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Leitsatz

Vergiitung eines freien Mitarbeiters fiir eine von ihm gemach-
te und vom Dienstherrn zum Patent angemeldete Erfindung

Macht ein freier Mitarbeiter im Rahmen seiner Tatigkeit flir den Dienstherrn eine Erfindung,
die der Dienstherr zum Patent anmeldet und sodann benutzt, steht dem freien Mitarbeiter im
Zweifel ein Anspruch auf eine angemessene Erfindervergitung zu; zur Berechnung dieser Ver-
glutung kann der freie Mitarbeiter Auskunft Gber den Umfang der Benutzungshandlungen ver-
langen.

Verfahrensgang

vorgehend LG Frankfurt, 3. Dezember 2014, 2-6 O 8/14

Tenor

Griinde

Auf die Berufung des Klagers wird das am 3. 12. 2014 verkundete Teilurteil der 6. Zivil-
kammer des Landgerichts Frankfurt a. M. teilweise abgeandert.

Die Beklagte wird verurteilt, dem Klager Auskunft zu geben, welche Geschafte sie in der
Zeit vom 1. 1. 2008 bis einschlieBlich 31. 12. 2013 geschlossen hat und diese Auskunft
zu belegen durch Vorlage der Auftrage der Kunden, der Auftragsbestatigungen der Be-
klagten bzw. der Liefervertrage mit den jeweiligen Kunden sowie der einzelnen Rechnun-
gen der Beklagten an die jeweiligen Kunden, welche zum Gegenstand hatten:

Die Anwendung der Vorrichtung zur Durchfihrung des "Verfahrens zur Wiederho-
lungsdruckprifung von Doppelrohrsicherheitswarmelbertragern" nach DE ... und
welche nicht zugleich die Anwendung der Vorrichtung "Gasturbinenanlage" nach
DE ... zum Gegenstand hatten.

Die weitergehende Berufung wird zuriickgewiesen.

Der Rechtsstreit wird zur Verhandlung und Entscheidung Uber die weiteren Stufen der
Klage an das Landgericht zurtckverwiesen.

Die Kostenentscheidung bleibt dem Schlussurteil vorbehalten.

Das Urteil ist ohne Sicherheitsleistung vorlaufig vollstreckbar.
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Der Klager verlangt von der Beklagten Erfindervergutung wegen der Verwertung mehre-
rer Patente, die im Zeitraum der gemeinsamen Zusammenarbeit zugunsten der Beklag-
ten registriert worden sind. Streitgegenstandlich sind im Berufungsverfahren lediglich
Vergutungsanspriche fiir die Verwertung des durch das Patent DE ... geschitzten Ver-
fahrens zur Wiederholungsdruckprifung von Doppelrohrsicherheitswarmetbertragern
(im Folgenden auch: DSWU). Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstan-
des wird gem. § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auf die tatsachlichen Feststellungen in dem ange-
fochtenen Urteil verwiesen.

Das Landgericht hat die insoweit gem. Klageantrag zu Ziffer 1.2 auf Auskunft und nach-
rangig auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung und auf Zahlung gerichtete Klage
abgewiesen und zur Begriindung folgendes ausgefiihrt:

Soweit das Patent "Wiederholungsdruckpriifung" in den Projekten eingesetzt worden sei,
in denen auch das Patent "Gasturbinenanlage" verwendet worden sei, bedrfe der Kla-
ger keiner Auskunft mehr, um seinen Zahlungsanspruch zu berechnen. Es gebe keine
Rechtsgrundlage fur einen Anspruch auf Erfindervergitung. Eine vertragliche Abspra-
che zur Erfindervergitung sei zwischen den Parteien nicht zustande gekommen. Die Be-
klagte habe ihre Vergitungspflicht zu keiner Zeit anerkannt. Die Beklagte habe das Pa-
tent mit Zustimmung des Klagers rechtmaBig genutzt, so dass ein Anspruch aus § 139
Abs. 2 PatG nicht gegeben sei. Der Klager habe der Beklagten im Hinblick auf seinen
Dienst- und Werkvertrag das Recht an seiner (Mit-)Erfindung wirksam Ubertragen. Zwar
komme dann grundsatzlich ein Vergitungsanspruch gem. § 612 BGB in Betracht. Es han-
dele sich aber hier um ein Absicherungs- und Unterstiitzungspatent und daher bestehe
kein Anhalt dafir, dass die Erfindervergutung nicht schon durch die Vergitung fur das
Patent "Gasturbine" abgegolten sei. Ein Anspruch aus § 745 Abs. 2 BGB scheide aus, weil
es nicht ersichtlich sei, dass dem Klager noch eine gesonderte Vergutung fur das streit-
gegenstandliche Verfahrenspatent zustehen musse.

Mit der Berufung greift der Klager das Urteil des Landgerichts im Umfang der eben dar-
gestellten Klageabweisung an. Er beschrankt sich auf Geschafte, die nicht gleichzeitig
die Anwendung des Verfahrens zur Wiederholungsdruckprifung von Doppelrohrsicher-
heitswarmeubertragern und die Anwendung der Vorrichtung "Gasturbinenanlage" zum
Gegenstand hatten und die zwischen dem 1. Januar 2008 und dem 31. Dezember 2013
abgeschlossen wurden.

Der Klager wirft dem Landgericht vor, den Sachverhalt fehlerhaft ermittelt und einge-
schatzt zu haben. Das Landgericht habe angenommen, das o. g. Patent sei ausschlieR-
lich bei DSWU fiir Gasturbinenanlagen und damit zusammen mit dem Patent "Gasturbi-
nenanlage" eingesetzt worden. Das sei aber nicht der Fall. Das Patent "Wiederholungs-
druckprifung" habe nicht nur dem Patent "Gasturbinenanlage" sondern auch dem Pro-
dukt "..." zum Durchbruch auf dem Markt verholfen. Es sei als evidentes Verkaufsargu-
ment fiir alle DSWU einsetzbar, um diese (iberhaupt auf dem von der Beklagten bean-
spruchten hohen Preisniveau absetzen zu kénnen. Deshalb sei es bei allen DSWU einge-
baut worden. Die von der Beklagten vorgelegte Ubersicht (Anlage B 72) ergebe, dass in
43 % der Falle das Patent "Gasturbinenanlagegar nicht angewendet worden sei, weil es
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sich um DSWU fiir "..." gehandelt habe. In diesen Fallen kénne die Erfindungsvergiitung
deshalb auch nicht durch die Vergltung fur das Patent "Gasturbine" abgedeckt sein.

Der Klager beantragt,

das angefochtene Urteil abzuandern und

1.Die Beklagte zu verurteilen, dem Klager Auskunft zu geben, welche Geschafte sie
in der Zeit vom 1. 1. 2008 bis einschlieBlich 31. 12. 2013 geschlossen hat und diese
Auskunft zu belegen durch Vorlage der schriftlichen Anfragen der Kunden, der Ange-
bote der Beklagten, der Auftrage der Kunden, der Auftragsbestatigungen der Beklag-
ten bzw. der Liefervertrage mit den jeweiligen Kunden, der Apparatezeichnungen so-
wie der einzelnen Rechnungen der Beklagten an die jeweiligen Kunden, welche zum
Gegenstand hatten:

Die Anwendung der Vorrichtung zur Durchflhrung des "Verfahrens zur Wiederho-
lungsdruckprifung von Doppelrohrsicherheitswarmeulbertragern" nach DE ... und
welche nicht zugleich die Anwendung der Vorrichtung "Gasturbinenanlage" nach
DE ... zum Gegenstand hatten.

2.Die Beklagte zu verurteilen, erforderlichenfalls die Richtigkeit und Vollstandigkeit Ih-
rer Angaben gem. Ziffer 1.) eidesstattlich zu versichern.

3.Die Beklagte zu verurteilen, an den Klédger den sich aus der zu erteilenden Auskunft
gem. Ziffer 1.) ergebenden, noch zu beziffernden Zahlbetrag zuziglich Zinsen in H6-
he von 8 Prozentpunkten iber dem Basiszinssatz aus noch naher zu bezeichnenden
Zeitraumen zu zahlen.

Den Rechtsstreit nach Entscheidung Uber den mit Ziffer 1.) geltend gemachten Aus-
kunftsantrag zur weiteren Verhandlung und Entscheidung an das Landgericht zu-
riackzuverweisen.

Die Beklagte beantragt,
die Berufung des Klagers zurtckzuweisen.

Sie wiederholt und vertieft ihren erstinstanzlichen Vortrag, wonach das streitgegen-
standliche Patent ohne greifbaren wirtschaftlichen Wert gewesen sei, weswegen eine Ei-
nigung Uber eine Vergutung nicht habe erzielt werden kénnen.

Das Rechtsmittel des Klagers hat teilweise Erfolg, denn er kann von der Beklagten Aus-
kunft in dem oben zuerkannten Umfang verlangen. Dem Klager stehen dem Grunde
nach aus § 612 BGB Vergutungsanspriche wegen der Nutzung des Patents "Wiederho-
lungsdruckprifung" zu, weswegen die Beklagte gem. §§ 242, 259, 611 BGB Auskunft
Uber die damit durchgefuhrten Geschafte erteilen muss.
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Fir die Frage, ob und wenn ja in welchem Umfang eine Vergiitung fiir die Uberlassung
einer Erfindung oder des Benutzungsrechts an ihr zu zahlen ist, muss auf das zwischen
den Parteien bestehende Vertragsverhaltnis zurtckgegriffen werden (Benkard-Mellulis,
PatG, 11. Aufl., Rn 88 zu § 6 PatG). Hier lag ein Dienstverhaltnis vor, denn der Klager war
als freier Mitarbeiter im Vertrieb der Beklagten tatig und er war dartber hinaus zur Mitar-
beit bei der Weiterentwicklung und Auslegung der DSWU - Technik verpflichtet.

Hieraus kdnnte man ableiten, dass der Klager verpflichtet war, seiner Dienstherrin etwai-
ge Erfindungen, die er im Rahmen dieser Tatigkeit gemacht hat, anzudienen. Man kann
daraus allerdings nicht ableiten, dass er verpflichtet gewesen ware, dies vergitungsfrei
zu tun. Bei Dienstverhaltnissen gilt vielmehr § 612 Abs. 1 BGB, wonach eine Vergltung
als stillschweigend vereinbart gilt, wenn die Dienstleistung den Umstédnden nach nur ge-
gen Vergutung zu erwarten ist. FUr auRergewdhnliche Leistungen eines freien Mitarbei-
ters, die Uber den vertraglichen Rahmen hinausgehen, gebihrt ihm auch ohne besonde-
re Absprache in der Regel eine Verglitung. Maligeblich ist ausschlieBlich der Inhalt der
Absprachen zwischen den Parteien (vgl. BGH GRUR 1965, 302, 304 - Schellenreibungs-
kupplung; BGH GRUR 2001, 226 - Rollenantriebseinheit, Tz. 15 bei juris). Fur das Rechts-
verhaltnis der Parteien kann es deshalb keine Rolle spielen, ob die Beklagten ihren Mitar-
beiter, der als Miterfinder eingetragen ist, entschadigt hat oder nicht.

Die VergUtungsabsprache vom 29. 7. 1999 (Anlage K 3) bezog sich ausschlieBlich auf die
Verwertung der Erfindung "Gasturbine", konnte also dem Grunde nach Vergltungsan-
spriche fur die Verwertung der spater angemeldeten Erfindung "Wiederholungsdruck-
prufung" nicht abdecken. Es handelt sich auch nicht um ein reines Unterstiitzungspatent,
das lediglich gemeinsam mit der Erfindung "Gasturbine" angewandt werden konnte.

Der Klager hatte bereits erstinstanzlich vorgetragen, dass im Anschluss an die Patentan-
meldung fast alle Doppelrohrsicherheitswarmeubertrager der Beklagten mit der paten-
tierten Losung ausgerUstet worden sind, wie es auch in den Entscheidungsgriinden des
angefochtenen Urteils wiedergegeben wird (LGU S. 17). Diesen Vortrag hat er nun zulas-
sigerweise in dem oben dargelegten Umfang vertieft. Die Beklagte ist dem nicht entge-
gengetreten. Sie hat namentlich nicht abgestritten, dass in dem streitgegenstandlichen
Zeitraum auch Anlagen, die nicht von dem Patent "Gasturbine" Gebrauch gemacht ha-
ben, mit dem Drei-Wege-Hahn flr das Verfahren zur Wiederholungsdruckprifung ausge-
stattet worden sind.

Es spielt fir den Auskunftsantrag keine Rolle, ob der wirtschaftliche Wert des Patents
eine Lizenzgebihr rechtfertigen kann, die einen im Verhaltnis zu den sonstigen Klage-
forderungen relevanten Vergatungsanspruch ergeben kann. Es lasst sich jedenfalls der-
zeit nicht feststellen, dass der wirtschaftliche "Benefit", den die Beklagte durch die Ver-
wendung des Verfahrenspatents erzielen konnte, véllig zu vernachlassigen ware. Dage-
gen spricht nicht zuletzt der Umstand, dass das Patent mit nicht unerheblichen Geblh-
ren nach wie vor aufrechterhalten wird.

Es ist auch nicht ersichtlich, dass die Beklagte dem Klager durch die Aufstellung gem.
Anlage B 72 bereits die notwendige Auskunft erteilt hatte. Die Beklagte hat in der miind-
lichen Verhandlung nicht klargestellt, dass diese Aufstellung samtliche Anlagen aus dem
relevanten Zeitraum enthalt, in denen die Vorrichtung fiir das patentgeschiitzte Verfah-
ren eingebaut worden ist.
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Die weitergehende Berufung des Klagers, gerichtet auf Auskunft Gber die schriftlichen
Anfragen der Kunden, der Angebote der Beklagten sowie der Apparatezeichnungen, ist
unbegrindet. Das Landgericht hat diesen Anspruch bereits mit einer zutreffenden Be-
grindung abgelehnt, weil diese Auskinfte fur die Berechnung und Verifizierung des Ver-
gutungsanspruchs unerheblich sind (LGU S. 16). Die Berufungsbegrindung vermag kei-
ne Rechtsfehler aufzuzeigen.

Auf den Antrag des Klagers war nach § 538 Il 1 Nr. 4 ZPO analog der Rechtsstreit zur
Verhandlung und Entscheidung Uber die nachrangigen Anspriche auf Abgabe der eides-
stattlichen Versicherung und der Entschadigung an das Landgericht zurlickzuverweisen
(vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 30. A., Rn. 20 zu § 538 ZPO m. w. N.). Die Zurlckverweisung ist
im vorliegenden Fall auch deswegen sachgerecht, weil der Rechtsstreit ohnehin in ande-
ren Punkten noch in erster Instanz anhangig ist.

Die Entscheidung Uber die Kostenlast fur das Berufungsverfahren bleibt dem Schlussur-
teil des Landgerichts vorbehalten.

Die Entscheidung zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 708 Nr. 10 ZPO. Von
Schuldnerschutzanordnungen ist im Hinblick auf § 713 ZPO abgesehen worden.
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