LG Munchen [, Teil- und Endurteil v. 26.06.2020 — 21 O 9709/17

Titel:
Durchsetzung und Berechnung der Arbeitnehmererfindervergitung

Normenketten:

ArbNErfG § 9, § 43

PatG § 9 Nr. 3, § 37 Abs. 1, § 124
BGB § 195, § 242, § 362

Leitsatze:

1. Macht ein Arbeitnehmer Zahlungsanspriiche auf Arbeitnehmererfindervergiitung geltend, ist er fiir seine
Erfinderstellung darlegungs- und beweisbelastet. Allerdings ist von einer Beweislastumkehr zu seinen
Gunsten auszugehen, wenn er zunachst als Erfinder im Patentregister eingetragen wurde und der
Arbeitgeber auch ansonsten durch sein Verhalten hat erkennen lassen, dass er keine Zweifel an der
Erfinderstellung des Arbeitnehmers hegt. (Rn. 48 ff.) (redaktioneller Leitsatz)

2. Die der Eintragung im Patentregister vorausgehende Erfinderbenennung ist fiir den Nachweis der
Erfinderstellung jedenfalls dann allein nicht mehr ausreichend, wenn sie substantiiert bestritten wurde.
Hierfiir bedarf es konkreten Vortrages dazu, wer die Erfindung wodurch getatigt haben soll. (Rn. 59)
(redaktioneller Leitsatz)

3. Bei der Berechnung der Vergiitung ist nicht auf den Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Erfindung,
sondern darauf abzustellen, wann der Arbeitgeber die wirtschaftlichen Vorteile aus der Erfindung gezogen
hat. (Rn. 97) (redaktioneller Leitsatz)

4. Fir die Bestimmung der Vergiitung kommt es auf den anhand der Lizenzanalogie zu bestimmenden
Erfindungswert an. Die maRgebliche BezugsgroRe fiir den Lizenzsatz ist der erzielte Umsatz und nicht der
Gewinn. (Rn. 137 f.) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagworte:
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des Zeugen, Aussetzung des Verfahrens, Klagepatent, Darlegungs und Beweislast

Fundstelle:
GRUR-RS 2020, 27403

Tenor

I. Die Beklagte wird im Wege des Endurteils verurteilt, an den Klager zu 1) fir die Nutzung der dem
deutschen Patent DE ... sowie der dem deutschen Patent ... zugrunde liegende Erfindung bis Ende 2014
EUR 90.342,29 zuzlglich Zinsen in Hohe von 5 Prozentpunkten tber dem Basiszinssatz seit dem
16.08.2017 zu zahlen.

II. Die Beklagte wird im Wege des Endurteils verurteilt, an den Klager zu 2) fir die Nutzung der dem
deutschen Patent ... zugrunde liegende Erfindung bis Ende 2014 EUR 32.386,14 zuzuglich Zinsen in Hohe
von 5 Prozentpunkten Uiber dem Basiszinssatz seit dem 16.08.2017 zu zahlen.

lll. Die Beklagte wird im Wege des Teil-Urteils verurteilt, die von ihr mit Schriftsatz vom 05.03.2020 auf den
Seiten 7 und 8 erteilten Auskunfte (Bl. 384/385 d.A.) an Eides Statt zu versichern.

IV. Im Ubrigen wird die Klage - soweit (iber sie zu entscheiden war - durch Endurteil abgewiesen.
V. Die Widerklage wird abgewiesen.
VI. Die Kostenentscheidung bleibt dem Schlussurteil vorbehalten.

VII. Das Urteil ist in Ziffer |. fur den Klager zu 1) sowie in Ziffer II. fir den Klager zu 2) jeweils gegen
Sicherheitsleistung in Hohe von 110 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig



vollstreckbar. Die Ziffer lll. des Urteils ist fir die Klager gegen Sicherheitsleitung in Hohe von 10.000,00
EUR vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

1

Die Klager machen im Wege der Leistungsklage Zahlungsanspriiche sowie daneben im Wege der
Stufenklage weitere Anspriiche aus Arbeitnehmererfinderrecht wegen Arbeitnehmererfindervergiitung
gegen die Beklagte geltend. Die Beklagte hat gegen sie Widerklage erhoben.

2
Die Klager waren Mitarbeiter der Beklagten bzw. deren Rechtsvorgangerin, der ... technologies Group.

3

Der Klager zu 1) ist Diplom-Wirtschats-Ingenieur (FH). Er trat am 01.05.2007 bei der Rechtsvorgangerin der
Beklagten ein und schied mit Wirkung zum 31.03.2015 bei der Beklagten aus. Der Klager zu 2) ist
Feinwerkmechaniker-Meister, der bei der Rechtsvorgangerin der Beklagten als Auszubildender im Jahr
1997 eintrat. Er schied mit Wirkung zum 31.12.2014 bei der Beklagten aus.

4

Die Beklagte ist ein Unternehmen des weltweit tatigen Autozuliefererkonzerns ... Der M.-Konzern Gibernahm
im Jahr 2011 die vier Werke des Aluminiumdruckguss-Spezialisten ... technologies Group und wurde
dessen Gesamtrechtsnachfolger.

5

Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents DE 1 betreffend ein Verfahren zur Herstellung von
dinnwandigen rotationssymmetrischen Bauteilen aus Aluminium oder Aluminiumlegierung. Das Patent
wurde am 22.12.2011 angemeldet und die Patenterteilung am 29.05.2013 veroffentlicht. Als Erfinder sind in
der Patentschrift die Klager sowie die Herren W. und H. genannt (Anlage K 1; im Folgenden: ,Streitpatent
1%). Seine Anspriiche lauten:

»1. Verfahren zur Herstellung eines diinnwandigen rotationssymmetrischen Bauteils (1) aus Aluminium oder
einer Aluminiumlegierung im Druckgussverfahren, das auf seinen inneren und/oder au3eren Mantelflachen
(9, 10) fertig bearbeitet wird, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Teilbereich (5) der
Mantelflachen (9, 10) unbearbeitet bleibt und sowohl als kraftschllissige Lagerflache (2, 2') zum Spannen
des Bauteils (t) als auch firr einen Einbau in eine Baugruppe verwendet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass das Spannen des Bauteils (1) durch
Rundspannen mit einem Spannwerkzeug (6) erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 2 dadurch gekennzeichnet, dass das Rundspannen sowohl durch Spannen an
Lagerflachen (2, 2') an der Mantelinnenseite (10) als auch durch Spannen an Lagerflachen (4) an der
MantelauRenflache (9) erfolgt.

4. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass das die Lagerflachen (2, 2') durch
Zahnflanken einer Innenverzahnung (20, 21) gebildet werden.

5. Verfahren nach Anspruch 4 dadurch gekennzeichnet, dass die Zahnflanken, die als Lagerflache (2, 2')
dienen, die Positionierung des zylindrischen Bauteils (1) auf einer Auflagerflache der Produktionsanlage
definieren.

6. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die Positionierung Uber angegossenen Nasen
(3, 11) am Bauteil erfolgt.

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6 dadurch gekennzeichnet, dass die Positionierung des zylindrischen
Bauteils (1) mindestens im spanenden Prozess, als auch in der messtechnischen Erfassung erfolgt.”

6

Ferner ist die Beklagte Inhaberin des deutschen Patents DE 2 betreffend eine Vorrichtung zur Herstellung
hohler Alu-Druckgussteile. Das Patent wurde am 03.02.2012 angemeldet. Die Veréffentlichung der
Patenterteilung erfolgte am 25.07.2013. Als Erfinder des Patents sind in der Patentschrift der Klager zu 1)
sowie die Herrn A. und W. genannt (Anlage K 2; im Folgenden: ,Streitpatent 2“). Seine Anspriiche lauten:



»1. Druckgussvorrichtung zur Herstellung eines Hohl-Korpers aus AluminiumDruckgul in einer
Druckgussmaschine (1) mit einem Druckgusswerkzeug bestehend aus Formteilen (8, 9, 10) mit einem
feststehenden Formteil (9) und mindesten zwei beweglichen Formteilen (8, 10), wobei bewegliche Formteile
in mindestens einem weiteren beweglichen Formteil des Werkzeugs gefiihrt sind und wobei die
beweglichen Formteile (10) zusammen mit Eckleisten (61)) einen Raum bilden, indem ein weiteres
bewegliches Formteil, der Kern (11), einfahrbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die beweglichen
Formteile (10) und die Eckleisten (61)) nach dem Zusammenfahren eine Dichtung bilden, die mindestens
einstufig ausgebildet ist und dass die beweglichen Formteile (8, 10, 11) in der geschlossenen Position des
Werkzeuges mindestens durch eine Verriegelung (13), die auf dem feststehenden Formteil (8) aufgebracht
ist, verblockt sind.

2. Druckgussvorrichtung nach Anspruch | dadurch gekennzeichnet, dass die Verriegelungen (13) jeweils
paarweise ein bewegliches Formteil (10) im geschlossenen Zustand blockiert sind.

3. Druckgussvorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die Verriegelungen (13) jeweils
mit ihrer Au3enflache mit der AulRenflache des beweglichen Formteils fluchtend blockiert sind.

4. Druckgussvorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die Verriegelungen (13) in
Richtung des Zentrums des Werkzeugs eine schrage Flache aufweisend blockiert sind.

5. Druckgussvorrichtung nach Anspruch | dadurch gekennzeichnet, dass die Form zwischen den Eckleisten
(61)) und den beweglichen Formteilen (10) mit einer Labyrinthdichtung gedichtet sind.

6. Druckgussvorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass der Kern (11) Uber eine
Fihrungsbuchse (5€), die einen Dichtring (51) aufweist, ziehbar ist.

7. Druckgussvorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die Trennstelle zwischen
Mittelkern (52) und Dichtring (51) soweit auflen angeordnet ist, dass der eventuell entstehende Restgrat in
die Bearbeitungszugabe des Rohteils fallt.

8. Druckgussvorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass ein zentrisches Element in der
GieRform vorhanden ist, das geeignet ist Rohgussstellen (21)) des gegossenen Bauteils, die nicht
nachbearbeitet werden sollen wahrend des DruckgufRvorgangs zu erzeugen.”

7

Ausgangspunkt der den Streitpatenten zugrunde liegenden Erfindungen war die Anfrage der Z. Z2 Fr. an
die Rechtsvorgangerin der Beklagten hinsichtlich der Herstellung eines Getriebetopfes firr ein 8-Gang-
Automatikgetriebe Ende 2006. Aufgrund dieser Anfrage fanden bei der Rechtsvorgangerin der Beklagten
Entwicklungsarbeiten statt, aus denen schliellich die den beiden Streitpatenten zugrundeliegenden
Erfindungen hervorgegangen sind.

8

Alleinige Abnehmerin des von der Rechtsvorgangerin der Beklagten infolge der Entwicklungsarbeiten
hergestellten Getriebetopfs war ab 2009 die Z. Z2 Fr.. Ab 2014 wurde er auch an eine US-amerikanische
Konzerngesellschaft der Beklagten geliefert.

9

Beide Patente wurden von der Beklagten angemeldet. Grundlage der Erfinderbenennung waren die
Mitteilungen der Erfinder und ihrer Anteile vom 13.11.2012 (Anlage K 10) bzw. vom 20.11.2012 (Anlage K
13).

10

Mit Schreiben vom 05.12.2013 forderten die eingetragenen Erfinder die Beklagte zur Zahlung einer
Erfindervergitung auf (Anlage K 18). Eine Einigung Uber die Vergltung kam in der Folge mit den Klagern
nicht zustande. Stattdessen entwickelten sich nach dem Ausscheiden der Klager bei der Beklagten, nicht
jedoch vor dem 09.06.2015, Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien iber die Erfinderstellung
der Klager (vgl. Anlage K 20, CBH 45). Gleichwohl zahlte die Beklagte den Klagern in 2015 eine Vergitung
fur die Nutzung der beiden Streitpatente nach dem Arbeitnehmererfindergesetz.

11



Die Klager tragen vor, ihnen stiinden als Miterfindern Anspriiche aus dem Arbeitnehmererfindergesetz
(ArbNErfG) gegen die Beklagte zu. Fir den Zeitraum von 2009 bis 2013 bzw. bis 2014 stiinden ihnen nach
§ 9 Abs. 1 ArbNErfG ein Betrag von mindestens 257.515,00 EUR (Kl&ager zu 1) bzw. 54.416,00 EUR (Klager
zu 2) zu. Hinsichtlich der bei der Berechnung zu bertcksichtigenden Faktoren stellen die Klager zuletzt auf
die von der Kammer mit Hinweis vom 08.10.2019 bzw. vom 21.02.2020 dargestellten Faktoren ab (Anlage
K 96 a, K 96 b). Ferner behaupten sie zuletzt, sie seien gemeinsam Alleinerfinder der Erfindung des
Streitpatents 1.

12
Fir die Ubrigen Jahre bestiinde ein Auskunftsanspruch anhand dessen ein Zahlbetrag berechnet und
beansprucht werden kénne.

13

Das Bestreiten ihrer Erfinderstellung durch die Beklagte sei unbeachtlich. Die Klager hatten durch eine
Vielzahl vorgelegter Dokumente und Beweisangebote, nicht zuletzt aufgrund ihrer Eintragung im
Patentregister als Erfinder, ihre Erfinderstellung substantiiert dargelegt. Weder der Zeuge W. noch die
Herren B. und R. hatten Beitrége zur Erfindung des Streitpatents 1 geleistet. Im Ubrigen mindere ein
etwaiger Miterfinderbeitrag der Mitarbeiter eines Drittunternehmens den Lizenzsatz gegenuber den Klagern
nicht, da jedem Unternehmen, dessen Mitarbeiter einen Miterfinderbeitrag geleistet hat, das volle
Nutzungsrecht an der Erfindung zustehe. Eine ausnahmsweise Minderung des Lizenzsatzes sei nur dann
moglich, wenn das mitberechtigte Drittunternehmen die Erfindung intensiv nutze oder der Arbeitgeber (= die
Beklagte) im Hinblick auf die Alleinnutzung mit Ausgleichsanspriichen des Dritten rechnen musse. Beides
sei vorliegend nicht der Fall. Eine Teilung des Monopols sei nicht gegeben, da die Beklagte der Z2 von
Beginn an Exklusivitat zugesichert und sich mit einer Freilizenz an das Unternehmen Schiile einverstanden
erklart habe.

14
Der Beitrag des Zeugen W. betreffend das Streitpatent 2 habe sich im Zusammenstellen von Ideen der
Erfinder in Power-Point-Prasentationen erschopft.

15

Durch die Erlauterungen der Erfindungen und verbunden mit der Aufforderung zur Freigabe des
Fertigungslayouts bzw. der Bestellanforderung im August 2008 (Erfindung von Streitpatent 1, Anlage K 8)
bzw. im Mai 2009 (Erfindung von Streitpatent 2, Anlage K 12) hatten die Erfinder in Ansehung der
erheblichen wirtschaftlichen Bedeutung der ZF-Anfrage hinreichend deutlich gemacht, dass ihre Losungen
ein gegebenenfalls patentfahiges Losungsprinzip enthalten und damit im Sinne des ArbNErfG gemeldet.

16
Die Umsatze der US-amerikanischen Konzerngesellschaft Co. Ca. Mi. seien bei der Berechnung der
Vergutung der Klager mit zu berlicksichtigen, da sie der Beklagten zuzurechnen seien.

17

Die zuletzt gestellten Anspriiche seien auch nicht verjahrt, da sie erstens erst im Folgejahr entstinden und
zweitens die Verjahrung durch das Anforderungsschreiben vom 05.12.2013 (Anlage K 18) gehemmt worden
sei.

18
Die Widerklage sei als unbegriindet abzuweisen.

19
Die Klager beantragen zuletzt,

die Beklagte 1 zu verurteilen,
I. den Klagern jeweils eine angemessene Erfindervergiitung (§ 9 ArbEG) zu zahlen, und zwar

1. dem Klager zu 1 fur die Nutzung der dem deutschen Patent DE 3 (,Verfahren zur Herstellung von
dinnwandigen rotationssymmetrischen Bauteilen aus Aluminium oder Aluminiumlegierung“ gemaf Anlage
K1) und der dem deutschen Patent DE 2 (,Vorrichtung zur Herstellung hohler Alu-Druckgussteile gemaf}
Anlage K2) jeweils zugrunde liegenden Erfindung fir deren Nutzungen bis Ende 2013, hilfsweise bis Ende
2014 mindestens 257.515 € nebst 3,5 Prozentpunkten tber dem Basiszinssatz der Europaischen



Zentralbank ab 28.01.2015 bis zur Rechtshangigkeit und danach in Hohe von 5 Prozentpunkten tber dem
Basiszinssatz der Europaischen Zentralbank jeweils ab dem 28.01.;

2. dem Klager zu 2 fiir die Nutzung der dem Streitpatent 1 (Anlage K 1) zugrunde liegenden Erfindung fur
deren Nutzungen bis Ende 2013, hilfsweise bis Ende 2014 mindestens 54.416 € nebst 3,5 Prozentpunkten
Uber dem Basiszinssatz der Europaischen Zentralbank ab 28.01.2015 bis zur Rechtshangigkeit und danach
in Héhe von 5 Prozentpunkten Uber dem Basiszinssatz der Europaischen Zentralbank jeweils ab dem
28.01;;

II. den Klagern jeweils Auskunft zu erteilen und Rechnung dar Uber zu legen, in welchem Umfang sie
und/oder mit ihr verbundene Unternehmen (§§ 15 ff. AktG) im In- und Ausland Produkte, die den
Streitpatenten 1 und 2 (hinsichtlich des Klagers zu 2 nur fir das Streitpatent 1) zugrunde liegende
Erfindungen genutzt haben, insbesondere hiernach jeweils hergestellt, vertrieben oder in den Verkehr
gebracht hat/haben unter Angabe

a) der Herstellungsmengen und -zeiten,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlisselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen (pro
Auftragsposition) sowie den Namen und Anschriften der jeweiligen Abnehmer,

c) der pro Lieferung erzielten Einnahmen,

wobei samtliche Angaben aufgeschlisselt nach Kalenderjahren und der (Typen-)Bezeichnung der
verkauften Produkte zu erfolgen haben und wobei Nutzungen der den Streitpatenten 1 und 2 zugrunde
liegenden Erfindungen bis Ende 2013, hilfsweise bis Ende 2014 von der Auskunftspflicht ausgenommen
sind;

IIl. den Klagern fur fallige Verglitungsanspriiche gemaf erfolgter Aus kunft gemaf Antrag Il. eine
angemessene Erfindervergltung nebst 3,5 Prozentpunkten tUber dem Basiszinssatz der Europaischen
Zentralbank ab 28.01.2015 bis zur Rechtshangigkeit und danach in Hohe von 5 Prozentpunkten tber dem
Basiszinssatz der Europaischen Zentralbank jeweils ab dem 28.01 zu zahlen;

IV. festzustellen, dass die dem Streitpatent 1 zugrunde liegende Erfindung allein auf die Klager zurtickgeht
und der Miterfinderanteil des Klagers zu 1 mindestens 73% betragt;

V. die Widerklage gemaR Schriftsatz vom 19.06.2019 kostenpflichtig abzuweisen.
VI. die Richtigkeit ihrer bisherigen Ausklnfte an Eides Statt zu versichern.

20
Die Beklagte beantragt zuletzt,

Klageabweisung,

hilfsweise,

die Aussetzung des Verfahrens in Bezug auf das Vindikationsverfahren 21 O 11762/19
sowie im Wege der Widerklage

1. festzustellen, dass der Zeuge G2. W. Miterfinder der dem Klagepatent 1 (DE 1) sowie an allen weiteren
Mitgliedern der zugehorigen Patentfamilie zu Grunde liegenden Erfindung ist und

2. die Klager zu verurteilen, der Anerkennung einer Miterfinderschaft des Zeugen G2. W. mit einem
Miterfinderanteil von mindestens 25% an dem Klagepatent 1 (DE 1) sowie an allen weiteren Mitgliedern der
zugehorigen Patentfamilie zuzustimmen.

21

Die Beklagte tragt vor, eine notwendige schriftliche Erfindermeldung habe nicht vorgelegen. Erst mit den
Schutzrechtsanmeldungen am 22.12.2011 (Streitpatent 1) bzw. am 03.02.20212 (Streitpatent 2) habe die
Beklagte in einer mit einer ordnungsgemalen Meldung vergleichbaren Weise dokumentiert, dass sie das
von § 5 ArbNErfG verlangte Wissen habe. Es sei auf die Vorschrift des § 6 Abs. 2 ArnNErfG n.F.
abzustellen, wonach die Zuordnung der Erfindungsrechte zum Unternehmen jedenfalls - und vorliegend erst
- durch die Inanspruchnahmefiktion des § 6 Abs. 2 ArbNErfG n.F. erfolge.



22

Zudem sei die Erfinderstellung der Klager hinsichtlich des Streitpatents 1 zweifelhaft. Der diesbezlgliche
Vortrag der Klager sei widersprichlich bzw. ungeeignet ihre Erfinderstellung zu belegen. Mafligeblich fur die
erfinderrechtliche Beteiligung sei dabei die Abgrenzung derjenigen Patentanspruchsmerkmale, die tber den
Stand der Technik hinausgingen. Zu den Uber den Stand der Technik hinausgehenden Merkmalen hatten
die Klager keinen Beitrag geleistet.

23

Hinsichtlich der Frage, wer stattdessen Erfinder des Streitpatents 1 sei, tragt die Beklagte einerseits vor, der
Zeuge W. habe dieses im Jahr 2007 allein erfunden (vgl. Schriftsatz vom 06.11.2017, Seite 6 / Bl. 35 d.A;;
Schriftsatz vom 28.03.20218, Seite 2 / Bl. 108 d.A.). Ferner hatten die Mitarbeiter der Z Z2 Getriebe GmbH,
R. und B., ein wesentliches Element der Erfindung des Streitpatents 1, namlich das Spannen im Bereich der
unbearbeiteten Zahne, vorgeschlagen. Sie hatten daher einen mafRgeblichen, wenn nicht sogar
Uberwiegenden Anteil an der Erfindung (Schriftsatz vom 28.03.20218, Seite 5, 9/ BI. 111, 115 d.A. sowie
vom 19.06.2019, Seite 5 ff. / Bl. 191 ff. d.A.). Der Erfinderanteil der Mitarbeiter der Z2 kénne mit 40 Prozent
angegeben werden (Schriftsatz vom 14.08.2019, Seite 11/ Bl. 233 d.A.). Nach einem Hinweis des Gerichts
vom 21.02.2020 (BI. 368/371 d.A.) hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 05.03.2020 vorgetragen, die Zeugen
R2. und B. hatten keinerlei Erfinderbeitrag betreffend das Streitpatent 1 geleistet, sondern allein der Zeuge
W. (Seite 4, 5/ BI. 396, 397 d.A.).

24

Hinsichtlich des Streitpatents 2 habe ebenfalls Herr W. alle Merkmale beigetragen, die sich im
kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 befinden. Der Klager zu 1) behaupte unzutreffend, zu den
weiteren Merkmalen seinerseits beigetragen zu haben.

25

Die Klager seien im Ubrigen fiir ihre Stellung als Erfinder darlegungs- und beweisbelastet. Aufgrund der
erheblichen Zweifel an der Erfinderstellung der Klager konne deren Erfindernennung kein ausreichendes
Indiz fur ihre Erfinderstellung sein.

26

Ferner sei die von den Klagern zur Berechnung der Klageforderung angestellte Rechnung samt den ihr
zugrunde liegenden Annahmen unrichtig. Gemaf der BGH-Entscheidung , Turinnenverstarkung“ (GRUR
2010, 223) sei die angemessene Vergitung unter Rickgriff auf Erfahrungswerte und die Auswertung der
am Markt fur gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse erzielbaren Lizenzséatze zu ermitteln. Ma3geblich
seien die generellen Erwartungen an wirtschaftliche Ergebnisse, vorliegend der Automobil-
Zuliefererindustrie. Diese habe ein durchschnittliches EBIT von 7 Prozent. Der Lizenzsatz sei daher
richtigerweise nicht héher als 0,7 Prozent (vgl. Schriftsatz vom 06.11.2017, Seite 20 / Bl. 47 d.A.).

27

Des Weiteren sei zu bericksichtigen, dass die von der Beklagten verkauften Produkte zwar auch durch die
Streitpatente gedeckt wiirden, die ihnen zugrundeliegende Erfindung indes nicht ausreichend fir den
Produkterfolg bzw - verkauf sei. Hinzu komme namlich ein grofRer Anteil an Know-How auf Seiten der
Beklagten bzw. ihrer Rechtsvorgangerin. Der wesentliche Gewinnanteil an den von den Streitpatenten
geschutzten Produkten gehe daher nicht auf die Streitpatente, sondern das Know-How zuriick. Ausgehend
von einem Know-How-Anteil von 50 Prozent und einem angemessenen Lizenzsatz fur beide Erfindungen
zusammen sei daher ein maximaler Lizenzsatz von 0,5 Prozent pro Streitpatent gerechtfertigt (Schriftsatz
vom 28.03.2018, Seite 19/BI. 125 d.A.).

28

Ebenfalls in Rechnung gestellt werden musse, dass der Beklagten infolge der Miterfindereigenschaft der
Herrn R. und B., die nicht Mitarbeiter der Beklagten seien, letzterer eine lizenzmindernde Beeintrachtigung
ihrer Monopolstellung drohe. Dies werde dadurch verstarkt, dass Z2 einem Drittunternehmen gestatte,
erfindungsgemafe Produkte herzustellen und an sie zu liefern.

29

Soweit die Klager versuchten, einen Deckungsbeitrag, d.h. die Differenz zwischen erzielten Erlésen, dem
Umsatz und den variablen Kosten bezogen auf die Gesamtmenge eines Produkts oder eine Mengeneinheit,
als Anhaltspunkt fiir die konkrete Lizenzanalogie heranzuziehen, gehe das fehl. Denn die Beklagte habe der



Z Z2 G3. GmbH an den streitgegenstandlichen Erfindungen keine Lizenz gewahrt (Schriftsatz vom
07.12.2018, Seite 22 f. / Bl. 162 f. d.A.).

30

Weiter sei vom Streitpatent 1 nur die Nacharbeitung und hier wiederum nur ein Teilbereich, namlich das
Einspannen, betroffen. Die Erfindung des Streitpatents 1 habe weder zu einem neuen Produkt noch zu
verbesserten Eigenschaften des Produkts gefuhrt, sondern ziele auf ein handhabbareres und
kostengunstigeres Verfahren der Nachbearbeitung. Vorliegend mache die Nachbearbeitung gemessen am
gesamten Herstellungsprozess einen Wertanteil von 30 Prozent aus. Damit sei entweder die Bezugsgroflie
entsprechend einzugrenzen oder der Lizenzsatz, ausgehend vom Durchschnittswert, nach unten
anzupassen (Schriftsatz vom 28.03.2018, Seite 20 f. / Bl. 125 f. d.A.).

31

Ferner sei entgegen der Ansicht der Klager zwingend eine Abstaffelung vorzunehmen. Zu bertcksichtigen
sei eine Kausalitatsverschiebung, da die hohen Umsatze mit dem von den Streitpatenten geschitzten
Produkt nicht allein auf die Streitpatente zuriickzufihren seien. Vorliegend seien diese Faktoren
insbesondere das bereits erwahnte Know-How der Beklagten und ihr guter Ruf (Schriftsatz vom 19.12.2019,
Seite 10 ff. / Bl. 338 ff. d.A.).

32

Der Anteilsfaktor sei anders zu beurteilen, als die Klager das machten. Fiir den Klager zu 1) betrage dieser
hinsichtlich des Streitpatents 1 lediglich 10 Prozent (Wertzahlen a =2, b = 1, ¢ = 3), fur den Klager zu 2)
betrage der Anteilsfaktor 15 Prozent (Wertzahlen a = 2, b = 1, ¢ = 5) (Schriftsatz vom 19.12.2019, Seite 8 f.
/ BIl. 336 f. d.A.).

33
Nicht unbericksichtigt kdnne bleiben, dass ein Wettbewerber der Beklagten, namlich die Firma Schiile, an
dem Streitpatent ein Vorbenutzungsrecht habe (Anlage CBH 19, CBH 20).

34

SchlieBlich sei auch der Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch unberechtigt, da - unabhangig von der
fehlenden Erfinderstellung der Klager - hinsichtlich der Herstellungsmengen und -zeiten kein sachlich
begrindeter und anzuerkennender Kontrollbedarf bestehe. Der Auskunftsanspruch sei mit Vorlage der
Anlage K 14 erfillt. Auch die Angabe der Umsatze der US-amerikanischen Konzerngesellschaft kdnne nicht
verlangt werden, da die Beklagte aus deren Téatigkeit keine fir das vorliegende Verfahren
vergutungsrelevanten Vorteile ziehe. Anders als die Klager vortragen, bildeten die einzelnen
Konzerngesellschaften der Beklagten keine wirtschaftliche Einheit.

35
Mit Schriftsatz vom 17.04.2020 hat die Beklagte zudem im Hinblick auf die Erfindervergiitung der Klager fur
den Zeitraum von 2009 bis 2013 Verjahrung eingewandt (Bl. 432 d.A.).

36

Hinsichtlich der Widerklage tragt die Beklagte vor, ihre Aktivlegitimation ergebe sich aus der in der
Vergangenheit erfolgten Uberleitung der vom Zeugen W. entwickelten Arbeitsergebnisse auf seine damalige
Arbeitgeberin. Bei der Uberlassung eines Arbeitsergebnisses werde der Arbeitgeber Eigentiimer,
unabhangig davon, was mit dem Entwicklungsergebnis spater im Zusammenhang mit einer eventuellen
Erfindungsmeldung und Patentanmeldung geschehe.

37

Das Gericht hat aufgrund eines Beweisbeschlusses vom 14.05.2018 (BIl. 131/136 d.A.), der mit Beschluss
vom 08.10.2019 (BI. 293/302 d.A.) sowie vom 19.02.2020 (BIl. 363/365 d.A.) abgeandert und mit Beschluss
in der mindlichen Verhandlung vom 13.03.2020 (BI. 418/421 d.A.) betreffend die Zeugen RR., B. und Br.
aufgehoben wurde, in der mindlichen Verhandlung vom 10.07.2019 (BI. 206/214 d.A.) und vom 27.09.2019
(Bl. 317/325 d.A.) den Zeugen W. einvernommen.

38
Mit Schriftsatz vom 19.06.2019 haben neben der Beklagten die Herren R. und B. (Dritt-)Widerklage gegen
die Klager mit folgenden Antragen erhoben:



1. Festzustellen, dass der Zeuge G2. W. sowie die Widerklager zu 2. und 3. Miterfinder der dem
Klagepatent 1 (DE 1) sowie an allen weiteren Mitgliedern der zugehérigen Patentfamilie zugrunde liegenden
Erfindung sind

und

2. Die Klager zu verurteilen, der Anerkennung einer Miterfinderschaft des Zeugen G2. W. und der
Widerklager zu 2.

und zu

3. mit einem jeweiligen Miterfinderanteil von 25% an dem Klagepatent (DE 1) sowie an allen weiteren
Mitgliedern der zugehorigen Patentfamilie zuzustimmen.

39
Mit Schriftsatz vom 25.09.2019 haben die Drittwiderklager zu 2) und zu 3), R. und B., ihre Drittwiderklage
zuriickgenommen.

40

Mit Klageschrift vom 22.08.2019 hat die Z2 F1. AG Klage auf Vindikation des Streitpatents 1 gegen die
Beklagte erhoben. Dieses Verfahren wird von der erkennenden Kammer unter dem Az. 21 O 11762/19
geflhrt.

41

Im Ubrigen wird auf die Schriftsétze der Parteien nebst Anlagen sowie das Protokoll der miindlichen
Verhandlung vom 21.02.2018 (BI. 104/106 d.A.), vom 10.07.2019 (BI. 206/214 d.A.), vom 27.09.2019 (BI.
317/325 d.A.), vom 13.03.2020 (BI. 418/421 d.A.) und vom 26.06.2020 verwiesen.

Entscheidungsgriinde

42
Die Klage hat - soweit Uber sie derzeit zu entscheiden war - nur teilweise Erfolg.

43

Die Klager haben jeweils einen Anspruch auf Zahlung einer Erfindervergitung gegen die Beklagte im
tenorierten Umfang fir den Zeitraum von 2012 bis 2014. Soweit die Klageantrage uber die zugesprochene
Hohe hinausgehen, war die Klage abzuweisen (A.). Damit zusammenhangend war auch der Antrag auf
Feststellung der Alleinerfinderschaft der Klager betreffend das Streitpatent 1 abzuweisen (vgl. A. Il. 2. a)
dd).

44

Da die Beklagte entsprechende Auskunft erteilt hat, war der darauf gerichtete Anspruch der Klager
abzuweisen (B.). Jedoch hat die Beklagte die von ihr zuletzt erteilten Auskinfte an Eides Statt zu versichern
(C.). Die Widerklage war schlieBlich wegen Unbegriindetheit ebenfalls abzuweisen (D.).

A.

45

Den Klagern steht eine Erfindervergiitung im tenorierten Umfang geman § 9 ArbNErfG zu. Insbesondere
sind die Klager als Erfinder der streitgegenstandlichen Erfindungen aktiviegitimiert (I.). Die angemessene
Vergutung bemisst sich nach den in Ziffer Il. dargestellten Faktoren.

46

Die Klager sind fur die Geltendmachung der Zahlungsanspriiche gemaf Klageantrag I. aktivlegitimiert. Ihre
Erfinderstellung steht zur Uberzeugung der Kammer aufgrund der Wiirdigung der gesamten Umsténde des
Falles fest. Die Beklagte hat es demgegentiber nicht vermocht, die fehlende Erfinderstellung der Klager
glaubhaft darzustellen, geschweige denn zu beweisen.

47
1. Die Darlegungs- und Beweislast flr ihre Eigenschaft als Erfinder der beiden Streiterfindungen ftrifft
grundsatzlich die Klager, da es sich um eine fiir sie glinstige Tatsache handelt aus der sie fiir sie glinstige



Rechtsfolgen, namlich Vergitungsanspriche gegen die Beklagte ableiten. Die Feststellung der
anspruchsbegriindenden Tatsachen flir einen Anspruch aus Arbeitnehmererfinderrecht unterliegt der freien
Beweiswirdigung durch das Gericht.

48

a) Fur die Erfinderstellung der Klager spricht zunachst ihre Eintragung als Erfinder im Patentregister. Die
Eintragung der Erfinder im Patentregister ist die Folge der Erfindernennung. Sie erfolgt gemal § 37 Abs. 1
Satz 1 PatG durch den Anmelder. Anmelder der beiden Streitpatente war vorliegend die Beklagte. Zwar hat
diese sich bei der Frage, wer Erfinder der zum Patent anzumeldenden Erfindungen offensichtlich auf die
Angaben des Klagers zu 1) verlassen (Anlage CBH 6). Da die Erfinderbenennung gemafn § 37 Abs. 1 Satz
1 PatG der Wahrheitspflicht gemaf § 124 PatG unterliegt, kommt ihr bei der Beweiswirdigung ein
besonderes Gewicht zu, auch wenn sie allein im Falle eines substantiierten Bestreitens der Erfinderstellung
nicht ausreichen mag.

49

Aus der Erfindermeldung kann demnach zunachst der Schluss gezogen werden, auch die Anmelderin - hier
die Beklagte - sei im Zeitpunkt der Anmeldung der Auffassung gewesen, die genannten Erfinder seien
zutreffend ermittelt (BGH GRUR 2006, 754 Rn. 18 - Haftetikett). Anhaltspunkte dafur, dass die Beklagte im
Zeitpunkt der Erfindernennung bereits Zweifel an deren Richtigkeit hatte, sind nicht dargetan.

50

Der erfolgten Erfinderbenennung kommt daher vor dem Hintergrund des § 124 PatG sowie des Fehlens von
Hinweisen, dass die Beklagte Zweifel hinsichtlich ihrer Richtigkeit im Moment der Benennung hatte, ein
starkes Indiz im Rahmen der freien Beweiswurdigung des Gerichts zu (vgl. auch OLG Karlsruhe, GRUR
2018, 1030, Rn. 33 - Rohrleitungsprufung).

51

b) Die besondere Bedeutung der Erfinderbenennung in Streitigkeiten Gber Arbeitnehmererfindervergtitung,
bei denen die Erfinderschaft bestritten ist, folgt neben § 124 PatG aus Sicht der Kammer auch aus dem
Vertrauensgrundsatz sowie dem Grundsatz des fairen Verfahrens.

52

Die Erfinderbenennung erfolgt gemaf § 37 Abs. 1 PatG durch den Anmelder. Hat der Arbeitgeber eine
Diensterfindung in Anspruch genommen, ist er allein zur Anmeldung berechtigt. Zwar ist der anmeldende
Arbeitgeber an die Erfinderbenennung nicht unwiderruflich gebunden. So etwa, wenn sich nachtraglich
herausstellt, dass ein Nicht-Erfinder eingetragen wurde (Schafers/Schwarz, in: Benkard, Patentgesetz, 11.
Auflage, 2015, § 63 Rn. 12).

53

Um § 124 PatG zu gentigen, kann der Anmelder eine Erfinderbenennung nicht leichtfertig ohne gesicherte
Kenntnis abgeben, zumal das DPMA die Erfinderstellung gemaf § 37 Abs. 1 Satz 3 PatG nicht nachpriift.
Fir den Arbeitnehmererfinder ist somit seine Erfinderbenennung durch den Arbeitgeber ein im Hinblick auf
die Anerkennung seiner Erfinderstellung vertrauensbegrindender Akt des Arbeitsgebers.

54

Die Laufzeit des Patents betragt 20 Jahre, beginnend mit dem Tag nach der Anmeldung; § 20 PatG. Es ist
daher weder ausgeschlossen noch ungewohnlich, dass im Verlauf der 20 Jahre Streitigkeiten zwischen dem
- dann ggf. schon ehemaligen - Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber Uber die Hohe der Verglitung entstehen.
Dies kann - wie vorliegend - dazu flihren, dass viele Jahre nach der Erfinderbenennung auch die
Erfindereigenschaft vom Arbeitgeber in Zweifel gezogen wird. Der Arbeitnehmer hat sich bisher auf seine
Stellung als Erfinder verlassen, da sie aus seiner Sicht auch durch den Arbeitgeber mit der
Erfinderbenennung bestatigt wurde. Da ihm jedoch die Darlegungs- und Beweislast fir seine
Erfinderstellung obliegt, muss er nun im Prozess das Gericht von seiner Erfinderstellung Gberzeugen.
Aufgrund des mdglicherweise erheblichen Zeitablaufs, seines mdglichen Ausscheidens aus dem
Unternehmen oder des Ausscheidens wichtiger Zeugen, wird ihm dies ggf. nur unter grof3en
Schwierigkeiten gelingen kénnen. Ferner hatte der Arbeitnehmererfinder gegebenenfalls wahrend vieler
Jahre, in denen er vom Arbeitgeber aufgrund seiner Erfinderbenennung eine
Arbeitnehmererfindervergltung erhalten hatte, gar keinen Anlass, sich auf einen Beweis seiner
Erfinderstellung durch die Sicherung von Beweismitteln vorzubereiten.



55

Da es dem Arbeitgeber freisteht, die Erfinderstellung des eine Arbeitnehmererfindervergtitung verlangenden
Klagers jederzeit zulassigerweise zu bestreiten, muss er den von ihm selbst veranlassten Umstand der
Erfinderbenennung unter bestimmten Voraussetzungen als starkes Indiz fir die Erfinderstellung gegen sich
gelten lassen, die auch zu einer Beweislastumkehr fiihren kénnen.

56

Diese Voraussetzungen sind vorliegend gegeben. Denn die Streitigkeiten tber die Erfinderstellung der
Klager begann nicht vor dem 09.06.2015 (vgl. Anlage K 20). Zu diesem Zeitpunkt waren beide Klager

bereits bei der Beklagten ausgeschieden (Ende Marz 2015 bzw. Ende Dezember 2014) und es waren

mehrere Jahre seit der Patentanmeldung (2011/2012) vergangen.

57

Weiter ist zu berlicksichtigen, dass die Beklagte zunachst den Erfindern gemaf den Aufstellungen in Anlage
K 10 und K 13 entsprechende Erfindervergitungen hat zukommen lassen (vgl. Anlage K 14). Die Beklagte
hatte offenbar von sich aus zunachst keine Zweifel an der Erfinderstellung der Klager. Erst im Rahmen der
Meinungsverschiedenheiten zwischen den benannten Erfindern und der Beklagten tber die Hohe der
Arbeitnehmererfindervergitung kamen der Beklagten Zweifel an deren Erfinderstellung. Das folgt unter
anderem aus der Email der Patentabteilug der Beklagten vom 10.11.2016 an einen Mitarbeiter der von ZF.
Dort heilt es unter anderem:

,Nachdem wir mit den ausgeschiedenen (sic!) Erfindern keine gutliche Einigung bezulglich der
Erfindervergutung erreichen konnten, befinden wir uns in der Diskussion uber die Erfinderschaft der
genannten Personen Uberhaupt, das bereits Uber anwaltliche Vertretungen erfolgt.”

(Anlage CBH 45).

58
Aufgrund dieser besonderen Umstande geht das Gericht vorliegend von einer ausnahmsweisen
Beweislastumkehr betreffend die Erfinderstellung zulasten der Beklagten aus.

59

c) Nicht mehr allein ausreichend fur die Erfinderstellung ist die Erfinderbenennung jedenfalls dann, wenn sie
substantiiert bestritten wird. Substantiiert bedeutet in diesem Zusammenhang, dass allein das Bestreiten
der behaupteten Erfinderstellung nicht ausreicht, sondern konkret dargelegt werden muss, wer - zusatzlich
zu oder anstatt der genannten Erfinder - wodurch die Erfindung getatigt haben soll (vgl. auch OLG
Karlsruhe, GRUR 2018, 1030 Rn. 27-32 - Rohrleitungsprifung).

60

Ein solches substantiiertes Bestreiten der Beklagten liegt nicht vor. Vorliegend hat die Beklagte weder
substantiiert zur (Mit-)Erfinderstellung Dritter vorgetragen, noch einen entsprechenden Beweis gefuhrt (vgl.
nachfolgend unter 2.).

61

2. a) Die Beklagte hat in der Klageerwiderung behauptet, das Streitpatent 1 sei ohne Mitwirkung der Klager
fertiggestellt worden und hat dabei auf erfindungswesentliche Handlungen des Zeugen W. abgestellt. An
dieser Darstellung hat sie auch im darauffolgenden Schriftsatz vom 07.02.2018 festgehalten. Dass aulder
dem Zeugen W. noch andere Personen an der Erfindung beteiligt gewesen waren, war bis dahin nicht
vorgetragen. Mit Schriftsatz vom 28.03.2018 stellte die Beklagte nochmals klar, die Erfindung geman
Streitpatent 1 sei ,Anfang des Jahrs 2007 durch Herrn W. entwickelt” worden (Seite 2 / BI. 108 d.A.).
Dennoch fuhrte sie in demselben Schriftsatz auf Seite 5 (Bl. 111 d.A.) aus, das von ihr spater als
erfindungswesentlich gekennzeichnete ,Spannen im Bereich der unbearbeiteten Zahne“ sei ,von Anfang an
von Mitarbeitern der Z2 Getriebe GmbH, Herrn Dr. C. R2., zum damaligen Zeitpunkt Mitarbeiter der
Konstruktion PKW-Automatikgetriebe Standardantrieb (EK) bei der Z2 G3. GmbH, und Herrn Dr. H. B2,
zum damaligen Zeitpunkt Mitarbeiter der Abteilung PKW-Antriebstechnik bei der Z2 Getriebe GmbH,
vorgeschlagen worden®. Die Herrn W., B. und R. wurden hierflr als Zeugen angeboten. Gemaf dem
Vortrag auf Seite 9 (Bl. 115 d.A.) des Schriftsatzes vom 28.03.2018 sollten daher ,die Mitarbeiter der Z2
Getriebe GmbH maRgeblichen, wenn nicht sogar tiberwiegenden Anteil an der Erfindung haben®. Dieser
Vortrag verfestigte sich mit Schriftsatz vom 19.06.2019 (Seite 5 ff. / Bl. 191 ff. d.A.), in dem zur erhobenen
Widerklage der Zeugen R2. und B. vorgetragen wurde.



62

b) Aufgrund des Hinweises des Gerichts vom 21.02.2020 (BI. 368/371 d.A.), wonach sich die Beklagte im
parallelen bei der Kammer anhangigen Vindikationsverfahren 21 O 11762/19 gegen den
Vindikationsanspruch der dortigen Klagerin Z2 F1. AG mit dem Argument verteidige, die Zeugen B2. und R.
hatten keinerlei Beitrag zur Streiterfindung 1 geliefert, fihrte die Beklagte mit Schriftsatz vom 05.03.2020
(Bl. 393/402 d.A.) aus, die Zeugen B2. und R. hatten keinerlei erfinderischen Beitrag geleistet. Den Antrag
zur Vernehmung der Zeugen B2. und R. zum Beweis der Tatsache, dass sie das ,Spannen im Bereich der
unbearbeiteten Zahne" vorgeschlagen hatten, hat die Beklagte gleichwohl nicht zurickgenommen.

63

c) Auf diesen Vortrag hat das Gericht die Beklagte in der Sitzung vom 13.03.2020 (BI. 418/421 d.A.)
hingewiesen und gefragt, ob vor diesem Hintergrund das Beweisangebot der Zeugen B2., R. und auch Br.
aufrecht erhalten bleibe. Hierauf hat die Beklagte ausgefihrt, dass alle Zeugenangebote aufrecht erhalten
blieben und es darum gehe, ,durch Einvernahme der benannten ZF-Zeugen die tatsachlichen
Miterfinderbeitrage hinsichtlich der streitgegenstandlichen Erfindungen aufzuklaren” (Bl. 419 d.A.). Ein
Protokollberichtigungsantrag ist bis zum Zeitpunkt der Verkiindung des Urteils nicht bei Gericht
eingegangen.

64

d) Der Vortrag der Beklagten im hiesigen Verfahren ist in sich widersprichlich, weil einerseits behauptet
wird, der Zeuge W. sei Alleinerfinder und weder die Klager noch die Zeugen R2. und BB. hatte hierzu
Erfinderisches beigetragen. Anderseits wird vorgetragen, die Zeugen R2. und B. hatten sehr wohl
Erfinderisches beigetragen. Nicht zuletzt durch die Einlassung der Beklagten in der miindlichen
Verhandlung vom 13.03.2020, wonach ,durch Einvernahme der benannten ZF-Zeugen die tatsachlichen
Miterfinderbeitrage hinsichtlich der streitgegenstandlichen Erfindungen aufzuklaren® seien, wird deutlich,
dass sich die Beklagte jedenfalls in diesem Verfahren tber die Erfinderstellung im Unklaren ist.

65

Die Beklagte kann sich auch nicht darauf zurtickziehen, ihr sei ein konkreter Vortrag nicht zumutbar und
nicht moglich, da die streitgegenstandlichen Erfindungen bei ihrer Rechtsvorgangerin entstanden seien und
es sich somit um Umstande handele, die nicht in ihrer Sphare liegen. Denn sie ist dasjenige Unternehmen,
das die beiden streitgegenstandlichen Erfindungen zum Patent angemeldet und dabei die
Erfindermeldungen vorgenommen hat. Dabei unterlag sie - wie bereits erwahnt - der Wahrheitspflicht des §
124 PatG.

66

Daher war dem Zeugenangebot hinsichtlich der Zeugen R2., Br. und B. nicht nachzukommen und der
Beweisbeschluss insoweit aufzuheben. Denn der Vortrag der Beklagten zu etwaigen Erfinderstellungen
bzw. zur nicht bestehenden Erfinderstellung der Klager beruht augenscheinlich auf Vermutungen. Ein
solcher Vortrag kann im Prozess keine Berlicksichtigung finden. Er ist somit auch nicht geeignet, den durch
die Erfinderbenennung sowie die erfolgte Arbeitnehmervergltung gestitzten substantiierten Vortrag der
Klager zu ihrer Erfinderstellung in Zweifel zu ziehen, geschweige denn, die insoweit gegebene Beweislast
der Beklagten zu erfillen.

67
3. Etwas anderes folgt auch nicht aus der Einvernahme des Zeugen W..

68

a) Dabei ist bereits zweifelhaft, ob dessen Aussage Berlicksichtigung finden kann, nachdem sich der
diesbeziigliche Vortrag der Beklagten jedenfalls nachtraglich, wie unter 2. ausgefihrt, als prozessual
unzulassiger Vortrag ins Blaue hinein herausgestellt hat. Zwar spricht fur die Verwertung der Aussage die
wenn auch eingeschrankte Verpflichtung des Gerichts zum Auffinden der materiellen Wahrheit (vgl. zu
eingeschrankte materiellen Wahrheitsermittlung im Zivilprozess Brand, NJW 2017, 3558). Andererseits
wurde die Verwertung der Aussage eines Zeugen noch dazu zugunsten derjenigen Partei, die dessen
Vernehmung durch einen sich im Nachhinein als unzuldssiges Behaupten ins Blaue hinein herausstellenden
Vortrag erreicht hat, die Vorgaben zum substantiierten Vortrag ad absurdum fiihren. Im Ergebnis kommt es
vorliegend darauf jedoch nicht an, da die Zeugenaussage des Zeugen W. im Rahmen der
Gesamtwiurdigung keine Entscheidung zugunsten der Beklagten rechtfertigt.



69

b) Das Gericht hat den Zeugen W. am 10.07.2019 (BI. 206/214 d.A.) und am 27.09.2019 (BIl. 317/325 d.A.)
als Zeugen zur Frage der Erfinderstellung bzw. der Erfinderbeitrage betreffend die beiden Streitpatente
einvernommen.

70
aa) Der Zeuge hat hinsichtlich der Erfindung des Streitpatents 1 am 10.07.2019 auf die Frage, wie es
komme, dass die beiden Klager Erfindervergitung fur dieses Patent verlangen ausgesagt,

»,dass es mit Sicherheit so war, dass die beiden Klager ihren Anteil an der Erfindung hatten®.
(Protokoll, Seite 5). Zur Erlauterung hat er hierzu sodann ausgefihrt:

,Die Klager sind ins Spiel gekommen im Zusammenhang mit der Serienfertigung, als wir die Fa. Ri.
beauftragt hatten. Die Fa. Ri. baut unter anderem Spannvorrichtungen; sie ist Spezialistin fir
Spannvorrichtungen. Die beiden Klager waren fir die Serienfertigung zustandig und verantwortlich. Dazu
gehdrten auch noch andere Mitarbeiter. Ich habe dann immerhin am Rande noch mitbekommen, was an
Entwicklung weiterging, denn zumindest flir KVP-Maflinahmen (KVP = Kontinuierliches
Verbesserungsprogramm) mussten die Kollegen immer wieder zu mir kommen. Ich kénnte jetzt nicht mehr
sagen, welche konkreten Entwicklungsbeitrage von den Klagern gekommen sein sollen, die
Spannvorrichtung wurde von Ri. bezogen. Die hatte ich technisch schon gesichtet. Bei dieser
Spannvorrichtung hat man im Bereich der Zahne angegriffen - oben wie unten. Je langer der Abstand der
Spannmittel ist, desto weniger kippt der Topf. Dadurch wird er Planlauf besser.”

(Protokoll, Seite 5).

71

Weitere konkrete Aussagen hinsichtlich der Erfinderstellung der Kléger bzw. ihrer fehlenden Erfinderstellung
hat der Zeuge weder bei seiner Vernehmung am 10.07.2019 noch bei seiner Vernehmung am 27.09.2019
gemacht.

72
bb) Hinsichtlich des Streitpatents 2 hat der Zeuge in der mindlichen Verhandlung am 10.07.2019
ausgesagt, er habe sich

»hur gewundert, wie man so dreist sein kann, dass man sich bei den Formen z. B. 45% Anteil herausnimmt,
obwohl man nichts damit zu tun hat, weil man keinen Beitrag geleistet hat®.

(Protokoll, Seite 7).

73

Mit dem 45 Prozent-Anteil hat der Zeuge den Miterfinderanteil des Klagers zu 1) betreffend das Streitpatent
2 gemal der Festlegung der Erfinderanteile vom 20.11.2012 (Anlage K 13) gemeint. Auf Nachfrage des
Gerichts hat er ferner ausgesagt, der Klager zu 1) hatte

»mit der Druckgussform namlich Uberhaupt nichts zu tun gehabt".
(Protokoll, Seite 7).

74

Bei seiner Vernehmung in der mundlichen Verhandlung vom 27.09.2019 hat der Zeuge diesen Vortrag
wiederholt und erganzt, der Klager zu 1) habe zu dieser Erfindung keinen Beitrag geleistet. Er sei im
Erfindungszeitraum noch gar nicht in der Firma gewesen (Protokoll, Seite 3). Die dem Streitpatent zu 2)
zugrunde liegende Erfindung habe er allein geldst (Protokoll, Seite 4). Diese Aussage hat er sodann
insoweit relativiert, als er kurz darauf aussagte:

.Im Falle des Streitpatents 2 habe ich allein alles bis zur Herstellung der Prototypen gemacht.”
(Protokoll, Seite 4)

75
Weiterhin hat der Zeuge ausgesagt, die Erfindung, so wie sie im Patent beschrieben ist, sei mit dem
Prototyp fertig gewesen (Protokoll, Seite 4). Anschlielend hat er jedoch ausgefiihrt:



-ES ist so gewesen, dass ich zwar zunachst einmal die gestellte Aufgabe grundsatzlich geldst habe, also
dem Grundprinzip nach. Es ist aber auch so, dass damit die Entwicklung nicht abgeschlossen war. Genau
genommen ist sie das heute noch nicht, weil standig KVP-MalRnahmen eingeleitet werden (KVP =
kontinuierlicher Verbesserungsprozess). Nach der Fertigstellung des Prototypen ist der Herr He. ins Spiel
gekommen. Herr An. ist zustandig fir die Formenreparatur. Herr An. hat sich dann zusammen mit mir,
nachdem Z2 den Prototypen freigegeben hatte, um die Serienform gekimmert.”

(Protokoll, Seite 4 f.)

76
Sowohl in Bezug auf die Entwicklungsgeschichte der Erfindung des Streitpatents 2 sowie in Bezug auf
etwaige Erfinderbeitrage des Klagers zu 1) hat der Zeuge angegeben:

»In der Grundform ist diese Eckeleiste nicht vorhanden. Eigentlich kann man beides als Eckleiste
bezeichnen, in der Grundform hat die Eckleiste aber keine Stufe drin. Wer jetzt genau die |dee hatte, die
Eckleiste so zu gestalten, wie man das im Patent sieht - also Herr An. oder ich - kann ich heute nicht mehr
sagen. Wir haben das zusammen diskutiert und entwickelt. Herr He. war bei solchen Detailgesprachen
selten dabei. Der Herr He. war Projektleiter im Unternehmen und insofern fur die Topfe zustandig, also
hauptsachlich fir die Bearbeitung, nicht aber fir die Druckgussvorrichtung. Er war Projektleiter aber nicht
Entwicklungsleiter.”

(Protokoll, Seite 5 f.)

,Bei den Schiebern war das Problem, dass wir die nicht auf Mal} halten konnten, d.h. auf Druck wollen die
auseinander. Dieses Problem habe ich wieder zusammen mit Herrn An. diskutiert. Die erste Losung
bestand darin, dass wir es mit Zylinderverblockern probiert haben. Die waren dann aber undicht. Schliellich
haben wir es mit den Verblocker-Fingern geldst. Wer genau von uns beiden letztlich diese Idee hatte, kann
ich nicht sagen. Es war so, dass wir das - wie oben schon beschrieben - gemeinsam diskutiert und
entwickelt haben. Herr He. war eigentlich nicht dabei. Das gilt jedenfalls fiir die Problemlésung. Vielleicht
war er bei einem Abspanngesprach dabei. Mit Abspanngesprach meine ich ganz konkret ein Gesprach tber
den Zustand, bzw. noch bestehende Probleme einer Druckgussform, wenn diese von der Maschine
heruntergenommen also abgespannt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr He. in einem solchen
Gesprach einen Beitrag geleistet hat, da ich diese Sachen ja mit Herrn An. besprochen habe.”

(Protokoll, Seite 6)
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Befragt zum Anspruch 7 des Streitpatents 2 hat der Zeuge ausgefihrt:

»Ich weil noch, dass das diesem Merkmal zugrundeliegende Problem bei uns in der Fertigung aufgetaucht
ist. Es ging darum, dass beim Einspritzen die Gusshaut am Bauteil hangen blieb. Die Gusshaut muss
allerdings entfernt werden, die kdnnen wir da drinnen nicht brauchen, sonst funktioniert die Maschine nicht
mehr. Ich kann heute nicht mehr sagen, wer sich jetzt konkret dieses Problems angenommen hat. Auch das
ist sicher bei einem Abspanngesprach erortert worden.*

Bei diesen Abspanngesprachen ist normalerweise auch der Projektleiter dabei. Formell ist bei uns nicht
festgelegt, wer da dabei sein muss. Es ist nicht namentlich festgelegt wer dabei sein muss, und es ist auch
nicht der Stellung nach festgelegt, wer dabei sein muss. Es ist nur so, dass aus bestimmten Bereichen -
Fertigung, QM, Bearbeitung, etc. - jemand dabei sein muss.*

(Protokoll, Seite 7)
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c¢) Hinsichtlich des Streitpatents 1 ergibt sich aus der Aussage des Zeugen W. aus Sicht der Kammer kein
Anhaltspunkt, dass die Erfinderbenennung unrichtig ware. Vielmehr bestatigt der Zeuge Miterfinderbeitrage
der beiden Klager.

79

Hinsichtlich des Streitpatents 2 ist die Aussage des Zeugen zwar in Bezug auf die fehlende Erfinderstellung
des Klagers zu 1) eindeutig. So hat der Zeuge mehrfach ausgesagt, der Klager zu 1) sei nicht (Mit-)Erfinder.
Andererseits hat er ebenfalls ausgesagt, dass etwa das Problem des Hangenbleibens bzw. des Entfernens



der Gusshaut bei einem Abspanngesprach erortert worden sei und bei diesen auch der Projektleiter
~,hormalerweise” anwesend gewesen sei. Projektleiter war zu diesem Zeitpunkt der Klager zu 1).

80

Nicht eindeutig ist die Aussage des Zeugen hinsichtlich seiner Begriindung der fehlenden Erfinderstellung
des Klagers zu 1). So hat er einerseits ausgefuhrt, die fehlende Erfinderstellung des Klagers zu 1) sei damit
zu begriinden, dass er im Zeitpunkt der Erfindung noch nicht im Unternehmen gewesen sei und die
Erfindung mit der Erstellung des Prototyps abgeschlossen gewesen sei. Andererseits hat er angegeben,
dass mit Erstellung des ,Grundprinzips® durch ihn ,die Entwicklung nicht abgeschlossen war® und dies
immer noch nicht sei. Ferner sei nach der Fertigstellung des Prototypen der Klager zu 1) ins Spiel
gekommen. Dennoch soll er nach seiner Aussage keinerlei Beitrag zur Erfindung getatigt haben.

81

Gegen die Behauptung der Beklagten, allein der Zeuge W. sei Erfinder der dem Streitpatent 1 zugrunde
liegenden Erfindung spricht auch, dass nach Aussage des Zeugen W. in der mindlichen Verhandlung
10.07.2019 (Protokoll, Seite 7), er hierfiir bisher von der Beklagten keine Erfindervergiitung angeboten
bekommen hat.

82

Hinsichtlich des Streitpatents 1 spricht die Aussage des Zeugen W. insgesamt nicht gegen die
Erfinderstellung der Klager, sondern deutlich flr diese (vgl. oben 3. b) aa). Dieser Eindruck wird beziiglich
des Klagers zu 1) verstarkt durch dessen in der Anlage K 6 enthaltene Email an das Unternehmen Ri., in
der er konkrete Anweisungen hinsichtlich der Anforderungen an die Spannbereiche und davon abgeleitet an
die Spannzange definiert.

83

In Bezug auf die Erfinderstellung des Klagers zu 1) am Streitpatent 2 ist zwar zu berticksichtigen, dass der
Zeuge W. dessen Erfinderstellung verneint hat. Allerdings kann ebenfalls nicht unbeachtet bleiben, dass die
hierflir von ihm angegebenen Griinde nicht widerspruchsfrei sind. Der Aussagekraft dieser Zeugenaussage
kann vom Gericht daher kein derartiges Gewicht beigemessen werden, dass die im Ubrigen bestehenden
Indizien flr eine Erfinderstellung des Klagers zu 1) in den Hintergrund treten und der Beweis als zugunsten
der Beklagten gefiihrt anzusehen ist.

84

Eine von den Klagern beantragte Beeidigung des Zeugen war gleichwohl entbehrlich, da hierfir kein Anlass
bestand. Trotz etwaiger Widerspriiche seiner Aussage haben sich Bedenken hinsichtlich der
Glaubwirdigkeit des Zeugen nicht ergeben.

85

4. Auch eines der zentralen Argumente der Beklagten, der Klager zu 1) kdnne schon deswegen nicht (Mit-
)Erfinder sein, da er zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Erfindung betreffend das Streitpatent 2 noch gar
nicht im Unternehmen gewesen sei, hat der Zeuge W. mit seiner Aussage am 27.09.2019 widerlegt, da er
ausgefuhrt hat, die Erfindung sei mit Erstellung des Prototyps noch nicht fertig gewesen und der Klager zu
1) sei im Rahmen der Serienproduktion ,ins Spiel gekommen®. Im Ubrigen spricht auch die Anlage K 55
eindeutig gegen diese Behauptung. Hierbei handelt es sich um eine Prasentation der Rechtsvorgangerin
der Beklagten vom 30.10.2007 anlasslich eines Besuchs bei Z2 in Saarbricken. Auf Seite 2 der Anlage
werden als technologische Erkenntnisse in der Entwicklungsphase

- das Aufgehen der Schieber wahrend des GieRRprozesses und
- das Aufschrumpfen des Bauteils auf den Mittekern
konstatiert.
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Als Abhilfemafinahmen werden genannt:

- Anderung Hub des Mittelkerns von Zylinder auf Kulisse
- Schieberverblockung muss hinzugefligt werden

- Stabilere Werkzeugkonstruktion.
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Zur Uberzeugung der Kammer ergibt sich aus dem dort genannten Erfordernis ,Schieberverblockung®, dass
die Erfindung, so wie sie Gegenstand des Streitpatents 2 wurde, mit dem Prototyp noch nicht fertig war und
erst wahrend der Tatigkeit des Klagers zu 1) fertig gestellt wurde. Auch die Anlage K 40 zeigt, dass der
Klager zu 1) bereits an der Entwicklung des Prototyps aktiv beteiligt war. Denn sie enthélt eine Email des
Klagers zu 1) vom 08.08.2007 an den Bearbeiter der Prototypen des Topfes, die Firma E., in der er diese
zur zUgigen Bearbeitung auffordert und dabei konkrete Arbeitsanweisungen gibt.

88

Der Klager zu 2) war bereits seit 1997 bei der Beklagten bzw. ihrer Rechtsvorgangerin tatig. Seine
Miterfinderstellung hinsichtlich des Streitpatents 1 hat der Zeuge W. in der bereits zitierten Aussage im
Ubrigen bestatigt.

89
Nach alldem ist zur Uberzeugung der Kammer von einer Erfinderstellung der Klager auszugehen.

90

Gemal § 9 Abs. 1 ArbNErfG haben die Klager als Miterfinder der streitgegenstandlichen Erfindungen einen
Anspruch gegen die Beklagte auf Zahlung einer angemessenen Erfindervergiitung. Die Hohe der Vergiitung
richtet sich nach § 9 Abs. 2 i.V.m. der Vergutungsrichtline nach § 11 ArbNErfG.

91

1. Bei der Berechnung der Vergutung ist der Zeitpunkt ab Zufluss der wirtschaftlichen Vorteile der
Erfindungen maRgeblich. Dieser Zeitpunkt ist vorliegend gemal dem klagerischen Vorbringen mit dem
zuletzt gestellte Klageantrag jedenfalls ab dem Jahr 2009. Zwar scheidet eine Inanspruchnahme der
Erfindungen vor dem Zeitpunkt der Patentanmeldungen mangels ordnungsgemafer Meldung aus (a). Das
bedeutet indes nicht, dass fir den Vergiitungsbeginn auf den Zeitpunkt der Patentanmeldung abzustellen ist

(b).

92

a) Die Klager tragen vor, sie hatten im August 2008 bzw. im Mai 2009 die Streiterfindungen in
ausreichender Weise gemal § 5 Abs. 1 ArbNEfG a.F. gemeldet. Zum Beweis fiihren sie die Anlagen K7, K
8 und K 12 an und verweisen ferner auf eine Email des damaligen Geschéftsflhrers in der Anlage K 9
(Schriftsatz vom 03.07.2017, Seite/ BIl. 6 f. d.A.). Diese Unterlagen sind nicht geeignet, eine gemaf § 43
Abs. 3 ArbNErfG nach dem § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbNErfG a.F. zu beurteilende Erfindungsmeldung zu
belegen.

93

aa) Die Meldung der Erfindung richtet sich gemaf § 43 Abs. 3 ArbNErfG nach § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbNErfG
a.F., da nach eigenem Vortrag der Klager die Erfindungsmeldungen vor dem 01.10.2009 stattgefunden
haben sollen.

94

Nach der Rechtsprechung des BGH hat das in § 5 ArbnErfG a.F. normierte Erfordernis einer gesonderten
schriftlichen Erfindungsmeldung den Zweck sicherzustellen, dass dem Arbeitgeber Diensterfindungen
seiner Arbeitnehmer und die insoweit maRRgeblichen Umstande so bekannt werden, dass er den
Erfindungscharakter und die an der Erfindung beteiligten Personen erkennen kann und in der Lage ist,
sachgerecht Uber eine Inanspruchnahme oder Freigabe, iber den der gemachten Erfindung gerecht
werdenden Inhalt einer Schutzrechtsanmeldung und Uber die Festsetzung einer Vergltung allen
Miterfindern gegenulber zu entscheiden (BGH GRUR 2006, 754 Rn. 26 - Haftetikett; GRUR 2011, 733 Rn.
14 - Initialidee). Die bis 30.09.2009 geltende Gesetzesfassung sah hierzu die Schriftform vor, um eine klare,
jederzeit nachweisbare aktenmaRige Grundlage zu gewahrleisten, auf welcher der Arbeitgeber tber die
Inanspruchnahme entscheiden kann und muss (BGH GRUR 2017, 504 Rn. 13 - Lichtschutzfolie).

95

Das vorliegend mafRgebliche Schriftformerfordernis des § 5 ArbNErfG a.F. diente dem Zweck, ein erhdhtes
Maf an Zuverlassigkeit zu gewahrleisten (BGH GRUR 2017, 504 Rn. 17 - Lichtschutzfolie). Ein VerstoR
gegen die Pflicht zur schriftlichen Erfindungsmeldung kann daher nur dann ohne Nachteile fur den



Arbeitnehmererfinder bleiben, wenn in einer der ordnungsgemafen Meldung vergleichbaren anderweitigen
Form dokumentiert ist, dass der Arbeitgeber das Wissen und die Erkenntnismaoglichkeiten hat, die ihm nach
dieser Vorschrift vermittelt werden mussen. Letzteres hat der BGH fiir den Fall bejaht, dass der Arbeitgeber
die Diensterfindung mit dem Inhalt der von seinem Arbeitnehmer entwickelten technischen Lehre zum
Patent anmeldet und dabei alle an der Entwicklung beteiligten Erfinder benennt (BGH GRUR 2011, 733 Rn.
15 - Initialidee). Ein solcher Fall ist hier nicht gegeben.

96

bb) Aus den vorgelegten Unterlagen, namentlich den Anlagen K 7, K 8 und K 12, ergibt sich eine der
ordnungsgemafen Meldung vergleichbare Wissensvermittiung nicht. Die Anlagen versetzen ihren
Empfanger/Leser ebenso wenig in die Lage, den Erfindungscharakter und die an der Erfindung beteiligten
Personen zu erkennen wie dazu, sachgerecht liber eine Inanspruchnahme oder Freigabe, Uber den der
gemachten Erfindung gerecht werdenden Inhalt einer Schutzrechtsanmeldung und Uber die Festsetzung
einer Vergutung allen Miterfindern gegeniiber zu entscheiden.

97

Auch die angefiihrte Email des damaligen Geschéftsfiihrers W. (Anlage K 9) beweist zur Uberzeugung der
Kammer gerade nicht, dass er die geforderten Erkenntnismdglichkeiten hatte. Insbesondere die
Verwendung des Begriffs ,KnowHow" vermag dies nicht zu beweisen.

98

b) Dennoch kann fiir die Berechnung der angemessenen Vergitung nach § 9 Abs. 1 ArbNEfG auf das Jahr
2009 abgestellt werden, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch keine Inanspruchnahme erfolgt war. Wesentlich
ist insofern auch nicht der Zeitpunkt der Erfindungsmeldung, sondern derjenige, ab dem der Arbeitgeber
wirtschaftliche Vorteile aus den Erfindungen zog.

99

aa) Dies ergibt sich aus dem Grundsatz des ArbNEG, wonach der Arbeitnehmererfinder an allen
wirtschaftlichen (geldwerten) Vorteilen zu beteiligen ist, die seinem Dienstherrn auf Grund der
Diensterfindung (kausal) tatsachlich zuflieRen. Vor diesem Hintergrund konnen bei der Berechnung der
angemessenen Vergutung auch solche wirtschaftlichen Vorteile des Arbeitgebers berlicksichtigt werden, die
allein er bereits vor der férmlichen Meldung oder der Inanspruchnahme deshalb aus der Erfindung ziehen
konnte, weil er auf andere Weise von der Diensterfindung des Arbeitnehmers erfahren hat, und er sich
diese bereits damals nutzbar gemacht hat (vgl. BGH GRUR 2003, 791, 791 - Abwasserbehandlung). Dieses
Versténdnis von § 9 Abs. 1 ArbNEerfG ist auch im Hinblick darauf nur konsequent, dass die
Schutzrechtserteilung und - sofern die erlangte Vorzugsstellung unberihrt bleibt - die Rickwirkung eines
Widerrufs, einer Nichtigerklarung oder einer Loschung des Schutzrechts nach allgemeiner Meinung
ebenfalls keine Zasurwirkung hinsichtlich der geschuldeten Vergutung haben (BGH, ebd.).
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bb) Da die Beklagte bzw. ihre Rechtsvorgangerin von Anbeginn der Benutzung der spater patentierten
Streiterfindungen infolge der Exklusivvereinbarung mit der Z2 tatsachlich eine Vorzugsstellung innehatten,
sind die vor der unbeschrankten Inanspruchnahme wirtschaftlich erzielten Vorteile bei der Angemessenheit
der geschuldeten Arbeitnehmervergitung mit zu berticksichtigen (vgl. auch OLG Miinchen, BeckRs 2017,
134703, Rn. 61 ff.).

101

2. Gemal § 9 Abs. 2 ArbNEG sind fur die Bemessung der nach § 9 Abs. 1 ArbNErfG geschuldeten
angemessenen Vergutung insbesondere die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Diensterfindung, die
Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes an dem
Zustandekommen der Diensterfindung mafRgebend. Konkretisiert werden diese Mallgaben durch die
Vergutungsrichtlinien (im Folgenden: VRL) gemaR § 11 ArbNErfG.

102
a) Fur das Streitpatent 1 sind folgende Faktoren malfigeblich:

aa) Wesentlich fur die Bestimmung der Verglitung ist zunachst der Erfindungswert. Dieser kann gemafd Nr.
3 a) der VRL anhand der Lizenzanalogie bestimmt werden. Hierbei ist darauf abzustellen, welcher
Lizenzsatz fir eine vergleichbare freie Erfindung am Markt vereinbart worden ware. Da die
Berlcksichtigung marktiblicher Lizenzsatze notwendigerweise nur eine grobe Annaherung an den



jeweiligen Einzelfall ist, sind zuvorderst entsprechende Lizenzsatze des jeweiligen Arbeitgebers zu
berticksichtigen (vgl. OLG Disseldorf, BeckRS 2014, 21940 Rn. 75). Welche konkreten Lizenzsatze fiir
vergleichbare Erfindungen/Patente bei der Beklagten ublich sind, ist nicht vorgetragen. Lizenzvertrage,
welche die Beklagte betreffend die den Streitpatenten zugrunde liegende Diensterfindung abgeschlossen
hétte, ist nicht ersichtlich.

103

Da somit eine konkrete Lizenzanalogie ausscheidet, muss die Berechnung der Vergitung anhand der
abstrakten Lizenzanalogie fiir vergleichbare Erfindungen in dem betreffenden Produktmarkt erfolgen (vgl.
OLG Diusseldorf, BeckRS 2014, 21940 Rn. 79). Hierzu ist der Gegenstand der Erfindung in den Blick zu
nehmen.

104
(1.) Das Streitpatent 1 betrifft ein Verfahren zur Herstellung von diinnwandigen rotationssymmetrischen
Bauteilen aus Aluminium oder Aluminiumlegierung im Durchgussverfahren.

x|
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Als Stand der Technik beschreibt die Patentschrift die Herstellung von Druckgussteilung aus Aluminium
oder Aluminiumlegierung, die indes den Nachteil haben, nach dem Gussvorgang eine raue Oberflache mit
einer zum Vollmaterial unterschiedlichen Sprodigkeit und Festigkeit aufzuweisen. Solche Bauteile werden
im Stand der Technik nachbearbeitet [0008]. Demgegenuber beschreibt die Erfindung ein vorteilhaftes
Bearbeitungsverfahren flr zylindrische Bauteile, wobei die unterschiedlichen Materialeigenschaften des
unbehandelten Aluminiumgusses und des bearbeiteten Aluminiumgusses vorteilhaft verwendet werden
[0010]. Als Vorteile stellt die Patentschrift eine Herstellung der Bauteile da, die infolge der unbearbeiteten
Oberflache langlebiger sind [0010] und das auch bei unterschiedlichsten Temperaturen und gegebenenfalls
hohen Kraften [0012]. Ein weiterer Vorteil soll der geringere Platzbedarf des Bauteils in einer Baugruppe
durch die mit dem Verfahren herstellbaren geringen Wandstarken sein [0013]. Zum Erreichen dieser
Vorteile schlagt das Patent folgendes Verfahren vor:

»1 Verfahren zur Herstellung eines diinnwandigen rotationssymmetrischen Bauteils (1) aus Aluminium oder
einer Aluminiumlegierung im Druckgussverfahren, das auf seinen inneren und/oder duReren Mantelflachen
(9, 10) fertig bearbeitet wird, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Teilbereich (5) der
Mantelflachen (9, 10) unbearbeitet bleibt und sowohl als kraftschllissige Lagerflache (2, 2') zum Spannen
des Bauteils (1) als auch fur einen Einbau in eine Baugruppe verwendet wird.

2 Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass das Spannen des Bauteils (1) durch
Rundspannen mit einem Spannwerkzeug (6) erfolgt.

3 Verfahren nach Anspruch 2 dadurch gekennzeichnet, dass das Rundspannen sowohl durch Spannen an
Lagerflachen (2, 2') an der Mantelinnenseite (10) als auch durch Spannen an Lagerflachen (4) an der
MantelauRRenflache (9) erfolgt.

4 Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass das die Lagerflachen (2, 2') durch Zahnflanken
einer Innenverzahnung (20, 21) gebildet werden.

5 Verfahren nach Anspruch 4 dadurch gekennzeichnet, dass die Zahnflanken, die als Lagerflache (2, 2")
dienen, die Positionierung des zylindrischen Bauteils (1) auf einer Auflagerflache der Produktionsanlage
definieren.

6 Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die Positionierung Uber angegossenen Nasen
(3, 11) am Bauteil erfolgt.

7 Verfahren nach Anspruch 5 oder 6 dadurch gekennzeichnet, dass die Positionierung des zylindrischen
Bauteils (1) mindestens im spanenden Prozess, als auch in der messtechnischen Erfassung erfolgt.”

106

Das streitgegenstandliche Herstellungsverfahren ermoglicht somit in Abgrenzung zum Stand der Technik,
die Herstellung praziser Bauteile aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung im Druckgussverfahren, die
einerseits besonders diinnwandig, andererseits besonders stabil sind.
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Zwar waren - wie die Beklagte zutreffend ausfiihrt - einzelne Bearbeitungsschritte des
Herstellungsverfahrens ebenso vorbekannt, wie die durch das Verfahren hergestellten Bauteile an sich. Die
Herstellung von solchen Bauteilen aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung im Druckgussverfahren,
die diinnwandig und stabil sind, hebt sie jedoch vom Stand der Technik ab.

108

Festzuhalten bleibt damit, dass der Wert des Herstellungsverfahrens in seinem Erzeugnis liegt, welches der
Art nach schon vorbekannt war, allerdings nicht in der Weise, wie es durch das patentierte Verfahren
hervorgebracht wird. Das Herstellungsverfahren dient demnach dazu, ein im Vergleich zu den vorbekannten
Erzeugnissen mit vorbekannten Herstellungsverfahren vorteilhafteres Erzeugnis herzustellen.

109

(2.) Zur Bemessung eines angemessenen Lizenzsatzes ist indes nicht auf die Erfindung abstrakt
abzustellen, sondern auf ihre Bedeutung fiir das jeweilige Unternehmen. Hierzu ist die Branche, in der es
tatig ist in den Blick zu nehmen und es sind die dort Ublichen Lizenzsatze zu betrachten.

110

Eine besondere Bedeutung hat die Erfindung, wie ihre Erfindungsgeschichte, namlich eine Anfrage aus der
Automobilzuliefererindustrie zeigt, fir die Herstellung von Fahrzeuggetrieben. MalRgeblich ist daher die
Fahrzeugzuliefererindustrie und hier wiederum der Bereich der metallverarbeitenden Unternehmen.

111

Die Schiedsstelle fur Arbeitnehmererfindungen beim DPMA geht fiir die Automobilzuliefererindustrie von
Lizenzsatzen von ca. 0,5 Prozent bis zu 2,0 Prozent fiir sehr wertvolle Erfindungen aus. Das OLG
Dusseldorf hat in einem Fall einen Lizenzansatz von 2,0 Prozent (a.a.0., Rn. 85, vor Abstaffelung), 5
Prozent (a.a.0., Rn. 97) und 1,9 Prozent (a.a.O., Rn. 135) angesetzt.

112

Gemal der ausfuhrlichen Aufstellung in der Anlage K 91, Ziffer IV. ,Maschinen- und Werkzeugindustrie*
sind Lizenzsatze von unter 2 Prozent bis 4 Prozent, im Mittel zwischen 1,5 Prozent und 2,5 Prozent Ublich.
Gemal der Ziffer VI. werden im Bereich der ,Automobil- und Zuliefererindustrie Lizenzsatze von unter 0,5
Prozent fur Massenartikel, aber 1 Prozent bis 5 Prozent fur technologisch anspruchsvolle Kraftfahrzeug-
Zuliefererteile vereinbart.

113

Vor dem Hintergrund des Vortrags der Parteien (vgl. insbesondere Anlage K 5) sowie der Aussage des
Zeugen W. war die Entwicklung eines Getriebetopfs, wie er von der Z2 von der Beklagten bzw. ihrer
Rechtsvorgangerin beauftragt wurde, technisches Neuland. Derartiges, insbesondere innerhalb der
geforderten minimalen Toleranzen, wurde zuvor nicht produziert. Das wesentliche Problem war die
Herstellung des Getriebetopfs. Hierfir mussten extra ein neues Verfahren (Streitpatent K 1) und eine neue
Anlage (Vorrichtung, Streitpatent K 2) entworfen und zahlreiche Versuche hierfir gemacht werden (vgl. die
Aussage des Zeugen W. in der mindlichen Verhandlung vom 10.07.2019, BI. 206/214 d.A., dort
insbesondere Seite 3: ,Bis dato waren Tdpfe dieser Art nicht im Gie3verfahren hergestellt worden; es war
im Markt auch keine Gielerei bereit, diese Topfe zu gieRen®).

114

Da es sich bei dem Herstellungsverfahren aus Sicht der Kammer somit nicht um eine den Bereich der
GuRtechnik sowie deren Erzeugnisse vollkommen revolutionierende Erfindung handelt, das Erzeugnis indes
deutlich vorteilhafte Eigenschaften bietet, die gemaR den Ausfiihrungen der Beklagten (vgl. Schriftsatz vom
05.03.2020, Seite 6 ff. / Bl. 383 ff. d.A.) umfangreich von ihr verkauft wurden und werden, handelt es sich
um eine Erfindung, die im mittleren Bereich anzusiedeln ist. Demnach ist ausgehend vom Erfindungswert in
der konkreten Situation ein Lizenzsatz von 1,45 Prozent anzusetzen.

115
Dabei ist auch zu berlcksichtigen, dass durch das Herstellungsverfahren gemaf § 9 Nr. 3 PatG dessen
unmittelbare Erzeugnisse geschitzt werden.

116
(3.) Dieser Lizenzsatz von 1,45 Prozent ist aufgrund der hohen Abnahmemengen zu reduzieren.
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(a) Ausgangspunkt ist dabei nicht die Nummer 11 VRL, sondern die allgemein Ubliche lizenzvertragliche
Praxis.

118

So ist es der ausschlieB3lich im gewerblichen Rechtsschutz tatigen erkennenden Kammer, die haufig mit
Fragen der Lizenzhdhe befasst ist, bekannt, dass fir hohe Abnahmemengen Rabatte in Form eines
Lizenzabschlages zwischen den Parteien eines Lizenzvertrages geschlossen werden. Das OLG Dusseldorf
geht bei hohen Umsatzen ebenfalls von einer Minderung des Lizenzsatzes aus (BeckRS 2014, 21940 Rn.
93).

119

Selbst wenn man wie die Klager eine (schriftliche) Vereinbarung uber eine Abstaffelung gemal VRL Nr. 11
fur erforderlich hielte, welche vorliegend unstreitig nicht besteht, ware daher allein aufgrund der zugrunde zu
legenden Lizenzpraxis ein entsprechender Mengenrabatt einzubeziehen.

120

Insoweit vermag auch der gegensatzliche Vortrag der Klager (vgl. etwa Schriftsatz vom14.01.29020, Seite 5
/ Bl. 354 d.A.) nicht zu Uberzeugen. Auch das von den Klagern zitierte Urteil des OLG Mtnchen, Az. 6 U
2572/11, steht nicht entgegen, da dort eine Abstaffelung nur fir den Fall einer konkreten Lizenzanalogie
verneint wurde. Eine konkrete Lizenzanalogie wird hier aber gerade nicht vorgenommen.

121

(b) Die Klager haben Stlickzahlen von Erzeugnissen, die mittels der Herstellungsverfahrens geman
Streitpatent 1 von der Beklagten bzw. ihrer Rechtsvorgangerin verkauft wurden mit den Anlagen K 16 und K
17 vorgelegt. Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 05.03.2020 (Seite 6 ff. / Bl. 383 ff. d.A.) ihrerseits
Umsatzzahlen vorgelegt. Diese Zahlen haben die Klager fir den Zeitraum von 2009 bis 2014 mit Schriftsatz
vom 09.03.2020 (Seite 2 / Bl. 407 d.A.) unstreitig gestellt. Aus dem Parteivortrag ergeben sich daher
insoweit Ubereinstimmend ansteigende Umsatzzahlen vom 390.000 Stlick im Jahr 2009 bis 30.600.000
Stick im Jahr 2013 und 27.670.000 Stuck im Jahr 2014 (Stuckzahlen seitens des Gerichts gerundet).

122

(c) In Anbetracht der hohen Umsatze, die von mehreren Hunderttausend Stlick bis zu mehreren Millionen
Stlck reichen, ist aus Sicht der Kammer eine Reduzierung des Lizenzsatzes von 1,45 Prozent um 0,15
Prozent auf 1,30 Prozent sachgerecht.

123
(4.) Eine Minderung des Lizenzsatzes durch eine Kausalitatsverschiebung kann hingegen nicht
vorgenommen werden.

124

(a) Die Beklagte meint, der hohe Absatz der durch das patentgemale Herstellungsverfahren hergestellten
Erzeugnisse beruhe nicht allein auf erfindungswesentlichen Eigenschaften, sondern auf3erhalb dessen
liegender Faktoren, wie etwa ihres Know-How’s und damit verbundenen guten Rufs im Bereich der
(Aluminium-)Gusstechnik. Demnach sei eine Kausalitatsverschiebung gegeben, die zu einer Reduzierung
des Lizenzsatzes flihren musse.

125
Dem kann - jedenfalls in der von der Beklagten gewollten einseitigen Berlicksichtigung - nicht gefolgt
werden.

126

(b) Zwar koénnte der von der Beklagten behauptete gute Ruf sowie ihr umfangreiches Know-How im Bereich
der Gusstechnik ein Argument dafir sein, dass sie im Gegensatz zu Mitbewerbern, die Uber diese
Eigenschaften nicht verfligen, héhere Lizenzsatze durchsetzen kdnnte. Dann ware jedoch der Lizenzsatz
insgesamt zu erhéhen, weil die Beklagte fur die Lizenzierung der Erfindung einen Aufschlag fir ihr Know-
How und ihren guten Ruf erhalten hatte. Dieser Aufschlag ware sodann im Rahmen der Berechnung der
angemessenen Arbeitnehmererfindervergutung richtigerweise wieder herauszurechnen. Demnach bliebe
der Lizenzsatz so wie er hier berechnet wurde, nadmlich ohne Aufschlag fur besondere Faktoren der



Beklagten. Andernfalls wiirde gegen den Grundsatz verstoRen, dass die Arbeitnehmervergitung am
wirtschaftlichen Vorteil zu bemessen ist, der ihr durch die Erfindung - und allein durch diese - zuflief3t.

127

Eine Berlcksichtigung besonderer Faktoren des Arbeitgebers allein zur Minderung gegenlber der
Arbeitnehmererfinder, nicht aber auch bei der Bestimmung des vom Arbeitgeber gegenlber Lizenznehmern
zu erzielenden angemessenen Lizenzsatzes, ist daher nicht statthaft.

128

(5.) Auch unabhangig von einer Kausalitatsverschiebung kann entgegen der Auffassung der Beklagten (vgl.
Schriftsatz vom 28.03.2018, Seite 17 / Bl. 123 d.A.) KnowHow des Arbeitgebers nicht isoliert als
lizenzmindernder Faktor berucksichtigt werden. Denn dieses wird im Wesentlichen durch den Anteilsfaktor,
dort insbesondere den Punkt ,b) Losung der Aufgabe® bereits berticksichtigt. Andernfalls wiirde ein - von
den Richtlinien fiir die Verglitung von Arbeitnehmererfindungen nicht vorhergesehener - doppelter Abzug
der Beitrage des Unternehmens zu Lasten des Arbeitnehmers erfolgen.

129

(6.) Auf eine Minderung des Lizenzsatzes aufgrund Miterfinderschaft von Mitarbeitern der Z2 kann sich die
Beklagte nicht berufen. lhr Vortrag hierzu ist widerspriichlich und daher nicht berticksichtigungsfahig (vgl.
oben 2.a).

130
(7.) Auch ein etwaiges Vorbenutzungsrecht wirkt sich nicht lizenzmindernd aus.

131

Soweit sich die Beklagte im Schriftsatz vom 28.03.2018 (Seite 20 ff. / Bl. 126 ff.4 d.A.) auf ein angebliches
Vorbenutzungsrecht der Ju. S3. Druckguss GmbH sowie die fehlende Durchsetzbarkeit der Streitpatente
beruft, ist dies angesichts des dazu erfolgten Vortrags nicht ausreichend, um eine (weitere) Minderung zu
erreichen.

132
Die Anlage CBH 20 ist nicht geeignet, ein Vorbenutzungsrecht der Ju. S3. Druckguss GmbH zu beweisen,
da sich das Schreiben seinerseits im Behaupten von Vorgangen erschopft.

133

Unabhangig davon durfte sich ein etwaiges Vorbenutzungsrecht dadurch auswirken, dass der Umsatz der
Beklagten entsprechend geringer ist, da die Produkte auch von Vorbenutzungsberechtigten bezogen
werden (kdnnen). Eine daruber hinaus gehende Berulcksichtigung des Vorbenutzungsrechts ist nicht
angezeigt.

134
Die fehlende Durchsetzbarkeit der Streitpatente ist ebenfalls nur behauptet. Etwaiger konkreter Sachvortrag
fehlt.

135
(8.) SchlieRlich gibt auch ein von der Beklagten behaupteter fehlender erfinderischer Beitrag der Klager
keinen Anlass flr eine Reduzierung des Lizenzsatzes.

136

Gemal der BGH-Entscheidung ,,Atemgasdrucksteuerung“ (GRUR 2011, 903) ist fir eine Mitberechtigung
an einer Erfindung ein erfinderisches Zutun nicht erforderlich. Die Art und Weise des Beitrags zur Erfindung
ist bei der Hohe des Miterfinderanteils zu berticksichtigen.

137

bb) Die BezugsgroRe fir den Lizenzsatz ist der mit dem Getriebetopf erzielte Umsatz (vgl. Nr. 7 VRL). Nicht
zu berlicksichtigen ist indes der erzielte Gewinn (BGH GRUR 2010, 223, Rn. 22 ff. - Turinnenverstarkung;
vgl. nachfolgend (1.). Mit einzubeziehen sind indes die Umséatze mit der USamerikanischen
Konzerngesellschaft der Beklagten (2.).

138



(1.) Der Gewinn ist als Kriterium zur Bestimmung einer angemessenen Vergutung gemaly § 9 Abs. 1
ArbNErfG nicht genannt. Auch Nr. 7 VRL erwahnt ihn nicht. Er ist auch nicht erforderlich, um die
Verwertbarkeit der Erfindung fiir den Zweck der Ermittlung einer an den Kategorien der Lizenzanalogie
orientierten Erfindervergutung einschatzen zu kénnen. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit einer
Arbeitnehmererfindung findet in erster Linie in der Anzahl der erfindungsgemaf hergestellten bzw.
ausgelieferten Stiicke ihren Niederschlag. Die Stiickzahl liefert einen ersten Anhaltspunkt fir den
wirtschaftlichen Erfolg, den der Arbeitgeber mit dem erfindungsgemafRen Gegenstand erzielt. Sie ist der
Wertbemessungsfaktor, an den fir die Ermittlung einer nach den Grundsatzen der Lizenzanalogie
bemessenen Vergutung zuerst und unmittelbar angeknlpft werden kann.

139

Aus der Stiickzahl allein lasst sich allerdings ohne Weiteres eine angemessene
Arbeitnehmererfinderverglitung nicht herleiten. Um auf der Grundlage der Stiickzahl eine Bezugsgrolie zu
erhalten, in der sich die wirtschaftlichtechnische Werthaltigkeit der Erfindung so verkorpert, dass daraus
eine angemessene Vergitung abgeleitet werden kann, bedarf es eines zusatzlichen Multiplikationsfaktors,
der eine monetare Erfassung der Erfindung ermdglicht. Denn die angemessene Vergltung kann nur auf der
Basis eines in Geld bemessenen Verwertungsergebnisses gefunden werden. Auch der daflr geeignete
Parameter ist im Allgemeinen nicht der Gewinn, sondern der pro Stlick zu veranschlagende oder
vereinnahmte Umsatz. Mit Hilfe der Stlickzahlen und dieser Umsatze I&sst sich die wirtschaftliche
Verwertbarkeit einer Arbeitnehmererfindung fir die Zwecke einer Vergutung nach der Lizenzanalogie
zuverlassig bestimmen und deshalb sind es diese Daten, auf die der Arbeitnehmererfinder fir die
Einschatzung des Wertes seiner Diensterfindung angewiesen ist und Uber die er Auskunft verlangen kann.
Neben der Information Uber Stlickzahlen und Umsatze ist der Arbeitnehmererfinder generell nicht auf
Angaben zum unternehmerischen Gewinn angewiesen, um seine angemessene Vergltung geltend machen
zu kénnen. Dagegen wird es flir den Arbeitgeber haufig unzumutbar sein, entsprechendes Zahlenmaterial
vorzulegen (so insgesamt BGH, a.a.0O.).

140

Der Arbeitnehmererfinder bedarf zur angemessenen Wahrnehmung seiner berechtigten Interessen
gewinnbezogener Auskulnfte regelmafig auch nicht deswegen, weil er nach der Rechtsprechung des BGH
an allen wirtschaftlichen (geldwerten) Vorteilen beteiligt werden soll, die seinem Arbeitgeber auf Grund der
Diensterfindung kausal zuflieRen (BGH GRUR 2003, 789 - Abwasserbehandlung), und (nur) ein
entsprechender Auskunftsanspruch ihn in die Lage versetzte, zu tberprifen, ob dem Arbeitgeber in Folge
seiner Erfindung aulRergewdhnlich hohe Gewinne zugeflossen sind. Denn solche Erfolge finden regelmafig
ebenfalls in den Umsatzen ihren Niederschlag, so dass der Arbeitnehmererfinder auch insoweit durch die
Umsatzangaben prinzipiell hinreichend informiert wird. Die zusétzliche Mitteilung eines mit der Erfindung
erzielten auRergewdhnlich hohen Gewinns wiirde dem Arbeitnehmererfinder deshalb nicht dazu verhelfen,
die angemessene Vergltung mit geringerer Fehleranfalligkeit zu beziffern (BGH GRUR 2010, 223, Rn. 31 -
Tdrinnenverstarkung).

141
AuRergewohnlichen Umstande, dies es ausnahmsweise rechtfertigten, Angaben tber den Gewinn zu
verlangen, sind nicht erkennbar.

142

Auch eine vom BGH in der Entscheidung ,Turinnenverstarkung“ aufgezeigte Schwierigkeit, dem
Gegenstand einer Arbeitnehmererfindung einen bestimmten Umsatz zuzuordnen, wenn dieser nicht mit
einem isoliert handelbaren Kaufgegenstand mehr oder weniger identisch ist, so dass der darauf entfallende
Nettoverkaufspreis der Erfindung vollstandig oder zumindest im Wesentlichen zugeordnet werden kann,
oder wenn sonst mit der auf eine zusammengesetzte Vorrichtung bezogenen Erfindung kein isolierter
Umsatz erzielt wird, besteht vorliegend nicht. Denn die Beklagte hat mit dem Herstellungsverfahren des
Streitpatents 1 nur den Getriebetopf hergestellt.

143

SchlieRlich steht der grundsatzlichen Unbeachtlichkeit des Gewinns auch die Entscheidung ,Sektionaltor II*
(GRUR 2017, 890 Rn. 52) nicht entgegen. In dieser Entscheidung hat der BGH die Entscheidung
»1urinnenverstarkung® gerade auch in Bezug auf die grundsatzliche Unbeachtlichkeit des Gewinns im
Rahmen von § 9 ArbNErfG bestatigt.



144
(2.) Die Umsatze der US-amerikanischen Konzerngesellschaft sind indes zu berlcksichtigen.

145

MaRgeblich ist auch hier wiederum, was vernlnftige Vertragsparteien einer Lizenzvereinbarung betreffend
das streitgegenstandliche Patent vereinbart hatten, wobei es stets auf die Umstande des Einzelfalls
ankommt (vgl. BGH GRUR 2002, 801, 803 f., IV. - Abgestuftes Getriebe).

146

Demnach ist davon auszugehen, dass die Parteien die Belieferung von konzernverbundenen Unternehmen
des Lizenznehmers berucksichtigt hatten. Da die Bezifferung der dadurch generierten Umsatze keine
besonderen Schwierigkeiten darstellt, ware deren Berlicksichtigung im Rahmen des Gesamtumsatzes der
Beklagten als Lizenznehmerin eine naheliegende Méglichkeit, diesem Umstand lizenzvertraglich Rechnung
zu tragen.

147
cc) Ein weiteres wesentliches Element bei der Bemessung der angemessenen Vergltung ist der
sogenannte Anteilsfaktor.

148

Gemal Nr. 30 ff. VRL ist ein Anteilsfaktor des Arbeitgebers zu beriicksichtigen, da
Arbeitnehmererfindungen in aller Regel in Austibung der arbeitsvertraglichen Tatigkeit erfolgen und der
Arbeitnehmer somit von dem vom Arbeitgeber zur Verfiigung gestellten Umfeld im weitesten Sinne bei
seiner Erfindertatigkeit profitiert. Der nach Abzug des Arbeitgeberanteils fir den Arbeitnehmer verbleibende
Anteil bestimmt die Vergitung.

149

Der Anteilsfaktor wird gemaf Nr. 30 bestimmt durch a) die Stellung der Aufgabe (Nr. 31 VRL), b) die
Lésung der Aufgabe (Nr. 32 VRL) und c) durch die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb
(Nr. 33 VRL).

150
(1.) Bei der Stellung der Aufgabe ist gemafR Nr. 31 VRL die Initiative des Arbeitnehmers bei der
Aufgabenstellung zu beurteilen.

151

Vorliegend ist zu beriicksichtigen, dass die Anfrage zur Herstellung des Getriebetopfs aus Aluminium durch
ein Drittunternehmen, die ZF, an den Betrieb der Klager herangetragen wurde. Erst aufgrund dieser Anfrage
wurde begonnen, sich mit der Aufgabe zu beschaftigen. Zu bericksichtigen ist beim Klager zu 1) weiter,
dass diese Anfrage Ende 2006/Anfang 2007 erfolgte und somit zu einem Zeitpunkt, in dem er noch nicht
Mitarbeiter der Rechtsvorgangerin der Beklagten war.

152
Ein Lésungsweg wurde - wie der Zeuge W. umfangreich ausgesagt hat - mit der Anfrage nicht aufgezeigt.
Dieser musste erst von den Mitarbeitern der Rechtsvorgangerin der Beklagten gefunden werden.

153
Demnach ist fur die Aufgabe ein Wert von 3 gemaf Nr. 31, Ziffer 2 VRL anzusetzen.

154
(2.) Bei der Losung der Aufgabe sind gemal Nr. 32 drei Punkte zu bertcksichtigen:

(1) die Lésung wird mit Hilfe der dem Erfinder beruflich gelaufigen Uberlegungen gefunden;
(2) sie wird aufgrund betrieblicher Arbeiten oder Kenntnisse gefunden;
(3) der Betrieb unterstttzt den Erfinder mit technischen Hilfsmitteln.

155
Liegen alle drei Voraussetzungen vor, erhalt die Erfindung fir die Lésung der Aufgabe die Wertzahl 1; liegt
keines der Merkmale vor, erhalt sie die Wertzahl 6.

156



Was unter den einzelnen Voraussetzungen (1.) bis (3.) zu verstehen ist, erlautert nachfolgend die Ziffer 32
VRL.

157

Die Kammer geht davon aus, dass die Klager die L6sung auch mit Hilfe ihrer beruflich gelaufigen
Uberlegungen gefunden haben. Denn die Anfrage von Z2 bezog sich auf das GieRen eines Getriebetopfes.
Es handelte sich somit um eine Tatigkeit, die jedenfalls abstrakt von ihrem Tatigkeitsbereich umfasst war,
auch wenn die konkrete Anforderung noch nie gestellt worden sein mag. Aber ihre Erfahrungen und
Kenntnisse konnten die Klager fir die Erfindungen fruchtbar machen.

158
Demnach ist fur Punkt (1.) die Wertzahl 3 sachgerecht.

159

Hinsichtlich der Anforderungen fur Punkt (2.) spricht alles daflr, dass auch insoweit die Klager auf
innerbetriebliche Kenntnisse und Erfahrungen zugreifen konnten, namlich Druckgussverfahren allgemein.
Entsprechend ist auch hierfiir die Wertzahl 3 angezeigt.

160

Es liegt bereits in der Natur der Erfindung des Streitpatents 1, dass die Klager diese nicht ohne ganz
wesentliche Nutzung der seitens ihrer damaligen Arbeitgeberin zur Verfigung gestellten Materialien und
Maschinen entwickeln konnten. Entsprechend hat auch der Zeuge W. von zahlreichen erforderlichen
Versuchen gesprochen. Folglich ist zu Punkt (3.) die Wertzahl 1 anzusetzen.

161
Insgesamt ware daher fir ,b“, Losung der Aufgabe, die Zahl 2,3 (7 : 3) einzusetzen.

162

(3.) Bei der Berticksichtigung der Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb ist gemaR Nr. 33
VRL der Anteil des Arbeitnehmers umso geringer, je hdher seine Stellung und Qualifikation in Bezug auf die
Erfindung ist. Nr. 34 VGL stellt hierzu Gruppen von Arbeitnehmern auf.

163

Fir den Klager zu 1), der Diplom-Wirtschats-Ingenieur (FH) ist und bei der Beklagten Projektleiter im
Bereich Vertrieb / Entwicklung / Projektmanagement war (Anlage K 3), ist eine Einordnung in die Gruppe 5
sachgerecht.

164

Der Klager zu 2) ist Feinwerkmechaniker-Meister. Er trat bei der Rechtsvorgangerin der Beklagten als
Auszubildender ein und war im Zeitpunkt der streitgegenstandlichen Erfindungsentwicklung als Technologe
in der Abteilung Technologie Bearbeitung tatig. Das rechtfertigt die Eingruppierung in die Gruppe 7.

165
(4.) Demnach ergibt sich fir den Klager zu 1) aus a + b + ¢ (3 + 2,3 + 5) ein Wert von: 10 Somit ist gemafn
der Tabelle in Ziffer 37 der RL ein Anteilsfaktor des Klagers zu 1) von 21 Prozent anzusetzen.

166
Fir den Klager zu 2) ergibt sich ausa + b + ¢ (1 + 2,3 + 7) ebenfalls ein Wert von: 10 und demnach
ebenfalls ein Anteilsfaktor von 21 Prozent.

167
dd) Die Anteile der Miterfinder und damit der Klager sind anhand der vorgelegten Anlage K 10 fiir das
Streitpatent 1 und der Anlage K 13 flir das Streitpatent 2 zu beurteilen.

168
Eine Erhdhung der Anteile betreffend das Klagepatent 1 scheidet aus.

169

(a) Die Klager haben noch in der Klageschrift und in der Replik auf die Erfinderidentitaten und
Erfinderbeitrage gemaf der Anlage K 10 verwiesen. Nicht anders war es im Schriftsatz vom 13.02.2018
(Seite 6 f. / Bl. 84 f. a.A.). Erst im Verlauf des Verfahrens (erstmals im undatierten Schriftsatz als Antwort
auf den Schriftsatz der Beklagten vom 28.03.20218, Seite 21 / Bl. 127 d.A.) haben die Klager ihren Vortrag



unvermittelt dahin geandert, sie allein seien die Erfinder der dem Streitpatent 1 zugrunde liegenden
Erfindung.

170

Entsprechend dem Beklagtenvortrag zur Erfindereigenschaft von Mitarbeitern der Z2 ist auch der
klagerische Vortrag insoweit widersprichlich und entbehrt nicht unerheblichen Zweifeln. Dem
»Zeugenangebot® der beiden Klager, jeweils fur den anderen (vgl. Schriftsatz vom 13.012.2018, Seite 4 f. /
Bl. 169 f. d.A.), war aus prozessualen Grinden nicht nachzukommen.

171

Dass die Nichterfinderschaft der in der Patentschrift genannten Miterfinder W. und H. unstreitig ist, ergibt
sich entgegen der Ansicht der Klager nicht aus dem Vortrag der Beklagten. Denn aus dem Umstand, dass
die Beklagte hierzu nichts vorgetragen hat, kann nicht geschlossen, dass sie damit eine fehlende
Erfinderstellung der genannten Miterfinder W. und H. behauptet oder konkludent unstreitig gestellt hat.

172
(b) Zudem und unabhangig vom Vorstehenden fehlt es den Klagern insoweit an einem
Rechtsschutzbediirfnis bzw. Feststellungsinteresse.

173

Das Feststellungsurteil ist nach dem Wirkungsgrad die schwéachste Form des Rechtsschutzes. Es ist weder
Grundlage der Zwangsvollstreckung in der Hauptsache noch gestaltet es die Rechtslage um (Becker-
Eberhard, in: Minchener Kommentar zur ZPO, 5. Auflage, 2016, § 256 Rn. 2). Die Registerlage, wonach
die Klager nicht Alleinerfinder des Streitpatents 1 sind, bleibt daher unberthrt. Ferner geht einem etwaigen
Begehren der Klager, ihre Alleinerfinderstellung verbindlich festzustellen, eine Leistungsklage auf
Berichtigung der Patentschrift gemaf § 63 Abs. 2 PatG gegen die Beklagte und das DPMA vor (vgl. hierzu
Schacht, InTeR 2014, 27, 27). Fur die beantragten Zahlungs- und Auskunftsanspriiche der Klager hat die
gerichtliche Feststellung keine Bedeutung, so dass es auch insoweit an einem Feststellungsinteresse fehit.

174
Daher war der Feststellungsantrag der Klager (Klageantrag IV.) abzuweisen.

175
ee) Fur das Streitpatent 1 ergibt sich demnach zur Berechnung der angemessenen Vergutung nach § 9
Abs. 1, Abs. 2 ArbNErfG die Formel:

Klager zu 1): (halftiger) Umsatz pro Jahr x 1,3 Prozent Lizenzsatz x 21 Prozent Anteilsfaktor x 57 Prozent
Miterfinderanteil.

Klager zu 2): (halftiger) Umsatz pro Jahr x 1,3 Prozent Lizenzsatz x 21 Prozent Anteilsfaktor x 21 Prozent
Miterfinderanteil.

176
b) Die Verglitung fur das Streitpatent 2 erfolgt anhand der folgenden Kriterien:

aa) Da auch hier eine konkrete Lizenzanalogie ausscheidet, muss die Berechnung der Vergiitung anhand
der abstrakten Lizenzanalogie fur vergleichbare Erfindungen in dem betreffenden Produktmarkt erfolgen
und der Gegenstand der Erfindung in den Blick genommen werden.

177
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Herstellung hohler Aluminiumgussteile, die insbesondere zur
Herstellung zylindrischer Hohlkérper mit prazisen Strukturen dienen soll [0002].

Xl

178

Gemal der Patentschrift gewinnen Aluminiumdruckgussteile in der Automobilindustrie immer mehr
Bedeutung. Die Anforderung, die Fahrzeuge leichter zu bauen, fihrt zu einem erweiterten Einsatz von
Aluminiumteilen. Insbesondere bei bewegten Teilen ist eine Gewichtseinsparung bei gleichzeitiger hoher
Stabilitat von Vorteil. Bauteile, die im Aluminium-Druckguss hergestellt werden, verfligen Uber geringere
Wandstarken [0003]. Der Einsatz von Aluminium-Druckguss fiir hochbeanspruchte Bauteile erfordert



besondere MalRnahmen in der Produktion, von denen ein Teil bereits vorbekannt ist. Dabei handelt es sich
um eine Verblockung von verschiebbaren Werkzeugteilen, sowie um eine Dichtung verschiebbarer
Werkzeugteile gegeneinander, die in verschiedenen Ausfiihrungen im Stand der Technik diskutiert werden
[0004-0006]. Neben anderen Teilen ist ein wichtiger Bestandteil der Druckgiefmaschine die Druckgussform,
deren Innenraum mit den Konturen und Abmessungen des zu gieBenden Gussstlickes identisch ist. Jede
DruckgieRform ist zumindest zweiteilig, um das Gussstiick nach der Erstarrung aus dem Formhohlraum
entnehmen zu kénnen [0010]. Jede DruckgieRform besteht aus einer festen und mindestens einer
beweglichen Formhalfte. Die feste Formhalfte wird an der festen Aufspannplatte der Druckgie3maschine
montiert, wahrend die bewegliche Formhalfte an der beweglichen Aufspannplatte befestigt wird. Die
Beruhrungsflachen der Formhalften werden als Teilungsebenen bezeichnet. lhre Lage innerhalb der Form
wird durch die Gestalt des Gussstlickes und die Art der Entformung bestimmt. Die Teilung wird so
ausgefuhrt, dass eine einfache Konstruktion der Form ermoglicht und das Abgraten des Gusses begtinstigt
wird. Zur Vermeidung des Durchspritzens von flissigem Metall muss die Formteilungsflache einwandfrei
abdichten. Um ein genaues Zusammenpassen der beiden Formhalften zu ermdglichen, mussen
DruckgieRformen mit Fiihrungen fiir die Offnungs- und SchlieRbewegung versehen werden. Zur
Ausformung von Bohrungen, Aussparungen, Durchbriichen, vorspringenden Flachen, Stegen oder Rippen,
die nicht in Formschlief3richtung verlaufen, werden bewegliche Kerne eingesetzt [0011]. Als im Stand der
Technik vorbekannt schildert die Patentschrift ein Kunststoffspritzgusswerkzeug gemaf DE 4, dessen
Mantel sich geometrisch gegen Ausnehmungen stltzt. Dabei findet eine Art von Verblockung statt. Als
dessen Nachteil schildert die Patentschrift die unzureichende Stabilitat bei hohem Druck [0012, 0013]. Als
eine Losung fiir die Problematik der Abdichtung der Trennebenen erlautert die Patentschrift die DE 196 39
053 A1, wo stufige Kontaktstellen zwischen DruckgussWerkzeugteilen beschrieben werden. Auch diese
Erfindung hat gemaf der Patentschrift den Nachteil, nicht ausreichend druckresistent zu sein [0014].

179

Demgemal formuliert das Patent als Aufgabe der Erfindung ein optimiertes Herstellungsverfahren fir ein
hohles Bauteil vorzustellen, mit dem es méglich ist, dieses Bauteil mit einer fur Aluminium Druckguss
ungewohnlichen Prazision und Gute zu gielRen [0014]. Hierzu schlagt das Streitpatente in Anspruch 1 vor:

»1. Druckgussvorrichtung zur Herstellung eines Hohl-Kérpers aus Aluminium-Druckguf in einer
Druckgussmaschine (1) mit einem Druckgusswerkzeug bestehend aus Formteilen (8, 9, 10) mit einem
feststehenden Formteil (9) und mindesten zwei beweglichen Formteilen (8, 10), wobei bewegliche Formteile
in mindestens einem weiteren beweglichen Formteil des Werkzeugs gefiihrt sind und wobei die
beweglichen Formteile (10) zusammen mit Eckleisten (60) einen Raum bilden, indem ein weiteres
bewegliches Formteil, der Kern (11), einfahrbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die beweglichen
Formteile (10) und die Eckleisten (60) nach dem Zusammenfahren eine Dichtung bilden, die mindestens
einstufig ausgebildet ist und dass die beweglichen Formteile (8, 10, 11) in der geschlossenen Position des
Werkzeuges mindestens durch eine Verriegelung (13), die auf dem feststehenden Formteil (8) aufgebracht
ist, verblockt sind.*

180
Fir diese Erfindung sind die bereits fiir das Streitpatent 1 referierten Lizenzsatze aus dem Bereich
.Maschinen- und Werkzeugindustrie“ bzw. ,Automobil- und Zuliefererindustrie“ heranzuziehen.

181

Zu bercksichtigen ist ferner, dass bereits nach den Angaben in der Patentschrift Teile der Erfindung, wie
etwa die grundsatzlichen Bauteile der Druckguss-Maschine vorbekannt waren. Das besondere an der
Erfindung ist auch nach der Aussage des Zeugen W. (Protokoll vom Seite 6 / Bl. 322 d.A.) die
produktionsspezifisch einwandfreie Verblockung mittels der beweglichen Formteile (8, 10), der Eckleisten
(60) und der Verriegelung (13).

182

Unter Berlcksichtigung der UGblichen Lizenzsatze in der Branche ist daher ein Lizenzsatz von 0,5 Prozent
als sachgerecht anzusehen. Der Unterschied zum Lizenzsatz flr das Streitpatent 1 resultiert dabei unter
anderem daraus, dass mit dem Streitpatent 1 als Herstellungsverfahren gemaf § 9 Nr. 3 PatG jedenfalls
grundsatzlich auch dessen unmittelbare Erzeugnisse geschutzt werden.

183



bb) Eine Reduzierung des Lizenzsatzes aufgrund der Menge, der mittels der Vorrichtung hergestellten
Produkte ist - im Gegensatz zum Herstellungsverfahren des Streitpatents 1 - nicht angezeigt.

184
cc) Der Anteilsfaktor ist auch unter Berilicksichtigung der Tatsache, dass es sich bei beiden Streitpatenten
um denselben Herstellungsvorgang handelt, wie beim Streitpatent 1 zu bemessen.

185
dd) Weitere lizenzerhthende oder lizenzmindernde Faktor sind nicht ersichtlich. Im Ubrigen kann hierzu auf
die Ausfuihrungen zum Streitpatent 1 verwiesen werden.

186
ee) Fur das Streitpatent 2 ergibt sich zur Berechnung der angemessenen Vergitung nach § 9 Abs. 1, Abs. 2
ArbNEfG des Klagers zu 1) die Formel:

(halftiger) Umsatz pro Jahr x 0,5 Prozent Lizenzsatz x 21 Prozent Anteilsfaktor x 44 Prozent
Miterfinderanteil.

187
3. Die Umsatze der Beklagten sind fur den Zeitraum 2009 bis 2014 zuletzt von den Klagern unstreitig
gestellt worden und kdnnen daher zur Berechnung der Vergitung vom Gericht herangezogen werden.

188

Dabei ist zu berilicksichtigen, dass sich die Umsatze auf den Getriebetopf beziehen, der mittels der beiden
Erfindungen der Streitpatente von der Beklagten hergestellt wurde. Wie auch von den Klagern in der
Klageschrift (dort Seite / Bl. 19 d.A.) zunachst konzediert, betragt der Anteil der Streitpatente jeweils 50
Prozent, so dass der Gesamtumsatz der Getriebetopfe fUr jedes Streitpatent zu halbieren ist.

189

Eine rein vorsorgliche Berechnung der Gesamtbelastung des Getriebetopfes als mafigeblichen
Gesamtergebnis der beiden Streitpatente im Sinne der Nr. 19 VRL ergibt, dass der fur sie ermittelte
Lizenzsatz die Hochstlizenzgrenze nicht Uberschreitet. Dieser lage ausgehend von den Daten in der Anlage
K 91 bei ca. 2 bis 2,5 Prozent.

190
4. Den Ansprichen der Klager steht der von der Beklagten mit Schriftsatz vom 17.04.2020 (Seite 4 / BI. 432
d.A.) erhobene Verjahrungseinwand nur teilweise entgegen, namlich fiir die Anspriiche von 2009 bis 2011.

191
a) Anspriche auf Arbeitnehmervergiitung verjahren mangels anderweitiger Regelung gemaRk § 195 BGB
innerhalb von 3 Jahren.

192

Die Klager machen zuletzt Vergitungsanspruche fir den Zeitraum von 2009 bis 2013 und hilfsweise bis
2014 geltend (vgl. Schriftsatz vom 09.03.2020, Seite 2 / Bl. 407 d.A.). Gegen den Einwand der Verjahrung
wehren sie sich mit dem Hinweis auf die durch das Aufforderungsschreiben vom 05.12.2013 (Anlage K 18)
erfolgte Hemmung. Davon abgesehen entstiinden die Anspriiche erst im jeweiligen Folgejahr.

193

b) Hinsichtlich des Klagers zu 1) hat infolge des Schreibens der Beklagten vom 09.06.2015 (Anlage K 20),
in der letztere eine Erfindervergltung fiir die beiden Streitpatente flir den Zeitraum von 2012 bis 2015
verspricht, eine Hemmung der Verjahrung fir die Anspriiche ab 2012 gemaR § 203 BGB stattgefunden.
Denn im Anschluss an dieses Schreiben hat sich eine Diskussion zwischen dem Klager zu 1) und der
Beklagten tber die Hohe der Vergltung ergeben (vgl. Anlage K 21 bis K 34), die verjahrungshemmende
Verhandlungen zwischen ihnen im Sinne des § 203 BGB darstellen.

194

Fir den Klager zu 2) ergibt sich aus der Anlage K 27 vom 18.11.2015 in Verbindung mit der Email der
Beklagten an den Prozessvertreter der Klager vom 01.12.2015 (Anlage K 28) die Aufnahme von
Verhandlungen mit der Beklagten Gber Vergutungsanspriiche von 2012 bis 2015. Dass dabei allein die



Anspriiche ab 2012 gegenstandlich waren, zeigt das Schreiben ihres Prozessvertreters vom 23.02.2016,
dort Seite 8, Ziffer 8.

195

Diese Verhandlungen haben sich bis zur Klageerhebung im Jahr 2017 hingezogen.

196

c) Anspriiche aus der Zeit von 2009 bis 2011 sind dagegen aufgrund des Verjahrungseinwandes nicht zu
berlicksichtigen. Sie waren nicht Gegenstand von vorprozessualen Verhandlungen.

197

Soweit die Klager auf ihr Schreiben vom 05.12.2013 (Anlage K 18) verweisen, vermag dieses eine
Hemmung der Verjahrung nicht zu begriinden. Ein Hemmungstatbestand im Sinne von § 204 BGB stellt das
Schreiben, das die Beklagte zur Aufnahme von Verhandlungen uber eine Erfindervergitung betreffend die
beiden Streitpatente auffordert, nicht dar.

198

Eine Aufnahme von Verhandlungen im Sinne des § 203 BGB kann ihm ebenfalls nicht enthommen werden,
da sich nicht ergibt, inwieweit die Beklagte auf dieses Schreiben mit der Aufnahme von Verhandlungen
reagiert hat. Der Aufhebungsvertrag des Klagers zu 1) aus 2014 (Anlage K 19) reicht hierfur nicht aus.
Gleiches gilt fur das Schreiben der Beklagten aus 2015 (Anlage K 20). Denn zwischen diesem und dem
Schreiben gemaR der Anlage K 18 aus Ende 2013 liegen uber 1,5 Jahre, ohne dass ersichtlich ware, dass
wahrend dieser Zeit zwischen den Parteien Verhandlungen betreffend Vergutungsanspriche von 2009 bis
2011 stattgefunden hatten. Der eigene Vortrag der Klager, der die Chronologie der Geschehnisse im
undatierten Schriftsatz mit Eingangsstempel des Gerichts vom 12.04.2018, dort Seite 2 f. / Bl. 108 f. d.A.,
auffuhrt, Iasst ebenfalls nicht gegenteiliges erkennen.

199

5. Ausgehend von den unstreitig gestellten Umsatzen der Beklagten ergibt sich aus den unter Ziffern 1. bis
3. dargestellten Faktoren fiir den geman Ziffer 4. maR3geblichen Zeitraum 2012 bis 2014 fiir beiden
Streitpatente somit folgende Berechnung:

Streitpatent 1 (DE 1):

Jahr Umsatz in Halfte Lizenzsat |Anteilsfakto |Vergutung Anteilsfakto [Vergitung
EUR zin% r Klager zu |Klager zu 1) r Klager zu |Klager zu 2)
1)in % bei 2)in % bei
Miterfinderantei Miterfinderantei
[iHv 57% in I iHv 26,5% in
EUR EUR
2012: |26.447.810,2 |13.223.905,0 |1,3 21 20.577,72 21 9.566,83
2 0
2013: [30.591.913,0 |15.295.956,0 |1,3 21 23.802,03 21 11.065,86
4 2
2014: |27.679.390,6 |13.839.695,3 |1,3 21 21.535,95 21 10.012,32
9 4
3.745,08 1.741,13
4.813.422,00 (2.406.711,00
Summe 69.660,28 32.386,14
Streitpatent 2 (DE 2):
Jahr Umsatz in EUR [Halfte Lizenzsatz|Anteilsfaktor |Vergutung Klager zu 1) bei
in% Klager zu 1) in|Miterfinderanteil iHv 44% in EUR
%
2012: 26.447.810,22 (13.223.905,00 |0,5 21 6.109,44
2013: 30.591.913,04 [15.295.956,02 |0,5 21 7.066,73
2014: 27.679.390,69 (13.839.695,34 |0,5 21 6.393,94
4.813.422,00 |2.406.711,00 1.111,90
Summe: 20.682,01

200




6. Da durch das in Bezug auf die Hohe der geforderten Vergitung nicht bestimmte Schreiben der Klager
vom 05.12.2013 (Anlage K 18) keine wirksame Mahnung ausgesprochen wurde, ist die zuzusprechende
Vergutung erst mit Zustellung der Klage am 16.08.2017 gemal § 291 ZPO zu verzinsen.

201

Einer Rechtsprechung des LG Dusseldorf sowie des OLG Dusseldorf, die eine Verzinsungsreglung als
Bestandteil eines gedachten Lizenzvertrages anerkennt (siehe etwa LG Dusseldorf, Mitt. 1990, 101 -
Dehnungsfugenabdeckprofil), kann nicht beigetreten werden. Denn Anspruchsgrundlage der Klager ist
vorliegend der gesetzliche Arbeitnehmervergltungsanspruch, so dass in Bezug auf etwaige Zinsen
ebenfalls auf die gesetzlichen Regelungen abzustellen ist.

B.

202
Der Auskunftsanspruch der Klager ist wegen erfolgter Auskunft erloschen; § 362 BGB. Die Klage war
insoweit abzuweisen.

203

Der sich aus § 242 BGB in Verbindung mit dem Anspruch auf Arbeitnehmervergitung gemaf § 9 ArbNErfG
ergebende Auskunftsanspruch des Arbeitnehmererfinders gegen den Arbeitgeber soll den
Arbeitnehmererfinder in die Lage versetzen, den ihm zustehenden Vergutungsanspruch zu beziffern bzw.
die Hohe einer ausgezahlten Vergutung zu beziffern. Erfasst werden Tatsachen im Bereich des
Arbeitgebers, wozu die Art und der Umfang der wirtschaftlichen Verwertung gehéren. Soll eine Berechnung
der angemessenen Vergutung anhand der Lizenzanalogie erfolgen, sind grundsatzlich Angaben zum
Umsatz erforderlich (BGH GRUR 2010 223 Rn. 24 - Turinnenverstarkung).

204

Gemessen an den vorgenannten Malstaben hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 05.03.2020 (Seite 7 f. / Bl.
384 f. d.A.) den Auskunftsanspruch erflllt, da durch die dort gemachten Angaben zum mittels der beiden
Streitpatente erzielten Umsatz die Klager in die Lage versetzt werden, ihren Vergitungsanspruch zu
beziffern.

205
Das belegen die Klager selbst, indem sie ihre Zahlungsanspriiche auf die von ihnen insoweit unstreitig
gestellten Angaben fur die betreffenden Jahre stitzen.

206

Der Auskunftsanspruch ist damit gemaf § 362 BGB erfllt und erloschen. Etwaige sich aus der Auskunft
ergebende Unstimmigkeiten zu vorherigen Auskinften stehen dem nicht entgegen (Krtiger, in: Miinchener
Kommentar zum BGB, 8. Auflage, 2019, § 260 Rn. 43).

207
Die dennoch auf Auskunft gestutzte Klage war folglich insoweit abzuweisen.

C.

208

Die Beklagte ist gemaR § 242 BGB verpflichtet, den Klagern jeweils die von ihr mit Schriftsatz vom
05.03.2020 (Seite 7 f. / Bl. 384 f. d.A.) erteilten Auskiinfte an Eides Statt zu versichern. Das ist notwendig,
da die gemachten Angaben von denen in der Anlage K 25 nicht unerheblich differieren und eine Erklarung
hierflr weder vorgetragen noch sonst ersichtlich ist. So hatte die Beklagte mit Email vom 02.09.2015
(Anlage K 25) folgende Umsatzzahlen gegenliber dem Klager erklart, die von den zuletzt erklarten
Umsatzzahlen mitunter deutlich abweichen:

Jahr Anlage K 25 Schriftsatz vom 05.03.2020
2012: 26.116.155 26.447.810,22
2013: 31.749.664 30.591.913,04

2014: 30.307.000 27.679.390,69



D.

209
Die Widerklage war als unbegriindet abzuweisen.

210

Die Widerklage der Beklagten richtet sich auf Feststellung, dass eine weitere Person, der Zeuge WW.,,
ebenfalls Erfinder des einen Streitpatents (DE 1) ist sowie auf Verurteilung der Klager zur Anerkennung
eines Miterfinderanteils von 25 Prozent des Zeugen W. betreffend dieses Patent.

211

Die Beklagte hat indessen keine eigene Rechtsposition, aus der sie die geltend gemachten Antrage mit
Erfolg durchsetzen kénnte. Sie ist zwar Patentinhaberin. Daraus ergibt gleichwohl kein Anspruch auf
Eintragung eines Dritten als Erfinder. Entsprechend hat sie selbst auch keinen Anspruch auf Anerkennung
eines Miterfinderanteils von 25 Prozent eines Dritten durch die Ubrigen Miterfinder. Denn Berechtigter
hinsichtlich der Erfindung - nicht hinsichtlich des erteilten Patents - sind allein die (Mit-)Erfinder (Melullis, in:
Benkard, Patentgesetz,11. Auflage, 2015, § 6 Rn. 72). Die Beklagte macht daher mit der Widerklage
Anspriche geltend, die nicht ihr, sondern allein den etwaigen (Mit-)Erfindern zustehen (vgl. BGH GRUR
1978, 583, 584 - Motorkettensage). Aus der Vorschrift des § 13 ArbNErfG folgt insoweit nichts anders.
Diese Bestimmung beinhaltet keine von einer gesetzmaRigen Inanspruchnahme unabhangige Zuweisung
der Erfindung und des Rechts auf das Schutzrecht an den Arbeitgeber. Die Berechtigung und die
Verpflichtung des Arbeitgebers zur unverziiglichen Anmeldung der Diensterfindung sollen nur verhindern,
dass die materiellen Rechte und rechtlichen Mdglichkeiten, die eine Diensterfindung bietet, durch Zuwarten
verloren gehen (vgl. BGH GRUR 2006, 754, 757 - Haftetikett).

E.

212
Die Kostenentscheidung bleibt wegen des Grundsatzes der Einheitlichkeit der Kostenentscheidung dem
Schlussurteil vorbehalten.

213
Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO.



