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Leitsdtze (nicht amtlich):

1.

Hat der Arbeitgeber eine Diensterfindung durch Erklarung nach § 6 Abs. 1 ArbEG oder an-
knipfend an eine Erfindungsmeldung oder die Haftetikett-Rechtsprechung des BGH
durch Fiktion nach § 6 Abs. 2 ArbEG in Anspruch genommen, so sind Verwertungshand-
lungen ab dem Zeitpunkt vergitungsrelevant, ab dem der Arbeitgeber Kenntnis davon

erlangt hat, moglicherweise ein Monopolrecht erlangen zu kénnen.

2. Beim Anteilsfaktor hangt die Zuordnung eines in der Maschinenwartung eingesetzten

Elektroinstallateurs hinsichtlich der Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Be-
trieb (Wertzahl ,,c”) zu den Wertzahlen 6 oder 7 davon ab, ob er die Erfindung im eigenen

Aufgabenfeld gemacht hat, oder nicht.



Begrindung:

(...)

Der Antragsteller war zum Zeitpunkt der streitgegenstandlichen Erfindung bei der Antragsgeg-
nerin als Elektroinstallateur auf dem Arbeitsplatz ,Instandhaltung (...)fertigung” eingesetzt.
Seine Aufgabe umfasste die Instandhaltung der Maschinen, mit deren Hilfe aus zugelieferten
(...) in mehreren Schritten {(...) gefertigt werden. Aufgrund dieser Tatigkeit verfligte er tber
Kenntnisse tiber den Fertigungsprozess von (...), insbesondere auch dartber, dass die fertigen
(...) durch (...) und anschlieBendes (...) mit (...) versehen werden. Weiterhin erlangte er Kennt-
nis davon, dass die Antragsgegnerin mit dem Problem konfrontiert war, dass die daraus resul-
tierende (...) zur Folge hatte, dass die (...) erreichte. Im Rahmen eines Besuchs der Hannover-
Messe, der in Zusammenhang mit seiner Tatigkeit der Instandhaltung von Maschinen stand,
erlangte er an einem Messestand zuféllig Kenntnis von einem (...)verfahren fir Lacke, Kleber
und Glasuren mittels (...), aus dem eine (...) resultieren soll. Seinen daraus resultierenden Ge-
danken, ob das nicht auch mit der (...) moglich ware, teilte er nach Riicksprache mit seinen
Vorgesetzten, wie er seine ldee adressieren solle, im August 2013 der zustdandigen Mitarbei-
terin ,,A“ aus der Entwicklungsabteilung per E-Mail mit. Dort wurde der Gedanke weiterver-
folgt. Ausweislich eines E-Mails aus dem Oktober 2017 sollte die Produktion in das neue Her-
stellungsverfahren UGberfiihrt werden. In einem E-Mail-Verkehr aus dem Januar 2018 fragte
der Antragsteller bei der Mitarbeiterin ,A“ aus der Entwicklungsabteilung nach, ob sich , mit
dem Patent schon was getan habe“. Die Antwort war, dass sie trotz mehrmaliger Nachfrage
noch keine Antwort bekommen habe. Am (...) 2018 erfolgte die Patentanmeldung EP (...) Al
durch die Konzernmutter der Antragsgegnerin. (...). Als Erfinder benannt sind der Antragsteller
und ,,A“. Das Europaische Patentamt hat am (...) 2023 die Erteilung des Patents angekiindigt.
Der Antragsteller hat sich mit ,A“ einvernehmlich auf eine jeweils halftige Aufteilung der Er-
finderschaft geeinigt. Nach Auskunft der Antragsgegnerin wird die Erfindung seit August 2017

benutzt.

Die Beteiligten haben im Schiedsstellenverfahren u.a. unterschiedliche Auffassungen zum Er-

findungswert und zum Anteilsfaktor vorgetragen.



Die Schiedsstelle hat diesen Sachvortrag auf das richtige Verstandnis der Beteiligten vom gel-

tenden Arbeitnehmererfinderrecht hin Gberpriift und ist dabei zu folgendem Ergebnis gekom-

men:

1.

BezugsgroRe

Welche BezugsgroRe potentielle Lizenzvertragsparteien konkret vereinbaren wirden,
hangt malgeblich davon ab, welche Bedeutung sie der monopolgeschiitzten technischen
Lehre flr das am Markt gehandelte Produkt zumessen und in welcher GréRBenordnung sie

deshalb Produktumsatze zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen wirden.

Bei der Klarung dieser Frage stellen Lizenzvertragsparteien erfahrungsgemaR darauf ab,
inwieweit das am Markt gehandelte Produkt durch die patentgeschiitzte Technik wesent-
lich gepragt wird bzw. inwieweit es in seinen Funktionen von der patentgeschiitzten tech-
nischen Lehre wesentlich beeinflusst wird, wozu sie den Patentschutz ausgehend von der
Reichweite der Patentanspriiche unter Bericksichtigung aller Umstande des Einzelfalls

wirdigen.1

Denn die Reichweite des Monopolschutzes bestimmt die Reichweite des Verbietungs-
rechts des Patentinhabers aus § 9 PatG. Der an einer Lizenznahme Interessierte wird des-
halb nur insoweit bereit sein, eine Lizenzgeblihr zu bezahlen, als er durch die rechtliche

Reichweite des Patents an der Losung eines technischen Problems gehindert wird.

Kann dem potentiellen Lizenznehmer im konkreten Fall die Herstellung und der Vertrieb
eines Produkts vom Patentinhaber nicht vollstdandig untersagt werden, weil es teilweise
nicht unter den Schutzumfang des Patents fallt, wird dieser auch nicht bereit sein, flir den
nicht von dem verhandlungsgegenstandlichen Patent geschitzten Anteil am Umsatz eine
Lizenzgebiihr zu entrichten und der potentielle Lizenzgeber wird das auch nicht durchset-

zen kénnen.

Diese Situation ist insbesondere dann gegeben, wenn das Produkt neben der streitgegen-
standlichen technischen Lehre mehrere fiir seine Funktionalitdt relevante technische
Problemkreise enthilt, die entweder freien Stand der Technik darstellen oder in denen
ausschlieBlich oder zumindest auch die technische Lehre anderer Schutzrechte realisiert

ist.

1 vgl. BGH vom 17.11.2009 — Az.: X ZR 137/07 — Turinnenverstarkung



In einer solchen Situation stellen sachorientierte Lizenzvertragsparteien in ihren Verhand-
lungen erfahrungsgemaR in einem ersten Schritt gegeniber, welche fir die Funktion we-
sentlichen technischen Problemkreise das Produkt enthalt und gewichten diese aus ihrer

jeweiligen subjektiven Sicht zueinander.

In einem zweiten Schritt ordnen sie die Reichweite des Verbietungsrechts aus der Schutz-
rechtsposition, liber deren Lizenzierung sie verhandeln, aus ihrer Sicht einem oder meh-
reren Problemkreisen zu. Gegebenenfalls miissen sie auch hier noch einmal Gewichtun-
gen vornehmen, wenn die herausgearbeiteten Problemkreise auch nur teilweise vom Ver-

bietungsrecht erfasst sind.

Am Ende dieses Prozesses kommt ein Lizenzvertrag regelmaRig nur dann zustande, wenn
potentielle Lizenzvertragsparteien zu diesen Fragestellungen einen Konsens erreichen,
der aus einer vernunftbasierten Sicht tragfahig erscheint. Deshalb besteht die Aufgabe
bei der Abschatzung des Erfindungswert als Grundlage der Erfindungsvergilitung darin,

diesen Prozess objektiv nachzubilden.

Davon ausgehend hélt es die Schiedsstelle fiir wahrscheinlich, dass sich verniinftige Li-
zenzvertragsparteien auf die folgende Bewertung der Erfindung fiir die Klingeneinheiten

verstandigt hatten:

Die (...) beinhaltet, wie die Antragsgegnerin zu Recht ausfiihrt, verschiedene Problem-
kreise, die sich auf die (...) einerseits und das ,,Drumherum® andererseits verteilen. Da die
Kernfunktion eines (...) von den (...) erfillt wird, halt es die Schiedsstelle jedoch fiir sach-

gerecht, den (...) als solchen einen Anteil von 50 % an der (...) zuzubilligen.

Dem streitgegenstandlichen Verfahren wiederum gesteht die Antragsgegnerin einen An-
teil von 25 % an den (...) zu, was im Hinblick auf andere mit den (...) in Zusammenhang

stehende wesentliche Fragestellungen wie insbesondere (...) nachvollziehbar erscheint.

Uberdies ist zu beriicksichtigen, dass nicht die (...) an sich erfunden wurde, sondern sich
die Wirkung des gefundenen Verfahrens darauf beschrankt, die (...) so zu beeinflussen,
dass die (...)eigenschaften der (...) schon ab (...) optimal sind. Das rechtfertigt es nach Auf-
fassung der Schiedsstelle, letztlich der Erfindung fiir die Funktionalitat der reinen (...) le-

diglich einen Anteil von 12,5 % zuzuweisen.



Davon ausgehend ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass Lizenzvertragsparteien sich
auf 6,25 % des Ab-Werk-Nettoabgabepreises einer (...) als erfindungsgemadBen Umsatz

und damit als BezugsgroRRe eines Lizenzvertrages geeinigt hatten.

Lizenzsatz

Hinsichtlich der Hohe des Lizenzsatzes besteht die Aufgabe bei der Abschatzung des Er-
findungswerts darin, ausgehend von der vereinbarten BezugsgroRe die Uberlegungen po-
tentieller Lizenzvertragsparteien objektiv nachzubilden, die unter verniinftigen Kaufleu-
ten konsensfahig gewesen waren und so mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zum Ab-

schluss eines Lizenzvertrags gefiihrt hatten.

Dabei ist auf die Quelle abzustellen, die sich im konkreten Fall als am belastbarsten er-
weist, weil sie den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf dem vom Unternehmen mit

dem streitgegenstandlichen Patent bedienten Produktmarkt am besten Rechnung tragt.

Die US-Patentabteilung der Konzernmutter der Antragsgegnerin ist bei Ihren ersten Kal-
kulationen von einem Lizenzsatz von 2 % ausgegangen. Die Schiedsstelle geht davon aus,
dass der dortige Mitarbeiter entsprechend fachlich beschlagen ist und diesen Lizenzsatz
in Kenntnis der tatsachlichen Lizenzvertragspraxis auf dem einschlagigen Produktmarkt

noch unbelastet von einem deutschen Schiedsstellenverfahren angesetzt hat.

Hinsichtlich der Abstaffelung nach RL Nr. 11 besteht Konsens. Der Abstaffelung unterlie-
gen strukturell stets aber nur die iber die Gesamtnutzungszeit kumulierten erfindungs-

gemaRen Umséatze, nicht die Gesamtumsatze mit (...).

Ein Risikoabschlag vom Lizenzsatz ist nicht angezeigt, da das Europaische Patentamt eine

Patenterteilung angekindigt hat.

Pauschale Erldsschmalerung

Fiir die von der Antragsgegnerin geltend gemachte pauschale Erlosschmélerung von 10 %
auf die Ab-Werk-Nettoumsatze besteht kein Raum, da die von der Schiedsstelle nur in
Ausnahmefallen akzeptierte pauschale Erlosschmaélerung gerade der Ermittlung der Ab-

Werk-Nettoumsatze dient.



4. zu bericksichtigende Umsatzjahre

Der Anspruch auf Erfindungsvergitung entsteht nach § 9 Abs. 1 ArbEG mit der Inan-

spruchnahme.

Vorliegend ist die Frage der Erfindungsmeldung durch den Antragsteller streitig, wobei zu
beachten ist, dass bereits eine Erfindungsmeldung per E-Mail ausgereicht hatte und der

Antragsteller ausdriicklich nachgefragt hatte, wie er seine Idee adressieren soll.

Unabhdngig davon hat die Konzernmutter der Antragsgegnerin mit der Patentanmeldung
vom (...) dokumentiert, dass ihr das Wissen und die Erkenntnismdglichkeiten vermittelt
worden waren, die der Antragsgegnerin nach § 5 ArbEG von den Erfindern vermittelt wer-
den missen, weshalb die Antragsgegnerin die Diensterfindung allerspatestens 4 Monate

spater nach § 6 Abs. 2 ArbEG in Anspruch genommen hat.?2

Daran schlief3t sich die Frage an, ob auch vor diesem Zeitpunkt liegende Verwertungs-

handlungen der Vergiitungspflicht unterliegen.

Nach Auffassung des BGH3 ordnet das Gesetz nicht nur einen Verglitungsanspruch auf-
grund ab der Inanspruchnahme erfolgender Nutzungen an. Denn geschuldet sei nach dem
Wortlaut des Gesetzes ein Anspruch auf angemessene Verglitung, womit ein angemesse-
ner Anteil an allen wirtschaftlichen Vorteilen gemeint sei, die dem Arbeitgeber aufgrund

der Diensterfindung kausal tatsachlich zuflief3en.

Dem folgend hangt die Frage, welche Nutzungen fir die Verglitungsberechnung einzube-

ziehen sind, davon ab, welche Vorteile kausal der Diensterfindung geschuldet sind.

Der Arbeitgeber erlangt vom Arbeitnehmer durch die Inanspruchnahme (§ 6 ArbEG) der
Diensterfindung und die damit verbundene Uberleitung (§ 7 ArbEG) das urspriinglich dem
Arbeitnehmer nach § 6 PatG zustehende Recht auf das Patent (Monopolrecht). Wenn ein
Arbeitnehmer pflichtgemald eine Erfindung unverziiglich meldet, sobald er diese gemacht
hat, versetzt er den Arbeitgeber in dem Zeitpunkt, in dem das Recht auf das Patent nach
§ 6 PatG entstanden ist, auch in die Position, sich diesen Vorteil durch Inanspruchnahme

anzueignen und ihn sich zu Nutze zu machen. Bei ordnungsgemaRer Erfindungsmeldung

2 BGH vom 04.04.2006, Az.: X ZR 155/03 — Haftetikett; BGH vom 12.04.2011, Az.: X ZR 72/10 — Initialidee; BGH vom
14.02.2017, Az.: X ZR 64/14 — Lichtschutzfolie
3 Entscheidung vom 29.04.2003 — Az.: X ZR 186/01 — Abwasserbehandlung



sind deshalb alle Verwertungshandlungen vergiitungspflichtig, die ab dem Zeitpunkt des

Zugangs der Erfindungsmeldung gemacht worden sind.

Ist der Zugang einer Erfindungsmeldung streitig, muss dementsprechend der Zeitpunkt
bestimmt werden, ab dem der Arbeitgeber Kenntnis von der Moglichkeit erlangt hat,

moglicherweise ein Monopolrecht erlangen zu kénnen.4

Aus dem E-Mail-Verkehr zwischen dem Antragsteller und der ,A“ aus der Entwicklungs-
abteilung aus dem Januar 2018 ergibt sich nach Uberzeugung der Schiedsstelle zweifels-
frei, dass die Frage der Patentierung schon im Jahr 2017 aus der Entwicklungsabteilung

heraus angestoRen worden sein muss.

Davon ausgehend sind bereits Umséatze als verglitungspflichtig anzusehen, die ab der

zweiten Jahreshalfte 2017 gemacht worden sind.

5. Anteilsfaktor

Mit dem Tatbestandsmerkmal ,Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb so-
wie Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung” hat der Gesetzgeber
in § 9 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck gebracht, dass die auf den Erfinder zuriickgehenden,
als Erfindungswert bezeichneten wirtschaftlichen Vorteile zwischen Arbeitnehmer und
Arbeitgeber aufzuteilen sind, weil es der bei einem Unternehmen beschéftigte Erfinder
dank der dem Unternehmen geschuldeten Rahmenbedingungen regelmalig deutlich
leichter als ein auBenstehender, freier Erfinder hat, patentfdhige und am Markt verwert-

bare neue technische Losungen zu entwickeln.

Denn die fiir das Zustandekommen von Erfindungen férderlichen Rahmenbedingungen
hat im Laufe der Zeit das Unternehmen geschaffen und finanziert bzw. finanziert diese
fortwdhrend. Deshalb hat das Unternehmen einen grofRen, in der Regel den iberwiegen-
den Anteil daran, dass es zu Erfindungen kommt. Dementsprechend muss dem Unterneh-
men auch der auf diesen Anteil entfallende Teil des Erfindungswerts verbleiben, da an-
dernfalls ohne Rechtsgrund in das von Art. 14 GG gewadhrleistete Eigentum des Unterneh-

mens eingegriffen wiirde.

4 vgl. EV vom 06.12.2019 — Arb.Erf. 10/18, abrufbar unter www.dpma.de



Daher soll der Arbeitnehmer an dem auf seine Erfindung zuriickgehenden Erfindungswert

lediglich partizipieren.

In welchem MaRe das 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 den unternehmensbezogenen
Rahmenbedingungen geschuldet ist und inwieweit die Entstehung der Erfindung dem Ar-

beitnehmer zugerechnet werden kann.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird als Anteilsfaktor bezeich-
net und in Prozentwerten ausgedriickt. Er hangt davon ab, welche unternehmensbezoge-
nen Vorteile der Arbeitnehmer gegeniiber einem aulenstehenden Erfinder bei der Ent-
stehung der Erfindung hatte und in welchem MaRe das Zustandekommen der Erfindung
deshalb dem Unternehmen zuzuschreiben ist, und wird ermittelt, indem diese
Fragestel-lung gemadR den RL Nr. 30 — 365 aus den Perspektiven ,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 Konkordanztabelle
der RL Nr. 37 einem Prozentwert zugeordnet, der den Anteil des Arbeitnehmers

wiedergibt.

Mit dieser Betrachtung versuchen die Vergltungsrichtlinien, die konkreten
Bedingungen zum Zeitpunkt der Erfindung miteinander zu vergleichen, unter denen
einerseits der in das Unternehmen integrierte Arbeitnehmer die erfinderische Losung

gefunden hat, und denen andererseits ein aulRenstehender Erfinder unterlegen wire.

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 Vorbild haben, regelmaRig nur sinn-, aber nicht wortgemall angewandt werden,
um ih-rem Zweck als sachdienliche Erkenntnisquelle bei der Klarung der Frage gerecht
zu wer-den, wie sich die Beitrdge zum Zustandekommen der Erfindung auf das

Unternehmen und den Erfinder verteilen.

5 Vom Bundesminister flir Arbeit und Sozialordnung nach § 11 ArbEG erlassene Richtlinien fiir die Vergitung von
Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst vom 20.Juli 1959, gedndert durch die Richtlinie vom 1. September 1983



Entscheidend ist daher, wie sich die tatsachlichen Umstande der Erfindungsentstehung
im Hinblick auf den in § 9 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck kommende gesetzlichen Sinn des
Anteilsfaktors darstellen und nicht, ob das Festhalten am bloRen Wortlaut einzelner For-
mulierungen der Verglitungsrichtlinien zu einem aus individueller Sicht ,,besseren” Ergeb-

nis fahrt.

Davon ausgehend gilt fiir die Wertzahl ,a“ Folgendes:

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

ist, erfinderische Uberlegungen anzustoRen.

Entspringen diese Impulse einer betrieblichen Initiative, liegt eine betriebliche Aufgaben-
stellung im Sinne der Gruppen 1 und 2 der RL Nr. 31 vor, wobei dann der Regelfall die

Gruppe 2 ist, wahrend die Gruppe 1 nur sehr seltenen Ausnahmeféllen vorbehalten ist.

Rihren die Impulse, erfinderische Uberlegungen anzustoRen, nicht von einer betriebli-
chen Initiative her, so ist keine betriebliche Aufgabenstellung gegeben. Dann sind die
Gruppen 3 — 6 der RL Nr. 31 einschlagig, wobei sich regelmaRig die Gruppe 3 oder die

Gruppe 4 als zutreffend erweist.

Die genaue Zuordnung zur jeweiligen Gruppe entscheidet sich an der Frage, ob und in
welchem Umfang betriebliche Einfliisse den Arbeitnehmer an die erfindungsgemafe Auf-
gabenstellung herangefiihrt haben, wobei diese nicht nur beschrankt auf bestimmte Be-
triebsteile und Funktionen Bertiicksichtigung finden, sondern aus der gesamten Unterneh-

menssphére des Arbeitgebers stammen kdnnen.

Beschaftigt ein Unternehmen Mitarbeiter, bei denen die Suche nach Lésungen zur Leis-
tungspflicht gemalk § 611a BGB zahlt, so hat das Unternehmen grundsatzlich bereits eine
betriebliche Initiative zur Losung von betrieblich relevanten technischen Problemen er-
griffen und damit einen mafgeblichen Impuls gesetzt. Ein konkreter Auftrag zur Losung
eines bestimmten Problems durch das Unternehmen in Austibung des arbeitsrechtlichen
Direktionsrechts nach § 106 GewO ist dann nicht mehr zwingend fiir die Annahme einer
betrieblichen Aufgabenstellung. Die Bandbreite der Fallkonstellationen, die im Bereich ei-

ner betrieblichen Aufgabenstellung liegen, ist dann deutlich weiter.
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Im vorliegenden Fall hatte der Antragsteller aber weder einen konkreten Entwicklungs-
auftrag erhalten noch war er in einem Bereich eingesetzt, in dem Entwicklungstatigkeiten

zum Berufsbild gehoren.

Er hatte jedoch betriebliche Kenntnis davon, dass die Antragsgegnerin mit dem Problem

konfrontiert war, dass die (...) zur Folge hatte, dass die (...) erst nach (...)erreicht hat.

Der Antragsteller ist mithin durch die infolge der Betriebszugehorigkeit erlangte Kenntnis
von Mangeln und Bedirfnissen zur Erfindung veranlasst worden, ohne diese Mangel
selbst festgestellt zu haben. Dafiir sehen die Vergitungsrichtlinien die Wertzahl ,,a=3“

vor.

Fir die Wertzahl ,,b“ gilt Folgendes:

Die Wertzahl , b“ betrachtet die Lésung der Aufgabe und beriicksichtigt, inwieweit beruf-
lich geldufige Uberlegungen, betriebliche Kenntnisse und vom Betrieb gestellte Hilfsmittel

und Personal zur Losung gefiihrt haben.

(1) Die Losung der Aufgabe wird dann mit Hilfe der berufsgeldufigen Uberlegungen ge-
funden, wenn sich der Erfinder im Hinblick auf seinen Beitrag zu der Erfindung im
Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die ihm durch Ausbildung, Weiter-
bildung und/oder berufliche Praxis vermittelt worden sind und die er fiir seine beruf-

liche Tatigkeit haben muss.

Der Antragsteller war als Elektroinstallateur auf dem Arbeitsplatz ,Instandhaltung
(...)fertigung” eingesetzt. Seine Aufgabe umfasste die Instandhaltung der Maschinen,
mit deren Hilfe aus (...) in mehreren Schritten (...) gefertigt werden. Daraus kann nach
Auffassung der Schiedsstelle nicht abgeleitet werden, dass der Antragsteller derart
mit den Feinheiten von (...)verfahren vertraut war, dass sich die gefundene Losung

als berufsgeldufige Uberlegung darstellt.

(2) Hinsichtlich der betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse ist maRgeblich, ob der Arbeit-
nehmer dank seiner Betriebszugehorigkeit Zugang zu einschlagigen Arbeiten und
Kenntnissen hatte, die den innerbetrieblichen Stand der Technik bilden und die ein
freier Erfinder nicht hat. Das ist nach Auffassung der Schiedsstelle gegeben. Denn der
Antragsteller war beruflich auf der Hannover-Messe und kannte das innerbetriebli-

che Problem.
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(3) An der Unterstiitzung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es dann, wenn die malge-
benden technischen Merkmale der Erfindung nicht erst durch konstruktive Ausarbei-
tung oder Versuche oder unter Zuhilfenahme eines Modells gefunden worden sind,
sondern die technische Lehre im Kopf der Erfinder entstanden ist, sich als solche ohne
weiteres schriftlich niederlegen lieB und damit im patentrechtlichen Sinne ausnahms-
weise bereits fertig war®. Der erfinderische Beitrag des Antragstellers bestand darin,
dass er seine Idee in die Entwicklungsabteilung eingebracht hat, ein (...)verfahren fir
Lacke, Kleber und Glasuren (...) fir (...) einzusetzen. Zu dieser Idee ist er nicht infolge
der Benutzung technischer Hilfsmittel der Antragsgegnerin gelangt. Allerdings be-
steht eine Erfindung grundsatzlich darin, dass sich der Erfinder die Erkenntnis er-
schlielRt, wie mit bestimmten technischen Mitteln ein konkretes technisches Problem
gelost werden kann und diese Erkenntnis so verlautbart, dass sie von einem Fach-
mann als ausfliihrbare Anweisung zum technischen Handeln genutzt werden kann.
Um von der Idee des Antragstellers zu einer solchen technischen Lehre zu gelangen,
bedurfte es vorliegend noch der von der Entwicklungsabteilung durchgefiihrten Ver-
suche mit angemieteten (...)maschinen, weshalb dieses Teilmerkmal als erfillt ange-

sehen werden muss.

Bei zwei erfiillten Teilmerkmalen betragt die Wertzahl ,b=2,5“.

Fir die Wertzahl ,,c” gilt Folgendes:

Die Wertzahl ,,c” ergibt sich aus den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im
Betrieb. Nach RL Nr. 33 hangt die Wertzahl ,,c” davon ab, welche berechtigten Leistungs-
erwartungen der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer stellen darf. Entscheidend daftr sind
die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und seine nicht zwingend durch Ausbildung,
sondern gegebenenfalls auch praktisch durch Erfahrung erworbene Vorbildung zum Zeit-
punkt der Erfindung. Hierbei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im Verhaltnis
zum Anteil des Arbeitgebers verringert, je grolRer — bezogen auf den Erfindungsgegen-
stand — der durch die Stellung ermdglichte Einblick in die Entwicklung im Unternehmen
ist. MaRRgeblich ist also nicht eine formale Zuordnung, sondern eine Bewertung der inter-

nen und externen Vernetzung und der damit verbundenen Informationszufliisse und der

6 OLG Dusseldorf vom 09.10.2014, Az.: 1-2 U 15/13, 2 U 15/13
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Moglichkeit, diese aufgrund der eigenen Befdhigung, fir deren Einbringung das Unter-
nehmen ein hierarchieaddquates Arbeitsentgelt bezahlt, nutzbringend verarbeiten zu

kénnen.

Die hochste Wertzahl, die Beschaftige auf akademischem Wissensniveau erreichen kon-
nen, ist die Wertzahl ,c=5“. Der Richtliniengeber hat exemplarisch fir diese Wertzahl In-
genieure in der Fertigung genannt, weil er davon ausgegangen ist, dass derartige Mitar-
beiter nur sehr wenige Ankniipfungspunkte, Gestaltungsmoglichkeiten und Informations-

zufllsse haben, aus denen Erfindungen resultieren kdnnen.

Fiir Mitarbeiter, die liber solche Gestaltungsmoglichkeiten und tiefergehende Einblicke
verfligen, hat der Richtliniengeber hingegen maximal die Wertzahl ,,c=4" vorgesehen und
exemplarisch dafir Ingenieure in der Entwicklung genannt. Sollte ein solcher Arbeitneh-
mer Flhrungsfunktionen ausiiben, die mit einem dadurch erhéhten technischen Informa-
tionszufluss verbunden sind, kann die Wertzahl ,,c” auch weiter absinken. Der Richtlinien-
geber hatte hierfiir exemplarisch Gruppenleiter in der Entwicklung und Leiter von Ent-

wicklungsabteilungen genannt.

Der Antragsteller ist jedoch kein Ingenieur und hat er im Laufe der Zeit auch kein ver-
gleichbares Praxiswissen erworben. Er ist Elektroinstallateur. Fiir ihn kommen daher nur
die Wertzahlen ,,c=6" oder ,,c=7“ in Betracht. Die beiden Gruppen unterscheiden sich
dadurch, dass von Mitarbeitern der Gruppe 6 ausgehend von einer formalen Meisterqua-
lifikation oder adaquater Praxiserfahrung Rationalisierungsvorschldage im eigenen Aufga-
benfeld und Motivation zu einfachen technischen Neuerungen erwartet werden, wah-
rend von Mitarbeitern der Gruppe 7 die Losung konstruktiver oder verfahrensmaRiger

technischer Aufgaben nicht erwartet wird.

Der Antragsteller war als Elektroinstallateur auf dem Arbeitsplatz ,Instandhaltung (...)fer-
tigung” eingesetzt. Seine Aufgabe umfasste die Instandhaltung der Maschinen, mit deren

Hilfe aus (...) in mehreren Schritten (...) gefertigt werden.

Die hier streitgegenstandliche Diensterfindung war weder eine einfache technische Neu-
erung noch betrifft sie den Aufgabenbereich Instandhaltung von Maschinen, weshalb vor-

liegend nur die Wertzahl ,,c=7“ sachgerecht sein kann.



(..)
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Aus einem Gesamtpunktwert von 12,5 (,,a=3“+,b=2,5“+,c=7") ergibt sich nach der Kon-
kordanztabelle der RL Nr. 37, dass die streitgegenstandliche Erfindung zu 35,5 % auf das
Wirken des Arbeitnehmers zurickzufiihren ist, wahrend das Unternehmen einen Anteil

von 64,5 % zum Zustandekommen der Erfindungen beigetragen hat.
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