der Scheibe relativ kompliziert. Zudem eigne sich die Losung kaum zur Ubertra-
gung der hohen Bremskréafte, die bei schnelleren Nutzkraftfahrzeugen auftraten
(Abs. 4).

Der Einsatz von Zusatzelementen zwischen Scheibe und Nabe, die auch
zur Drehmomentibertragung beitragen, sei grundsatzlich bekannt, zum Beispiel
aus der die Schienenfahrzeugtechnik betreffenden deutschen Offenlegungs-
schrift 38 14 615. In diesem Bereich seien die Bremsmomente jedoch weit gerin-

ger als bei Nutzkraftfahrzeugen (Abs. 7).

b) Vor diesem Hintergrund ist das technische Problem darin zu sehen,
eine Verbindung bereitzustellen, die einfach zu montieren ist, wenig Bauraum
bendtigt und die beim Bremsen von Nutzkraftfahrzeugen auftretenden Kréfte und

Drehmomente sicher Gbertragen kann.
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C) Zur Lésung schlagt das Patent eine Scheiben-Naben-Verbindung

vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

1 Scheiben/Nabenverbindung (1) zur Verbindung einer Brems-
scheibe (2) mit einer Nabe (3), insbesondere fir Nutzfahrzeug-
Scheibenbremsen.

2 Die Bremsscheibe (2) weist im inneren Umfangsbereich Abstut-
zelemente (7) auf,
2.1 die radial nach innen vorstehen,

3 Die Nabe (3) weist am aufReren Umfangsbereich Nocken (8)
auf,
3.1 die radial nach aul3en vorstehen.

4 Zwischenelemente (9)
4.1 zur Drehmoment- und Kraftibertragung von den Nocken
(8) der Nabe (3) auf die Abstitzelemente (7) der Scheibe

2)
4.2 sind derart ausgestaltet, dass die Nocken (8) der Nabe (3)
in die Zwischenelemente (9) eingreifen.

d) Die Revision beanstandet zu Recht die Auslegung von Merkmals-

gruppe 4 durch das Berufungsgericht.

Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen, dass
die Auslegung der Merkmale eines Patentanspruchs sich entscheidend an deren
in der Patentschrift zum Ausdruck kommenden Zweck zu orientieren hat, diese
funktionsorientierte Auslegung aber nicht dazu fluhren darf, dass im
Patentanspruch enthaltene Festlegungen zur rAumlich-kérperlichen oder stoffli-
chen Ausgestaltung eines Merkmals in den Hintergrund treten (BGH, Urteil vom
14. Juni 2016 - X ZR 29/15, BGHZ 211, 1 = GRUR 2016, 921 Rn. 29 ff. - Pemet-

rexed ).

Das Berufungsgericht hat diese Grundsatze jedoch im Streitfall nicht zu-

treffend angewendet.
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aa) Wie das Berufungsgericht erkannt hat, kommt den Zwischenele-
menten nach Merkmalsgruppe 4 die Funktion zu, Drehmomente und Kréafte von
den Nocken auf die Abstitzelemente der Scheibe zu Ubertragen. Ebenfalls zu
Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass der Anspruch nicht vorgibt,

ob die Zwischenelemente ein- oder mehrteilig ausgestaltet sind.

bb) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts setzt Patentan-
spruch 1 hingegen nicht voraus, dass die einzelnen Teile eines mehrteilig ausge-
stalteten Zwischenelements zumindest im montierten Zustand fest miteinander

verbunden sind.

(1) MalRgebliche Grundlage dafur, was durch ein européisches Patent
unter Schutz gestellt ist, ist gemafR Art. 69 Abs. 1 EPU der Inhalt der Patentan-

spruche.

Die Frage, ob eine bestimmte Anweisung zum Gegenstand eines An-
spruchs des Patents gehort, entscheidet sich deshalb danach, ob sie in dem be-
treffenden Patentanspruch Ausdruck gefunden hat. Das Protokoll zur Auslegung
von Art. 69 EPU driickt dies durch seinen Hinweis aus, dass die Patentanspriiche
nicht lediglich als Richtlinie dienen dirfen. Dies verleiht dem in dem betreffenden
Patentanspruch gewahlten Wortlaut entscheidende Bedeutung. Was bei sinnvol-
lem Verstandnis mit ihm nicht so deutlich einbezogen ist, dass es vom Fachmann
als zur Erfindung gehorend erkannt wird, kann den Gegenstand dieses Patentan-
spruchs nicht kennzeichnen. Auch die zur Erfassung des Sinngehalts eines Pa-
tentanspruchs vorgesehene Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen
des Patents darf weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachli-
chen Einengung des durch den Wortlaut des Patentanspruchs festgelegten Ge-
genstands fuhren (BGH, Urteil vom 7. September 2004 - X ZR 255/01,
BGHZ 160, 204, 210 = GRUR 2004, 1023, juris Rn. 26 ff. - Bodenseitige Verein-

zelungseinrichtung).
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(2)  Der Wortlaut von Patentanspruch 1 lasst nicht erkennen, dass die
einzelnen Teile eines mehrteiligen Zwischenelements im montierten Zustand fest

miteinander verbunden sein missen.

(a)  Der Anspruch gibt insoweit tiber die Eignung zur Ubertragung von
Drehmoment und Kraft von den Nocken der Nabe auf die Abstitzelemente der
Scheibe hinaus lediglich eine Ausgestaltung der Zwischenelemente vor, die es
ermoglicht, dass die Nocken der Nabe in die Zwischenelemente eingreifen.

(b)  Die Uberlegung des Berufungsgerichts, von "einem" Element kdnne
nicht mehr gesprochen werden, wenn sich einzelne Bauteile in montiertem Zu-
stand lediglich beriihrten, geht in diesem Zusammenhang schon deshalb fehl,
weil der Patentanspruch das Wort "Zwischenelemente" durchweg im Plural ver-

wendet.

Unabhangig davon ermdoglicht der Begriff "Element” flr sich gesehen
keine eindeutige Schlussfolgerung bezlglich der Frage, ob einzelne Bestand-
teile, die in ihrer Gesamtheit das Element ausmachen, fest miteinander verbun-

den sein missen.

(c) Der Umstand, dass Merkmal 4.2 vorsieht, dass die Zwischenele-
mente flr die vorgegebene Funktion "ausgestaltet” sind, fihrt ebenfalls nicht zu

einem engeren Verstandnis.

Zu Recht ist das Berufungsgericht zwar davon ausgegangen, dass damit
nicht nur eine Funktion vorgegeben ist, sondern auch eine hierfir geeignete kor-
perliche Ausgestaltung. Dem Begriff "ausgestaltet” ist aber nicht zu entnehmen,
dass die einzelnen Bestandteile des Zwischenelements fest miteinander verbun-
den sein mussen. Vielmehr reicht es aus, wenn die einzelnen Teile so ausgestal-
tet und angeordnet sind, dass sie in ihrem Zusammenwirken zur Verwirklichung

der vorgegebenen Funktion geeignet sind.

(3)  Aus der Beschreibung ergibt sich kein engeres Verstandnis.
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(@) Die Beschreibung fuhrt aus, gegentber dem bereits bekannten Ein-
satz von Zusatzelementen zwischen Scheibe und Nabe ermdgliche es die Erfin-
dung infolge des Eingriffs der Nocken der Nabe in das Zwischenelement, auch

grélRere Drehmomente sicher und ohne Bruchgefahr zu Gbertragen (Abs. 7).

Daraus geht nicht hervor, dass es zwingend einer festen Verbindung zwi-

schen allen Teilen des Elements bedarf.

(b)  Der Umstand, dass in den Erlauterungen zu einem Ausfuhrungs-
beispiel U-féormige Zwischenelemente beschrieben sind (Abs. 18), rechtfertigt

keine abweichende Beurteilung.

Ausfuhrungsbeispiele und Unteranspriche erlauben regelmaRig keine
einschrankende Auslegung des die Erfindung allgemein kennzeichnenden Pa-
tentanspruchs (BGH, Urteil vom 10. Mai 2016 - X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031

Rn. 15 - Warmetauscher).

Im Streitfall haben die Ausfihrungen zu einer U-férmigen Ausgestaltung
in Patentanspruch 1 keinen Niederschlag gefunden. Sie lassen auch nicht erken-
nen, dass eine U-férmige Ausgestaltung aufgrund der Funktion des Zwischen-

elements oder aus sonstigen Griinden zwingend erforderlich ist.

(c)  Aus Patentanspruch 15, der vorsieht, dass die Zwischenelemente
Abschnitte einer Profilstange sind, ergeben sich vor diesem Hintergrund keine

weitergehenden Schlussfolgerungen.

e) Ob sich, wie die Revisionserwiderung geltend macht, aus Merk-
mal 4.1 ergibt, dass alle Bestandteile des Zwischenelements zur Drehmoment-
und Kraftibertragung von den Nocken der Nabe auf die Abstitzelemente der
Scheibe beitragen missen, bedarf keiner abschlieRenden Entscheidung.

aa) Indiesem Zusammenhang kann dahingestellt bleiben, ob bei einer
U-formigen Ausgestaltung des Zwischenelements nur die beiden Schenkel des
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U, oder auch die sie verbindende Basis Drehmomente oder Krafte von den

Nocken auf die Abstitzelemente tbertragen kdnnen.

Selbst wenn dies zu bejahen ware, ergaben sich daraus keine zwingenden
Ruckschlisse fur die Auslegung von Patentanspruch 1, weil es sich dabei nur um

ein Ausfuhrungsbeispiel handelt.

bb) Ob aus der Bezeichnung als Element ein engeres Verstandnis folgt,
kann ebenfalls offenbleiben.

Selbst wenn diese Frage zu bejahen ware, ergébe sich daraus allenfalls
die Anforderung, dass alle Bestandteile des Zwischenelements so zusammen-
wirken mussen, dass die in Merkmal 4.1 vorgegebene Eignung zur Drehmoment-

und Kraftibertragung gegeben ist.

Diese Voraussetzung ist auch dann erftllt, wenn einzelne Bestandteile le-
diglich die Funktion haben, diejenigen Teile, auf die die relevanten Drehmomente
und Kréfte einwirken, in inrer Position zu halten, um die Ubertragung zu gewéhr-

leisten.

f) Auf dieser Grundlage erweist sich die Beurteilung des Berufungs-
gerichts, das von der Beklagten vertriebene Produkt mache von Merkmals-

gruppe 4 keinen Gebrauch, als nicht zutreffend.

aa) Die Ausgestaltung der Scheiben-Naben-Verbindung bei der S.
ist aus den nachfolgend wiedergegebenen, dem landgerichtlichen Urteil
entnommenen Abbildungen zu erkennen. Soweit diese in Farbe wiedergegeben

sind, wurden sie der Revisionserwiderung entnommen.

(1) Die beiden nachfolgend wiedergegebenen Abbildungen zeigen
eine Bremsscheibe und einen Ausschnitt derselben nach dem Aufsetzen auf die
Nabe.
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Bremsscheibe Ausschnitt einer auf eine Nabe aufgesetz-

ten Bremsscheibe:

Die Abbildungen lassen radial nach innen vorstehende Abstitzelemente
der Bremsscheibe und radial nach auf3en vorstehende Nocken der Nabe erken-
nen, die in montiertem Zustand zwischen den Abstltzelementen angeordnet

sind.

(2) Zwei weitere, nachfolgend wiedergegebene Abbildungen zeigen

ein gefaltetes Metallelement von vorne und von der Seite.
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Gefaltetes Gefaltetes
Metallelement 1. Metallelement 2.

"t

55 Diese Metallelemente werden so angeordnet, dass der langere Schenkel
im Zwischenraum zwischen einem Abstltzelement und einer Nocke liegt und der
kiirzere Schenkel das Abstlitzelement teilweise verdeckt. Dies ist in den beiden

nachfolgend wiedergegebenen Abbildungen dargestellt.
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Einfigen des ersten gefalteten Me-
tallelements:

EinflUgen des zweiten gefalteten
Metallelements:

(3)  Schlie3lich wird eine als Schraube-Feder-Element bezeichnete
Komponente angebracht, die die beiden kurzen Schenkel Gberdeckt und mittels

einer Schraube befestigt ist.
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Verbindung uber Feder-Element: Befestigung mittels Schraube

bb) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts bildet das

Schraube-Feder-Element zusammen mit den beiden gefalteten Metallelementen

ein Zwischenelement im Sinne von Merkmalsgruppe 4.

(1) Die aus diesen drei Bauteilen gebildeten Elemente sind so ausge-
staltet, dass die an der Nabe ausgebildeten Nocken in sie eingreifen, wie dies

Merkmal 4.2 vorsieht.

(2) Jedes dieser Elemente dient ferner der Ubertragung von Drehmo-
menten und Kraften von den Nocken der Nabe auf die Abstltzelemente der

Scheibe, wie dies Merkmal 4.1 vorgibt.

Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung fehlt es an einer Ver-
wirklichung von Merkmal 4.1 auch dann nicht, wenn das Federelement lediglich
dazu geeignet ist, die beiden gefalteten Metallelemente axial zu fixieren, nicht
aber dazu, Krafte oder Drehmomente von einem Metallelement auf das jeweils

andere zu ubertragen.

Wie oben dargelegt wurde, kann Merkmal 4.1 insoweit allenfalls die Vor-
gabe entnommen werden, dass alle Bestandteile des Zwischenelements so zu-
sammenwirken mussen, dass die in Merkmal 4.1 vorgegebene Eignung zur Dreh-

moment- und Kraftibertragung gegeben ist. Diese Anforderung ist auch dann
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erfullt, wenn das Federelement eine Ubertragung von Drehmomenten und Kréaf-
ten zwischen den Nocken und den Abstitzelementen nur dadurch ermdglicht,
dass es die beiden Metallelemente in einer dafiir geeigneten Position festhalt.

Ob die Federelemente dariiber hinaus noch andere Funktionen haben,
etwa diejenige, eine thermische Uberlastung durch direkten Kontakt mit der
Bremsscheibe zu vermeiden, ist unerheblich. Solche Funktionen sind durch
Patentanspruch 1 nicht ausgeschlossen.2. Mit Erfolg wendet sich die Revi-
sion auch gegen die Auffassung des Berufungsgerichts, die Vergutungsanspru-

che des Klagers fur die Jahre 2016 bis 2019 seien verjahrt.

a) Zu Recht ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen,
dass Anspriche auf Erfindervergitung mangels einer besonderen Regelung der

regelmafigen Verjahrung nach § 195 und § 199 BGB unterliegen.

b) Entstanden im Sinne von § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB ist ein Anspruch
grundsétzlich erst dann, wenn er fallig ist (vgl. nur BGH, Urteil vom 27. Oktober
2022 - 1 ZR 141/21, GRUR 2022, 1839 Rn. 20 f. - Vertragsstrafenverjahrung;
Urteil vom 8. Juli 2008 - XI ZR 230/07, NJW-RR 2009, 378 Rn. 17).

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist diese Voraussetzung
bei einem Anspruch auf Vergitung gemafld 8 9 ArbNErfG nicht schon zu dem
Zeitpunkt erflllt, zu dem der Arbeitnehmer gemaf § 12 Abs. 3 ArbNErfG die Fest-

setzung einer angemessenen Vergutung verlangen kann.

Die Anspriche aus 8§ 9 und aus § 12 Abs. 3 ArbNErfG kdnnen vielmehr zu
unterschiedlichen Zeitpunkten fallig werden und deshalb zu unterschiedlichen

Zeitpunkten verjahren.

aa) Einen Anspruch auf Festsetzung einer angemessenen Vergitung
gemal § 12 Abs. 3 ArbNErfG kann der Arbeitnehmer schon dann geltend ma-
chen, wenn der Arbeitgeber die Erfindung in Anspruch genommen hat und es

entgegen der Vorgabe aus 8 12 Abs. 1 ArbNErfG nicht in angemessener Frist zu
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einer Vereinbarung zwischen Arbeithnehmer und Arbeitgeber Uber die Verglutung
gekommen ist. In der Regel soll die Festsetzung der Vergutung spatestens drei
Monate nach Erteilung eines Schutzrechts oder, wenn die Erfindung bereits vor
diesem Zeitpunkt genutzt wird, spatestens drei Monate nach Aufnahme der Be-
nutzungshandlungen erfolgen (BGH, Urteil vom 28. Juni 1962 -1 ZR 28/61,
GRUR 1963, 135, 137 - Cromegal).

Sinn einer solchen Festsetzung ist es, dem Arbeitnehmererfinder mog-
lichst rasch nach Inanspruchnahme der Erfindung eine angemessene Vergitung
zu sichern und nach Méglichkeit ohne gerichtliches Verfahren den Berechnungs-
modus festzulegen (BGH, Urteil vom 17. Mai 1994 - X ZR 82/92, GRUR 1994,
898, 901 - Copolyester). Sie begrindet nicht den Vergutungsanspruch nach § 9
ArbNErfG, sondern setzt diesen voraus (Bartenbach/Volz, AroNErfG, 7. Aufl. 8§ 9
Rn. 20).

bb) Der Anspruch auf Zahlung der Vergutung nach 8§ 9 ArbNErfG steht
selbstandig neben dem Anspruch auf Festsetzung der Vergitung nach 8§ 12
Abs. 3 ArbNETrfG.

Der Zahlungsanspruch kann auch dann geltend gemacht werden, wenn
es weder zu einer Vereinbarung nach 8§ 12 Abs. 1 ArbNErfG noch zu einer Fest-
setzung gemal § 12 Abs. 3 ArbNErfG gekommen ist (BGH, Urteil vom 2. De-
zember 1960 - | ZR 23/59, GRUR 1961, 338, 340 - Chlormethylierung; Urteil vom
28.Juni 1962 - | ZR 28/61, GRUR 1963, 135 - Cromegal; Urteil vom 4. Dezember
2007 - X ZR 102/06, GRUR 2008, 606 Rn. 15 - Ramipril).

Der Arbeitnehmer kann eine Vergitung jedoch regelmaRig erst dann ver-
langen, wenn der Arbeitgeber die Benutzung der Erfindung aufgenommen hat
(BGH, Urteil vom 28. Juni 1962 - | ZR 28/61, GRUR 1963, 135, 137 - Cromegal;
Urteil vom 30. Marz 1971 - X ZR 8/68, GRUR 1971, 475, 477 - Gleichrichter; Ur-
teil vom 23. Juni 1977 - X ZR 6/75, GRUR 1977, 784, 788 - Blitzlichtgerate; Urteil
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vom 26. November 2013 - X ZR 3/13, GRUR 2014, 357 Rn. 12 - Profilstrang-
presse; Busse/Keukenschrijver, PatG 9. Aufl., 8 9 ArbNErfG Rn. 12; Bartenbach/
Volz, ArbNEIfG, 7. Aufl.,, 8 9 Rn. 21, Fegers/Goken/Heintz in Boemke/Kursawe,
ArbNEIfG, 2. Aufl., 8 9 Rn. 67, 79).

Wenn diese Voraussetzung gegeben ist, sind die Vergutungsanspriche
mangels einer abweichenden Vereinbarung in der Regel jahrlich abzurechnen
(BGH, Urteil vom 26. November 2013 - X ZR 3/13, GRUR 2014, 357 Rn. 12
- Profilstrangpresse; Bartenbach/Volz, ArbNErfG, 7. Aufl., 8 9 Rn. 24). Der Zah-
lungsanspruch wird nicht fortlaufend fallig, sondern erst nachschiissig mit Ablauf
des Geschaftsjahrs (BGH, Urteil vom 26. November 2013 - X ZR 3/13, GRUR
2014, 357 Rn. 12 - Profilstrangpresse).

Der Senat hat in diesem Zusammenhang bislang offengelassen, ob die
Falligkeit mit Rucksicht auf die daftir vom Arbeitgeber erforderlichen Arbeiten erst
eine gewisse Zeit nach Ablauf des Geschaftsjahrs eintritt (BGH, Urteil vom
26. November 2013 - X ZR 3/13, GRUR 2014, 357 Rn. 14 - Profilstrangpresse).

Diese Frage bedarf auch im Streitfall keiner Entscheidung.

cc)  Ein Anspruch auf Zahlung von Vergutung gemaR 8 9 ArbNErfG ist
danach jeweils nur insoweit im Sinne von § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB entstanden,
als der Arbeitgeber die Erfindung benutzt hat und daraus resultierende Vergu-

tungsanspriche fur den jeweiligen Abrechnungszeitraum féllig geworden sind.

Die Frist fur die Verjdhrung des Anspruchs des Klagers auf Vergttung ftr
Benutzungshandlungen der Beklagten im Jahr 2016 hat mithin frihestens mit
Ablauf dieses Jahres begonnen und war zum Zeitpunkt der Zustellung der Klage
am 6. August 2019 noch nicht abgelaufen.

C) Da der auf § 242 BGB gestutzte akzessorische Anspruch auf Aus-
kunft und Rechnungslegung nicht vor dem Hauptanspruch verjahrt, dessen
Durchsetzung er dient (BGH, Urteil vom 8. Oktober 2024 - X ZR 145/23, GRUR
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2024, 1796 - Aufschlussgerét), hat die Abweisung der Klage hinsichtlich dieses
Anspruchs keinen Bestand.

Il Die Kostenentscheidung fiir die Berufungsinstanz beruht auf § 92
Abs. 1 und 8§ 97 Abs. 1 ZPO, diejenige fur die dritte Instanz auf § 91 Abs. 1 ZPO.
Von einer Kostenentscheidung fur die erste Instanz hat das Landgericht zu Recht

abgesehen.

Bacher Hoffmann Deichfuld

Marx von Puckler

Vorinstanzen:
LG Munchen I, Entscheidung vom 15.01.2021 - 21 O 10149/19 -
OLG Muinchen, Entscheidung vom 23.03.2023 - 6 U 924/21 -



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
X ZR 170/23

vom
20. Januar 2026

in dem Rechtsstreit

ECLI:DE:BGH:2026:200126BXZR170.23.0



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 20. Januar 2026 durch den
Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Hoffmann und Dr. Deichful und die

Richterinnen Dr. Marx und Dr. von Puckler
beschlossen:

Das Senatsurteil vom 18. November 2025 wird gemal § 319 Abs. 1
ZPO wie folgt berichtigt:

Der mit Randnummer 62 bezeichnete Absatz wird zwischen den

Wortern "nicht ausgeschlossen." und "Mit Erfolg" aufgeteilt.

Der neu entstandene, mit den Wértern "Mit Erfolg" beginnende Ab-

satz erhalt die Randnummer 62a und das Gliederungszeichen "2. ".

Bacher Hoffmann Deichfuld

Marx von Puckler

Vorinstanzen:
LG Munchen I, Entscheidung vom 15.01.2021 - 21 O 10149/19 -
OLG Muinchen, Entscheidung vom 23.03.2023 - 6 U 924/21 -



