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Stichwort:

Leitsatz (nicht amtlich):

Umfasst ein Entgelt fur eine Auftragsentwicklung pauschal die Erstellung eines technischen
Konzeptes vom Vertragsgegenstand bis zur Serienreife, die Herstellung von Mustern sowie
pausfahigen Zeichnungen und CAD-Datenmodellen sowie auch alle gewerblichen
Schutzrechte, Know-how sowie alle erstellten Berichte und Unterlagen, dann erscheint ein
Gegenwert von 1 % dieses Entgelts fir die Ubertragung einer Diensterfindung und die
Einrdumung der Nutzungsmaoglichkeit an weiteren 6 Diensterfindungen an den Auftraggeber

als angemessene Schéatzung des Wertes dieser Diensterfindungen.

Begrindung:

I. Sachverhalt
Der Antragsteller war als Entwicklungsingenieur bei der Antragsgegnerin beschaftigt,
welche weltweit zu den gré3ten Automobilzulieferern zahilt (...)

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens sind sieben Diensterfindungen (...), an welchen

der Antragsteller mit Miterfinderanteilen zwischen 20 % und 100 % beteiligt ist.

Die Diensterfindungen (...) stehen in Zusammenhang mit einem Entwicklungsvertrag
zwischen der Antragsgegnerin und der T GmbH Uber die Entwicklung und Serienfertigung

von Modulen.

Gemal dessen § 1 hatte der Entwicklungsvertrag folgenden Vertragsgegenstand:




(1) ,(...) technische Entwicklung (...) durch [die Arbeitgeberin] auf
Grundlage der im (...) Lastenheft (...) im Einzelnen beschriebenen
Anforderungen und Bedingungen (...).

(2) Die Entwicklung umfasst — neben der Erstellung eines technischen
Konzeptes vom Vertragsgegenstand bis zur Serienreife — die
Herstellung von Mustern sowie pausféhigen Zeichnungen und CAD-

Datenmodellen. (...)

Der Entwicklungsvertrag sah eine Vergutung der Antragsgegnerin fur Entwicklungs- und
Werkzeugkosten in H6he von 7.126.500 € vor, wovon 2.133.000 € auf Entwicklungskosten
entfielen. Als Entwicklungsergebnisse galten gemal § 10 des Vertrags alle gewerblichen
Schutzrechte, Know-how sowie alle erstellten Berichte und Unterlagen sowie gefertigte

Muster.

Letztlich forderte Die T GmbH nur die Ubertragung der Diensterfindung Nr. 6 ein, wobei der
Antragsgegnerin aufgrund des Entwicklungsvertrags ein Benutzungsrecht verblieb. Jedoch
verfugt die T GmbH aufgrund des Entwicklungsvertrages auch hinsichtlich der tbrigen bei
der Antragsgegnerin verbliebenen Diensterfindungen tber ein konzernweites kostenloses,
nicht ausschlief3liches, zeitlich und o6rtlich unbegrenztes Nutzungsrecht mit dem Recht zur
Vergabe von Unterlizenzen.

Weiterhin nutzt die Antragsgegnerin die Diensterfindungen Nr. 1, Nr. 2, Nr. 6 und Nr. 7
auch selbst bei der Produktion (...).

Die Antragsgegnerin erkennt sowohl einen Erfindungswert aufgrund des

Entwicklungsvertrags als auch aufgrund der Eigennutzung an.

Hinsichtlich des Entwicklungsvertrages hat sie 1 % der von der T GmbH bezahlten
Entwicklungskosten in H6he von 2.133.000 € als Entgelt fur die Diensterfindungen
angesetzt und ist nach Anwendung eines Umrechnungsfaktors von 40 % von einem
Erfindungswert von 8.532 € ausgegangen. Diesen hat sie den unterschiedlich gewichteten
Diensterfindungen Nr. 1 bis Nr. 7 zugeordnet.

Der Antragsteller ist der Auffassung, 1 % sei ein viel zu niedriger Anteil. Ohne seine
personliche Zusage, die Technik zu entwickeln, ware der Vertrag zwischen der
Antragsgegnerin und Die T GmbH nicht zustande gekommen. AulRerdem sei Die T GmbH
durchaus an allen Rechten interessiert gewesen, was sich aus einem , letter of intent”

ergebe. Im Ubrigen sind die Berechnungsfaktoren unstreitig.

Hinsichtlich der Eigennutzung hat die Antragsgegnerin den Erfindungswert nach
Abstaffelung des erzielten Umsatzes nach RL Nr. 11 mit einem Komplexlizenzsatz von 2 %
ermittelt. Die einzelnen Erfindungen hat sie auf das Ergebnis entsprechend ihrer Bedeutung
fur das Produkt aufgeteilt.



Der Antragsteller ist ohne weitere Begrindung der Auffassung, dass der Komplexlizenzsatz

mit 2 % viel zu niedrig angesetzt sei. Im Ubrigen sind die Berechnungsfaktoren unstreitig.

Hinsichtlich des Anteilsfaktors ist die Antragsgegnerin davon ausgegangen, dass 13 %
angemessen seien. Der Antragsteller halt diesen fir viel zu niedrig. Er verweist einerseits
darauf, dass er einen Anteilsfaktor mit der Antragsgegnerin von 15 % vereinbart habe,
andererseits aber auch darauf, dass auch ein Anteilsfaktor von 15 % unbillig wéare. Die
Antragsgegnerin hat mitgeteilt, dass sie bereit sei, als Zeichen des Entgegenkommens und
ohne Anerkennung einer Rechtspflicht der Berechnung der Erfindervergitung fur die

streitgegenstandlichen Erfindungen einen Anteilsfaktor von 15 % zu Grunde zu legen.

Zuletzt hat der Antragsteller noch weitere Erfindungen angesprochen. Die Antragsgegnerin
hat hierzu mitgeteilt, dass sie einer dementsprechenden Erweiterung des
Schiedsstellenverfahrens nicht zustimme (...)

Il. Wertung der Schiedsstelle

1. Vorbemerkung

Gemal § 28 ArbEG hat die Schiedsstelle bei einem bestehenden Streit zwischen
Arbeitnehmer und Arbeitgeber (Beteiligte) aufgrund des ArbEG nach Anhérung beider
Seiten zu versuchen, eine gitliche Einigung herbeizufihren (...)

2. Anwendbares Recht

Auf das Schiedsstellenverfahren sind gemaf § 43 Abs. 3 ArbEG die Vorschriften des
ArbEG in der bis zum 30. September 2009 geltenden Fassung anzuwenden, da die

Erfindungen vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurden.

3. Verfahrensgegenstand

Verfahrensgegenstand sind ausschliel3lich die Diensterfindungen Nr. 1 bis Nr. 7, da der
Antragsteller zun&chst nur hinsichtlich dieser Diensterfindungen die Schiedsstelle
angerufen hatte und sich die Antragsgegnerin nur diesbezglich auf das Verfahren
eingelassen hat - 88 31, 35 Abs. 1 Nr. 1, 2 ArbEG.

4. Erfindungswert aufgrund des Entwicklungsvertrags

Fir die Bemessung der Vergutung ist nach § 9 Abs. 2 ArbEG die ,wirtschaftliche
Verwertbarkeit* der Diensterfindung mafdgebend. Nach dem Willen des Gesetzgebers ist
hierunter als Regelfall der durch die tatsachlichen Verwertung der Diensterfindung
realisierte Erfindungswert zu verstehen (Bundestagsdrucksache 1648 — Begriindung Teil

B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8). Hauptfélle einer tatsé&chlichen Verwertung sind



die Benutzung im eigenen Betrieb, die Lizenzierung oder der Verkauf der Diensterfindung.
Der Erfindungswert orientiert sich dann an dem geldwerten Vorteil, der dem Arbeitgeber

aufgrund einer derartigen Verwertung der Diensterfindung tatsachlich zuflief3t.

Hat der Arbeitgeber einen Lizenzvertrag Uber die Diensterfindung abgeschlossen oder
diese verkauft, so flieRen ihm Lizenzeinnahmen bzw. ein Kaufpreis zu. Der
Erfindungswert errechnet sich dann aus den Nettolizenzeinnahmen oder dem
Nettoverkaufspreis abziglich eines Abschlags, der dem kalkulatorischen

Unternehmerlohn Rechnung tragt.

Im vorliegenden Fall besteht die Schwierigkeit, der Uberlassung der Diensterfindung Nr. 6
bzw. der Einraumung der Nutzungsmdglichkeit an den Diensterfindungen Nr. 1 bis Nr. 5
und Nr. 7 derartige Einnahmen konkret zuzuordnen, da im Rahmen des abgeschlossenen
Entwicklungsvertrags keine gesonderte konkrete Vereinbarungen hieriiber getroffen
worden sind. Mithin verbleibt nur die Moglichkeit, die auf die Diensterfindungen
entfallenden Einnahmen ausgehend vom Gesamtvolumen und Inhalt des

Entwicklungsvertrags zu schatzen.

Der Entwicklungsvertrag sah eine Gesamtvergitung von 7.126 500 € vor. Hiervon
abzuziehen sind zunéchst Aufwendungen, die die Arbeitgeberin von der T GmbH erstattet
bekommen hat, da derartige Erstattungen keine Gegenleistung fur die Diensterfindungen
sind?. Dies ist im vorliegenden Fall auch konkret moglich, da der vorliegende Vertrag
derartige Erstattungen ausweist und der Entwicklung konkret einen Betrag von

2.133.000 € zuweist.

Dieser Betrag ist jedoch nicht weiter aufgeschlisselt. Er umfasst ausweislich des
Entwicklungsvertrags die Erstellung eines technischen Konzeptes vom
Vertragsgegenstand bis zur Serienreife, die Herstellung von Mustern sowie pausfahigen
Zeichnungen und CAD-Datenmodellen. Ebenfalls fallen auch alle gewerblichen

Schutzrechte, Know-how sowie alle erstellten Berichte und Unterlagen darunter.

Fur den Erfindungswert erheblich ist jedoch nur der auf die Uberlassung der
Diensterfindung Nr. 6 bzw. die Einriumung der Nutzungsmoglichkeiten an den
Diensterfindungen Nr. 1 bis Nr. 5 und Nr. 7 entfallende Anteil an den 2.133.000 €.

Fir einen solchen Fall hatte die Schiedsstelle bereits mit Einigungsvorschlag vom
4. April 1995 — Arb.Erf. 53/93 (nicht verdffentlicht) folgendes ausgefihrt:

.(...) Ist der Auftraggeber lediglich an dem Entwicklungsergebnis als solchem, nicht
aber an einer Ausschlussmdoglichkeit der Wettbewerber hiervon, interessiert, so wird

ein neues und zudem patentfahiges Entwicklungsergebnis im Verhaltnis der beiden

1 Boemke/Kursawe, Gesetz iber Arbeitnehmererfindungen, § 9 RNr. 323.



Vertragspartner des Entwicklungsvertrags einen geringeren Wert aufweisen als in
dem Falle, in dem der Auftraggeber auch an einem solchen Ausschlussrecht

interessiert ist (...)".

So liegen die Dinge auch im vorliegenden Fall. Ausweislich des Vertragswortlauts in § 1
war ,die Erstellung eines technischen Konzeptes vom Vertragsgegenstand bis zur
Serienreife — die Herstellung von Mustern sowie pausfahigen Zeichnungen und CAD-
Datenmodellen” Vertragsgegenstand, wahrend gewerbliche Schutzrechte hier nicht
einmal Erwahnung fanden. Diese Betrachtung wird auch dadurch gestiitzt, dass die T
GmbH gerade einmal die Ubertragung einer einzigen Diensterfindung beansprucht hat,
zudem belastet durch eine unentgeltliche Nutzungsmdglichkeit der Antragsgegnerin.
Daran vermag auch der vom Antragsteller ins Feld gefuhrte ,letter of intent* unabhangig

von dessen Inhalt nichts zu &ndern, denn Vertragsinhalt ist er nicht geworden.

Die Schiedsstelle hatte bereits in dem zitierten Einigungsvorschlag die Auffassung
vertreten, dass bei einer vollen Ubertragung aller Rechte an etwaigen Diensterfindungen
ein Ansatz von 1 % der Auftragssumme in aller Regel an der oberen Grenze dessen lage,
was die Rechte zwischen den Vertragspartnern wert sein kdnnen. Weiterhin hat die
Schiedsstelle nach mehrmaliger Befassung mit derartigen Entwicklungsvertrégen und
dabei gewonnenen Einblicken in verschiedene derartige Vertrdge mit Einigungsvorschlag
vom 12. August 1997 — Arb.Erf. 84/95 (nicht veroéffentlicht) folgendes ausgefihrt:

»(...) Insbesondere dann, wenn die Entwicklung einer patentfahigen technischen
Lésung fur den Auftragsgeber nicht im Vordergrund steht, sind nach den
Erfahrungen der Schiedsstelle héchstens etwa 1 % der Auftragssumme als

Kaufpreisanteil anzusehen. (...)"

Diese Einschatzung hat die Schiedsstelle in standiger und gefestigter
Schiedsstellenpraxis beibehalten?. Anhaltspunkte, dass eine derart vorgenommene
Schatzung der auf die Diensterfindungen entfallenden Einnahmen nicht sachgerecht sein
koénnte, bieten auch im vorliegenden Fall weder der Sachvortrag der Beteiligten noch die
der Schiedsstelle vorliegenden Unterlagen. Dafiir spricht auch nicht der Sachvortrag des
Antragstellers, dass seine Teilnahme am Projekt entscheidend gewesen sei. Selbst wenn
das eine Rolle gespielt haben sollte, wiirde dies nur belegen, dass der Antragsteller ein
bekannt fahiger Entwicklungsingenieur in Diensten der Antragsgegnerin war, aber keine
Anhaltspunkte beinhalten, welche Gegenleistung die T GmbH fur die Diensterfindungen
erbracht hat. Weiterhin kann die Schiedsstelle nicht erkennen, dass eine Diensterfindung

des Antragstellers urséchlich fir den Abschluss des Entwicklungsvertrages gewesen sein

2 Weitere Nachweise bei Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergiitung, 4. Auflage,
RL Nr. 16 RNr. 58.



kénnte, denn dafur ware zunachst einmal das Vorliegen eines entsprechenden Patents
der Antragsgegnerin Voraussetzung, was aber nicht der Fall ist, und dariiber hinaus
musste sich dies auch aus den Vertragsunterlagen ersichtlich werden, was ebenfalls nicht

der Fall ist.

Die Schiedsstelle schlagt den Beteiligten daher vor, vorliegend fur die Berechnung der
Arbeitnehmererfindervergitung davon auszugehen, dass die Antragsgegnerin 21.330 €
fiir die Uberlassung der Diensterfindung bzw. die Einraumung der Nutzungsmdéglichkeit an

den Diensterfindungen erhalten hat.

5. Erfindungswert aufgrund der Eigennutzung

Der Erfindungswert ist der geldwerte Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund der
Diensterfindung tatsachlich zuflieRt3. Benutzt ein Arbeitgeber wie hier eine
Diensterfindung im eigenen Betrieb, besteht der dem Arbeitgeber zugeflossene geldwerte
Vorteil in dem Preis, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder fur die Nutzung der
geschutzten technischen Lehre zahlen misste?, wenn ihm das Recht zur Nutzung der
technischen Lehre nicht im Rahmen der 88 5 — 7 ArbEG durch seinen Arbeitnehmer

vermittelt worden ware.

Fur die Ermittlung der Hohe dieses Preises kommen gemaf 8§ 11 ArbEG i.V.m. RL Nr. 3
grundsatzlich drei verschiedene Methoden in Betracht, namlich die Ermittlung mit der
Methode der Lizenzanalogie, die Ermittlung nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen
oder eine freie Schatzung. Diese Methoden dienen der Ermittlung ein und desselben
Erfindungswerts, wobei im Ergebnis bei allen drei Methoden der Erfindungswert geschatzt
wird, weshalb der Methode der Vorzug einzuraumen ist, bei der der Marktpreis der

Erfindung und damit der Erfindungswert mdglichst genau geschéatzt wird.

Bei Umsatzgeschaften ist dies regelméaRig die Lizenzanalogie®. Freie Erfindungen werden
namlich Ublicherweise im Wege der Lizenzerteilung verwertet. Bei Umsatzgeschaften mit
erfindungsgemafen Produkten dienen dabei Ublicherweise deren Nettoumséatze und ein
marktiblicher Lizenzsatz als Bezugspunkte fiir einen Lizenzvertrag. Daher kann durch die
fiktive Nachbildung eines solchen zwischen einem Unternehmen und einem freien
Erfinder gedachten verninftigen Lizenzvertrags (Lizenzanalogie) am Besten der

Marktpreis ermittelt werden, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder zahlen muiisste®.

Der dabei anzusetzende Lizenzsatz entspricht der Gegenleistung fiir die Uberlassung der

Erfindung, die verninftige Lizenzvertragsparteien vereinbart hatten, wenn es sich bei der

3 BGH vom 16.04.2002 — Az.: X ZR 127/99 — Abgestuftes Getriebe.

4 BGH vom 06.03.2012 — Az.: X ZR 104/09 — antimykotischer Nagellack I.

5 Standige Schiedsstellenpraxis und standige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, vgl. zuletzt
BGH vom 06.03.2012 — Az.: X ZR 104/09 — antimykotischer Nagellack .

6 BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 — Tirinnenverstarkung.



Diensterfindung um eine dem Arbeitgeber zur ausschlie3lichen Nutzung Uberlassene

Erfindung eines freien Erfinders handeln wiirde.

Die Antragsgegnerin ist im vorliegenden Fall davon ausgegangen, dass ein
Komplexlizenzsatz von 2 % marktiblich ist. Der Antragssteller ist dem ohne ndhere

Begriindung entgegen getreten.
Es ist somit der marktibliche Lizenzsatz zu ermitteln.

Am einfachsten ist Ermittlung dieses marktiblichen Lizenzsatzes, wenn bereits ein
konkret abgeschlossener Lizenzvertrag fir die betreffende Erfindung bzw. das
Schutzrecht im gleichen oder vergleichbaren Produktmarkt existiert, aus dem der
zwischen den Lizenzvertragsparteien vereinbarte Lizenzsatz fir eine bestimmte
BezugsgroRRe abgelesen werden kann (konkrete Lizenzanalogie). Dies ist vorliegend

jedoch offensichtlich nicht der Fall.

Daher muss mit Hilfe der abstrakten Lizenzanalogie bewertet werden, welcher Lizenzsatz
fur die Diensterfindung bei einer Lizenzvergabe an einen fremden Lizenznehmer
vernunftigerweise vereinbart werden wirde. Dies setzt die Kenntnis von Lizenzvertragen
auf dem Markt der mit der erfindungsgemalf3en technischen Lehre hergestellten Produkte
voraus. Lizenzsatze belasten die Preiskalkulation entsprechender Produkte. In welchem
Mal3 der Preis eines Produkts mit Lizenzen belastbar ist, bestimmt wiederum die
Marktsituation fur die einschlagigen Produkte. Die typischen KalkulationsspielrAume auf
dem jeweiligen Produktmarkt spiegeln sich daher auch in den fur diesen Produktmarkt
Ublichen Lizenzsatzrahmen wieder. Ein Lizenzsatz ist deswegen dann marktiblich, wenn
er sich in diesem konkreten Rahmen bewegt. Dementsprechend haben Produktsparten
mit relativ geringen Margen wie z.B. der Zulieferbereich der Automobilindustrie tendenziell
einen relativ niedrig liegenden marktiblichen Lizenzsatzrahmen, wahrend Produktsparten
wie z.B. die Medizintechnik, in welcher hohe Margen die Regel sind, einen deutlich hdher

anzusetzenden Lizenzsatzrahmen aufweisen.

Nicht hilfreich bei der Bestimmung der marktiblichen Lizenzsatze sind die in RL Nr. 10
angegebenen Lizenzsatzrahmen. Diese spiegeln namlich schon seit Jahrzehnten nicht
mehr den am Markt tiblichen Rahmen wider, da sie im Wesentlichen aus den Richtlinien
von 1944 Gbernommen wurden und somit zum Zeitpunkt des Erlasses der
Vergutungsrichtlinien im Jahr 1959 bereits veraltet waren. Dartber hinaus differenzieren
sie nur nach Industriezweigen und nicht weiter nach Produktmarkten und kénnen daher
den typischen Kalkulationsspielrdumen auf den einschlagigen Produktmarkten nicht

immer hinreichend Rechnung tragen.

Dementsprechend ist der marktibliche Lizenzsatz nach stéandiger Schiedsstellenpraxis
und der neueren Rechtsprechung des BGH unter Rickgriff auf Erfahrungswerte und die



Auswertung der am Markt fUr gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse erzielbaren
Lizenzsatze zu ermitteln’. Der vorliegend heranzuziehende Produktmarkt fiir die
Bestimmung des marktiblichen Lizenzsatzes ist der der Automobilzulieferindustrie, da die
Antragsgegnerin Marktteilnehmerin in diesem Markt ist und damit den dort herrschenden
wirtschaftlichen Gegebenheiten unterliegt. In diesem Markt kalkulieren die Unternehmen
mit Blick auf den Ausbau von Marktanteilen oder, um zumindest dem Wettbewerbsdruck
Stand zu halten, relativ knapp. Das hat zur Folge, dass innerhalb dieser knappen
Kalkulation auch nur ein enger Spielraum fir die auf ein Produkt entfallenden Kosten fur
Lizenzen verbleibt. Das zeigt sich auch daran, dass die EBIT-Marge der weltweiten
Automobilzulieferer in den Jahren 2005 bis 2014 im Schnitt 7 % betragen hat. Davon
ausgehend durfte die Obergrenze fur Erfindungskomplexe oder sehr wertvolle
Erfindungen fur die Bereiche Maschinenbau und Elektrotechnik um 2 % liegen.
Dementsprechend hatte die Schiedsstelle einmal fur ein Produkt, zu dem es keinerlei
Alternativen auf dem Markt gab, einen Lizenzsatz von 2 % als marktiiblich angesehen®.
Nach den Erfahrungen der Schiedsstelle bewegen sich durchschnittliche markttibliche
Lizenzsatze hier regelmafdig zwischen 0,5 % und 1 %, fir Massenprodukte auch unter
0,5 %°. In einem krzlich von der Schiedsstelle zu entscheidenden Verfahren bewegten
sich die Lizenzséatze fir verschiedene Getriebekomponenten jeweils im Bereich um 1 %.
Der Schiedsstelle ist Uberdies bekannt, dass sich Lizenzsatze tatsachlich
abgeschlossener Lizenzvertrage in aller Regel ebenfalls in einem Lizenzsatzrahmen von
0,1 % - ca. 2 % bewegen. Es handelt sich dabei um Lizenzsatze, die unter verninftigen
branchenangehdrigen Mitbewerbern in redlichen kaufmannischen Verhandlungen u.a. vor
dem Hintergrund vereinbart werden, dass ,man sich immer zweimal im Leben sieht” und
dass Lizenzgebihren auch dann zu bezahlen sind, wenn erfindungsgemaf herstellte
Produkte die Gewinnzone nicht erreichen oder diese verlassen, gleichwohl aus anderen
Griunden aber nicht vom Markt genommen werden kénnen. Nicht reprasentativ und daher
nicht hilfreich bei der Ermittlung markttblicher Lizenzséatze sind hingegen hin und wieder
Uberwiegend aus Patentverletzungsprozessen bekannt gewordene Werte, die zum
Hintergrund haben, dass in einer gerichtlichen Auseinandersetzung um ein bestimmtes
Produkt abhangig von der gesamten Verfahrenssituation und bestimmten
Sanktionsszenarien Lizenzvertradge gewissermaf3en ,mit dem Messer auf der Brust und
dem Ricken zur Wand“ abgeschlossen werden mussten, die zudem eine gewisse

Gewinnabschdpfung zum Ziel hatten.

7BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 — Tirinnenverstarkung.

8 Hellebrand/Himmelmann, Lizenzsétze fir technische Erfindungen, 4. Auflage S. 344.

9 Eine Vielzahl von Nachweisen zur Schiedsstellen- und Gerichtspraxis findet sich u.a. in:
Bartenbach/Volz, Arbeithehmererfindervergitung, 3. Auflage, 2009, S. 288 ff.; Trimborn, Lizenzsatze
fur Erfindungen in Deutschland ab 1995, Mitteilungen der deutschen Patentanwalte 2009, S. 269.



Nachdem die Lizenzsatzobergrenze die Hochstbelastbarkeit eines Produkts im
Produktmarkt markiert, ist es auch bei Erfindungskomplexen nicht mdglich, den

Komplexlizenzsatz oberhalb der Lizenzsatzobergrenze anzusetzen.

Davon ausgehend sieht die Schiedsstelle den von der Antragsgegnerin gewahlten

Komplexlizenzsatz von 2 % als sachgerecht an.

Einen hoheren Lizenzsatz halt die Schiedsstelle ausgehend von den von der
Antragsgegnerin bedienten Markten auch dann nicht als gerechtfertigt an, sollte die

erfindungsgemale Technologie nicht nur im Automobilzulieferbereich Verwendung finden.

6. Anteilsfaktor

Der Anteilsfaktor berticksichtigt den betrieblichen Anteil am Zustandekommen der
Erfindung und gibt entsprechend — in Prozenten ausgedrickt — den auf den Arbeitnehmer
entfallenden Anteil am Erfindungswert wieder. Mit ihm werden die Vorteile in Abzug
gebracht, die ein Arbeitnehmererfinder gegeniiber einem freien Erfinder hat. Im
Gegensatz zu einem freien Erfinder nimmt ein Arbeitnehmererfinder bei Erfindungen
namlich typischerweise die Hilfe des Unternehmens in Anspruch. Wahrend ein freier
Erfinder zunachst einen Produktmarkt finden muss, auf welchem ihm die wirtschaftliche
Verwertung einer technischen Neuerung gelingen kann, steht dem Arbeitnehmererfinder
die Produktpalette des Arbeitgebers zur Verfligung. Bei seinen Uberlegungen und
Arbeiten zum Auffinden der technischen Lehre der Erfindung wird der
Arbeitnehmererfinder vom Arbeitgeber mit seinem Gehalt bezahlt, wéhrend der freie
Erfinder sich selbst finanzieren muss. Ferner erhalt der Arbeitnehmererfinder sowohl fiir
die konkrete technische Aufgabenstellung als auch fir deren Losung typischerweise
Anregungen aus dem Betrieb. Auch kann er fiir die Problemlésung typischerweise auf
technische Erfahrungen zurtickgreifen, die im Betrieb mit der Vorgangertechnik gewonnen
wurden, und er erhdlt oft auch technische Unterstiitzung, wenn Versuche durchgefihrt
oder teure Hilfsmittel oder gar Fremdleistungen hierfiir in Anspruch genommen werden
mussen. Dem freien Erfinder steht solche Unterstiitzung nicht zur Verfligung, es sei denn,
er kauft sie als fremde Dienstleistung ein. Der typische und weitaus haufigste Fall des
Entstehens einer Diensterfindung sieht daher so aus, dass der Arbeithnehmererfinder zum
Zustandekommen der Diensterfindung im Wesentlichen nicht mehr als seine
schopferische technische Leistung beitragt®.

Das ist der Grund, weshalb der jeweils angemessene Anteilsfaktor nach der langjéahrigen
Erfahrung der Schiedsstelle regelmafig in einer Bandbreite von 10 — 25 % liegt, wobei
Entwicklungsingenieure ohne Fuhrungsfunktion regelméaRig Anteilsfaktoren zwischen

13 % und 16,5 % erreichen.
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Konkret wird der jeweilige Anteilsfaktor mittels der Addition von Wertzahlen ermittelt, mit
welchen die Vorteile des Arbeitnehmers gegentiber einem freien Erfinder bei der Stellung
der Aufgabe (Wertzahl ,a"), der L6ésung der Aufgabe (Wertzahl ,b“) und hinsichtlich seiner
Stellung im Betrieb (Wertzahl ,c*) bewertet werden. Das Ergebnis wird nach der Tabelle
der RL Nr. 37 einem Prozentwert zugeordnet. Die Kriterien der Wertzahl-Ermittlung nach
den Verguatungsrichtlinien versuchen somit, die Bedingungen miteinander zu vergleichen,
unter denen einerseits der Arbeithnehmererfinder die erfinderische Losung gefunden hat,
und andererseits diejenigen Bedingungen, die fur einen freien Erfinder gelten. In diesem
Sinne sind auch die Ausfilhrungen in den RL Nr. 30 — 36 zu verstehen. Ein dem
entgegenstehendes Verhaften an einzelnen Formulierungen der RL fiihrt hingegen nicht

zu einem sachgerechten Ergebnis.

Die Wertzahl ,a"“ bewertet die Impulse, durch welche der Arbeitnehmer veranlasst worden
ist, erfinderische Uberlegungen anzustoRen. Entspringen diese Impulse einer
betrieblichen Initiative, liegt eine betriebliche Aufgabenstellung im Sinne der Gruppen 1
und 2 der RL Nr. 31 vor. Bei den Gruppen 3 — 6 der RL Nr. 31 hingegen ruhren die
Impulse, erfinderische Uberlegungen anzustoRen nicht von einer betrieblichen Initiative
her, so dass keine betriebliche Aufgabenstellung gegeben ist. Die genaue Zuordnung zu
den Gruppen entscheidet sich an der Frage, ob und in welchem Umfang betriebliche
Einflisse den Arbeithehmer an die Erfindung herangefiihrt haben, wobei diese nicht nur
beschrankt auf bestimmte Betriebsteile und Funktionen Beriicksichtigung finden, sondern
aus der gesamten Unternehmenssphare des Arbeitgebers stammen kénnen.

Ob die Arbeitgeberin dem Arbeitnehmer die Aufgabe, entsprechende Ldsungen zu finden,
vorliegend gestellt hat, kann vorliegend dahingestellt bleiben. Eine solche
Aufgabenstellung kann sich namlich auch aus dem Tatigkeitsbereich eines Arbeitnehmers
ergeben, wenn das Suchen und Auffinden von Lésungen flr neuartige technische
Problemstellungen bereits zum Kernbereich der arbeitsvertraglichen Leistungspflicht
zahlt, was bei Positionen im Entwicklungs- / Konstruktionsbereich regelmaiig der Fall ist.
In solchen Féllen ist ein betrieblicher Anstol fur die Erfindung bereits z.B. aufgrund von
Anregungen aus dem Kollegenkreis, Anfragen, Wiinschen oder Mangelhinweisen aus
anderen Unternehmensteilen oder von Kunden, Lieferanten, Kooperations- oder
Geschaftspartnern gegeben. Die Art der Aufgabenstellung unterliegt dann auch keinen
besonderen Anforderungen. Sie kann sich auch konkludent und auch nur mittelbar aus
dem innerbetrieblichen Informationsaustausch oder Vorgaben aus dem Kundenkreis
ergeben. Unter diesen Umstanden gesteht die Schiedsstelle regelm&Rig die Wertzahl
,a=2" zu, die auch fiir den Antragsteller, der als Entwicklungsingenieur beschéftigt war,

sachgerecht ist.



Die Wertzahl ,b“ betrachtet die Losung der Aufgabe und berticksichtigt, inwieweit beruflich
gelaufige Uberlegungen, betriebliche Kenntnisse und vom Betrieb gestellte Hilfsmittel und
Personal zur Lésung gefuhrt haben.

Die Losung der Aufgabe wird dann mit Hilfe der berufsgelaufigen Uberlegungen
gefunden, wenn sich der Erfinder im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt,
die ihm durch Ausbildung, Weiterbildung und / oder berufliche Erfahrung vermittelt worden
sind und die er fur seine berufliche Téatigkeit haben muss. Ausreichend ist
dementsprechend auch ein entsprechendes Erfahrungswissen. Erfordert die Losung der
Aufgabe hingegen vertiefte berufs- und ausbildungsfremde Uberlegungen, spricht dies
gegen eine Merkmalserfiillung. Vorliegend tragt der Antragsteller selbst vor, dass seine
Teilnahme am Entwicklungsprojekt aufgrund seiner Kompetenz wesentlich gewesen sei.
Es muss daher unterstellt werden, dass er die erfindungsgeméaf3en Losungen mit
berufsgelaufigen Uberlegungen gefunden hat.

Hinsichtlich der betriebliche Arbeiten und Kenntnisse ist maf3geblich, ob der Antragsteller
dank seiner Betriebszugehorigkeit Zugang zu Arbeiten und Kenntnissen hatte, die den
innerbetrieblichen Stand der Technik bilden. Entscheidend ist, ob diese dem Erfinder den
Weg zur Losung zumindest erleichtert haben. Es kann sich hierbei auch um negative
Erfahrungen aus Vorlauferldsungen, Anregungen von Kunden oder um Kenntnisse von
Wettbewerbsprodukten etc. handeln. Auch die aus Diskussionen mit Kollegen
gewonnenen Erkenntnisse kdnnen zur Bejahung dieses Merkmals fuhren. Der
Antragsteller war mit den zu verbessernden Produkten und ihren Schwachen aufgrund
seiner beruflichen Tatigkeit in weitaus hoherem Mal3e vertraut, als dies auf einen freien
Erfinder zugetroffen hatte. Nachdem dieser Vergleich der MaR3stab fur die Bewertung sein
muss, ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass auch dieses Merkmal voll erflllt ist. Nicht
entscheidungserheblich ist, ob der Antragsteller den innerbetrieblichen Stand der Technik
teilweise selbst herbeigefihrt hat, denn hierfiir hat er sein Arbeitsentgelt erhalten.
Entscheidend ist ausschlieRlich, ob der Arbeitnehmer anders als ein freier Erfinder
Zugang zum innerbetrieblichen Stand der Technik hatte und das ist vorliegend
unzweifelhaft der Fall.

An der Unterstiitzung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es nur dann, wenn die fir den
Schutzbereich des Patents oder Betriebsgeheimnisses malRgebenden technischen
Merkmale der Erfindung nicht erst durch konstruktive Ausarbeitung oder Versuche oder
unter Zuhilfenahme eines Modells gefunden worden sind, sondern die technische Lehre
im Kopf der Erfinder entstanden ist, sich als solche ohne weiteres schriftlich niederlegen
lieR und damit im patentrechtlichen Sinne fertig war!!. Die Schiedsstelle geht davon aus,

dass auch dies nicht der Fall war und der Antragsteller seinen Laborarbeitsplatz genutzt
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hat. Einen solchen Laborarbeitsplatz stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zur
Verfligung, so dass der Arbeitnehmer gegentiber einem freien Erfinder im Vorteil ist.

Somit sind alle Teilmerkmale erfullt, was zur Wertzahl ,b=1" fihren wirde.

Die Wertzahl ,c“ ergibt sich aus den Aufgaben und der Stellung des Arbeithnehmers im
Betrieb. Nach RL Nr. 33 hangt die Wertzahl ,c* davon ab, welche berechtigten
Leistungserwartungen der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer stellen darf. Entscheidend
sind die Stellung im Betrieb und die Vorbildung des Arbeithnehmers zum Zeitpunkt der
Erfindung. Hierbei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeithnehmers im Verhéltnis zum Anteil
des Arbeitgebers verringert, je groRer - bezogen auf den Erfindungsgegenstand - der
durch die Stellung ermdglichte Einblick in die Erzeugung und Entwicklung im
Unternehmen ist. Hierbei kommt es nicht auf die nominelle Stellung, sondern auf die
tatséchliche Stellung zum Zeitpunkt der Fertigstellung im Betrieb an.

Soweit RL Nr. 34 hierbei Typisierungen zur Leistungserwartung an bestimmte Gruppen
vornimmt, sind diese vor diesem Hintergrund zu sehen und kdnnen nicht statisch
angewandt werden. Dem tragt auch RL Nr. 35 Rechnung, der ausdriicklich die
Eingruppierung in héhere oder niedrigere Stufen vorsieht, um dem Ziel der RL Nr. 33
bestmdglich zu entsprechen.

Ausgangspunkt fur die Einordnung des Antragstellers ist somit zun&chst seine Ausbildung
als Ingenieur. Wird diese Tatigkeit in der Entwicklungsabteilung ausgeibt und sind dem
Arbeitnehmer keine Mitarbeiter unterstellt, so verfligt der Arbeitnehmer regelmafig tber
einen Informationszufluss und damit Einblicke in die Entwicklung und Fertigung, die die

Wertzahl ,,c=4" rechtfertigen.

Aus den Wertzahlen ,a = 2" + ,b = 1" + ,¢c = 4" ergibt sich ein Anteilsfaktor von 13 %. Die
Antragsgegnerin hat sich bereit erklart, die Arbeitnehmererfindervergitung auf Grundlage
eines Anteilsfaktors von 15 % zu berechnen. Dartber hinaus hat der Antragsteller
vorgetragen, mit der Antragsgegnerin einen Anteilsfaktor von 15 % vereinbart zu haben,
woran er dann aber auch nach dem Grundsatz, dass Vertrage eingehalten werden
mussen (,pacta sunt servanda“), gebunden ware. Die Schiedsstelle sieht einen héheren
Anteilsfaktor wie ausgefiihrt unter keinen Umstanden als darstellbar an, so dass ein
Anteilsfaktor von 15 % auch nicht unbillig sein kann, wie dies der Antragsteller meint (...).
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