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Stichwort:

Leitsdtze (nicht amtlich):

1. Koénnten Wettbewerber die technische Lehre eines Verbesserungsvorschlags aufgrund
ihrer funktionsspezifischen Eigenarten zwar nicht ohne weiteres in ihre eigenen Produkte
integrieren, aber ohne weiteres Produkte unter Nutzung der technischen Lehre herstel-
len, dann sind die Voraussetzungen eines qualifizierten technischen Verbesserungsvor-
schlags nach § 20 Abs. 1 ArbEG nicht gegeben. § 3 Abs. 1 UWG schiitzt hier nicht vor einer
solchen Nachahmung, da die Tatbestandsmerkmale des § 4 Nr. 3 a oder b UWG voraus-
setzen, dass der Verkehr mit den ibernommenen Merkmalen der technischen Lehre eine
betriebliche Herkunftsvorstellung verbindet, was hier nicht der Fall ist. Ebenso wenig lage
hier eine unangemessene Ausnutzung der Wertschatzung der nachgeahmten Ware im
Sinne von § 4 Nr. 3 b UWG vor, welche wiederum voraussetzen wiirde, dass der be-
troffene Gegenstand bei den einschldgigen Verkehrskreisen positive Assoziationen ausl6-
sen und durch die Nachahmung ein Imagetransfer vom Original auf die Nachahmung

stattfinden wiirde, was hier undenkbar erscheint.

2. Liegen die am Markt erzielten Margen nicht allzu hoch und nicht selten im Bereich von

2 % und mitunter auch darunter, dann ist der von dem Arbeitgeber bei der Bemessung



der Verglitung fir den Erfindungswert in Ansatz gebrachte Einzellizenzsatz von 0,8 %, je-
weils bezogen auf die vollen Produktumséatze der am Markt gehandelten Bauteile nicht

zum Nachteil des Erfinders bemessen.

. Ist der Erfinder staatlich geprifter Techniker, war er aber Produktmanager und auch mit

Entwicklungs- und Konstruktionsaufgaben betraut, wobei ihm Mitarbeiter unterstellt wa-
ren, und war er schon seit seinem Eintritt ins Unternehmen der Geschaftsfiihrung unmit-
telbar unterstellt und gehorte es zu seinen Aufgaben, das Unternehmen auf Messen, in
Fachausschiissen und bei Fachverbanden zu vertreten, dann kann fiir die Aufgaben und

die Stellung im Betrieb keine hohere Wertzahl als ,c=3“ in Betracht kommen.

Begrindung:

. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

()

. Streitgegenstand

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens sind vom Antragsteller beanspruchte Erfin-
dungsvergitungsanspriiche aus drei zur Erteilung eines Patents angemeldeten Dienster-

findungen und einer Produktmodifikation fliir Umsdtze ab dem Jahr 2015:

(1) DE(...)B3{(...)
Die Patentanmeldung erfolgte im Jahr 2007 und ist in Kraft. Das Patent wurde im No-
vember 2008 erteilt. Der Antragsteller ist Alleinerfinder. Die Antragsgegnerin macht

Umsatze mit erfindungsgemalen (...)teilen.

(2) DE(...) A1—(...)
Die Patentanmeldung erfolgte im Marz 2010. Das Deutsche Patent- und Markenamt
hat die Anmeldung zuriickgewiesen. Die Entscheidung ist seit Juli 2018 rechtskraftig.
Der Antragsteller ist Alleinerfinder. Die Antragsgegnerin macht Umsatze mit entspre-

chenden (...) anordnungen.

(3) EP(...)B1—{(...)



Die Patentanmeldung erfolgte im September 2010. Das Patent wurde im Madrz 2015
erteilt. Der Antragsteller ist Alleinerfinder. Die Antragsgegnerin macht Umsatze mit

erfindungsgemalien (...) anordnungen.

(4) Vorschlag zur Modifizierung des von der Antragsgegnerin unter dem Produktnamen
»(...)“ angebotenen (...) durch Austausch von Kunststoffteilen gegen Metallteile
Die Antragsgegnerin macht Umsatze mit entsprechend modifizierten Produkten, die

unter dem Produktnamen ,,(...)“ angeboten werden.

Hinsichtlich der Diensterfindungen (1) — (3) sind der Erfindungswert und der Anteilsfaktor
streitig. Hinsichtlich des Vorschlags zur Produktmodifikation (4) sind dartiber hinaus der
vom Antragsteller beanspruchte Charakter als qualifizierter technischer Verbesserungs-

vorschlag und die Frage streitig, wessen Idee das war.

(-..)

Verjdhrung

Die Antragsgegnerin hat die Einrede der Verjahrung erhoben. Soweit dieser Einwand
durchgreift, ist die Antragsgegnerin nach § 214 Abs. 1 BGB berechtigt, Verglitungszahlun-

gen an den Antragsteller zu verweigern.

Die regelmaRige Verjahrungsfrist betragt nach § 195 BGB drei Jahre. Sie beginnt nach
§ 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist.

Der Vergltungsanspruch des Arbeitnehmererfinders entsteht der Hohe nach mit seiner
Falligkeit nachlaufig zum abgelaufenen Geschéftsjahr. Somit sind beispielsweise die Ver-

gltungsanspriiche fir Nutzungshandlungen aus dem Jahr 2015 im Jahr 2016 entstanden.

Voraussetzung der dreijahrigen Verjahrungsfrist ist gemaR § 199 Abs. 1 Nr. 1, 2 BGB, dass
der Arbeitnehmer Kenntnis von den anspruchsbegriindenden Umstanden hat. Das ist
nach der standigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann der Fall, wenn dem Ar-
beitnehmer aufgrund der ihm bekannten oder aufgrund grober Fahrldssigkeit unbekannt
gebliebenen Tatsachen zugemutet werden konnte, zur Durchsetzung seiner Anspriiche
gegen die Arbeitgeberin aussichtsreich, wenn auch nicht risikolos Klage zu erheben. Dazu
ist es nicht erforderlich, den Anspruch abschlieRend beziffern zu kénnen. Es geniigt, wenn

der Arbeitnehmer eine Feststellungsklage oder im Falle, dass er fiir die Bezifferung noch



Angaben vom Arbeitgeber benétigt, Stufenklage erheben konntel. Die Kenntnis der Tat-
sachen, auf denen der arbeitnehmererfinderrechtliche Verglitungsanspruch beruht, muss
dazu nicht alle Einzelheiten zu Art, Umfang und exakter Hohe des jeweiligen Verglitungs-
anspruchs umfassen. Ebenso wenig kommt es grundsatzlich nicht auf eine zutreffende
rechtliche Wiirdigung dieser Umstande durch den Arbeitnehmererfinder an. Es reicht aus,
dass der Arbeitnehmer die anspruchsbegriindenden Tatsachen zumindest in den wesent-
lichen Grundzligen bzw. Grunddaten kennt. Das sind grundsatzlich die Erfinder-/Miterfin-
dereigenschaft des Anspruchsberechtigten, der Charakter als Dienst- oder freie Erfindung,
die erfolgte Inanspruchnahme, sowie die bloRe Tatsache der Verwertung der Erfindung
durch den Arbeitgeber, nicht jedoch die exakte H6he der Umsétze.2 Der der Schiedsstelle
vorgetragene Sachverhalt lasst keine Zweifel erkennen, dass diese Voraussetzungen nicht

gegeben gewesen sein konnten.

Die Anrufung der Schiedsstelle nach dem Gesetz liber Arbeitnehmererfindungen hemmt
jedoch die Verjahrung (§§ 203, 209 BGB) in entsprechender Anwendung des

§ 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB.3 Die Schiedsstelle wurde im Dezember 2018 angerufen. Zu diesem
Zeitpunkt waren die im vorliegenden Fall vom Antragsteller auf Grundlage von ab dem
Jahr 2015 erzielten Umsatzen geltend gemachten Vergitungsanspriiche noch nicht ver-

jahrt.

Deshalb ist fiir die Nutzungen aus dem Jahr 2015 ebenso wie fiir die nachfolgenden Nut-
zungen Verglitung zu bezahlen, soweit sie nach dem Gesetz tber Arbeitnehmererfindun-

gen geschuldet wird.

IV. Zum Anspruch auf Erfindungsvergiitung

Macht ein Arbeitnehmer eine Erfindung, steht ihm als Erfinder nach § 6 PatG zundchst das
Recht auf das Patent fiir die Erfindung zu. Er muss seinen Arbeitgeber jedoch in jedem Fall

unverzuglich Gber die Erfindung in Kenntnis setzen, §§ 5, 18 ArbEG.

Wenn eine solche Erfindung aus einer dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tatigkeit
entstanden ist oder maligeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes beruht, was

in der ganz (iberwiegenden Anzahl der Fille gegeben ist, handelt es sich um eine Dienst-

1 vgl. BGH vom 16. Mai 2017, X ZR 85/14 — Sektionaltor 2; BGH vom 10. Mai 2012, | ZR 145/11 — Fluch der Karibik
2 LG Dusseldorf vom 3. 12 2013 — Az.: 4a O 13/12 — Rohranfasgerit
3 BGH vom 26.11.2013 — Az.: X ZR 3/13 — Profilstrangpressverfahren



erfindung. Dann kann der Arbeitgeber das Recht auf das Patent in Anspruch nehmen und

einseitig in sein Eigentum Uberleiten, §§ 6, 7 ArbEG.

Als Ausgleich flr den damit verbundenen Verlust des Rechts auf das Patent erhalt der Ar-
beitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG einen Anspruch gegen seinen Arbeitgeber auf eine an-

gemessene Erfindungsvergiitung, dessen Hohe in § 9 Abs. 2 ArbEG geregelt ist.

Fiir das grundsatzliche Bestehen eines Vergiitungsanspruchs ist somit gemaR § 9 Abs. 1 Ar-

bEG Voraussetzung,

e dass dem Arbeitnehmer zunachst nach § 6 PatG alleine (§ 6 S.1 PatG) oder gemein-
schaftlich mit anderen (§ 6 S.2 PatG) das Recht auf ein Patent zugestanden hat, weil er
eine Erfindung gemacht hat oder er gemeinsam mit anderen eine Erfindung gemacht
hat, und er dieses Recht infolge der Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber an diesen

verloren hat.

Ist das der Fall, wird die Hohe des Vergltungsanspruchs gemald § 9 Abs. 2 ArbEG von zwei

Faktoren bestimmt, namlich
e der “wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung” und

e den ,Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des

Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung”.

Im Einzelnen bedeutet das fir den Vergltungsanspruch folgendes:

(1) Der Begriff der ,wirtschaftlichen Verwertbarkeit” verleitet aufgrund seines Wortlauts
zu der Interpretation, dass das theoretische Potential einer Erfindung deren Wert be-
stimme. Der Gesetzgeber wollte mit dieser Begrifflichkeit jedoch lediglich zum Aus-
druck bringen, dass es eine grofRe Bandbreite an Verwertungsformen fiir Diensterfin-

dungen gibt.

Tatsachlich hat er vorrangig nur die Vorteile als wertbestimmend angesehen, die dem
Arbeitgeber durch eine tatsachlich realisierte Verwertung der Erfindung zugeflossenen
sind bzw. zuflieBen und das auch nur insoweit, als diese dem Recht auf das Patent ge-

schuldet sind.#

4 Gesetzesbegrindung, abgedruckt im Blatt fir PMZ 1957 S. 218 ff., S. 233



Denn nur das Recht auf das Patent hat der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber verloren,
nicht aber das Eigentum an der technischen Losung an sich. Diese gehort dem Arbeit-
geber bereits von Anfang an als Arbeitsergebnis nach § 611a BGB und ist mit dem Ar-
beitsentgelt abschlielend vergiitet, weshalb aus dem Einsatz der technischen Losung
resultierende wirtschaftliche Vorteile nur insoweit eine tber das Arbeitsentgelt hin-
ausgehende Vergltungspflicht begriinden kénnen, als der Arbeitgeber (ber eine pa-

tentrechtlich geschitzte Alleinstellung gegeniiber Wettbewerbern verfiigt.

Deshalb werden vom Begriff der ,wirtschaftlichen Verwertbarkeit” nur die Vorteile er-
fasst, die durch die Nutzung der Monopolstellung verursacht wurden und dem Unter-
nehmen tatsachlich zugeflossen sind. Diese Vorteile werden gemeinhin als Erfindungs-
wert bezeichnet. Wie grol8 dieser ist, hangt folglich vom Umfang der Nutzung der Mo-

nopolstellung und deren Starke ab.

Deshalb kommt eine vom Nutzen einer Monopolstellung unabhangige tUber das Ar-
beitsentgelt hinausgehende Vergilitung einer technischen Lehre nur auf Grundlage ei-
ner Regelung in einem Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung in Betracht, was
in § 20 Abs. 2 ArbEG klargestellt wird. Ein solcher Anspruch ist aber kein arbeitnehmer-
erfindungsrechtlicher Anspruch und kann deshalb nach den §§ 28, 37 ArbEG nicht im

Wege eines Schiedsstellenverfahrens geltend gemacht werden.

Der dem § 9 ArbEG gleichgestellte Anspruch fir technische Verbesserungsvorschlage
des § 20 Abs. 1 ArbEG setzt wiederum aufgrund dieser Gleichstellung voraus, dass ein
Unternehmen infolge eines Verbesserungsvorschlags eine faktische Monopolstellung
gegeniber Wettbewerbern erlangt hat, die der Starke einer patentrechtlichen Mono-
polstellung nahekommt (qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag). Er setzt
mithin ein in der Realitat in der Regel unrealistisches Szenario voraus und kommt des-

halb nach gefestigter Spruchpraxis der Schiedsstelle nur sehr selten zum Tragen.>

(2) Sind an einer Diensterfindung mehrere Erfinder beteiligt, ist der Erfindungswert zu-

nachst auf die maBgeblichen Erfinderanteile aufzuteilen.

(3) Mitdem Faktor ,Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil

des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung” bringt der Gesetzgeber zum

5 EV der Schiedsstelle vom 19.12.2014 — Arb.Erf. 48/12 und vom 01.04.2015 — Arb.Erf. 49/11, jeweils abrufbar unter
www.dpma.de



Ausdruck, dass die als Erfindungswert bezeichneten Vorteile dem Arbeitnehmer nicht
in Ganze zustehen, da es der bei einem Unternehmen beschaftigte Erfinder dank der
vom Unternehmen geschaffenen Rahmenbedingungen regelmaRig deutlich leichter
als ein auBenstehender, freier Erfinder hat, patentfahige und am Markt verwertbare

neue technische Losungen zu entwickeln.

Denn wahrend ein freier Erfinder zunéchst einen Markt und wohl auch einen Geldge-
ber oder zumindest einen Abnehmer fir die Erfindung finden muss, um eine wirt-
schaftliche Verwertung einer technischen Neuerung zu realisieren, profitiert der Ar-

beitnehmererfinder von den Verwertungsmoglichkeiten des Arbeitgebers.

Zudem ist der Arbeitnehmererfinder bei seinen Uberlegungen und Arbeiten zum Auf-
finden einer technischen Lehre frei von existenziellen Uberlegungen, da er vom Arbeit-
geber fir das Einbringen seiner Qualifikation, die durch die betriebliche Praxis zudem
standig erweitert wird, und seine Arbeitsleistung mit seinem Gehalt bezahlt wird, wah-

rend der freie Erfinder sich selbst finanzieren muss.

Ferner erhalt der Arbeitnehmererfinder sowohl fiir die konkrete technische Aufgaben-
stellung als auch fiir deren Losung regelmafig Anregungen aus dem betrieblichen Um-

feld.

Auch kann er fur die Problemlésung typischerweise auf positive wie negative techni-
sche Erfahrungen zurlickgreifen, die im Betrieb mit entsprechender Technik gemacht
wurden oder die aufgrund einer Kundenbeziehung oder einer Kooperation mit einem
Marktteilnehmer bekannt sind, und er erhalt oft auch technische und personelle Un-
terstiitzung, wenn Versuche durchgefiihrt oder teure Hilfsmittel oder gar Fremdleis-

tungen in Anspruch genommen werden mussen.

All diese fur das Zustandekommen einer Erfindung forderlichen Rahmenbedingungen
hat das Unternehmen im Laufe der Zeit geschaffen und finanziert bzw. finanziert diese
fortwahrend, weshalb das Unternehmen regelmafRig den liberwiegenden Anteil daran

hat, dass es (iberhaupt zu einer Erfindung gekommen ist.

Deshalb ist es nur folgerichtig, dass der Arbeitnehmer am Erfindungswert lediglich par-
tizipieren soll. In welchem MalRe dies geschehen soll, hdangt von seinen Aufgaben und

seiner Stellung im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der



Erfindung ab, letztlich also davon, inwieweit das Zustandekommen der Erfindung die-

sen vorteilhaften Rahmenbedingungen geschuldet ist.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird in Prozentwerten aus-
gedriickt und als Anteilsfaktor bezeichnet. Nach den langjahrigen Erfahrungen der
Schiedsstelle liegt dieser regelmaRig in einem Bereich von 10 % bis 25 %, wobei Be-
schéaftigte mit Entwicklungsaufgaben in der Regel nicht mehr als 16,5 % erreichen bzw.

deutlich darunterliegen, wenn sie Fiihrungsfunktionen wahrnehmen.

V. Zur Ermittlung des Erfindungswerts

Die Hohe des Erfindungswerts hangt gemaR § 9 Abs. 2 ArbEG i.V.m. § 2 ArbEG davon ab,
wie sich der durch die Diensterfindung erlangte Monopolschutz technisch und wirtschaft-

lich konkret fiir den Arbeitgeber gegeniiber seinen Wettbewerbern auswirkt.

Hat der Arbeitgeber eine Diensterfindung lizenziert oder verkauft, lasst sich aus den ver-
einbarten Lizenzgebiihren bzw. dem ausgehandelten Kaufpreis nach Abzug von gegebe-
nenfalls enthaltenen erfindungsfremden Positionen und eines Gemeinkostenanteils ablei-
ten, welchen (Erfindungs)-Wert das aus der Diensterfindung resultierende Monopolrecht

fir den Arbeitgeber hat.

Dahingegen erhadlt der Arbeitgeber, der wie hier von Schutzrechtspositionen geschitzten
technischen Lehren selbst Gebrauch macht, keine direkten Zahlungen fir das erlangte Mo-
nopolrecht. lhm flieBen aber durch die tatsachliche Benutzung der monopolgeschitzten
technischen Lehre von der Stirke des Patentschutzes abhéngige geldwerte Vorteile zu.
Diese bestehen darin, dass er fir das Recht zur Nutzung der technischen Lehre aufgrund
der Tatsache des Bestehens von Schutzrechtspositionen angemessene Zahlungen an den
Rechteinhaber — Uiblicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder
— leisten musste, die er sich erspart, weil er das Recht auf das Patent im Wege der Inan-
spruchnahme von seinem Arbeitnehmer (ilbernommen hat. Beim tatsachlichen Einsatz ei-
ner Diensterfindung hdngt die Hohe des Erfindungswerts deshalb davon ab, wie hoch diese
Zahlungen unter verninftigen Vertragsparteien theoretisch ausgefallen waren, was letzt-

lich nur geschatzt werden kann.



Da der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG Anspruch auf eine ,,angemessene” Vergltung
hat, sind bei dieser Schatzung Ungenauigkeiten nach Moglichkeit zu minimieren, weshalb

die Schatzung so nah wie moglich auf realen Tatsachengrundlagen aufzubauen hat.

Zu diesen Tatsachen gehort, dass Unternehmen die Gestattung der Nutzung einer patent-

geschitzten technischen Lehre Ublicherweise in einem Lizenzvertrag regeln.

Deshalb kann durch die fiktive Nachbildung eines zwischen einem Unternehmen und einem
anderen Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Rahmenbedingungen ge-
schlossenen verniinftigen Lizenzvertrags am besten der Preis und damit der Erfindungswert
abgeschatzt werden, den der Arbeitgeber einem anderen Marktteilnehmer oder einem
freien Erfinder flr die Nutzung der monopolgeschiitzten technischen Lehre zahlen misste
und an dem der Arbeitnehmererfinder im Umfang des ihm zukommenden Miterfinderan-

teils und Anteilsfaktors beteiligt werden soll.

Folglich ist darauf abzustellen, welche Lizenzvertragsgestaltung das Unternehmen bei einer
Ein-Lizenzierung der zu bewertenden Erfindung von einem Marktteilnehmer oder freien
Erfinder unter normalen Bedingungen akzeptieren wiirde oder zu welchen Vertragsbedin-
gungen es im Normalfall bereit ware, die Erfindung an einen Marktteilnehmer zu lizenzie-
ren bzw. zu welchen Bedingungen ein anderer verniinftiger Marktteilnehmer bereit ware,
Lizenzgeblihren zu bezahlen. Denn MaRstab sind nicht singuldre Ausnahmesituationen wie
beispielsweise die in einem Verletzungsprozess bei nachgewiesener Verletzung, sondern

das Verhalten redlicher in gesundem und dauerhaften Wettbewerb stehender Kaufleute.

Dahingegen kommt es auf den innerbetrieblich wahrgenommenen betrieblichen Erfolg der
technischen Losung letztlich nicht entscheidend an, auch wenn es unter psychologischen
Aspekten nachvollziehbar ist, dass diese Perspektive die vom Arbeitnehmererfinder vor-
rangig wahrgenommene ist. Flir den Vergitungsanspruch entscheidend ist jedoch nur die
Bedeutung, die Wettbewerber der Erfindung mutmaRlich zumessen, und was sie deshalb

zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen wirden.

Die fiktiv nachzubildende, jeweilige Gestaltung eines realen Lizenzvertrags unterliegt im

konkreten Fall letztlich der Vertragsfreiheit der Lizenzvertragsparteien.

Bei Umsatzgeschaften, wie sie die Antragsgegnerin mit (...) macht, sind aber Lizenzver-

trage die Regel, in denen ein von den Vertragsparteien zu Grunde gelegter erfindungsge-
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malker Umsatz oder Umsatzanteil, der als gepragt von den Merkmalen der Patentanspru-
che angesehen werden kann und deshalb vom Monopolschutz getragen wird, mit einem
marktiblichen haufig auch gestaffelten Lizenzsatz multipliziert wird, der einen Bereich
von rund 1/3 bis 1/8, im Schnitt 1/5¢ der markt- und brancheniblichen Produktmargen
nicht Gberschreiten wird, da andernfalls im Verhéltnis zum Aufwand der Lizenzierung kein

hinreichender Gewinn verbliebe.

Deshalb richten sich auch die Praxis der Schiedsstelle und die obergerichtlichen Recht-
sprechung sowohl bei der Ermittlung des Erfindungswerts im Arbeitnehmererfindungs-
recht als auch bei der Ermittlung des Erfindungswerts flir den Schadensersatzanspruch im
Patentverletzungsverfahren’ nach diesem Vorbild. Denn so werden belastbare Tatsa-
chengrundlagen zu Grunde gelegt, die der Realitdt nahekommen, wodurch Ungenauigkei-

ten bei der Abschatzung des Erfindungswerts nach Méglichkeit minimiert werden.

Daher ist es sachgerecht, bei der fiktiven Nachbildung des Lizenzvertrags zu liberlegen, auf
welche Nettoumsatze vernlinftige Lizenzvertragsparteien im konkreten Fall in einem Li-
zenzvertrag abgestellt hatten (BezugsgréRe) und welchen Lizenzsatz sie darauf angewen-

det hatten.

Welche BezugsgroRe Lizenzvertragsparteien konkret vereinbaren, hangt malRgeblich davon
ab, welche Bedeutung sie der monopolgeschiitzten Technik fiir das am Markt gehandelte
Produkt zumessen und in welcher Hohe sie deshalb Produktumsatze zum Gegenstand eines

Lizenzvertrags machen.

Grundsatzlich kann davon ausgegangen werden, dass sie dabei berlcksichtigen, inwieweit
der Produktumsatz durch die Erfindung wesentlich gepragt bzw. Produkte in ihren Funkti-
onen wesentlich beeinflusst werden, wozu die Erfindung ausgehend von ihrem tatséachli-
chen Inhalt unter Berlicksichtigung aller Umstdnde des Einzelfalls gewirdigt wird.® Im Vor-
dergrund stehen bei dieser Wiirdigung die technischen Einfliisse und Eigenschaften der ge-
schiitzten technischen Lehre, aber auch wirtschaftliche Uberlegungen. Wenn ein ganzes
Produkt durch die Erfindung in diesem Sinne gepragt wird, legen Lizenzvertragsparteien

dessen Umsatz als Bezugsgrofle zugrunde; wird es dagegen nur teilweise beeinflusst - etwa

6 OLG Dusseldorf vom 09.10.2014 —1-2 U 15/13, 2 U 15/13
7 BGH vom 06.03.1980, X ZR 49/78 — Tolbutamid; BGH vom 06.03.2012 - X ZR 104/09 — antimykotischer Nagellack
8 BGH vom 17.11.2009 — Az.: X ZR 137/07 — Turinnenverstarkung
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weil freier Stand der Technik oder andere technische Schutzrechte ebenfalls zu bericksich-
tigen sind und / oder von der Erfindung nicht betroffene Teile, die anderen als von der
Erfindung geldsten Problemkreisen zugeordnet werden kdnnen, im Umsatz enthalten sind
- wird nur ein Anteil herangezogen.® Fir eine so ermittelte BezugsgréRe vereinbaren Li-

zenzvertragsparteien dann einen marktiblichen Lizenzsatz.

Im Rahmen dieser Uberlegungen ist es deshalb methodisch sachgerecht, zunichst von der
technischen Lehre, wie sie Patentschutz bekommen soll oder hat, auszugehen und zu tber-
legen, wo sich in einem Produkt die Erfindung technisch niederschlagt und zu liberlegen,
welche das Gesamtprodukt betreffenden technischen Problemkreise die Erfindung |6st und

welche Bedeutung diesen fir das Gesamtprodukt in technischer Hinsicht zukommt.

Stellt sich hierbei heraus, dass unter technischen Gesichtspunkten nicht das gesamte am
Markt gehandelte Produkt erfindungsgemaf ist, sondern nur ein Teil davon, kommt es da-

rauf an, wie Lizenzvertragsparteien in der Realitdat damit umgehen wiirden.

Dabei ist vorrangig zunachst zu tiberlegen, ob und in welchem Umfang die konkreten Pro-
duktumsétze anteilig als BezugsgrofRe herangezogen werden kdnnen. Denn diese hat das

Unternehmen real vereinnahmt.

Fiir die daran anschlieBenden Uberlegungen, wie Lizenzvertragsparteien den Lizenzsatz ge-
staltet hatten enthalten die aufgrund von § 11 ArbEG erlassenen Vergitungsrichtlinien in
RL Nr. 10 und RL Nr. 11 konkrete Hinweise, die der Antragsteller mutmaRlich vor Augen

hatte, als er eine Lizenzsatzforderung von 5,15 % formuliert hat.

Den Vergitungsrichtlinien kommt allerdings keine normierende Wirkung zu. Denn Sie sind
weder ein im parlamentarischen Verfahren zustande gekommenes Gesetz noch sind sie
eine Rechtsverordnung, da § 11 ArbEG keine Verordnungsermachtigungi.S.v. Art 80 GG ist.
Deshalb sind sie lediglich ein Hilfsmittel, das der Ermittlung der angemessenen Hohe der
Vergiltung von Arbeitnehmern dienen soll, wenn diese eine dem Arbeitsverhaltnis zuzu-
ordnende Erfindung gemacht und in der Folge einen Vergitungsanspruch nach § 9 ArbEG
gegen ihren Arbeitgeber erworben haben. Darauf hat auch der Richtliniengeber selbst be-

reits in RL Nr. 1 hingewiesen.

9 OLG Dusseldorf, Urteil vom 13. September 2007 —1-2 U 113/05, 2 U 113/05
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Der Bundesgerichtshof hat deshalb bereits vor iber 30 Jahren klargestellt, dass die Vergi-
tungsrichtlinien nicht daran hindern, eine andere als in den RL vorgesehene Bemessung der
Verglitung als den Umstanden des Einzelfalls besser Rechnung tragend anzusehen, wenn
besondere Umstédnde des Einzelfalles vorliegen oder bessere Erkenntnisquellen als die Ver-

gutungsrichtlinien erschlossen werden.10

Hinsichtlich der konkreten Hinweise in RL Nr. 10 zur H6he von Lizenzsatzen hat sich schon
sehr friih aufgrund besserer Erkenntnisquellen herausgestellt, dass diese weitgehend rea-
litatsfern und deshalb unbrauchbar sind. Denn Lizenzsatze in der dort angegebenen Hohe
wirden regelmalig dazu fihren, dass lizenzbelastete Produkte auf dem Markt nicht mehr
wirtschaftlich bestehen konnten. Ursache dafiir ist, dass die in RL Nr. 10 angegebenen Li-
zenzsatzrahmen bereits bei Erlass der Vergutungsrichtlinien im Jahr 1959 veraltet waren,
weil Sie lediglich eine grobe Unterteilung des vor Gber 100 Jahren vom Reichsgericht1! auf-
gestellten allgemeinen Patentlizenzrahmens von 1 % - 10 % darstellen. AuBerdem stellen
sie nur auf Industriezweige, nicht aber auf Produktmarkte ab, was fir eine sachgerechte

Nachbildung marktiblicher Lizenzvertrage erforderlich ware.

Schiedsstelle und Rechtsprechung stimmen deshalb in standiger Entscheidungspraxis darin
Uberein, dass bei der fiktiven Nachbildung eines die Marktgegebenheiten im Einzelfall sach-
gerecht abbildenden Lizenzvertrags nicht auf die in RL Nr. 10 genannten Beispielslizenz-

satze abzustellen ist.

Vielmehr ist bei der fiktiven Festlegung der Hohe des Lizenzsatzes zu bericksichtigen, dass
Lizenzvertragsparteien keine unbegrenzten Spielrdume bei der Frage haben, was sie for-
dern oder akzeptieren kénnen, da ihnen die jeweiligen wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen Grenzen setzen. Denn Lizenzsatze sind ebenso wie die eigentlichen Herstellungskosten
eines Produkts eine Kostenposition bei der Kalkulation eines marktfahigen Preises, der zum
einen wettbewerbsfihig sein muss und zum anderen einen addquaten Gewinn ermaogli-
chen muss, wobei zu beachten ist, dass sich die mit Lizenzkosten belastbare Gewinnmarge
nicht aus der isoliert betrachteten Differenz von Verkaufspreis und Herstellkosten des kon-

kreten Produkts ergibt. Denn ein Unternehmen hat viele weitere Kosten, wie beispiels-

10 BGH vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86 — Vinylchlorid
11 RG vom 20.03.2018, RGZ 92, 329, 331
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weise Entwicklungskosten, Schutzrechtsmanagement, Personalmanagement, Marketing o-
der Vertrieb, die durch den Produktverkauf bei gleichzeitiger Gewinnerzielung ebenfalls

gedeckt werden miussen.

Fir die Frage, welche Bandbreite im konkreten Fall fiir Lizenzsatze in Betracht kommt (Li-
zenzsatzrahmen), ist daher losgeldst von RL Nr. 10 entscheidend, in welchem Produkt-
markt das Unternehmen mit dem erfindungsgemaBen Produkt aktiv ist und welche Margen
dieser Produktmarkt Unternehmen ganz allgemein erlaubt. Daher spiegeln sich die typi-
schen Kalkulationsspielrdume auf dem jeweiligen Produktmarkt auch in den in diesem Pro-
duktmarkt Ublichen Lizenzgebiihren wieder. So sind in Produktmaérkten mit relativ geringen
Margen wie z.B. der Automobilzulieferindustrie tendenziell relativ niedrig liegende Lizenz-
rahmen zu beobachten, wahrend in margenstarken Produktmarkten wie z.B. in dem der

Medizintechnik deutlich héhere Lizenzgebihren bezahlt werden.

Die im jeweiligen Verglitungsfall als marktiblich in Betracht zu ziehende Lizenzgebuhr ist
deshalb nach standiger Schiedsstellenpraxis und der Rechtsprechung durch Rickgriff auf
diese Erfahrungswerte und Auswertung der am Markt fiir gleichartige oder vergleichbare
Erzeugnisse bekannt gewordene Lizenzsatze zu ermitteln, weshalb das Unternehmen auch
nicht zur Auskunft Giber den mit dem einzelnen erfindungsgemafRen Produkt konkret erziel-
ten Gewinn verpflichtet ist.12 Denn dieser ist wie ausgefiihrt fir sich genommen nicht re-
levant und erlaubt als isolierter Einzelfall auch keine generellen Riickschliisse auf das allge-

meine Marktumfeld.

Bei der Festlegung der Hohe des im Einzelfall von fiktiven Lizenzvertragsparteien innerhalb
des marktiiblichen Rahmens mutmalilich ausgehandelten Lizenzsatzes gilt weiterhin, dass
dieser davon abhéangt, in welchem MaRe die Erfindung dem Inhaber den Ausschluss von
Wettbewerbern ermdéglicht. Denn die Lizenz wird ja dafiir gezahlt, dass die Starke der pa-
tentrechtlichen Monopolstellung Wettbewerber am Markt in ihrem eigenen Handeln ein-
schrankt und sie deshalb bereit sind, Lizenzgebiihren in Kauf zu nehmen und die Kostenkal-

kulation damit zu belasten.

Weiterhin ist in der Praxis zu beobachten, dass die Hohe des Lizenzsatzes abhangig von
Umsatzhohe oder Stiickzahl oftmals (ab)gestaffelt wird, weshalb die Vergltungsrichtlinien

in RL Nr. 11 auch dazu sehr konkrete Hinweise enthalten.

12 BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 — Tirinnenverstarkung
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Abstaffelung bedeutet, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen abgesenkt
wird (in der Praxis haufig aus Griinden der Vereinfachung mit identischem Ergebnis Berech-
nung der Lizenzgebuhr durch gestaffelte rechnerische ErmaRigung der relevanten Umsatze

bei gleichbleibendem Lizenzsatz).

Der Hintergrund der Vereinbarung eines gestaffelten Lizenzsatzes ist, dass ein verniinftiger
Lizenzgeber seine Erfindung schon im Eigeninteresse vorrangig an ein Unternehmen lizen-
zieren wird, das aufgrund seiner Moglichkeiten und Erfahrungen am Markt hohe bis sehr
hohe Umsatze erzielen kann. Damit verbunden ist dann auch das Zugestandnis im Lizenz-
vertrag zu einer Absenkung (Abstaffelung) des Lizenzsatzes ab regelmaBig liber die Laufzeit
kumulierten Umsatzgrenzen, da ein solches Unternehmen eben nicht nur aufgrund der pa-
tentgeschitzten technischen Lehre, sondern auch aufgrund seiner Marktstellung in der
Lage ist, hohe Umsatze zu generieren. Denn letztlich wird ein Lizenzgeber auf diese Art und
Weise im Ergebnis gleichwohl héhere Lizenzeinnahmen erzielen, als wenn er seine Erfin-
dung an ein nicht entscheidend im Markt verhaftetes Unternehmen lizenziert und dafur

keine Abstaffelung des Lizenzsatzes vereinbart.

Die RL Nr. 11 macht ihrem Wortlaut nach die Berlicksichtigung der Abstaffelung von der
Ublichkeit im entsprechenden Industriezweig abhingig. Von diesem Anhaltspunkt haben
sich Schiedsstellenpraxis und Rechtsprechung gelst. Sie sind libereinstimmend der Auffas-
sung, dass es bessere Erkenntnisquellen fir die Frage gibt, wann Lizenzvertragsparteien
den Lizenzsatz staffeln wiirden, zumal es schon aufgrund der Tatsache, dass Lizenzvertrage
Betriebsgeheimnisse darstellen, strukturell niemals méglich wire, den Ublichkeitsnachweis

zu fUhren.

So hat der BGH13 deutlich gemacht, dass die Frage der Abstaffelung eine Frage der Ange-
messenheit der Vergitung i.S.v. § 9 Abs. 1 ArbEG ist und die RL Nr. 11 insofern keine ver-
bindliche Vorschrift darstellt, sondern ein Hilfsmittel, um die Angemessenheit zu erreichen,
und die Frage, ob eine Abstaffelung hoher Umsatze zur Erreichung einer angemessenen
Vergiitung angezeigt ist, somit auch unabhingig vom Nachweis der Ublichkeit im entspre-

chenden Industriezweig entschieden werden kann.

13 BGH vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86- Vinylchlorid
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Dementsprechend ist es standige, von den Gerichten4 gebilligte Schiedsstellenpraxis bei
der Nachbildung von Lizenzvertragen anzunehmen, dass verninftige Lizenzvertragspar-
teien bei zu erwartenden hohen Umsatzen1> eine Abstaffelung des Lizenzsatzes dann ver-
einbaren wirden, wenn sie davon ausgehen missen, dass fir die hohen Umséatze neben
der erfindungsgemalien technischen Lehre noch andere Faktoren kausal sein werden. Dem
liegt der Gedanke zu Grunde, dass bei hohen Umsatzen die Kausalitat hierfir von der Erfin-
dung weg zu Faktoren wie Marktstellung, gefestigter Kundenbindung, Marketing, Quali-
tats- und Serviceruf etc. verlagert sein kann, wobei sich dieser Effekt mit zunehmender
Laufzeit eines Lizenzvertrags haufig weiter verstarkt, z.B. weil trotz zwischenzeitlich verfiig-

barer Konkurrenzprodukte immer noch hohe Umsatze gemacht werden.

Fir die konkrete Ausgestaltung der Lizenzsatzstaffel sieht die RL Nr. 11 starre Umsatzgren-
zen mit genau definierten Absenkungsschritten vor. Diese entsprechen erfahrungsgemalfd
nicht 1:1 den in realen Lizenzvertragen vorzufindenden Staffeln. Anders als zur Héhe von
Lizenzsatzen gibt es zur Frage der Staffel allerdings keine verallgemeinerungsfahigen Er-
kenntnisse aus der Lizenzvertragspraxis, die man anstelle der Lizenzsatzstaffel der RL Nr. 11
bei der fiktiven Nachbildung von Lizenzvertragen anwenden kdnnte. Dafiir sind die Staffeln
in Lizenzvertragen, in die die Schiedsstelle im Laufe der Jahre im Rahmen von Schiedsstel-

lenverfahren Einblick nehmen konnte, zu vielfaltig gestaltet.

Deshalb wenden die Schiedsstelle und die Industrie die Abstaffelungstabelle der RL Nr. 11
auf die fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrags zum Zwecke der Bemessung der angemes-
senen Erfindungsvergitung immer dann an, wenn sie die Voraussetzung fiir die Annahme
einer Abstaffelung bejaht haben. Sie weichen davon nur ab, wenn im konkreten Fall eine
bessere Erkenntnisquelle in Form eines real abgeschlossenen vergleichbaren Lizenzver-
trags bekannt ist, der anders ausgestaltet ist und dessen Nachbildung damit zu einem rea-

litdtsnaheren Ergebnis flhrt.

Bemessung der BezugsgroBe hinsichtlich der Diensterfindungen DE (...) B3, DE (...) Al
und EP (...) B1

Die Antragsgegnerin hat jeweils die vollen Produktumsadtze der am Markt gehandelten Bau-

teile zu Grunde gelegt, in welchen die jeweiligen Diensterfindungen realisiert sind, ohne

14 OLG Dusseldorf vom 20.12.2012 — Az.: 1-2 U 139/10, 2 U 139/10 - Stahlbetontunnel
15 OLG Dusseldorf vom 9.10.2014 — Az.: -2 U 15/13
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weitere konkrete Uberlegungen zu nicht erfindungsgemiRen Bauteilanteilen oder freiem
Stand der Technik anzustellen. Somit ist die Festlegung der BezugsgrofRe im Hinblick auf die
Ausfiihrungen der Schiedsstelle zur Ermittlung des Erfindungswerts sicher nicht zum Nach-

teil des Antragstellers erfolgt.

VIl. Gestaltung des Lizenzsatzes hinsichtlich der Diensterfindungen DE (...) B3, DE (...) Al
und EP (...) B1

Die Antragsgegnerin hat jeweils bezogen auf die vollen Produktumsatze der am Markt ge-

handelten Bauteile einen Lizenzsatz von 0,8 % in Ansatz gebracht.

Um diesen Lizenzsatz neben den bekannten und von der Antragsgegnerin zum Beleg ihrer
Auffassung benannten Beispielen aus Rechtsprechung und Literatur einordnen zu kénnen,
hat sich die Schiedsstelle im Sinne ihrer Darlegungen zur Ermittlung des Erfindungswerts
einen Uberblick iber die von der Antragsgegnerin und ihren Wettbewerbern am Markt er-
zielten Margen verschafft und festgestellt, dass diese nicht allzu hoch sind und nicht selten

im Bereich von 2 % und mitunter auch darunter liegen.

Davon ausgehend ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass die Antragsgegnerin jeweils ei-
nen Einzellizenzsatz in Ansatz gebracht hat, der die der Antragsgegnerin wirtschaftlich von
den Marktbedingungen diktierten Spielrdaume fiir Lizenzkosten weitgehend ausschopft. So-
mit ist auch die Festlegung des Lizenzsatzes im Hinblick auf die Ausfiihrungen der Schieds-
stelle zur Ermittlung des Erfindungswerts sicher nicht zum Nachteil des Antragstellers er-

folgt.

Weiterhin ist eine Reduktion dieses Lizenzsatzes hinsichtlich der der Patentanmeldung
DE (...) A1 zu Grunde liegenden Diensterfindung auf 0,4 % nicht zu beanstanden. Da das
Patent nicht bestandskraftig erteilt wurde, hatte dafiir auch niemand die volle Lizenzge-
biihr bezahlt, weshalb ein Abschlag vorzunehmen ist. Denn wie hoch eine Lizenzgebiihr
ausfallt, hangt davon ab, in welchem MaRe die Erfindung dem Inhaber den Ausschluss von
Wettbewerbern ermoglicht. Nicht bestandskraftig erteilte Patentanmeldungen bieten aber
nur einen ersten Anhaltspunkt Gber zukiinftige eventuell unter Patentschutz stehende
technische Lehren, womit sich ein Wettbewerber zwar ernsthaft auseinandersetzen muss.

Sie hindern Wettbewerber aber deutlich weniger an gleichgerichteten Bestrebungen und
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haben deshalb einen deutlich niedrigeren Marktwert als erteilte Patente.16 Denn zum ei-
nen werden weniger als die Halfte der angemeldeten Patente erteilt.17 Zum anderen ver-
flugt der Inhaber einer Patentanmeldung anders als der Inhaber eines erteilten Patents
nicht Uber ein Verbietungsrecht gegenliber Wettbewerbern, sondern nur tber den Ent-
schadigungsanspruch des § 33 PatG. Bei durchschnittlichen Erteilungsaussichten ist daher
regelmaRig ein Abschlag von zumindest 50 % auf den Lizenzsatz angezeigt. Im Ubrigen en-
dete die Verglitungspflicht fiir diese Diensterfindung mit den Umsatzen aus dem Juli 2018.
Denn seit 20.07.2018 ist die Patentanmeldung rechtskraftig zurlickgewiesen, weshalb der
Antragsgegnerin keine Vorteile aus einer Monopolstellung mehr zuflieRen. Denn die erfin-
dungsgemadlle Lehre kann seitdem von jedem Wettbewerber benutzt werden, ohne dass
die Antragsgegnerin dies verhindern oder dafiir die Zahlung von Lizenzgebiihren verlangen

konnte.

Die Schiedsstelle schlagt hinsichtlich des Lizenzsatzes auBerdem vor, dem Antragsteller
auch in einem weiteren Punkt entgegen zu kommen und von einer Abstaffelung nach
RL Nr. 11 abzusehen. Denn die Schiedsstelle ist sowohl im Hinblick auf die Wettbewerber-
vielfalt und die Marktposition der Antragstellerin in diesem Wettbewerb als auch im Hin-
blick auf die Hohe der erzielten Umsatze nicht vollends davon Uberzeugt, ob vorliegend
zwingend eine Kausalitatsverschiebung dahingehend anzunehmen ist, dass ein freier Erfin-
der die Antragsgegnerin als Lizenznehmer bevorzugt hatte und deshalb eine Abstaffelung
akzeptiert hitte. Diese Zweifel sollten letztlich zu Gunsten des Antragstellers bericksichtigt

werden.
Im Ergebnis wird dem Antragsteller dadurch ein Lizenzsatz zugestanden, der unter keinem
Gesichtspunkt mehr geeignet ist, Anlass fir irgendwelche Klagen zu bieten.

VIII. Zur Modifizierung des (...)

Diese Modifizierung ist unabhangig von der in der Auseinandersetzung ebenfalls angeklun-

genen Frage, auf wen diese eigentlich zurlickgeht, nicht als qualifizierter technischer Ver-

16 LG Miinchen | vom 14.03.2008 — Az.: 14HK O 8038/06

17 Pressemitteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28.02.2020, abrufbar unter www.dpma.de, 2019:
45,5 %; 2018: 43 %; Qualitatsbericht des Europdischen Patentamts 2016, abrufbar unter www.epo.org/service-sup-
port/publications_de.htmI?pubid=133#tab3
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besserungsvorschlag im Sinne von § 20 Abs. 1 ArbEG anzusehen und deshalb nicht vergi-
tungspflichtig nach dem Gesetz (iber Arbeitnehmererfindungen, sondern — wie unter Zif-
fer IV erldutert — bereits mit dem Arbeitsentgelt nach § 611 a BGB véllig unabhangig davon

abgegolten, welchen wirtschaftlichen Erfolg sie der Arbeitgeberin ,,beschert” hat.

Denn fir einen qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlag fehlt es an der tatsach-
lichen Monopolstellung gegentiber Wettbewerbern, die der Starke eines patentrechtlichen

Ausschlussrechts nahekommt.

Hinsichtlich der hierzu vorgetragenen Argumentation des Antragstellers gilt, dass dieses
Tatbestandsmerkmal nicht dadurch erfiillt wird, dass eine bestimmte Marktabdeckung mit
Produkten erreicht wird, die mit der technischen Lehre des Verbesserungsvorschlags aus-
gestattet sind, sondern dass Wettbewerbern die Moglichkeit der Nutzung dieser Lehre ver-
sagt bleibt. Das ist auch dann nicht der Fall, wenn Wettbewerber die technische Lehre auf-
grund ihrer funktionsspezifischen Eigenarten zwar nicht ohne weiteres in ihre eigenen Pro-
dukte integrieren kdnnen, aber ohne weiteres Produkte unter Nutzung der technischen

Lehre herstellen konnten.

Denn mit § 20 Abs. 1 ArbEG hat der Gesetzgeber dem Wunsch der Spitzenorganisationen
der Arbeitnehmer entsprochen, auch solche technischen Verbesserungsvorschlage in die
Vergitungspflicht einzubeziehen, die, ohne schutzfahig zu sein, dem Arbeitgeber eine mo-
nopoldhnliche Vorzugsstellung geben, solange sie nicht allgemein bekannt werden und er
sie deshalb alleine auswerten kann. Nur so bliebe das dem Gesetz zugrundeliegende Mo-

nopolprinzip gewahrt.18

Da es im vorliegenden Fall aber unstreitig problemlos maglich ist, sich entsprechende Pro-
dukte der Antragsgegnerin und Einbau- und Gebrauchsanweisungen zu beschaffen und
diese Produkte dann nachzubauen, ist keine dhnliche Vorzugsstellung gegeben, wie sie

durch ein gewerbliches Schutzrecht vermittelt wird.1°

Daran andert auch der mehr oder weniger schlichte Hinweis des Antragstellers auf das
UWG nichts. Eine Nachahmung kénnte nach § 3 Abs. 1 UWG nur dann unzuldssig sein,

wenn die Tatbestandsmerkmale des § 4 Nr. 3 a oder b UWG erfiillt waren.

18 Gesetzesbegriindung, abgedruckt im Blatt fir PMZ 1957 S. 218 ff., S. 253
19 OLG Frankfurt vom 30.04.2020 — 6 U 125/12 — Folien-PVB-Herstellungsverfahren; EV der Schiedsstelle vom 01.04.2015 —
Arb.Erf. 49/11, abrufbar unter www.dpma.de
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Eine Herkunftstauschung im Sinne von § 4 Nr. 3 a UWG ist aber nur dann gegeben, wenn
ein fremdes Erzeugnis durch Ubernahme von Merkmalen nachgeahmt und in Verkehr ge-
bracht wird, mit denen der Verkehr eine betriebliche Herkunftsvorstellung verbindet, wenn
nicht im Rahmen des Moglichen und Zumutbaren alles Erforderliche getan wurde, um die
Gefahr einer Herkunftsverwechslung auszuschlieRen.20 Es erscheint im vorliegenden Fall
aber bereits ausgeschlossen, dass mit der hier streitgegenstandlichen Modifikation im Ver-
kehr eine betriebliche Herkunftsvorstellung zu Gunsten des Unternehmens der Antrags-
gegnerin verbunden sein kdnnte. Noch mehr erscheint es ausgeschlossen, dass von Wett-
bewerbern nicht MaBnahmen getroffen werden kénnten, um die Gefahr einer Herkunfts-

verwechslung auszuschlieRen.

Eine unangemessene Ausnutzung der Wertschatzung der nachgeahmten Ware im Sinne
von § 4 Nr. 3 b UWG setzt wiederum voraus, dass der betroffene Gegenstand bei den ein-
schlagigen Verkehrskreisen positive Assoziationen auslost und durch die Nachahmung ein
Imagetransfer vom Original auf die Nachahmung stattfindet.2! Es erscheint der Schieds-
stelle schlechterdings undenkbar, dass die hier streitgegenstandlichen Modifikation diese

beiden Voraussetzungen auch nur im Ansatz erfiillen kdnnte.

Dementsprechend ist hierzu vom Antragsteller auch keinerlei dezidierter Sachvortrag er-
folgt. Auch das Lauterkeitsrecht steht einer Nachahmung durch Wettbewerber mithin nicht

entgegen.

IX. Zum Anteilsfaktor

Der Anteilsfaktor hangt davon ab, welche Vorteile der Arbeitnehmer gegeniiber einem au-
Renstehenden Erfinder bei der Entstehung der Erfindung hatte und in welchem Male das

Zustandekommen der Erfindung deshalb dem Unternehmen zuzuschreiben ist.

Ermittelt wird er, indem diese Fragestellung gemaR den RL Nr. 30 — RL Nr. 36 aus den Per-
spektiven ,Stellung der Aufgabe“ (Wertzahl ,,a“), ,,Losung der Aufgabe” (Wertzahl ,b“) und
»Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb” (Wertzahl ,,c“) mit Wertzahlen bewertet wird. Die
dabei erreichte Gesamtzahl (,a“+“b“+“c”) wird sodann nach der Tabelle der RL Nr. 37 ei-

nem Prozentwert zugeordnet, der den Anteil des Arbeitnehmers wiedergibt.

20 Minchner Kommentar zum Lauterkeitsrecht, 3. Auflage 2020, § 4 Nr. 3 UWG, RNr. 120
21 Minchner Kommentar zum Lauterkeitsrecht, 3. Auflage 2020, § 4 Nr. 3 UWG, RNr. 168, 177
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Die Verglitungsrichtlinien versuchen damit, die konkreten Bedingungen zum Zeitpunkt der
Erfindung miteinander zu vergleichen, unter denen einerseits der in das Unternehmen in-
tegrierte Arbeitnehmer die erfinderische Loésung gefunden hat, und denen andererseits ein

aullenstehender Erfinder unterlegen ware.

Deshalb kénnen die Formulierungen in den aus dem Jahr 1959 stammenden RL Nr. 30 — 36,
die als Orientierungspunkt ein idealtypisches Unternehmensbild aus dieser Zeit zum Vor-
bild haben, regelmafig nur sinn-, aber nicht wortgemaR angewandt werden, um ihrem

Zweck als sachdienliche Erkenntnisquelle gerecht zu werden.

Es verbietet sich daher, unter isolierter Bezugnahme auf den bloBen Wortlaut einzelner
Formulierungen der Vergltungsrichtlinien entgegen dem in § 9 Abs. 2 ArbEG zum Aus-
druck kommenden gesetzlichen Sinn des Anteilsfaktors den erfahrungsgemaR tiberwiegen-
den Anteil des Unternehmens am Zustandekommen einer Erfindung losgeldst von den re-

alen Gegebenheiten in Frage zu stellen.
Fir die einzelnen Wertzahlen gilt mithin Folgendes:

Die Wertzahl ,a“ bewertet die Impulse, durch welche der Arbeitnehmer veranlasst worden

ist, erfinderische Uberlegungen anzustoRen. Entspringen diese Impulse einer betrieblichen
Initiative, liegt eine betriebliche Aufgabenstellung im Sinne der Gruppen 1 und 2 der
RL Nr. 31 vor. Bei den Gruppen 3 — 6 der RL Nr. 31 hingegen riihren die Impulse, erfinderi-
sche Uberlegungen anzustoRen, nicht von einer betrieblichen Initiative her, so dass keine
betriebliche Aufgabenstellung gegeben ist. Die genaue Zuordnung zu den Gruppen ent-
scheidet sich an der Frage, ob und in welchem Umfang betriebliche Einflliisse den Arbeit-
nehmer an die Erfindung herangefiihrt haben, wobei diese nicht nur beschrankt auf be-
stimmte Betriebsteile und Funktionen Beriicksichtigung finden, sondern aus der gesamten

Unternehmenssphare des Arbeitgebers stammen kénnen.

Beschaftigt ein Unternehmen einen Mitarbeiter, bei dem die Suche nach erfinderischen
Losungen zum Kern seiner Leistungspflicht gemaR den §§ 611a, 241 BGB zahlt, so hat das
Unternehmen grundsétzlich bereits eine betriebliche Initiative zur Losung von betrieblich
relevanten technischen Problemen ergriffen. Da damit der Auftrag, solche Probleme zu 16-
sen, bereits generell erteilt wurde, bedarf es keines konkreten Auftrags zur Losung eines
Problems mehr. Ausreichend fiir eine betriebliche Aufgabenstellung ist dann, ob dem Er-

finder eine Problemstellung in einer Art und Weise bekannt geworden ist, die letztlich dem
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Unternehmen zuzurechnen ist. Regt eine dem Arbeitnehmer so bekannt gewordene Prob-
lemstellung ihn zu erfinderischen Uberlegungen an, ist er mit Riicksicht auf die Interessen
seines Arbeitgebers verpflichtet, diesen nachzugehen. In solchen Fallen liegt stets ein be-
trieblicher Impuls vor, erfinderische Uberlegungen anzustofRen, woraus sich die Wertzahl

»,a=2" ergibt.

Ausweislich seines Arbeitsvertrags aus dem Jahr 1999 ist der Antragsteller als AT-Angestell-
ter im Bereich Entwicklung und Konstruktion in das Unternehmen eingetreten. Die ihm ar-
beitsvertraglich zugewiesenen Aufgaben umfassten (a) Entwicklung und Konstruktion, (b)
Produktmanagement mit Entwicklung und Konstruktion als einem von vier Unterpunkten
und (c) Produktentwicklung/Produkteinflihrung mit Anregungen fur Produktoptimierung
und neue Produkte als einem von fiinf Unterpunkten. Der Arbeitsvertrag wurde im Jahr
2004 erganzt und der Aufgabenbereich um die Vertretung des Unternehmens in entspre-
chenden Ausschiissen und Fachverbanden erweitert. Er sollte verstarkt den Aufgabenbe-

reich des Produktmanagements fiir Beschlagsysteme wahrnehmen.

Ausgehend von dieser Aufgabenstellung missen die Impulse, innovative Uberlegungen an-
zustellen, eindeutig dem Unternehmen zuzuordnen werden, weshalb keine héhere Wert-

zahl als ,,a=2" in Betracht kommt.

Die Wertzahl ,b“ betrachtet die Losung der Aufgabe und beriicksichtigt, inwieweit beruflich

gelaufige Uberlegungen, betriebliche Kenntnisse und vom Betrieb gestellte Hilfsmittel und

Personal zur Losung gefihrt haben.

(1) Die Lésung der Aufgabe wird dann mit Hilfe der berufsgelaufigen Uberlegungen gefun-
den, wenn sich der Erfinder im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die
ihm durch Ausbildung, Weiterbildung und / oder berufliche Erfahrung vermittelt worden
sind und die er fiir seine berufliche Tatigkeit haben muss. Der Antragsteller ist staatlich
geprifter Techniker mit langjahriger Berufserfahrung auf dem erfindungsgemalen Ge-
biet. Es kann daher kein Zweifel daran bestehen, dass er die erfindungsgemafien Losun-
gen mit Hilfe der Fahigkeiten gefunden hat, die fir die Wahrnehmung seiner Aufgaben
erforderlich waren und fiir deren Einbringung er bereits als AT-Angestellter ins Unter-

nehmen eingestellt wurde.

(2) Hinsichtlich der betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse ist maRgeblich, ob der Arbeit-

nehmer dank seiner Betriebszugehorigkeit Zugang zu Arbeiten und Kenntnissen hatte,



22

die den innerbetrieblichen Stand der Technik bilden und darauf aufgebaut hat. Damit
dieses Merkmal erfillt ist, ist es jedoch nicht erforderlich, dass die gefundene Lésung
quasi den logischen nachsten Evolutionsschritt darstellt. Es reicht vielmehr aus, wenn
im Rahmen der Tatigkeit erlangte Erkenntnisse Potential offenbaren. Das ist auch dann
gegeben, wenn bisher bekannte Ansatze nicht hilfreich erscheinen. Dann bekommt ein
Arbeitnehmererfinder von seiner betrieblichen Tatigkeit aufgezeigt, wie es nicht oder
auch nicht mehr oder mit nicht vertretbarem oder gewolltem Aufwand geht und wird
gezwungen, Lésungen von Problemen ausgehend von dem innerbetrieblich Bekannten
oder Eingefahrenen neu zu denken. Gerade daraus entstehen unkonventionelle Ideen,
die hadufig zu den besten Erfindungen fiihren. Das ist der Unterschied gegeniiber einem
freien Erfinder, dessen Situation den MaRstab fir den Anteilsfaktor darstellt und der
solche Einblicke nicht hat. Gemessen an diesem Mal3stab ist auch dieses Teilmerkmal

erfullt.

(3) Die Unterstlitzung mit vom Unternehmen bereitgestellten Hilfsmitteln war ebenfalls un-

zweifelhaft gegeben.

Bei drei erfillten Teilmerkmalen sehen die Verglitungsrichtlinien eigentlich nur die Wert-
zahl ,b=1" vor. Die Schiedsstelle schldagt jedoch vor, es im Sinne des Antragstellers bei der

Wertzahl ,b=2“ zu belassen.

Die Wertzahl ,c” ergibt sich aus den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Be-

trieb. Nach RL Nr. 33 hdngt die Wertzahl ,,c“ davon ab, welche berechtigten Leistungser-
wartungen der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer stellen darf. Entscheidend sind die Stel-
lung im Betrieb und die Vorbildung des Arbeitnehmers zum Zeitpunkt der Erfindung. Hier-
bei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im Verhaltnis zum Anteil des Arbeitgebers
verringert, je grofRer - bezogen auf den Erfindungsgegenstand - der durch die Stellung er-
moglichte Einblick in die Entwicklung im Unternehmen ist. MaRgeblich ist also nicht eine
formale Zuordnung, sondern eine Bewertung der Vernetzung und der damit verbundenen
Informationszuflisse und der Moglichkeit, diese aufgrund der eigenen Befahigung, fir de-
ren Einbringung das Unternehmen ein hierarchieaddquates Arbeitsentgelt bezahlt, nutz-

bringend verarbeiten zu kdnnen.

Der Antragsteller verfligt als staatlich geprifter Techniker Gber eine gehobene technische

Ausbildung, weshalb er sich der Stufe 5 der RL Nr. 33 zuordnet. Er libersieht dabei jedoch,
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dass die Vergltungsrichtlinien ein idealtypisches hierarchisches Unternehmensbild aus den
50iger Jahren des 20. Jahrhunderts vor Augen haben, und Mitarbeiter seiner Ursprungs-
qualifikation in der Fertigung ansiedeln, wo die die Mdglichkeit tieferer Einblicke in Ent-
wicklungstatigkeiten eingeschrankt sind. Der Antragsteller war aber tatsachlich bereits ge-
maR seines Arbeitsvertrags kein Fertigungsmitarbeiter, sondern Produktmanager und zu-
mindest auch mit Entwicklungs- und Konstruktionsaufgaben betraut. Uberdies waren ihm
ausweislich der Erganzung des Arbeitsvertrags Mitarbeiter unterstellt und er war schon seit
seinem Eintritt ins Unternehmen der Geschaftsfihrung unmittelbar unterstellt. Zudem ge-
horte es zu seinen Aufgaben, das Unternehmen auf Messen, in Fachausschiissen und bei
Fachverbanden zu vertreten. Er war daher in vielfacher Hinsicht bestens vernetzt und ver-
flgte Gber einen vielfaltigen Zugang zu Informationen, wie sie typisch fir Mitarbeiter der
Gruppe 3 der RL Nr. 34 sind.

Davon ausgehend hat der Antragsteller nach dem Verstandnis der Schiedsstelle hinsichtlich
der Erfindungsgegenstande von erheblichen vom Unternehmen geschaffenen und ermég-
lichten Informationsgewinnen profitiert, so dass keine hohere Wertzahl als ,c=3“ in Be-

tracht kommen kann.

Somit erreicht er den Punktwert 7, der nach der Konkordanztabelle der Verglitungsrichtli-

nien einem Anteilsfaktor von 13 % entspricht.
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