Deutsches

Patent- und Markenamt

Instanz: Schiedsstelle Quelle: Deutsches Patent- und
nach § 28 ArbEG Markenamt
Datum: 18.07.2018 Aktenzeichen: Arb.Erf. 07/17
Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: fiir Veroffentlichung
bearbeitete Fassung
Normen: § 9 ArbEG
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nur einen geringen Anteil an den Herstellungskosten haben, aber das
Produkt dadurch eine weitreichende Monopolstellung erhalt

Leitsdtze (nicht amtlich):

1. Es kann zu kurz greifen, bei der Festlegung der BezugsgroRe den Anteil am Produkt aus-

schlieBlich und stets am Anteil der Herstellungskosten festzumachen. Denn dann wiirden

viele Erfindungen schon aus methodischen Griinden zu geringwertig eingestuft werden,

namlich immer dann, wenn ,eine kleine Ursache eine groBe Wirkung” entfaltet.

2. Fihrt eine Erfindung zu einem so entscheidend verbesserten Produkt, dass Unternehmen

als einziges weltweit in der Lage ist, vorschriftsgemadRe Produkte zu liefern, ist die Erfin-

dung von ganz wesentlicher Bedeutung fiir die geforderte Funktionalitdt des Produkts.

3. Dann ist es angemessen als Bezugsgrofle auch einen wesentlichen Anteil am Produktum-

satz heranzuziehen, auch wenn der Anteil der erfindungsgemafRen Bauteile an den Her-

stellungskosten des Produkts sehr gering ist.




Begriindung

Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(-..)

. Sachverhalt

Die Antragsgegnerin zahlt (...) zu den fihrenden Anbietern von (...) und zugehorigen Ser-
viceleistungen. Der Antragsteller war bei ihr als Ingenieur in der Abteilung Auftragskon-
struktion eingesetzt. Er ist Miterfinder zu 70 % der einem deutschen Patent zu Grunde lie-

gende Diensterfindung ,,(...“.

Die Erfindung |6st die Aufgabe, einen kostengiinstigen und zuverldssig arbeitenden Ab-
sperrschieber zu schaffen, der in der Lage ist, sowohl (...) als auch (...) abzudichten, ohne
den Absperrschieber (...). Nach dem unwidersprochenen Sachvortrag des Antragstellers ist
die Antragsgegnerin weltweit der einzige Marktteilnehmer, der solche Absperrschieber an-
bieten kann. Sie hat unstreitig mit erfindungsgemaRen Absperrschiebern fir sicherheits-
wichtige Bereiche (...) einen Nettoumsatz von (...) gemacht. Uneinig sind sich die Beteiligten

Uber die daraus resultierende angemessene Erfindervergiitung.

Streitig zwischen den Beteiligten sind die fiir die Berechnung des Erfindungswerts sachge-

rechte BezugsgroRRe und der Anteilsfaktor.

Hinsichtlich der BezugsgrolRe geht die Antragsgegnerin davon aus, dass 10 % der Nettoum-
satze mit erfindungsgemaRen Absperrschiebern der Bedeutung der Erfindung fiir das Pro-
dukt gerecht werden. Kernstiicke der Erfindung seien die Teile (A), (B), (C), (D) und (E).

Diese wiirden einen Anteil von 10 % an den Herstellungs- und Einkaufskosten ausmachen.

Der Antragsteller hingegen sieht 30 % der der Nettoumsatze mit erfindungsgemaflen Ab-

sperrschiebern als sachgerechte BezugsgroBe an. Die dem Umsatz zu Grunde liegenden

Auftrage habe die Antragsgegnerin namlich aus folgenden Griinden bekommen:

1. Aufgrund der Berechnungsvorschriften fiir deutsche Anlagen, weil sie die einzige An-
bieterin gewesen sei, deren Absperrschieber (...) vollkommen abdichten konnten, ohne
(..).

2. Hinsichtlich auslandischer Anlagen, weil Schieber und Antriebe (...) erheblich leichter

ausfihrt werden konnten.



Die Antragsgegnerin ist dem in der Sache nicht entgegengetreten und hat darauf hingewie-
sen, das verbesserte Produkte wie der Schieber mit (...) meistens einen Verkaufsvorteil am

Markt bewirken wiirden. Ein Grund fiir eine groRRere BezugsgroRe sei dies jedoch nicht.

Hinsichtlich des Anteilsfaktors (...).

lll. Bewertung

1. zur BezugsgroRle

Die richtige technisch-wirtschaftlichen Bezugsgrofle hangt maRgeblich vom Einfluss der
monopolgeschiitzten Technik auf das Produkt ab. Nach der Rechtsprechung des BGH ist an
die technisch-wirtschaftliche (funktionelle) Einheit anzukniipfen, welche noch von der Er-
findung wesentlich geprigt bzw. in ihren Funktionen wesentlich beeinflusst wirdl. Dabei
ist die Erfindung ausgehend von ihrem tatsachlichen Inhalt unter Bericksichtigung aller
Umstande des Einzelfalls zu wiirdigen. Im Vordergrund stehen dabei wirtschaftliche Uber-
legungen, die technischen Einfliisse und Eigenschaften der geschiitzten Erfindung und die
Frage, welche Teile durch die geschiitzte Erfindung ihr kennzeichnendes Geprage erhalten
haben. Wenn die gesamte Vorrichtung durch die Erfindung in diesem Sinne gepragt wird,
kann sie als BezugsgroBe zugrunde gelegt werden; wird dagegen nur ein Teil der Gesamt-
vorrichtung wesentlich beeinflusst, ist dieser heranzuziehen2. Auf eine so ermittelte Be-

zugsgrolle bezieht sich dann der marktibliche Lizenzsatz.

Zur Klarung der Frage, was im Sinne dieser Rechtsprechung von der Diensterfindung we-
sentlich beeinflusst bzw. wesentlich gepragt wird, geht die Schiedsstelle regelmaRig zu-
nachst vom Stand der Technik zum Zeitpunkt der Erfindung aus und bewertet darauf auf-

bauend, was die monopolgeschiitzte technische Lehre fiir das Produkt konkret leistet.

Rein technisch gesehen entfallen wie von der Antragsgegnerin zunachst korrekt bewertet
10 % des Produkts auf die Erfindung. Es greift jedoch zu kurz, den Anteil am Produkt, der
der Erfindung zukommt, ausschlieRlich und stets am Anteil der Herstellungskosten festzu-
machen. Denn dann wiirden viele Erfindungen schon aus methodischen Griinden zu ge-

ringwertig eingestuft werden, namlich immer dann, wenn ,,eine kleine Ursache eine groRe

1 BGH vom 17.11.2009 — Az.: X ZR 137/07 — Tlrinnenverstarkung.
2 OLG Dusseldorf, Urteil vom 13. September 2007 —1-2 U 113/05, 2 U 113/05.



Wirkung” entfaltet. Vorliegend haben die Erfinder zwar nicht ,den” Absperrschieber erfun-
den. lhre Erfindung fihrt jedoch zu einem nicht unmafgeblich verbesserten Produkt. Des-
halb bedarf es einer funktionalen Bewertung dieser Verbesserung. Nach dem Sachvortrag
der Beteiligten hat die Diensterfindung dazu gefiihrt, dass nur die Antragsgegnerin in der
Lage war, die Produkte mit den von den Marktteilnehmern geforderten Spezifikationen zu
liefern. Die Erfindung war somit ganz wesentlich fiir die geforderte Funktionalitdt des Pro-
dukts. Die Schiedsstelle ist deshalb der Auffassung, dass unter funktionalen wie auch wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten die Forderung der Antragsteller gerechtfertigt ist, einen An-
teil von 30 % am Produktumsatz als BezugsgroRe anzusehen und auch verniinftige Lizenz-
vertragsparteien im Rahmen von Lizenzverhandlungen ein Ergebnis in dieser GréRenord-

nung erzielt hatten (...)
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