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1.

eitsatze (nicht amtlich):

Teilt ein Arbeitnehmer dem Arbeitgeber eine technische Lehre als
Verbesserungsvorschlag mit, so wird diese nach § 611 BGB Eigentum des Arbeitgebers;
dieser kann sie unabhangig vom ArbEG benutzen. An solche Benutzungshandlungen

knupft sich kein VergUtungsanspruch aus dem ArbEG.

Eine spater fur diese technische Lehre eingereichte Erfindungsmeldung, kann, auch wenn
sie nach den MaRRgaben des ArbEG behandelt wird, nur insoweit Vergutungsanspriiche
auslosen, als sie Uber die bereits nach § 611 BGB rechtmaflige Benutzung hinaus zu
einem Zufluss geldwerter Vorteile aufgrund der nun geschaffenen Monopolsituation bei

dem Arbeitgeber fiihrt.

. Benutzt die Arbeitgeberin nur intern und verkorpert sich die erfindungsgeméafile Lehre
nicht in den vertriebenen Produkten, sondern in der Produktionsanlage, dann fehlt es an

einer zusatzlich vergutungspflichtigen Monopolsituation.

Eine betriebliche Regelung, wonach eine Verbesserungsvorschlags-Pramie mit
zuerkannter Erfindervergiitung verrechnet wird, begegnet keinen rechtlichen Bedenken,
da sie weder die Rechte aus dem ArbEG im Sinne von § 22 ArbEG beschrankt noch
Regelungen uber die Hohe der Erfindervergitung im Sinne von 8§ 23 ArbEG trifft, sondern

das Schicksal von Verbesserungsvorschlags-Pramien.

Ein einfacher technischer Verbesserungsvorschlag ist bei nachtraglicher
Erfindungsmeldung und daraufhin erfolgter Patenterteilung nicht wie ein qualifizierter
Verbesserungsvorschlag zu vergtten, da die Anspruchsgrundlage des 8 9 Abs. 1 ArbEG




einen Vergutungsanspruch an eine rechtliche Monopolstellung kntpft, die des § 20 Abs. 1

ArbEG aber an eine faktische Monopolstellung.

I. Sachverhalt

Die Antragstellerin war bis zum 31. Dezember 2014 bei der Antragsgegnerin beschéaftigt und
als Controllerin fur (...) eingesetzt. Ihre Aufgabe bestand in der Investitionsabwicklung von
Fertigungsanlagen (...) fur die Bereiche (...). In gleicher Weise war sie flr den Bereich (...)

als Urlaubsvertreterin tatig.

Am (...) 2008 meldete Sie der Antragsgegnerin einen Verbesserungsvorschlag fiir den
Bereich (...)

Die Antragsgegnerin setzt die vorgeschlagene Losung seit dem Jahr 2011 in Werken im In-
und Ausland ein. Sie hat der Antragstellerin im Jahr 2013 im Rahmen des betrieblichen
Ideenmanagements  fir  ihren  Verbesserungsvorschlag auf Grundlage  der

Betriebsvereinbarung ,(...)" eine Préamie von (...) zugesprochen.
Die Betriebsvereinbarung enthélt (...) folgenden Passus:

VV, die flir das Verbesserungsteam erkennbare schutzfahige Merkmale
(entsprechend ArbNErfG aufweisen, werden in der Patentabteilung tberpruft.
Sollte diese feststellen, dass ein VV einer Schutzrechtsanmeldung zugefihrt
werden kann, gibt der Einreicher auf Anforderung der Patentabteilung eine
Erfindungsmeldung ab. Unabh&ngig von seiner patentrechtlichen Schutzfahigkeit
und Qualifizierung wird der VV durch das Verbesserungsteam weiterbearbeitet
und bei Durchflihrung pramiert. Bei Zuerkennung einer Erfindervergitung wird

diese mit der VV-Pramie verrechnet.”

Am (...) 2012 reichte die Antragstellerin bei der Antragsgegnerin eine mit dem
Verbesserungsvorschlag wortgleiche Erfindungsmeldung ein. Eine Aufforderung hierzu hatte
sie von der Patentabteilung der Antragsgegnerin nicht erhalten. Die Antragsgegnerin hat in
der Folge die dem Verbesserungsvorschlag und der Erfindungsmeldung zu Grunde liegende
technische Lehre 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt zur Erteilung eines Patents
angemeldet. Das Patent wurde am (...) 2016 erteilt (DE 10...). Weiterhin hat die
Antragsgegnerin eine PCT-Anmeldung eingereicht und der Antragstellerin (...) folgendes
mitgeteilt:

»(...) das Schutzrecht ist am (...)2013 in DE erstmalig angemeldet worden.

Innerhalb eines Jahres konnen Auslandsanmeldungen eingereicht werden, fir die

der Anmeldetag der DE Anmeldung beansprucht werden kann.



Wir werden eine internationale Patentanmeldung einreichen, die alle wirtschaftlich

wichtigen Lander abdeckt. Eine Liste dieser Lander finden Sie unter (...)

Fir die Gbrigen Lander geben wir Ihnen die Erfindung frei. Sofern Sie in einem
oder mehreren dieser Lander eine Schutzrechtsanmeldung einreichen wollen,

setzen Sie sich bitte unverztiglich mit uns in Verbindung.

Wenn wir die Patentanmeldung zu einem spéteren Zeitpunkt in bestimmten

Landern nicht weiterverfolgen mochten, werden wir Sie dariiber informieren. (...)"

Mit Schreiben vom (...) 2015 hat die Antragsgegenerin der Antragstellerin folgendes

mitgeteilt:

»(--.) wir beabsichtigen, die Schutzrechtsfamilie (...) in folgenden Landern
weiterzuverfolgen: DE, EP (fur DE, FR, GB).

Nach den Bestimmungen des Gesetzes uber Arbeitnehmererfindungen fragen wir
Sie deshalb, ob Sie die Schutzrechte in den tbrigen Landern auf Ihren Namen und

lhre Kosten tbernehmen wollen.

Gemal dem Gesetz liber Arbeitnehmererfindungen missen Sie uns innerhalb von
drei Monaten lhre Absicht, die Schutzrechte tbernehmen zu wollen, mitteilen. Wir
wirden es jedoch sehr begruf3en, wenn Sie uns Ihre Entscheidung baldmaoglichst

mitteilen konnten.

Fir den Fall einer Ubernahme durch Sie behalten wir uns das nichtausschlieRliche

Recht vor, die Diensterfindung gegen angemessene Vergutung zu benutzen. (...)"

Daraufhin hat die Antragstellerin der Antragsgegnerin mit Schreiben vom (...) 2015

mitgeteilt:

(...) ich wirde ihnen die Weiter-Verfolgung der Schutzrechtsfamilie (...) in den
Landern DE, EP (fur DE, FR, GB) gegen eine angemessene Vergitung Uberlassen.
Bitte um Ruckinfo (...)"

Nicht im Streit steht die Frage der Anrechnung der bereits ausbezahlten Pramie auf eine
gegebenenfalls geschuldete Erfindervergiitung. Unterschiedliche Auffassungen bestehen
hingegen, ob aus der Benutzung im eigenen Betrieb Uberhaupt ein Arbeithehmererfinder-

Vergutungsanspruch resultiert, und falls ja Uber den Erfindungswert und den Anteilsfaktor.

Zum Erfindungswert vertritt die Antragstellerin die Auffassung, dass die Erfindung
Einsparungen ermdogliche. (...) Der Erfindungswert sei deshalb nach dem erfassbaren
betrieblichen Nutzen zu ermitteln. Dabei wirden sich allein fur die Jahre 2011 bis 2014
folgende Erfindungswerte fiir Deutschland ergeben:

[2011 | (..) |




2012
2013
2014

b~~~
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Weiterhin geht die Antragstellerin von einem Anteilsfaktor von 90 % aus (,a=5" + ,b=6" +
,c=8"). Hinsichtlich der Stellung der Aufgabe wirde selbst die Vertretungstatigkeit flr den
(...) keine sachliche Nahe der ausgetbten Téatigkeit zu den eingesetzten (...)anlagen
rechtfertigen, weshalb sie sich die Aufgabe in Eigeninitiative gestellt habe. Die Losung der
Aufgabe beruhe nicht auf beruflich gelaufigen Uberlegungen, da die Antragstellerin als
betriebswirtschaftliche Kraft ausgebildet und eingesetzt gewesen sei. (...). Weiterhin habe
sie auch nicht auf Vorarbeiten des Betriebs aufgebaut. Ebenso wenig héatten von der
Antragsgegnerin bereit gestellte technische Hilfsmittel wesentlich zum Zustandekommen der
Erfindung beigetragen. Hinsichtlich der Stellung im Betrieb ist die Antragstellerin der
Auffassung, sie unterfalle der Sondergruppe der RL Nr. 36, wonach von kaufmannischen

Angestellten keine technischen Leistungen erwartet werden konnten.

AulRerdem sei die Antragsgegnerin ihrer Anbietungspflicht nach 8§ 16 ArbEG nicht
nachgekommen, weshalb sie als Schadensersatz mindestens die Vergltung schulde, die bei

Erwerb etwaiger Auslandsschutzrechte zu zahlen gewesen wére.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass sie schon deshalb keine
Arbeitnehmererfindervergutung schulde, weil die spater zur Erteilung eines Patents
angemeldete technische Lehre bereits durch die Meldung als Verbesserungsvorschlag als
Arbeitsergebnis in  ihr Eigentum (bergegangen sei und in Folge des
Verbesserungsvorschlags auch implementiert worden sei. Ein Uber diese Eigennutzung
hinausgehender zusatzlicher wirtschaftlicher Vorteil sei ihr durch die Patentanmeldung nicht
entstanden. Sollte man gleichwohl von einer Vergutungspflicht ausgehen wollen, so sei der
Erfindungswert mit Hilfe der Lizenzanalogie zu ermitteln und bei der Bezugsgréf3e zu
bertcksichtigen, dass von der durch das Patent vermittelten Monopolstellung nur (...) erfasst
werden. Im Zeitraum 2011 bis 2014 seien von der Firma (...) bezogen worden. Darlber
hinaus seien von der Firma (...) bezogen worden, die allerdings nicht erfindungsgemaf
gewesen seien, da sie nicht (...) gewesen seien. Weitere (...) seien weder im In- noch im

Ausland zum Einsatz gekommen.

Hinsichtlich des Anteilsfaktors ist die Antragsgegnerin bereit, 51 % (,a=3,5" + ,b=5" + ,c=5,5")

zu akzeptieren.

Die Antragstellerin vertritt weiterhin die Auffassung, durch die Erfindungsmeldung und die
darauf folgende Patentanmeldung sei eine rechtliche Monopolstellung entstanden, so dass
ein qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag geméafl 8 20 Abs. 1 S. 1 ArbEG
anzunehmen sei. Aulerdem habe sie das Schreiben der Antragsgegnerin zur



Schutzrechtsaufgabe erkennbar missverstanden, weshalb es an der Patentabteilung der

Antragsgegnerin gewesen ware, sie weiter aufzuklaren.

Zu weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den schriftsétzlich

vorgetragenen Sach- und Streitstand verwiesen.

Wertung der Schiedsstelle

(...)

3. zum Bestehen eines arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergitungsanspruchs

Gemal 8§ 9 Abs 1 ArbEG hat der Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf
angemessene Vergitung, sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung in Anspruch

genommen hat.

Die Inanspruchnahme selbst ist in § 6 ArbEG geregelt. 8§ 9 Abs. 1 ArbEG knupft jedoch
weder an das dort konstituierte grundsatzliche Recht des Arbeitgebers zur
Inanspruchnahme noch an die dort geregelten Form- und Fristvorgaben an. Denn nach
dem Wortlaut des 89 Abs. 1 ArbEG tritt der VerglUtungsanspruch ein, sobald der
Arbeitgeber ,in Anspruch genommen hat". Folglich ist der Anknupfungspunkt fir den
Vergutungsanspruch nicht der Vorgang der Inanspruchnahme, sondern das Resultat
dieses Vorgangs, also die rechtliche Folge einer wirksam abgegebenen Inanspruchnahme-
Erklarung oder deren ebenfalls von 8 6 Abs. 2 ArbEG vorgesehenen Fiktion. Die rechtliche
Folge der Inanspruchnahme ist in 8 7 ArbEG geregelt, wonach mit der Inanspruchnahme

alle vermdgenswerten Rechte an der Diensterfindung auf den Arbeitgeber tibergehen.

Somit ist dieser Rechtsilbergang der Ausloser fur den Vergitungsanspruch nach
8§ 9 Abs. 1 ArbEG. Der Arbeitnehmer soll sodann nach 8 9 Abs. 2 ArbEG an der dem
Arbeitgeber durch den Rechtsiibergang vermittelten wirtschaftlichen Verwertbarkeit

partizipieren.

Diese wirtschaftliche Verwertbarkeit einer Diensterfindung erfasst grundsatzlich die
betriebliche Eigennutzung, die Lizenzvergabe, den Verkauf, den Einsatz als Sperrpatent,
aber im Ausnahmefall auch nichtausgeschopfte Verwertungsmdglichkeiten und den Einsatz
als Vorratsschutzrecht (Bundestagsdrucksache 1648 — Begriindung Teil B. Die einzelnen

Bestimmungen, zu § 8).

Ausgehend von der aufgezeigten gesetzlichen Systematik, wonach die wirtschaftliche
Verwertbarkeit der Diensterfindung dem Arbeitgeber durch den Rechtsiibergang vermittelt
worden sein muss, ist fur jede dieser einzelnen Formen der Verwertung zu prufen, ob sie

im konkreten Fall durch den Rechtsiibergang nach § 7 ArbEG vermittelt wurde.



Die Antragsgegnerin hat bislang ausschlieBlich von der Mdglichkeit der betrieblichen
Eigennutzung Gebrauch gemacht. Somit ware Voraussetzung fir eine Vergitung nach
8§ 9 Abs. 2 ArbEG, dass die Antragsgegnerin hiervon infolge eines Rechtsiibergangs nach
8 7 ArbEG Gebrauch gemacht hat und ihr diese Benutzung nicht schon anderweitig

rechtlich erlaubt war.

Die Antragstellerin stand zu dem Zeitpunkt, als sie die streitgegensténdliche technische
Lehre der Antragsgegnerin in Form eines Verbesserungsvorschlags erstmals mitgeteilt hat,
mit dieser in einem Arbeitsverhdaltnis, welchem ein Arbeitsvertrag zu Grunde lag. Der
Arbeitsvertrag ist nach § 611 BGB ein gegenseitiger Vertrag, in welchem Leistungen
gegeneinander ausgetauscht werden. Der Arbeitgeber schuldet dem Arbeithehmer das
Arbeitsentgelt. Im Gegenzug schuldet der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die
Arbeitsleistung. Werden die jeweiligen Leistungen erbracht, gehen sie in das Eigentum der
jeweils anderen Seite Uber. Zur vom Arbeitnehmer geschuldeten Arbeitsleistung zahlt es
auch, dem Arbeitgeber erkannte Verbesserungsmdglichkeiten zu melden. Denn der
Arbeitnehmer muss nicht nur die konkret vereinbarte Arbeitsleistung erbringen, sondern
nach § 241 BGB bei der Erbringung dieser Leistung auch Rucksicht auf die Rechtsguter
des Arbeitgebers nehmen. Meldet ein Arbeithehmer einen Verbesserungsvorschlag, ist
dieser somit Gegenstand der arbeitsvertraglich zu erbringenden Arbeitsleistung und geht
deshalb ins Eigentum des Arbeitgebers ber.

Die  Antragstellerin  hat der Antragsgegnerin  den  streitgegenstéandlichen
Verbesserungsvorschlag am (...) 2008 gemeldet. Die Antragsgegnerin hat diesen sodann
ab dem Jahr 2011 umgesetzt und Produktionsanlagen dementsprechend gestaltet. Die
Antragsgegnerin hat somit ab dem Jahr 2011 von einer technischen Lehre Gebrauch
gemacht, die als Arbeitsergebnis bereits in ihrem Eigentum stand, als die Antragstellerin
den technischen  Verbesserungsvorschlag am  (...) 2012  wortgleich  zur
Verbesserungsvorschlagsmeldung vom (...) 2008 der Antragsgegnerin nunmehr als

Diensterfindung gemeldet hat.

Somit hat die Antragsgegnerin von einer technischen Lehre Gebrauch gemacht, die zum
Zeitpunkt des Erwerbs der vermoOgenswerten Rechte nach 8§ 7 ArbEG infolge der
Erfindungsmeldung und der Inanspruchnahme bereits in ihrem Eigentum stand. Deshalb
war ihr die Nutzung der technischen Lehre bereits anderweitig erlaubt, so dass diese
wirtschaftliche Verwertung nicht auf den Rechtsiibergang nach § 7 ArbEG zurtickgeht und
damit auch nicht fur eine Bemessung einer Verglitung nach 89 Abs. 2 ArbEG
herangezogen werden kann (so auch EV vom 21. Juni 2006, Arb.Erf. 38/05 — Datenbank;
ebenso die einhellige Meinung der Literatur: Reimer/Schade/Schippel, ArbEG, 8. Auflage,
8 3 RNr. 4, 6; Boemke/Kursawe, Gesetz lUber Arbeitnehmererfindungen, § 3 RNr. 34, 35,
44; Bartenbach/Volz, Arbeithehmererfindungsgesetz, Einl. vor 8§ 3 RNr. 4 ff.).



Dem steht auch nicht die Patentfahigkeit der zunachst als Verbesserungsvorschlag und
spater als Diensterfindung gemeldeten technischen Lehre entgegen. Zwar besagt
8 2 ArbEG, dass Erfindungen im Sinne des ArbEG Erfindungen sind, die patent- oder
gebrauchsmusterféhig sind. 8§ 2 ArbEG definiert damit dem Wortlaut nach aber lediglich,
was unter einer Erfindung zu verstehen ist, wenn das ArbEG den Begriff ,Erfindung®
verwendet. Aus § 2 ArbEG ergibt sich aber nicht, dass derartige Erfindungen bereits
aufgrund der reinen Patentféhigkeit ausschliel3lich einer Behandlung nach dem ArbEG

zuganglich sind.

Vielmehr knilpft im gesamten Regelungsgeflige des ArbEG zum Einen nur eine einzige
Norm, namlich § 12 Abs. 3 S. 2 ArbEG, an die Erteilung eines Schutzrechts und damit an
die Patent- / Gebrauchsmusterfahigkeit an. Zum Anderen beschétftigt sich diese Norm auch
nur mit dem Zeitpunkt, zu dem eine Vergitung formal spatestens festzusetzen ist, wenn
eine Erfindung ausdricklich als solche gemeldet, in Anspruch genommen und zur Erteilung

eines Patents angemeldet worden ist.

Die Arbeitsvertragsparteien werden deshalb durch den reinen Fakt der Patentfahigkeit noch
nicht ausschlielBlich auf das ArbEG festgelegt. Den Arbeitsvertragsparteien steht es
deshalb auch frei, sogar eine als Diensterfindung gemeldete technische Lehre unabhangig
von deren Schutzfahigkeit einvernehmlich als betrieblichen Verbesserungsvorschlag zu
behandeln, wie sich aus 8 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG ergibt.

Weiterhin ist es auch gar nicht an einer der beiden Arbeitsvertragsparteien, Uber die
Schutzfahigkeit einer gefundenen technischen Lehre einseitig zu befinden, um wahlweise
die Anwendbarkeit oder die Nichtanwendbarkeit des ArbEG zu begrinden. Denn die
Prifung der Schutzfahigkeit ist ausschlieRlich dem Patentamt im Patenterteilungsverfahren
nach den 8§ 35 ff. PatG, dem Bundespatentgericht im Beschwerdeverfahren gemaR den
88§ 73 ff. PatG und im Nichtigkeitsverfahren gemaR den 88 81 ff.,, 22 PatG und dem
Bundesgerichtshof im Rechtsbheschwerdeverfahren nach den 88 100 ff. PatG und im
Nichtigkeitsverfahren nach den 88110 ff. PatG vorbehalten. Deshalb ist die Patentfahigkeit
i.S.v. 8§ 2 ArbEG lediglich eine der gemeldeten Erfindung von vornherein anhaftende
Eigenschaft (BGH vom 28.06.1962, Az.: | ZR 28/61 — Cromegal, unter Verweis auf RG vom
7.12.1932, Az.: | 189/32 - Kupferseidenfaden, GRUR 1933, S. 225), bzw. eine
Arbeitshypothese, wenn Regelungen des ArbEG zur Anwendung kommen.

Ausgangspunkt, welches rechtliche Prozedere durch die Meldung einer vom Arbeitnehmer
kreierten technischen Lehre angestof3en wird, ist daher nicht die Patentfahigkeit an sich,
sondern zunachst, welchen Charakter der Arbeitnehmer der von ihm erfundenen
technischen Lehre mit der Meldung an den Arbeitgeber zuweist. Zur Meldung an den

Arbeitgeber ist er arbeitsrechtlich namlich nach den 88 611, 241 BGB unabhé&ngig von der



Frage verpflichtet, ob es sich um eine Diensterfindung oder lediglich einen technischen

Verbesserungsvorschlag handelt.

Meldet er nach 8 5 ArbEG eine Erfindung, setzt er damit das Regelungsgefiige der 88 6, 7
ArbEG (Inanspruchnahme / Rechtstibergang), 13, 17 ArbEG (Anmeldepflicht im Inland), 14
ArbEG (Anmelderecht im Ausland bzw. Freigabe), 16 ArbEG (Anbietungspflicht vor
Fallenlassen) und schlussendlich 9 ArbEG (Vergitungspflicht) in Gang, das dezidierte

Pflichten und Rechte fur Arbeitnehmer und Arbeitgeber vorsieht.

Meldet er hingegen keine Diensterfindung, sondern einen technischen
Verbesserungsvorschlag, gelten zunadchst die schuldrechtlichen Regelungen des
Arbeitsrechts, wonach gemeldete Verbesserungen stets dem Arbeitgeber gehdren, ohne
dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer neben dem Arbeitsentgelt eine gesonderte
Vergitung schuldet, es sei denn er hat sich vertraglich durch Einzelvereinbarung,

Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag hierzu verpflichtet.

Dies bedeutet zwar nicht, dass der Arbeitnehmer ein Wahlrecht hétte, ob er seinem
Arbeitgeber eine Diensterfindung unter Beachtung der Anforderungen des 8 5 ArbEG oder
einen betrieblichen Verbesserungsvorschlag meldet. Wenn der Arbeitnehmer meint, eine
schutzfahige Erfindung gemacht zu haben, ist er nach 8 5 ArbEG, der insoweit § 241 BGB
konkretisiert, auch verpflichtet, diese als Diensterfindung zu melden. Denn einer solchen
Erfindung kommt aufgrund der Moglichkeit, ein Monopolrecht nach den 88 6, 9, 10 PatG zu
erlangen, eine besondere das Eigentum des Arbeitgebers maf3geblich bertihrende Position

ZU.

Man wird es dem Arbeithehmer aber selten zum Vorwurf machen kénnen, wenn er statt
einer Diensterfindung einen technischen Verbesserungsvorschlag meldet, da es fir ihn in
der Praxis vielfach schwierig zu erkennen ist, ob es sich bei der von ihm entwickelten

technischen Neuerung um das eine oder das andere handelt.

Deshalb muss es dem Arbeitgeber auch gestattet sein, einen vom Arbeitnehmer
gemeldeten technischen Verbesserungsvorschlag als Diensterfindung nach dem ArbEG zu
behandeln. Denn damit schiitzt er sein Eigentumsrecht. Verpflichtet ist er hierzu allerdings
nicht. Dem tragt die (...) Betriebsvereinbarung (...) in sachgerechter und nicht zu
beanstandender Weise Rechnung. Einen dartber hinausgehenden Sinngehalt vermag die
Schiedsstelle dieser Regelung hingegen nicht zu entnehmen.

Im vorliegenden Fall hat die Arbeitgeberin den technischen Verbesserungsvorschlag nicht
als patentfahige Erfindung angesehen und von den Mdoglichkeiten der (...) der
Betriebsvereinbarung (...) keinen Gebrauch gemacht. Somit verbleibt es dabei, dass die
Antragstellerin die erfindungsgemale Lehre als Verbesserungsvorschlag gemeldet hat und
diese mit dieser Meldung nach § 611 BGB Eigentum der Antragsgegnerin geworden ist, so



dass sie diese unabhangig vom ArbEG benutzen durfte. An solche Benutzungshandlungen

kann daher auch kein Vergitungsanspruch aus dem ArbEG anknipfen.

Die am (...) 2012 eingereichte Erfindungsmeldung, welche die Antragsgegnerin sodann
nach den MalRgaben des ArbEG behandelt hat, kann deshalb nur insoweit
Vergutungsanspriiche ausldsen, als sie Uber die bereits nach § 611 BGB rechtméalRiige
Benutzung hinaus zu einem Zufluss geldwerter Vorteile bei der Antragsgegnerin gefihrt

hat, der der nun geschaffenen Monopolsituation geschuldet ist.

Die Antragsgegnerin hat die technische Lehre lediglich rein intern im Einsatz. Die damit
verbundene tatsachliche Realisierung wirtschaftlicher Vorteile hat sich durch die spatere
Patentanmeldung nicht verandert. Die Patentanmeldung hat insbesondere nicht dazu
gefuhrt, dass die Antragsgegnerin nunmehr monopolgeschitzte Produkte auf den Markt
bringt und damit Produkte von Wettbewerbern vom Markt fern halten kann. Denn die
Antragsgegnerin produziert und vertreibt (...). Die erfindungsgeméaRe Lehre verkérpert sich
aber nicht in den (...), bei deren Produktion die Erfindung in der Produktionsanlage selbst

zum Einsatz kommt.

Weiterhin hat die Antragsgegnerin auch keine Kklassisch mit der Monopolisierung
verbundenen wirtschaftlichen Vorteile erlangt, insbesondere kein Verbietungsrecht

gegeniuber Wettbewerbern durchgesetzt oder eine Lizenzierung erreicht.

Ein VerglUtungsanspruch nach dem ArbEG besteht somit zwar infolge der
Inanspruchnahme dem Grunde nach gemafld § 9 Abs. 1 ArbEG. Der Hohe nach betragt
dieser jedoch 0 €, da die Antragsgegnerin keinerlei wirtschaftliche Vorteile realisiert hat, fur

die der Rechtsiibergang nach § 7 ArbEG kausal war.

Hatte die Antragstellerin die erfindungsgemafe Lehre nicht zunachst als technischen
Verbesserungsvorschlag, sondern sogleich als Diensterfindung gemeldet und die
Antragsgegnerin infolgedessen im mitgeteilten Umfang davon Gebrauch gemacht, wirde

fur die Ermittlung des Erfindungswerts hingegen Folgendes gelten:

4. Erfindungswert der Eigennutzung, wenn die Antragstellerin die technische Lehre von

Beginn an als Diensterfindung gemeldet hatte

Der Vergutungsanspruch nach 8 9 ArbEG beruht auf der wirtschaftlichen Verwertbarkeit

der Diensterfindung.

Der Gesetzgeber versteht hierunter den durch die tatsachliche Verwertung der
Diensterfindung realisierten Erfindungswert (Bundestagsdrucksache 1648 — Begrindung

Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8).



Als tatsachliche Verwertungshandlung kommt vorliegend bislang nur die Benutzung im
eigenen Betrieb der Antragsgegnerin in Betracht. Der Erfindungswert ist deshalb der
geldwerte Vorteil, der der Antragsgegnerin aufgrund dieser Benutzung der Diensterfindung

tatsachlich zugeflossen ist bzw. zuflief3t.

Ausgangspunkt fir die Ermittlung dieses geldwerten Vorteils ist der Umfang der
Monopolstellung (8§ 9 PatG), fiir deren Erhalt die Diensterfindung kausal war. Denn die
Regelungen des ArbEG stellen auf eine patent- oder gebrauchsmusterfahige Erfindung ab
(8 2 ArbEG), wenngleich die Pflichten des Arbeitgebers aus dem ArbEG - wie bereits
ausgefiihrt — nicht abstrakt generell durch die Patent- oder Gebrauchsmusterfahigkeit an
sich ausgeldst werden, sondern erst durch die Meldung einer Erfindung als Diensterfindung
durch den Arbeitnehmer. Denn die Pflicht des Arbeitnehmers, eine gefundene technische
Lehre als Diensterfindung zu melden, knipft daran, dass die Erfindung patent- oder
gebrauchsmusterfahig erscheint. Fur die an eine solche Erfindungsmeldung anknipfenden
Rechte und Pflichten nach dem ArbEG muss dann ebenfalls die Patent- und
Gebrauchsmusterfahigkeit und damit der Umfang einer daraus resultierenden

Monopolstellung jeweils der Mal3stab sein.

Wenn ein Arbeitgeber wie im vorliegenden Fall eine Diensterfindung im eigenen Betrieb
benutzt, ist der geldwerte Vorteil deshalb ausschlie3lich das, was der Arbeitgeber einem
freien Erfinder aufgrund dessen Monopolstellung fur die Nutzung der Lehre zahlen musste
(BGH vom 06.03.2012 — Az.: X ZR 104/09 — antimykotischer Nagellack I), wenn ihm das
Recht zur Nutzung der dieser monopolgeschiitzten technischen Lehre nicht im Rahmen der
88 5 — 7 ArbEG durch seinen Arbeitnehmer vermittelt worden ware. Mal3stab ist deshalb,
welcher Ausschlusswert der Diensterfindung zukommt und was es einen Marktteilnehmer
deshalb kosten wirde, die den Uber den allgemeinen Stand der Technik hinausgehende

technische Lehre fir sich nutzbar zu machen.

Fur die Ermittlung dieses geldwerten Vorteils kommen gemafR § 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 Schéatzung. Im Ergebnis wird letztlich bei allen drei Methoden der dem
Arbeitgeber zugeflossene geldwerte Vorteil geschatzt, weshalb alle drei Methoden bei
richtiger Anwendung zum gleichen Ergebnis fihren missen. Im konkreten Einzelfall kommt
stets der Methode der Vorrang zu, die dadurch zu einem sachgerechten Ergebnis fuhrt,
dass sie die genaueste Schéatzung des Erfindungswerts ermdglicht.

Erfahrungsgemal ist dies bei Umsatzgeschéaften im Zusammenhang mit einer Erfindung
regelméfBig die Lizenzanalogie (standige Schiedsstellenpraxis und standige
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, vgl. zuletzt BGH vom 06.03.2012 — Az.: X ZR



104/09 — antimykotischer Nagellack I). Denn Ublicherweise werden freie Erfindungen im
Wege der Lizenzerteilung verwertet. Wird eine Erfindung wie hier im Rahmen der
Wertschopfung von am Markt vertriebenen Produkten eingesetzt, dienen dabei regelmalig
erfindungsbezogene Nettoumséatze und ein marktiblicher Lizenzsatz als Bezugspunkte fur
einen Lizenzvertrag, der die Starke der Monopolstellung des Schutzrechtsinhabers
aufzeigt. 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 misste (BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 -
Turinnenverstarkung; vom 16.04.2002, Az.: X ZR 127/99 — abgestuftes Getriebe; vom
13.11.1997, Az.: X ZR 6/96 — Copolyester II).

Hingegen bereitet die vorliegend von der Antragstellerin bevorzugte Methode der Ermittlung
des Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen in der Umsetzung
betrachtliche Schwierigkeiten und ist deshalb nicht so exakt, wie es auf den ersten Blick zu
sein scheint. Denn auch sie kommt in ganz betrachtlichem Maf3e nicht ohne Schatzungen
und Wertungen aus. Die Ermittlung des konkreten betrieblichen Nutzens erfordert namlich
einen Kosten- und Ertragsvergleich nach betriebswirtschaftlichen Grundsatzen zwischen
dem Zustand bei Einsatz der Erfindung und der fiktiven Situation ohne Erfindungseinsatz,
wobei entscheidend hinzukommt, dass hinsichtlich der Situation ohne Erfindungseinsatz
nicht vom Ist-Zustand im Unternehmen ausgegangen werden darf, sondern der allgemeine
Stand der Technik fiktiv in den Sachverhalt ,hinein interpretiert” werden muss, d.h. es ist zu
bewerten, wie ein Kosten- und Ertragsvergleich nach betriebswirtschaftlichen Grundsatzen
aussehen wirde, ware der allgemeine Stand der Technik bereits im Unternehmen
verwirklicht. Denn Ausgangspunkt fur die Ermittlung des Erfindungswerts ist wie bereits
ausgefuhrt bei allen Methoden zur Ermittlung des Erfindungswerts stets der Umfang der
aus einem Patent resultierenden Monopolstellung. Daher ist auch bei der Ermittlung des
Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen nur das Delta relevant, das
den Abstand vom allgemeinen Stand der Technik ausmacht. Fir den vorliegenden Fall
bedeutet das, dass eben nicht einfach ein Vorher-Nachher-Vergleich hinsichtlich der Folgen
einer Stérung der Produktionsanlagen angestellt werden darf. Zundchst miisste vielmehr
tberlegt werden, welche Folgen eine Stérung gehabt hatte, ware der allgemeine Stand der
Technik bei der Antragsgegnerin bereits verwirklicht gewesen. Darauf aufbauend hétte
gemessen werden muassen, inwieweit der Einsatz der Diensterfindung zu einer weiteren
Verbesserung gefihrt hat. An diesem Punkt kénnen die fur die Berechnung des Nutzen
notwendigen wirtschaftlichen GroéRRen regelmaflig nur noch im Wege einer freien, nicht auf
Fakten beruhenden Schatzung angesetzt werden. Das macht diese Methode entgegen des

ersten Anscheins hochspekulativ. mit dem Risiko einer erheblich grol3eren



Schatzungenauigkeit als dies bei der Methode der Lizenzanalogie der Fall ist. Wiirde man
hingegen, was wohl tatséchlich vergleichsweise einfach wére, einen reinen tatsachlichen
Vorher-Nachher-Vergleich anstellen, wirde man in aller Regel in erheblichem Male
Verbesserungen bei der Ermittlung des Erfindungswerts bericksichtigen, die nicht in der
durch die Erfindung vermittelten Monopolstellung gegeniiber dem Stand der Technik,
sondern im innerbetrieblichen Stand der Technik begriindet sind. So ermittelte Vorteile sind
haufig im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens Maldstab fur die Hohe etwaiger
Pramien und immer abhéngig vom Bestehen und vom Regelungsgehalt der
einzelvertraglich, durch Betriebsvereinbarung oder durch Tarifvertrag geschaffenen
Regelungen. Haufig wird dabei anders als nach dem ArbEG nicht auf den
Gesamtnutzungszeitraum, sondern auf eine deutlich kirzeren Betrachtungszeitraum mit
der Folge abgestellt, dass entsprechende Pramien absolut gesehen durch einen
tatsachlichen Vorher- / Nachher-Vergleich bemerkenswerte Héhen erreichen kénnen, sie
aber oftmals anders als Vergutungen nach dem ArbEG eine Einmalleistung darstellen. Im
Unterschied dazu ist nach dem ArbEG aber nur die geschaffene Monopolsituation
vergutungspflichtig und dies nicht nur einmal, sondern solange sie besteht, nicht aber die
umféangliche Verbesserung der Gesamtsituation. Im Ergebnis ist es oftmals so, dass der
Einsatz einer Diensterfindung fiir das konkrete Unternehmen wie moglicherweise auch hier
einen grof3en internen Vorteil bringt, dieser Vorteil aber gegentber Mitbewerbern nicht
sonderlich ins Gewicht fallt, weil dort ein vergleichbarer Effekt ebenfalls erzielt wird.
MalRstab des Arbeitnenmererfindergesetzes ist aber vorrangig der durch die
Monopolsituation vermittelte Vorteil gegeniber dem Mitbewerber. Bei ernsthafter
Anwendung dieser Uberlegungen ist die Methode der Lizenzanalogie somit nicht
vorteilhafter fir den Arbeitgeber oder nachteiliger fir den Arbeitnehmer als die Methode
nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen. Vielmehr fuhren dann beide Methoden zum
selben Marktpreis der Erfindung und damit zum selben Erfindungswert. Es verbietet sich
daher, die voéllig andere der zudem einmaligen Pramierung des betrieblichen
Verbesserungsvorschlags zu Grunde liegende Berechnungssystematik auf die
regelmallige Berechnung der Arbeitnehmererfindervergitung zu Ubertragen, was die

Antragsgegnerin dem Grunde nach aber anstrebt.

Die Schiedsstelle ist daher zun&chst der Auffassung, dass nicht die Methode der Ermittlung
des Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen, sondern die Methode der
Lizenzanalogie dem Ziel, den Erfindungswert zu ermitteln, am besten gerecht wird. Denn
die Antragsgegnerin benutzt die erfindungsgemale Lehre bei der Produktion der (...), mit
welchen sie Umsatzgeschéafte macht. Damit sollten die fiir die fiktive Nachbildung eines

Lizenzvertrags malRRgebenden Faktoren Bezugsgrofie und marktiblicher Lizenzsatz



deutlich einfacher und belastbarer ermittelbar sein als der tatsachlich dem Monopolschutz

geschuldete betriebliche Nutzen.

Die erfindungsgemalle Lehre verkorpert sich zwar letztlich nicht in der (...), sie kommt aber
bei der Montage der (...) ganz konkret zum Einsatz. Damit driickt sich in der (...) ein Vorteil
aus, den die Diensterfindung verschafft hat, so dass es sachgerecht ist, die Anzahl der
produzierten (...) pragenden Umfang zur BezugsgroRRe eines fiktiven Lizenzvertrags Uber
die Diensterfindung zu machen (vgl. BGH vom 29.04.2003, Az.: X ZR 186/01 -
Abwasserbehandlung). Bezogen auf die gesamte (...) dirfte der Anteil der Erfindung

allerdings nur minimal sein.

Die konkrete, sachgerechte und konsensfahige Festlegung dieses Anteils wird im
vorliegenden Fall in der praktischen Durchfihrung jedoch schwer zu realisieren sein.
Deshalb schlagt die Schiedsstelle vor, hiervon abzusehen und im Wege der Schatzung des
Erfindungswerts auf die von der Antragsgegnerin konkret getatigten Investitionen
abzustellen, soweit diese den Ausschlusswert der Diensterfindung abbilden. Denn diese

Zahlen sind konkret bekannt und in tatsachlicher Hinsicht belastbar.

Die streitgegenstandliche Diensterfindung hat im Priafungsverfahren vor dem DPMA
dahingehend zu einem Monopolschutz gefihrt, als dass (...). In solchen (...) hat die

Antragsgegnerin von 2011 bis 2014 insgesamt (...) investiert (...).

Die Ermittlung des Erfindungswerts nach der Schatzmethode orientiert sich generell daran,
was ein Unternehmer in vergleichbarer Situation verninftiger Weise flr eine derartige
Erfindung ausgeben miuisste und wirde. Die Obergrenze bildet hierbei der Preis
vergleichbarer anderer am Markt erhdltlicher technischer Lésungen, da es keinem
Arbeitgeber zugemutet werden kann, mehr als fir eine gleichwertige Alternativiésung zu
bezahlen. Vorliegend sind die Preise solcher Alternativibsungen, die z.B. bei
Wettbewerbern der Antragsgegnerin zum Einsatz kommen missten, der Schiedsstelle

nicht bekannt.

Die von der Antragsgegnerin mitgeteilten Investitionen sind hingegen konkret bekannt und
bieten damit konkrete Anhaltspunkte fir die Ermittlung des Erfindungswerts. Deshalb
erscheint es der Schiedsstelle sachgerecht, auf die bekannten Investitionskosten von (...)
abzustellen, die verdeutlichen, was der innerbetriebliche Einsatz der Erfindung der
Antragsgegnerin mindestens wert war. Da im vorliegenden Fall die Preisdifferenz zwischen
den erfindungsgemafien (...) und den nicht erfindungsgemé&Rien (...) bekannt ist, sind die
Investitionskosten von (...) dementsprechend zu bereinigen. Im Ergebnis verbleiben (...)

Investitionskosten.

Diese Investitionskosten stellen jedoch noch nicht den Erfindungswert dar. Zu dessen
Ermittlung ist darauf allerdings kein Analogielizenzsatz, sondern in Anlehnung an die



Ermittlungsmethode nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen ein Umrechnungsfaktor
von 1/8 — 1/3 der Investitionskosten anzuwenden. Dieser Umrechnungsfaktor tragt der
Uberlegung Rechnung, dass dem Arbeitgeber ein angemessener Anteil an den
wirtschaftlichen Vorteilen aus dem Einsatz der Erfindung verbleiben soll und er auch das

Risiko ihres Einsatzes tragt.

Als Umrechnungsfaktor schlagt die Schiedsstelle den an der Obergrenze liegenden Faktor
von 30 % vor, da sie davon ausgeht, dass die Antragsgegnerin nicht tber (...) investiert
hatte, wenn sie sich von der Benutzung der erfindungsgemafen Lehre nicht erhebliche

Vorteile versprochen hatte.

Somit ergaben sich als Preis, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt
gezahlt hatte, und damit als Erfindungswert (...). Diese Gréf3enordnung erscheint der
Schiedsstelle im Hinblick auf ihre Erfahrungen mit der Errechnung von Erfindungswerten

mit der Methode der Lizenzanalogie im Bereich der (...)ndustrie schliissig.

5. zum Anteilsfaktor

Der Anteilsfaktor bertcksichtigt den betrieblichen Anteil am Zustandekommen der
Erfindung und gibt entsprechend — in Prozenten ausgedriickt — den auf den Arbeitnehmer
entfallenden Anteil am Erfindungswert wieder. Mit ihm werden die vom Unternehmen
verschafften und letztlich auch bezahlten Vorteile in Abzug gebracht, die ein
Arbeitnehmererfinder aufgrund der Tatsache, dass er ein Teil des Unternehmens ist,
gegeniber 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 Arbeithehmererfinder die Produktpalette des Arbeitgebers zur Verfigung. Bei
seinen Uberlegungen und Arbeiten zum Auffinden der technischen Lehre der Erfindung wird
der Arbeitnehmererfinder vom Arbeitgeber mit seinem Gehalt bezahlt, wahrend der freie
Erfinder sich selbst finanzieren muss. Ferner erhélt der Arbeitnehmererfinder sowohl fur die
konkrete technische Aufgabenstellung als auch fir deren Ldsung typischerweise
Anregungen aus dem Betrieb. Auch kann er fir die Problemlésung typischerweise auf
technische Erfahrungen zuriickgreifen, die im Betrieb mit der Vorgéngertechnik gewonnen
wurden, und er erhalt oft auch technische Unterstiitzung, wenn Versuche durchgefiihrt oder
teure Hilfsmittel oder gar Fremdleistungen hierfur in Anspruch genommen werden massen.
Dem freien Erfinder steht solche Unterstiitzung nicht zur Verfiigung, 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 Arbeithehmererfinder zum



Zustandekommen der Diensterfindung im Wesentlichen nicht mehr als seine schépferische
technische Leistung beitrdgt (OLG Dusseldorf vom 09.10.2014, Az. I-2 U 15/13, 2 U 15/13).

Das ist der Grund, weshalb der jeweils angemessene Anteilsfaktor nach der langjahrigen
Erfahrung der Schiedsstelle regelmaliig in einer Bandbreite von 10 — 25 % liegt. Der von
der Antragstellerin beanspruchte Anteilsfaktor von 90 % wiirde hingegen bedeuten, dass
sie einem freien Erfinder nahezu gleichstiinde und der Antragsgegnerin so gut wie kein
Beitrag zur Entstehung der erfindungsgeméfien Lehre zuzubilligen ware. Wenn dem so
ware, musste ein objektiver Betrachter die Frage, ob die Antragstellerin die konkrete
Erfindung auch gemacht haben kdnnte, ware sie niemals mit der Antragsgegnerin in
Bertihrung gekommen, mit Ja beantworten kénnen. Nachdem die Schiedsstelle dies in
keinster Weise als realistisch ansieht, ist die Annahme eines solchen Anteilsfaktors auch

nicht tragfahig.

Konkret wird der jeweilige Anteilsfaktor mittels der Addition von Wertzahlen ermittelt, mit
welchen die Vorteile des Arbeithehmers gegenlber einem freien Erfinder bei der Stellung
der Aufgabe (Wertzahl ,a“), der Losung 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
Vergutungsrichtlinien versuchen somit, die Bedingungen miteinander zu vergleichen, unter
denen einerseits der Arbeitnehmererfinder die erfinderische Lésung gefunden hat, und
andererseits diejenigen Bedingungen, die fir einen freien Erfinder gelten. In diesem Sinne
sind auch die Ausfihrungen in den RL Nr. 30 — 36 zu verstehen. Ein dem
entgegenstehendes Verhaften an einzelnen Formulierungen der RL fuhrt hingegen nicht zu

einem sachgerechten Ergebnis.

Die Wertzahl ,a"“ bewertet die Impulse, durch welche der Arbeithehmer 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 rihren 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
Arbeitnehmer an die Erfindung herangefiihrt haben, wobei diese nicht nur beschrankt auf
bestimmte Betriebsteile und Funktionen Bertcksichtigung finden, sondern aus der
gesamten Unternehmenssphére des Arbeitgebers stammen kdnnen. Im vorliegenden Fall
hat die Antragsgegnerin der Antragsstellerin die Aufgabe, erfinderische Uberlegungen
anzustellen, weder konkret gestellt noch war die Antragstellerin hierzu bereits kraft ihrer
arbeitsvertraglichen Hauptleistungspflicht verpflichtet. Somit entstammen die Impulse,

erfinderische Uberlegungen anzustoRen keiner betrieblichen Initiative. Die Schiedsstelle



geht jedoch davon aus, dass entsprechende (...)stérungen und deren Auswirkungen im
Betrieb der Antragsgegnerin bekannt waren und dass die Antragstellerin in Wahrnehmung
ihrer Aufgaben als (...) hiervon Kenntnis erlangt hat, wobei es véllig unerheblich ist, ob dies
im Rahmen der Urlaubsvertretung erfolgt ist. Denn zum einen missen solche Mangel in der
Vergangenheit tatsachlich aufgetreten sein, sonst wéren deren Folgen géanzlich unbekannt
gewesen. Zum anderen gibt es auRer der Wahrnehmung ihrer Aufgaben keine plausible
Erklarung, weshalb die Antragstellerin von diesen Mangeln Kenntnis erlangt haben sollte.
Folglich sind die Merkmale der Gruppe 3 der RL Nr. 31 erflillt, weshalb die Stellung der

Aufgabe mit der Wertzahl ,a=3" zu bewerten ist.

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

Unstreitig hat die Antragstellerin die Losung weder mit Hilfe berufsgelaufiger Uberlegungen
gefunden, noch wurde sie mit technischen Hilfsmitteln unterstitzt. Hinsichtlich der
betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse ist maf3geblich, ob die Antragstellerin dank ihrer
Betriebszugehorigkeit Zugang zu Arbeiten und Kenntnissen hatte, die den
innerbetrieblichen Stand der Technik bilden. Entscheidend ist hierbei, 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 Wetthewerbsprodukten etc. handeln. Auch die aus Diskussionen mit
Kollegen gewonnenen Erkenntnisse kdnnen zur Bejahung dieses Merkmals fihren. Die
Antragstellerin war mit den zu verbessernden Anlagen und ihren Schwéachen aufgrund ihrer
beruflichen Téatigkeit ohne jeden Zweifel in weitaus héherem MalRe vertraut, als dies auf
einen freien Erfinder zugetroffen hatte. Nachdem dieser Vergleich der Maf3stab fir die
Bewertung sein muss, ist die Schiedsstelle der Auffassung, dass dieses Merkmal eher voll
als teilweise erflllt ist. Wenn die Antragsgegnerin ihr gleichwohl zubilligt, dass dieses
Merkmal gegebenenfalls nur teilweise erfillt war, kommt sie ihr bereits deutlich entgegen.
Geht man folglich davon aus, dass hinsichtlich der Losung der Aufgabe nur ein Teilmerkmal
nur teilweise erfillt ist, ergibt sich nach RL Nr. 32 fur die Losung der Aufgabe die Wertzahl
.D=5"

Die Wertzahl ,c“ ergibt sich aus den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im
Betrieb. Nach RL Nr. 33 héngt die Wertzahl ,c* davon ab, welche berechtigten
Leistungserwartungen der Arbeitgeber an den Arbeithehmer stellen darf. Entscheidend sind
die Stellung im Betrieb und die Vorbildung des Arbeitnehmers zum Zeitpunkt der Erfindung.
Hierbei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im Verhdaltnis zum Anteil des
Arbeitgebers verringert, je grol3er - 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 tatsachliche Stellung
zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Erfindung 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 trdgt auch RL Nr. 35 Rechnung, der ausdriicklich die
Eingruppierung in héhere oder niedrigere Stufen vorsieht, um dem Ziel der RL Nr. 33
bestmoglich zu entsprechen.

Ausgangspunkt fir die Einordnung der Antragstellerin ist somit zunachst ihre Ausbildung.
Die Antragstellerin sieht sich in der Gruppe 8. Das vermag die Schiedsstelle nicht
nachzuvollziehen. Die Gruppe 8 ist Beschaftigten vorbehalten, die Uber keinerlei
Ausbildung oder Praxiserfahrung hinsichtlich der von ihnen ausgeubten Tatigkeiten
verfugen. Die Antragsgegnerin ist ein Unternehmen, das bekanntermaflen hohe
Anforderungen an die Qualifikation und Qualifizierung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
stellt, so dass davon auszugehen ist, dass die Antragstellerin auch tber eine entsprechend
solide Qualifikation fur die Aufgabe als (...) verfligte. Daran andert auch RL Nr. 36 nichts,
denn diese definiert lediglich den Arbeitnehmer im kaufmannischen Bereich, nimmt aber
keine Zuordnung zu einer bestimmten Gruppe vor. Insbesondere hindert RL Nr. 36 den
Arbeitgeber nicht, kaufmannisch qualifizierte Beschaftigte mit Aufgaben zu betrauen, die
nicht nur Einblicke in technische Fragestellungen bieten, sondern auch Eigeninitiative bei
der Mitarbeit an Losung von dabei erkannten Problemen abverlangen. Die Antragsgegnerin
war als (...) eingesetzt. In dieser Funktion muss sie Uber einen erheblichen
Informationszufluss hinsichtlich der Entwicklung und Errichtung solcher Anlagen im
Unternehmen der Antragsgegnerin gehabt haben, der zudem Ubergreifend aus
verschiedenen Bereichen erfolgt sein muss. Denn andernfalls hatte sie nach Auffassung
der Schiedsstelle ihre Aufgaben gar nicht sachgerecht wahrnehmen koénnen. Von
Mitarbeitern in solchen Funktionen muss ein Arbeitgeber aber auch erwarten dirfen, dass
sie im Rahmen ihrer Mdglichkeiten an der Verbesserung erkannter Problemstellungen
mitwirken. Da die Antragstellerin keine Entwicklungsingenieurin ist, muss die Wertzahl ,c"
oberhalb der 4. Gruppe der RL Nr. 34 angesiedelt werden. Gleichwohl durfte die
Antragsgegnerin von ihr aufgrund ihrer Funktion nicht nur erwarten, dass sie technisch
einfachere Vorschlage zur Rationalisierung ihrer eigenen (...) macht, was der 6. Gruppe
entsprechen wirde, sondern, dass sie solche Vorschlage fir die gesamte

Anlagenentwicklung einbringt, soweit sie diese im Rahmen ihrer (...)tatigkeit erkennt.

Deshalb vermag die Schiedsstelle die von der Antragsgegnerin angenommene Wertzahl

,C=5,5" nicht zu beanstanden.

Aus den Wertzahlen ,a = 3" + ,b =5 + ,c¢ = 5,5" ergibt sich ein sachgerechter Anteilsfaktor

von 43 %. Ein dariiber hinausgehenden Anteilsfaktor wiirde nicht in das der Schiedsstelle



gelaufige Gesamtgeflige passen. Einen Anteilsfaktor von 51 %, welchen die
Antragsgegnerin ohne Anerkennung einer Rechtspflicht zum Zwecke der gutlichen
Einigung zu Grunde zu legen bereit ist, hatte die Schiedsstelle namlich kirzlich einem
ausgebildeten Konditor zugebilligt, der als einfacher Testfahrer eingesetzt war und in

diesem Zusammenhang vollig eigeninitiativ Fahrzeugteile verbessert hat.



6. Berechnung der Erfindervergiitung

Aus einem Erfindungswert von (...) und einem Anteilsfaktor von 43 % ergabe sich eine
Erfindervergtitung von (...) Nachdem gegen das Patent derzeit ein Einspruchsverfahren

anhangig ist, musste noch ein Risikoabschlag von im Mittel 50 % bericksichtigt werden.

7. zur Anbietungspflicht nach 8 16 Abs. 1 ArbEG

Die Schiedsstelle kann in Anbetracht der vorliegenden und hinsichtlich ihres
Erklarungsgehalts vollig klaren Schreiben der Antragsgegnerin an die Antragstellerin nicht
nachvollziehen, worin der behauptete Versto3 gegen die Anbietungspflicht bestanden
haben soll. Weiterhin erschlief3t sich der Schiedsstelle nicht, aufgrund welcher konkreten
Rechtsgrundlage die Antragsgegnerin zu Uber diese Schreiben hinausgehenden

Fursorgemaflinahmen verpflichtet gewesen sein soll.

8. zur Verrechnungsklausel der (...)

Diese Ziffer enthalt die Regelung, dass eine VV-Pramie mit zuerkannter Erfindervergttung
verrechnet wird. Eine solche Regelung begegnet keinen rechtlichen Bedenken, denn sie
beschrankt weder die Rechte aus dem ArbEG im Sinne von § 22 ArbEG noch trifft sie

Regelungen Uber die Hoher der Erfindervergttung im Sinne von § 23 ArbEG.

Vielmehr betrifft diese Regelung das Schicksal von VV-Pramien, ist somit im Rahmen der
den Arbeitnehmern, Betriebsraten, Gewerkschaften und Arbeitgebern zustehenden

Vertragsfreiheit vereinbart worden und deshalb nicht zu beanstanden.

Sollte man entgegen der Auffassung der Schiedsstelle die Auffassung vertreten, die
Antragstellerin hatte aufgrund bereits erfolgter Benutzungshandlungen einen Anspruch auf
Arbeitnehmererfindervergitung, so stande einem Anspruch von (...) bzw. (bei
Berticksichtigung des Risikoabschlags) von (...) eine bereits geleistete Pramienzahlung

von (...) gegeniber, welche die Antragstellerin gegen sich gelten lassen muisste.

9. zum qualifizierten Verbesserungsvorschlag

Auch dieser Hinweis der Antragstellerin fiihrt nicht weiter. Den Anspruchsgrundlagen des §
9 Abs. 1 ArbEG und des 8§ 20 Abs. 1 ArbEG ist als Grundvoraussetzung eine
Monopolstellung des Arbeitgebers gemein, die auf einer schopferischen Leistung seines

Arbeitnehmers auf technischem Gebiet beruht.

Die Anspruchsgrundlage des 8§ 9 Abs. 1 ArbEG knupft einen Vergitungsanspruch an eine
rechtliche Monopolstellung, § 20 Abs. 1 ArbEG an eine faktische Monopolstellung. Wenn
die  Antragstellerin  die  Auffassung  vertritt, ein  einfacher  technischer

Verbesserungsvorschlag wirde durch nachtragliche Erfindungsmeldung und daraufhin



erfolgte Patenterteilung zu einem qualifizierten Verbesserungsvorschlag, dann verkennt sie

diese Systematik.

Vorliegend hat die Antragsgegnerin infolge der Diensterfindung eine rechtliche
Monopolstellung erreicht, aufgrund derer sie im dargestellten Umfang nach 8§ 9 ArbEG und
nicht nach 8§ 20 Abs. 1 ArbEG vergutungspflichtig ist.

(..
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