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Ges. Uber Arbeitnehmereriindungen (ArbEG) §¢ 2, 9

Hat der Arbeitnehmer zu einem Patent des Arbeitgebers
2inen Beltrag gcleistet, der als Diensterfindung
unbeschrinkt ih Anspruch genommen ist, so sind hedl

der Bemessung seiner Vergiitung (§ 9 Abs. 2 ArbEG)
diejenigen Aupfilhrungsformen zu beriicksichtigen, die

im Schutzumfang deo Patentc licgen; ceine spédtere veiter-
entwicklung, dic Uber das Patent hinausgeht, L&llt nicht
mehr unter die Verglitungspflichi, auch wenn der genannte
Beitrag des Arbeitnchmers dazu als Anregung gedient hat.
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Der X. Zivilscnat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat aufl dic mindliche Verhandlung vom 24, Tebruar
1970 unter Mitwirkung des Senatsprisidenten Dr. Spreng
und der Bundesrichicr Clallen, Schneider, Trigstedt und
Ballhaus

fiir Rech?t erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das
Urteil des 2. Zivilscnats des Oberlandes-~
gerichts Dlisaecldori vem %, Mirz 1967 aufl-
gehoben. Dic Bache wird zur anderweiten
Verhandlung und Entscheidung, auch liber
die Kosten des Revigionsverfabrens, an das
Beruvfungosgericht zurlickverviesen.

Von Rechig wegen

Tatbestand
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Bel dexr Beklagten ist ein Scheinverfercinstellgeriit

cntwiclkelt worden, wic es Gegenstand des am 26. Januar 1959

angemeldeteon und durch BeschluB wvom 15, Juni 1961 erteil-
ten deutschen Fatents 1 099 963 der Beklagten ist. Als Er-

finder sind in der Patentschrift G 7 sowie der
Klédger und H FL genannty

Der Kliger ist vom 1. Juni 1957 bis zum 0. Hirs 1963
als Kongtrukicur in der Abteilung des Oberingonicurs P
bel der Beklagten tatig gewesen. Bei der Entwicklung des
genannten Geridts hat cer cine Visicreinrichtung vorgeschla~

-

gen, mit der man vor der Mitte des Kraftfahrzouges dr
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auf einer Cuerbasis des Kraftfahrzouges gelegene Punkite
anvicicren kann, wic cg in Figur 1 der Patentschrift
schematisch dargestellt ist. Dabei stellen Figur 2 und
Ziffer 5 der Figur 1 dic Vigicreinrichtung dar. Nach dem
Vorochlag deg Kliégers soll das Visier aus einem Gehiiuse
bestchen, in dem in der vorderen woiten rechieckigen Off-
nung: cine durchsichtige Platte mit symmetrisch angeoxrd-
neten Strichmarkierungen und Zahlen angcordnet und hinten
cin Schgchlitz vorgeschen ist. Statt der vom Kliiger vor-
geschlagenen Zahlenmarkicrung ist im Patent geméB Figur 2
cine ebenfalls nach beiden Seiten hin symnmetrisch ange-
ordncte Markicrung durch Zacken und Korben gewidhlt wor-
den. Dic Schwenkbarkeit des ganzen Einstellgerédts wihrend
deg &Lnuunllvorbungos auf sciner Hinterachse iat von dom

Miterfinder i vorgeaschlagen vorden. Der Abtei-
lungsleiter F hatte vor der Entwicklung des paten-

ticrten Geridts ein scitlich schwenkbares mit einer Skala
zugsamnicnarbeitendes Visierrohr vorgeschlagen, mnit dem
cinzelne Funkte auf der Querbasis des Kraftiahrzceuges

nacheinander anvigicert werden kdnnen. Dice Beklagte hat

bis zum 10. Juli 1961 Einstcllgerdte nach der im Patent
begchricbenen Konstruiction gebaut und 2 734 derartige
igiere abgesctzt

Seit dem 10. Juli 1961 baut die Beklcg ¢ Scheinver-
Terprifgerite mit einem anderen Visiersystem nit zwedl
miteinander gelkuppeliten und symmetrisch cur Visiocrmit-
tellinic horizontal verschwenkbaren Visicrrohren (sog.
“Doppelrohrvigier). Mit den Visierrohren sollen auf ciner
fucrachse des Kraftfahrzougs je cin Seitenpunkt anvigicrt
werden, wihrend lber cine auf der Mittellinie licgende
VlslorOLnrlchtung durch einen Sehs ChllLZ Uber einen Dorn



hinweg cin Funkt auf der Mitte der Querachse des XKraft-
fahrzeuges anvisiert werden soll.

Die Porteien gstreiten lber die Hohe der dem Kldger
~zustehenden Erfinderverglitung insbesonderc dariiber, ob
fir diese auch die gpidterc Bauwart der Beklagton (Doppel-
rohrvigier) zu beriicksichtigen ist. Hinsichtlich der
genannten zwelten Bauart hat das Landgericht durch Teil-
urteil die Beklagte verurteilt:

dem Kliger dariber Rechnung zu legen, in
welchem Unfeng sie Scheinwerfercinstellge—
riate wit auf cinem Fahrgestell in vertika-

ler Richtung verstellbar befectigter optischer
Einrichtung, dic mittels ciner an ciner ver-
schieblichen Guerstange parallel zur optischen
Achge des Geriites starr befestigten Vigierein-
richtung durch Verschwenken des ganzen Gerdtes
parallecl zur Fahrzcuglidngsachse ausrichtbar
igt, geowerbsmilig hergestellt, feilgehalten,
in den Verkechr gebracht oder gebraucht hat,
bei denen als Vigsicrcinrichtung cin VWeitwinkel-
visier dient, welches zweli mitecinander gekup-
pelte und symmetricch zur Mittelvisierlinie
horizontal verschwenkbare Einzclvisicre auf-
weict, und das Verschwenken des Scheinwverier-
einstellgerites in der Weise erfolgt, dafll das
Gerit gegenliber der mittels der beiden Lauf-
rader sich am Boden abstitzenden Hinterachse
geitlich verschieblich ist, und swar unter
Angabe der ceinzelnen Licfermengen, Lieferzei-
ten, Preise und Abnehmer.

Dic Beklagte hat mit ihrer Berufung ihren Antrag
auf Abweisung des Rechnungslegungsantrages des Kligers
veiterverfolgt und hilisweisce beantragt,

der Beklagten vorzubehalten, die Namen und
Anschriften ihrer Abnehmer statt dem Kli-
ger einem von dem Kiiiger zu bezeichnenden,
zur Verschwiecgenheit gegeniiber dem Kléger



verpilichtebten becidiglien Wirtschaftsprifer
mitzuteilen, gofern dieser erméchbtigt wird,
dem Kliger dariibeor Auskunft zu gcben, ob eine
bestimmie Licferung odexr Abnehmer in der
Rechnungslegung centhalten ist.

Las Oberlandegsgericht hat dic Berufung der Beklagten
zurliickgewiesen. Dagegen richtet sich die Revision dex
Beklagten mit ihrem Antrag, das Berufungsurteil aufzuvhe-
ben und nach den von der Bcklagten in der Berufungsin-
stanz zuletzt gestellien Antrigen zu erkennen.

Der Kliger beantragt, die Revision zuriickzuweisen.

Intecheiduneserinde
Dic Revision der Beklagten filihrt zur Aufhebung degs
angefochtenen Urteils und zgur Zurlickvelweisung an das
Berufungsgexricht,

I.

a) Dys Berufungsgericht hHlt den Anspruch des Kli~-
gers auf Rechnungslegung hingichtlich der Ausfihrungsform
des Scheinwverferceinstellgeriits, die seit dem 10, Juli 1961
gebaut wird und die allein Gegenstand des vorliegenden
Rechtaostreits ist, aus folgenden Erwigungen (BU S. 748)
fiir gegoban Dic Beklagte gei dem Klédger auf Grund der
unbeschriinkt in Angpruch genommenen Diensterfindung nach
§ 9 Abs. 1 ArbEG zur Zahlung ciner angemesgenen Verglitung
verpflichtect. TFir die Bemcssung der Hohe sei -~ neben anQI,
deren Faktoren - auch dic virtschaftliche Verwvertharkeit
der Diensterfindung von Bedeutung (§ 9 Abs. 2 ArbEG). Zur



Beurteilung dieses Faktors (wirtschaftliche Verwertbar-
keit) komme es im vorlicgenden Falle a) auf die tat~
~s#dchliche Aus wortung der Diengterfindung durch die Be-
‘klagte, und zwar - nach Ansicht des Berufungsgerlchts -
auf die Herstellung und den Vertricb des durch das Pa-
“tent geschitzten Gegenstandes und b) dara uf an, ob die
in Anspruoh genonmene Dlensterflndung cine schonferisdhe
Grundlage fir eine crfinderig delterenuw¢cﬁlung der
~duxch Patent geschiitzten Lchre bicte. Filr beide Gesichts-
punkte seien die tatsidchlichen Umsiitze in "ciner weiter-
entwickelten Ausfihrungsiorm der‘Diensterfindung wichtig,
um die Hohe dexr dem Diensterfinder zustchenden Vorfutung
ermitteln zu konnen", Das golte auch bei Mlterfinuern,
insbesondcre "x enn die fortentwickelte Auuiuhrunggform
den Beitrag des einzelnenvMi+erfindcrs benutzt oder zux
,schonforxcchen Grundlage der Wortenowlcxlunz vGrVOﬁdGL"
’Dem Miterfinder stehe nach § 242 BGE ein Rechnunp le-
'gung angspruch Uber die Umgiitze der fortenbwacxejten Aug
;Iuhrungsform zur zuverliisgsigen Berechnung seiner ELE¢n~
derverglitung zu.

"T) Diesen huufuhrungen kann nlcht in allen Punk*en
zZuges T;mmt ucrden. Richtig ist, daf3 Grundlage eines Ver-
gltungsanspruchs dic Inanspruchnzhme der Diensterfindung
durch die Beklagte ist. Es ist ferner zutreffend, daB
éin weséntlicher Faktof fir die Bemessung der Vergitung
die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Diensterfindung
’ist, wobeil, soweit elne Verwvertung Qtattllndet, in der
Regel das,Au"maB dleger tatsiichlichen Verwertung rir die
Vergﬁtﬁn sbemeusung als Anhalt dlencn kann. Soweit die
Beklagte bis zum 10. Juli 1961 nach ihren Patent 4 099 963,
zu dem der Kléger mlt gseiner Diensterfindung (heluwinkel—
vigier) cinen Beitrag gecleistet hat, Einstellgerite ge-



baut hat, hat die Beklagtc deshallh aguch von sich aus
iber die ‘unzahl der vertricbenen Geriite Auskunft gege-
ben. Die daruber hinaug im vorliegenden Verfahren vom
Kldger verlangoe Auskunft betrifft Gerite, deren Aus-—
fihrung (Toppelrohrvisier) nach Ansicht des Kligers
cbenfalls auf seiner Dicnsterfindung beruht, widhrend
.die Beklagte darin cine davon unabhingige von F
inspirierte Fntwicklung sicht. Ter Auskunftsanspruch

des Kligers setzt also voraus, daB auch diese weitere
Ausfihrungsform (Doppelrohrvisier) als Verwertung der
Diensterfindung anzuschen igst. Iinc solchc Verwertung
kann aber fiir die Epfindexrverglitung nur in Betracht ge-
zogen werden, soweit eine Benutzung des stents der Be-
klagten, in dem die Diensterfindung deg Kligers als Bei-
trag enthalten ist, vorliegt. Das ist hinsichtlich dexr
Ausfilhrungsform dor Beklagten nach dem 10. Juli 1961
(Doppelronrvisier) dann der Fall, wenn auchxdie#eﬁéusﬁ
iﬁhrupgéforméim Schutzumfang des Patonts der Beklagten

licgh. Ist das jedoch nicht der Fall, so kann Gie Dienst-
erfindung allenfalls nur als Anregung fir die weitere
technische Inmtwicklung gedient haben. Fine solche Anre-
gung aber, dic nicht mehr zu ciner im Schutzumfang des
Patents der Beklagten liegenden Konstruktion flhri, kann
fir die Yrage der Vergiitung dec Diensterfinders nicht
von Bedeutung scin. Abgeschen von technigchen Verbesserungs-
vorachldgen i. S. des § 20 ArbErfG besteht nach den §§ 2
und 9 ArbErfG ein Anspruch auf Vergittung fiir eine unbe-
schréinkt in Anspruch genommene Diensterfindung nur im
Rahwen ciner patent- (oder gebrauchsmusteré)féhigen Er-
findung, nicht dagegen flir dic Benutzung von Entwicklun-
gen; zu denen diese Diensterfindung ihrerseits lediglich
angeregt hat.



II.

Legt man diesc lberlegungen zugrunde so ergibt sich
folgendes. Aufgabe und Lsungomerkmale des Patents
1099 963 der Beklagten haben dic Vorinstanzen zutref-
fend in folgender Weise bestimmt.

a) Die Erfindung betrifft ein Scheinwerfereinstell-
gerit zur Ubcrprliifung von Kraftfahrzeugscheinwerfern,
deren optische Einrichtung an ciner vertikalen S#dule
verstellbar angeordnet ist, um gic in die HOhe des ein-
zustellenden Scheinverfers cines Kraftfahrzeuges bringen
zu konnen. Als bekannt vorausgesctzt ist ferner eine
Querstange an dem Friifgeréit, die seitlich verschoben
wverden kann und cin Visiergerét txradgt, das parallel zur
optischen Achgoce des FPrlifgerdts auf der Querstange starr
befestigt ist. Durch Anvisiercen von Funkten auf einer
Lingsachge des Kraftfahrzeugs wird dabei die optigche
Achgce des FPrifgeridts mit der Lidngsachse des Xraftfahr-
zeugs ausgerichtet. Beim Vergang des Ausrichtens wird
das ganze FPriifgerit in scinen rilckwdrtigen Bereich leicht
angehoben und seitlich verschwenkt.

b) Diec Erfinder haben sich - auch darin ist der Vor-
ten des Scheinwerlereinstellgeridts zu erleichtern. Da
- léngsverlaufende Visicrbasen bei manchen Kraftfahrzeugen
schwer auszumachen sind, soll statt dessen cine der
vielen bei allen Kraftfahrzeugen vorhandenen gquergerich-
teten Vigsierbasen benutzt werden. Der Ausrichtvorgang
501l eine Feincinstellung cerhalten und durch grofie Ge-
nauigkeit das Gerdt universell verwendbar machen.



c) Dic Lisungsmerkmale des Patents siecht das Ober-
landesgericht zutrefiend darin, daB e¢in besonders ge-
staltetes Weitwinkelvisier cingesetZt ist, dall mit einer
einzgigen Eingtellung dac Anvigieren von zwei seitlichen
Punkten auf einecr CQuerbasis degs Kraftfahrzeuges und

cines dritten Punktes auf dessen Mitte ermoglicht. Ferner
ist die Vergchwenkbarkeit beim Ausrichben dadurch ver-
bessert, dal das FPrifgerdt auf seiner Hinterachse seit-
lich verschiebbar ist. Beide genannten Merkmale sind in
den Anspriichen 2 und 3 noch besonderg gekennzeichnet.

Das Weitwinkelvisier soll danach aus ciner Profilplatte
in Form cineg licgenden Rechtecks bestehen, die mit cinem
vertikalen Sehschlitz und ciner Augenmuschel in . einem
gemeingsanmen Gehiuse cingesetzt ist. Die Profilplatte soll
cince Nullwmarkierung und nach beiden Seiten symuetrisch
angeordncte zackenfdrmige Einstellmarkicrungen besitzen.
Zum Vorgang des Ausrichtens soll eine Knopfoperre zwischen
Hinterachsc und Fanrgestell des Frifgerits das seitliche
Verschwenken erméglichen und das Gerit in einer bestimm-
ten Lage festlegen. '

Gegen vorstchenden Teil der Entscheidungsgriinde wer-
den auch von der Revision keine Einwendungen crhoben.

ITI.

Gegen die Ausfiihrungen des Berufungsgerichts sind
entgegen der lMeinung der Revision auch insofern keine
rechtlichen Bedenken zu erheben, als es festotellt, daB
der Klidger auf Grund geiner von der Beklagten als Dienst-
erfindung in Anspruch genommenen Mitarbeit am Patent
1 099 963 cinecn .grundsitzlichen Beitrag geleiastet hat.



a) Zutreffend gecht das Oberlandesgericht davon
aus, daB bei dem Scheinwerfercinstellgerdt gemidfB dem
Gegenstand des Patents (Anspruch 1) das Weitwinkelvi-
sier, wie eg der Klidger vorgeschlagen hat, entscheidend
dafir ist, daB cine praktische Ausrichtung auf Grund
einer gquerverlaufenden Vigcierbasis des Kraftfahrzeuges
erfolgen kann. Unabh#ngig von dem Merkmal der besseren
Verschwenkbarkeit des Geridts auf der Hintcerachse gibt
dags Weitwinkelvigicr cerst die lMoglichkeit, mittels einer
einzigen feston Visiercinstellung alle drei Funkte ciner
Querbasis des Kraftfahrzeuges anzuvisicren und so die
gesamte Ausrichtung der optischen Achsoe des Friifgeridts
vorzunchmen. Dadurch gelang der fir dic Erfindung ent-
scheidende Schritt, die bei der Anvisicrung von zwvei
Funkten auf eincr Lingcachse des Fahrzcuges aufgetrete-
nen Midngel zu begecitigen. Eg handelt sich dabei, wie das
Berufungsurteil zutreffend annimmt, um eine pringipielle
Erkennitnis und nicht nur, wic dic Revision meint, um dic
besondere Ausbildung des Weitwinkelvisicrs entsprechend
dem Anspruch 2 des Patents der Beklagthen.

b) Entsprechend den rechtlich nicht zu beanstanden-
Stand der Technik im Betriebe der Beklagten keinen An-~
laB, dic oben genannte gqualifiscierte Mitarbeit des Klii-
gers am Patent der Beklagten als Grundlage fir dic Hbhe
der Erfinderverglitung in Zweifel zu zichen. Selbst wenn
man voraussetzt, dalb durch den Abteilungsleiter P
bereits eine Visicercinrichtung vorgeschlagen war, bei
der vor der Mitte des Fahrzcuges mit cinem Einrohrvisier
nachcinander» drci Punkte auf einer Querbasis des Kraft-
fahrzeuges anvisiert wurden, so fehlt einem golchen Ge-
rit doch offensichtlich, wic das Oberlandesgericht mit



Recht feststellt, dic wesentliche Eigenschaft eines
Yleitwinkelvigicrg. Denn mit cinem solchen Gerit waren
ehen nicht durch einc fegte Einstellung alle drei Punk-
te anzuvisicren, gsondern cgs muBten dazu Ilessungen
Anvigieren der beiden geitlichen Bezugspunkte cin be-
gonderes Verschwenken des Visicrrohres notig machte.
Gerade dag solltc aber durch dic crfindungsgemidfe Ein-
setzung cines Weitwinkelvisiers vermicden werden. Das
gilt auch dann, wenn nach dem Vorschlag P g-e¢in Punkt
in der Fahrzcugmitte uUber einc Vorrichtung mit fest-
stechendem Visier iiber Kimme und Korn angepeilt werden
konnte. Denn auch dann war eg immer noch notwendig, die
beiden Seitenpunkte nacheinander durch verschiedene les-
sungen mit demselben jeweils verschwenkbten Visierrohr
anzuvigiercen. Der immere Stand dexr Technik kénnte des—~
halb einen Verglitungsanspruch des Klégers, wie die Vor-
instanzen mit Recht annehmen, nicht etwa praktigch illu-
gorisch machen (Nullfall) und damit sein Rechtsochutz-
intercsse an einer Rechnungslegung'in Trage stellen.

V.

» Dic weiteren Ausfilhrungen des angefochtenen Urteils,
mit denen die Bemessungsgrundlage fir den Vergitungsan-
spruch auch hinsichtlich der neucn Ausfiihrungsform fest-
geotellt wird, sind dagegen nicht bedenkenfrei. Das
Landgericht hat ausgefihrt, daB die neue Augfilhrungsform
der Beklagten wmit dem Doppelrohrvigier einc'équivalente
Form des Weitwinkelvigiers nach dem Patent der Beklagten
darsteile. Wirc das Oberlandecgericht dieser Begriindung.
des Landgerichts gefolgt, so wire fir dic Angriffe der
Revigion zu dicscn Feststellungen kein Raum gewesen. Denn



der Rechnungslegungsanspruch deg Kldgers setzt nur voraus,
daf auch dic neue Ausfilhrungsform der Beklagten fiUr die
Vergiitungsbemessung zu berilcksichtigen ist, wdhrend dex
Umfang der Beteiligung des Klidgers gegenliber den anderen
Miterfindern hier nicht zu kliren ist. Das Oberlandesge-
richt hat aber dic Frage; ob die neuve Ausfihrungs- o
form der Beklagten im Schutzumfeng ihres Patents

liege, nicht abschlieliend entschieden, sondern dahinge-
stellt gelassen. Auf Grund der vorstehenden Uberlegungen
konntve deghalb dags angefochtene Urteil nicht aufrechi-
erhalten werden. Es mul vielmchr noch gevnriift werden, ob
ein Rechnungslegungsanspruch des Kligers gsich daraus
ergibt, dafl dic zweite Ausfihrungeform der Beklagten
(Doppelrohrvigsier) als Verwertung der Diensterfindung
anzuschen ist, d. h. ob gic im Schutzumfang des Patents
der Beklagten liegt. Diesc Frage igt filir den Ausgang des
Rechtsstreits erheblich. Die dazu noch erforderlichen
tatrichterlichen Feoststellungen sind der Revisionsinstanz
verwehrt. Das angefochtene Urteil war aus diesem Grunde
aufzuheben, ohne daB es auf di> weiteren Revisionsriigen
ankam,

V.

Uber den Hilfsantrag der Beklagten, dic Rechnungs—
legung iiber cinen VWirtschaftsprifer durchzufilhren, braucht
vom erkennenden Senat nicht entschieden zu werden.

Dariiber wird das Oberlandesgericht 8cgebenenfalls erncut
zu befinden haben.



Die Sache war nach alledem unter Aufhebung des an-
gefochtenen Urteils zu crneuter Verhandlung und Ent-
gcheidung, auch iiber die Kosten der Revisionginstanz,
an das Berufungsgericht zuriickzuverweisen.

Spreng ClaBen Schneidor

Triistedt Ballhaus
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