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Leitsatze (nicht amtlich):

1.

Ubertragt der Arbeitgeber das Diensterfindungsschutzrecht einem tibernahmewilligen
Miterfinder gemal 8§ 16 Abs. 1 ArbEG, und tritt der nicht Ubernehmende Miterfinder seine
Rechte aus der Miterfinderschaft an dieser Diensterfindung nach deren Ubertragung an
den Ubernahmewilligen Miterfinder ab, so tritt dieser nur beziglich der Anspriiche des
nicht ibernehmenden Miterfinders aus § 9 ArbEG gegen den Arbeitgeber fir den
Zeitraum bis zur Ubertragung gemaR § 398 S. 2 BGB an dessen Stelle.

. Die Mituibertragung des von dem nicht ibernehmenden Miterfinder stammenden

Schutzrechtsanteils an den Gibernahmeuwilligen Miterfinder stellt eine Schenkung des

Arbeitgebers an diesen Miterfinder dar.

. Uber Anspriiche aus § 16 ArbEG, die er dem iibernehmenden Miterfinder héatte abtreten

konnen, verfiigte der nicht ibernehmende Miterfinder nach Ablehnung der Ubernahme

gegenlber dem Arbeitgeber nicht mehr.

. Soweit der Ubernehmende Miterfinder gegen den Arbeitgeber Anspriiche aus der

Abtretung geltend macht, handelt es sich nicht um Anspriche, die dem Antragsteller
aufgrund seiner Arbeitnehmereigenschaft aus dem ArbEG zustehen, sondern um
Anspriiche, die er losgeldst von seiner Arbeitnehmereigenschaft aufgrund eines
Abtretungsvertrag mit einem anderen Arbeitnehmer geltend macht, weswegen die
Schiedsstelle hierfir sachlich unzustandig ist.




Begrindung:

I. Sachverhalt

Der Antragsteller ist Miterfinder zu 50 % der von der Antragsgegnerin im Jahr 2009 (...)
beim Deutschen Patent- und Markenamt zur Erteilung eines Patents angemeldeten

Diensterfindung (...).

Er ist Diplomingenieur Maschinenbau und war zum Zeitpunkt der Diensterfindung als
Sachbearbeiter (technischer Planer) fir den Funktionsbereich Produktionsplanung im

Projekt Neuplanung (...) eingesetzt.

Die Antragsgegnerin benutzt die Diensterfindung seit Oktober 2009. Zum 15. Oktober 2013
hat sie die Patentanmeldung zu 100 % auf den Antragsteller Ubertragen, nachdem der
zweite Miterfinder auf die Ubertragung seines Anteils verzichtet hatte. Die Antragsgegnerin
hat sich dabei ein Nutzungsrecht nach § 16 Abs. 3 ArbEG vorbehalten.

Streitgegenstand ist die angemessene Erfindervergutung fir die Benutzung der
Diensterfindung durch die Antragsgegnerin insbesondere fur den Zeitraum Oktober 2009
bis Ende 2013, aber auch danach.

Der Antragsteller geht davon aus, dass der Erfindungswert nach dem erfassbaren
betrieblichen Nutzen zu ermitteln ist, da die Anwendung des durch die Patentanmeldung
geschutzten (...)werkzeugs ausschlie3lich intern im Rahmen der Fertigung erfolge und
keinerlei Auswirkungen auf den Umsatz hétte. Denn durch den Einsatz der Diensterfindung
wirde kein héherer Umsatz generiert und sie hatte auch keine Auswirkung auf den
Endproduktpreis. Es wirde im Ergebnis allenfalls der Gewinn steigen. Der innerbetriebliche
Nutzen berechne sich aus den spezifischen Fertigungskosten pro Baureihe, gerechnet in
EUR pro Minute Fertigungszeit, der spezifischen Fertigungszeitreduzierung in Minuten pro
Baureihe fir den Verbau (...) und der Anzahl der produzierten Endprodukte pro Baureihe.
Insgesamt ergebe sich hierbei flr den Zeitraum Oktober 2009 bis Ende 2013 eine
Ersparnis von 823.832,18 €, was mit dem Erfindungswert gleichzusetzen sei.

Als Anteilsfaktor nimmt er 25 % an (,a=5", ,b=1", ,c=5").

Daher betrage die Erfindervergitung 205.958,05 €. lhm sei namlich der gesamte
Erfindungswert zuzurechnen, weil der zweite Miterfinder mit Erkl&arung vom 28. Marz 2014
samtliche Anspriche im Zusammenhang mit der Diensterfindung an ihn abgetreten habe.
Es sei lediglich vorlaufig ein Risikoabschlag von 50 % in Abzug zu bringen, der bei
Patenterteilung nachzuzahlen sei.

Lediglich hilfsweise fuhrt er aus, dass bei der Ermittlung des Erfindungswerts mit der
Methode der Lizenzanalogie von einer BezugsgrofRe von 7,5 € und einem in der Branche



Ublichen Lizenzsatz von 5 % auszugehen sei, woraus sich dann ein Erfindungswert von
132.174,36 € ergebe.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass der Erfindungswert mit der Methode der
Lizenzanalogie zu ermitteln sei, da die Endprodukte mit den erfindungsgemal montierten
Maschinenelementen fur den Verkauf vorgesehen seien und deshalb durch die Erfindung
zweifelsfrei ein Umsatzgeschéft betroffen sei. Sie hat deshalb davon abgesehen, die auf
den erfassbaren betrieblichen Nutzen bezogenen Ausfiihrungen im Detail zu
kommentieren. Die angenommene Kostenersparnis akzeptiert sie jedoch ausdrticklich
nicht. Als BezugsgroRRe seien 6,25 € pro Endprodukt anzusetzen, was den geschéatzten
Wertanteil der mittels des erfindungsgemafen Verfahrens montierten Maschinenelements
darstelle. Als Lizenzsatz seien fur die (...)industrie relativ hohe 0,8 % anzusetzen, die
abzustaffeln seien. Man mache von dem nach § 16 Abs. 3 ArbEG vorbehaltenen
Nutzungsrecht Gebrauch und habe in diesem Zusammenhang auf eine Reduzierung des
Lizenzsatzes um 20 % - 25 % verzichtet.

Der Anteilsfaktor betrage 17 % (,a=2", b="2,5", ,c=4").

Hinsichtlich der Abtretungserklarung fuhrt die Antragsgegnerin aus, dass der Miterfinder am
26. August 2013 anlasslich einer Ubernahmeanfrage geméaR § 16 Abs. 1 ArbEG mitgeteilt
habe, kein Interesse an einer Ubernahme der Patentanmeldung zu haben. Nachdem
hingegen der Antragsteller die Ubertragung verlangt habe, sei das Schutzrecht nur diesem
am 15. Oktober 2013 vollstandig Ubertragen worden. Die Abtretungserklarung sei daher
hinsichtlich der Vergiitungsanspriiche, die Nutzungen nach der Ubertragung betreffen,

ohne jede Relevanz (...)

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 Anhorung beider

Seiten zu versuchen, eine gitliche Einigung herbeizufiihren (...).

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

Erfindung vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurde.

3. zur Abtretungsvereinbarung vom 28. Méarz 2014

Der zweite Miterfinder, Herr Y, hat mit Schreiben vom 28. Marz 2014 seine Anspriche

aus der Diensterfindung an den Antragsteller abgetreten. Daher ist zunachst zu klaren,



wie sich diese Abtretungserkléarung in der Sache, aber auch auf das

Schiedsstellenverfahren an sich auswirkt.
a) Auswirkung in der Sache

Nach 8§ 398 BGB kann eine Forderung vom Glaubiger auf einen anderen mit der Folge
Ubertragen werden, dass der neue Glaubiger an die Stelle des bisherigen Glaubigers
tritt. Voraussetzung fur die Ubertragung von Forderungen ist somit zunachst, dass

solche auch bestehen.
Im vorliegenden Fall kommen zwei derartige Forderungen in Betracht.
aa) Forderung nach § 9 ArbEG

Unzweifelhaft hatte der Miterfinder Herr Y aufgrund der Benutzung der
Diensterfindung einen Vergitungsanspruch gegen die Antragsgegnerin nach
§ 9 ArbEG.

Hinsichtlich der Abtretung ist zunachst der zeitliche Umfang dieses Anspruchs zu
bestimmen. Der Vergitungsanspruch nach § 9 ArbEG beruht auf der
wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung. Der Gesetzgeber versteht
hierunter den durch die tatséachliche Verwertung der Diensterfindung realisierten
Erfindungswert, der sich im vorliegenden Fall aus der Benutzung im eigenen
Betrieb ergibt!. Der Erfindungswert ist somit der geldwerte Vorteil, der dem
Arbeitgeber aufgrund einer Benutzung der Diensterfindung tatsachlich zuflieft.
Nachdem nach 8§ 2 ArbEG das gesamte Arbeitnehmererfinderrecht an eine
patentfahige Erfindung des Arbeitnehmers ankntpft, kann auch der Erfindungswert
keinen anderen Ankniipfungspunkt als das gemalf aus einem Patent
resultierenden Monopolrecht (8 9 PatG) haben. Wenn ein Arbeitgeber eine
Diensterfindung im eigenen Betrieb benutzt, ist der geldwerte Vorteil deshalb das,
was der Arbeitgeber einem freien Erfinder fur die Nutzung der geschiitzten
technischen Lehre zahlen musste, wenn ihm das Recht zur Nutzung der
technischen Lehre nicht im Rahmen der 88 5 — 7 ArbEG durch seinen
Arbeitnehmer vermittelt worden ware. Der Arbeitgeber muss einem freien Erfinder
fur die Benutzung der erfindungsgemé&fen Lehre aber nur solange etwas
bezahlen, als zu dessen Gunsten eine Monopolsituation besteht. Entfallt die
Monopolsituation des freien Erfinders, kann der Arbeitgeber die erfindungsgemaéaniie
Lehre als frei verfugbaren allgemeinen Stand der Technik ohne Gegenleistung
nutzen. Deshalb fliel3t ihm bei einer in Anspruch genommenen Diensterfindung

auch nur solange ein durch seinen Arbeitnehmer vermittelter geldwerter Vorteil zu,

1 Bundestagsdrucksache 1648 — Begriindung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8.



als er Uber eine Monopolsituation hinsichtlich der erfindungsgemafen Lehre

verfugt.

Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin die Patentanmeldung zum

15. Oktober 2013 auf den Antragsteller Gibertragen, so dass ihre aus dem
Patentgesetz resultierende Vorzugsstellung zu diesem Zeitpunkt endete. Folglich
endeten damit auch die Vergitungsanspriiche der Arbeitnehmererfinder aus

8 9 ArbEG. Daher endeten auch die Vergitungsanspriiche des Miterfinders Herr Y

aus 8 9 ArbEG zu diesem Zeitpunkt.

Gegenstand der Abtretung vom 28. Marz 2014 waren daher Forderungen aus
8 9 ArbEG, die den Benutzungszeitraum Oktober 2009 bis 15. Oktober 2013

betreffen.
bb) Forderung nach § 16 Abs. 3 ArbEG

Darlber hinaus weist das Gesetz tber Arbeitnehmererfindungen dem
Arbeitnehmererfinder in § 16 Abs. 3 ArbEG einen weiteren von 8 9 ArbEG
unabhangigen Vergutungsanspruch zu. Dieser Vergutungsanspruch hat jedoch zur
Voraussetzung, dass der Arbeitgeber dem Arbeithehmer nach § 16 Abs. 1 ArbEG
die Patentanmeldung auf dessen Verlangen Ubertragt, wenn er selbst beabsichtigt,
diese nicht mehr weiterzuverfolgen und sich ein nichtausschlie3liches
Nutzungsrecht an der erfindungsgemafen Lehre vorbehalt und davon dann auch

tatsachlich Gebrauch macht.

Im vorliegenden Fall hat nur der Antragssteller die Ubertragung der
Patentanmeldung verlangt. Hingegen hatte der Miterfinder Herr Y am

26. August 2013 erklart, kein Interesse an der Ubernahme zu haben.

Ausgangspunkt fir die Klarung, welche Rechtsfolgen sich hieraus ergeben, ist

8 6 PatG, wonach mehreren Miterfindern das Recht auf das Patent
gemeinschaftlich zusteht. Miterfinder stehen somit gemafR § 741 BGB hinsichtlich
ihrer individuellen Anteile an der erfindungsgemafien Lehre in einer
Bruchteilsgemeinschaft nach § 742 BGB. Dies hat zur Folge, dass der Arbeitgeber
nach Meldung einer Diensterfindung nach 8 5 ArbEG jeden einzelnen
Miterfinderanteil durch individuelle Inanspruchnahme dieses Miterfinderanteils
gegeniuber dem jeweiligen Erfinder gesondert auf sich Uberleiten muss, méchte er
Alleinberechtigter an der Diensterfindung werden. Hat er dies getan, wird er nach
8 7 ArbEG Alleineigentimer der Erfindung und alleiniger Inhaber des Rechts auf
das Patent, das nach 8§ 16 PatG eine Hochstschutzdauer von zwanzig Jahren
aufweist. Mochte der Arbeitgeber das Recht auf das Patent vor Ablauf dieser
Hochstschutzdauer fallen lassen, so ist er hierzu als Rechteinhaber im Rahmen



seiner unternehmerischen Dispositionsfreiheit grundsatzlich befugt. Da aber
Ausgangspunkt des Rechts auf das Patent eine Erfindung von Arbeitnehmern war,
soll § 16 ArbEG verhindern, dass den Arbeitnehmern ihre dem jeweiligen Umfang
ihres Miterfinderanteils entsprechende Partizipationsmoglichkeit an der
Hochstschutzdauer des Patents durch die Aufgabe der Schutzrechtsposition durch
den Arbeitgeber einseitig genommen wird. 8 16 ArbEG dient somit der
Ruckabwicklung des durch die 88 6, 7 ArbEG im Rahmen der Inanspruchnahme
bewirkten Rechtelibergangs. Das hat zur Folge, dass einem Arbeitnehmer im
Rahmen dieser Riickabwicklung nur der Anteil an dem Patent bzw. hier der
Patentanmeldung durch das Ubernahmeverlangen zufallt, der seinem
ursprunglichen Miterfinderanteil und damit seiner urspriinglichen Rechtsposition
entspricht. Deshalb fallen ihm Anteile von Miterfindern auch dann nicht zu, wenn
diese wie hier an der Ubernahme des Patents bzw. der Patentanmeldung kein
Interesse haben. Diese verbleiben zunachst im Eigentum des Arbeitgebers. Dieser
Systematik folgt dann das nach § 16 Abs. 3 ArbEG vorbehaltene
nichtausschlief3liche Benutzungsrecht. Die fur eine derartige Benutzung
angemessene Vergitung unterliegt deshalb weiterhin den
Berechnungsparametern des Anteilsfaktors und des Miterfinderanteils. Denn diese
Parameter verandern sich durch die Rickabwicklung nicht, da nach 8§ 16 ArbEG ja
lediglich der urspriingliche Zustand, gegebenenfalls belastet durch ein

nichtausschlie3liches Benutzungsrecht wieder hergestellt werden soll.

Die Antragsgegnerin hat jeweils mit Schreiben vom 12. August 2013 dem
Antragsteller und dem Miterfinder Herrn Y ihre Aufgabeabsicht nach

§ 16 Abs. 1 ArbEG mitgeteilt. Mit Zugang dieser empfangsbeddrftigen
Willenserklarungen i.S.v. § 130 BGB hat sie sich einseitig gebunden. Daraufhin hat
der Antragsteller am 2. September 2013 erklart, die Patentanmeldung weiterfiihren
zu wollen und damit gemaR § 16 Abs. 2 ArbEG die Ubertragung verlangt, wahrend
der Miterfinder Herr Y am 26. August 2013 erklart hat, kein Interesse an einer
Ubernahme zu haben. Diese Mitteilungen waren ebenfalls empfangsbediirftigen
Willenserklarungen i.S.v. § 130 BGB und sind mit Zugang bei der Antragsgegnerin
bindend geworden. Anspriche des Miterfinders Herrn Y sind deshalb bereits mit
Zugang seines Schreibens bei der Antragsgegnerin, allerspatestens aber drei
Monate nach Zugang des Angebots der Antragsgegnerin vom 12. August 2013
erloschen. Hingegen hat der Antragsteller mit seiner Erklarung in Form eines
einseitigen Rechtsgeschéfts die schuldrechtliche Pflicht der Antragstellerin zur
unverzuglichen Ubertragung seines Miterfinderanteils an der Patentanmeldung

begrindet.



Folglich verfugte der Miterfinder Herr Y zum Zeitpunkt der Abtretungserklarung am
28. Marz 2014 Uber keine Anspriiche aus 8 16 ArbEG, welche er dem

Antragsteller hatte abtreten kdnnen.

Im Ergebnis ist der Antragsteller durch die Abtretungserklarung des Miterfinders Herrn
Y nur hinsichtlich dessen Anspriichen gegen die Antragsgegnerin aus 8 9 ArbEG fur
den bis zum 15. Oktober 2013 laufenden Nutzungszeitraum gemal § 398 S. 2 BGB an

dessen Stelle getreten.

b) formale Auswirkung auf das Schiedsstellenverfahren

Nach § 28 i.V.m. § 37 Abs. 1 ArbEG ist die Schiedsstelle zustandig fur Streitfalle
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Uber deren Rechte aus dem Gesetz lber

Arbeitnehmererfindungen.

Soweit der Antragsteller Anspriiche aus der Abtretung geltend macht, handelt es sich
aber nicht um Anspriche, die dem Antragsteller aufgrund seiner
Arbeitnehmereigenschaft aus dem ArbEG zustehen, sondern um Anspriche, die er
losgel6st von seiner Arbeitnehmereigenschaft aufgrund eines Abtretungsvertrag mit

einem anderen Arbeitnehmer geltend macht.

Insofern handelt es sich nicht um eine Streitigkeit, die der Antragsteller als
Arbeitnehmer mit seinem Arbeitgeber hat, sondern um eine Streitigkeit, die der
Antragsteller als sonstiger Anspruchsinhaber mit seinem Arbeitgeber hat. Dies hat zur

Folge, dass die Schiedsstelle hierfur nicht zustandig ist.

4. Umfang des eigenen Rechts des Antragstellers aus § 16 Abs. 3 ArbEG

Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller allerdings nicht nur den ihm zustehenden
Anteil an der Patentanmeldung, sondern die Patentanmeldung in G&nze gemaf
§ 15 Abs. 1 S. 2 PatG Ubertragen.

Soweit sie somit auch den den Miterfinder Herrn Y betreffenden Anteil Ubertragen hat,
handelte sie nicht aus einer Verpflichtung aus § 16 ArbEG heraus, sondern aus freien
Stucken. Sie hat dem Antragsteller letztlich losgeldst von Verpflichtungen aus dem ArbEG
den Anteil des Miterfinders geschenkt, der andernfalls in inrem Eigentum verblieben ware.
Da dies somit unabhangig von einer Verpflichtung aus § 16 ArbEG geschehen ist, kann

der Antragsteller hieraus keine eigenen im ArbEG begriindeten Rechte ableiten.

Arbeitnehmererfinderrechtlich verbleibt es daher bei einem Vergutungsanspruch des
Antragstellers nach § 16 Abs. 3 ArbEG, der wie bereits ausgefuhrt Anteilsfaktor und
Miterfinderanteil zu bertcksichtigen hat. Weiterhin lage die Vergutung eigentlich rund 20 —

25 % niedriger als vor der Schutzrechtstibertragung, da der Arbeitgeber nunmehr nur



noch tber den geldwerten Vorteil aus einem einfachen Nutzungsrecht verfligt und nicht
mehr Uber eine absolute Monopolstellung. Die Antragsgegnerin hat zu Gunsten des

Antragstellers allerdings bislang darauf verzichtet, diesen Abschlag vorzunehmen.

5. Vergltungsanspruch nach § 9 ArbEG

Die Antragsgegnerin hat die Diensterfindung nach 8 6 ArbEG in Anspruch genommen.
Damit sind die Rechte an dieser Diensterfindung gemaf § 7 ArbEG vom Antragsteller auf
die Antragsgegnerin mit der Folge Gibergegangen, dass die Antragsgegnerin Uber die
Rechte an der Diensterfindung frei verfigen kann und der Antragsteller nach § 9 ArbEG

dem Grunde nach einen Vergitungsanspruch gegen die Antragsgegnerin hat.

Die Hohe des Vergitungsanspruchs richtet sich nach § 9 Abs. 2 ArbEG nach der
wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung und den Aufgaben und der Stellung
des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der
Diensterfindung. Mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit meint das Gesetz den Wert der
Erfindung. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit wird daher als Erfindungswert bezeichnet.
Die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des
Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung finden im Anteilsfaktor ihren
Niederschlag. Die angemessene Arbeitnehmererfinderverguitung nach 8§ 9 Abs. 1 ArbEG
ist somit das Produkt aus Erfindungswert x Anteilsfaktor. Wenn die Erfindung wie
vorliegend auf mehrere Miterfinder zurtickgeht, ist dies bei der Bemessung der Vergiitung

ebenfalls zu bertcksichtigen.

6. zum Erfindungswert

Wie bereits unter Ziffer 3 a) aa) ausgefiuhrt ist der Erfindungswert der geldwerte Vortell,

der dem Arbeitgeber aufgrund einer Benutzung der Diensterfindung tatsachlich zuflielt.

Ausgangspunkt fur die Ermittlung dieses Erfindungswerts ist der Umfang der aus dem
Patent resultierenden Monopolstellung. Denn das Arbeitnehmererfinderrecht kniipft
gemal § 2 ArbEG an eine patentféahige Erfindung des Arbeitnehmers und nicht an reine
betriebliche Verbesserungen an, welche ohne jedes Vergutungsrecht bereits dem

Arbeitgeber als Arbeitsergebnis zugewiesen sind.

Wenn ein Arbeitgeber wie im vorliegenden Fall eine Diensterfindung im eigenen Betrieb
benutzt, ist der geldwerte Vorteil deshalb das, was der Arbeitgeber einem freien Erfinder
fur die Nutzung der monopolgeschitzten technischen Lehre zahlen misste?, wenn ihm
das Recht zur Nutzung der dieser monopolgeschiitzten technischen Lehre nicht im

Rahmen der 8§ 5 — 7 ArbEG durch seinen Arbeitnehmer vermittelt worden ware.

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



Fur die Ermittlung dieses geldwerten Vorteils kommen gemal § 11 ArbEG i.V.m. RL Nr. 3
grundsatzlich drei verschiedene Methoden in Betracht, ndmlich die Ermittlung mit der
Methode der Lizenzanalogie, die Ermittlung nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen
oder eine freie Schatzung. 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. Hierbei ist der Methode der
Vorzug einzurdumen, bei der der Marktpreis der Erfindung und damit der Erfindungswert
am genauesten geschatzt wird. Nur selten zielfiihrend ist die Methode der reinen
Schatzung. Sie kommt nur dann zum Einsatz, wenn die aufgrund der Diensterfindung
zugeflossenen geldwerten Vorteile nicht in Bezug zu messbaren Gréf3en gesetzt werden
kénnen, da sie in keinerlei Bezug zu Umsatzgeschéften stehen. Da dies hier nicht der Fall
ist, scheidet diese Methode vorliegend von vornherein aus. Somit verbleiben die

Methoden der Lizenzanalogie und der Erfassung des betrieblichen Nutzens.

Erfahrungsgemal fuhrt allerdings bei Umsatzgeschéften im Zusammenhang mit der
Erfindung regelmafig die Lizenzanalogie zur genauesten Schatzung des

Erfindungswerts?.

Denn Ublicherweise werden freie Erfindungen im Wege der Lizenzerteilung verwertet.
Wird eine Erfindung wie hier im Rahmen der Wertschdpfung von am Markt vertriebenen
Produkten eingesetzt, dienen dabei regelmafig erfindungsbezogene Nettoumsatze und
ein marktublicher 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 musste*.

Hingegen bereitet die vorliegend vom Antragsteller 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 Mafl3e nicht ohne
Schatzungen und Wertungen aus. Die Ermittlung des konkreten betrieblichen Nutzens
erfordert ndmlich 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

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

4BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 — Tirinnenverstarkung; vom 16.04.2002, Az.: X ZR 127/99
— abgestuftes Getriebe; vom 13.11.1997, Az.: X ZR 6/96 — Copolyester II.



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 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. Fiir den
vorliegenden Fall bedeutet das, dass eben nicht einfach ein Vorher-Nachher-Vergleich
hinsichtlich des Aufwands bei der Montage der Maschinenelemente angestellt werden
darf. Zunéchst musste vielmehr tGberlegt werden, welcher Aufwand bei der Montage
gegeben ware, ware der allgemeine Stand der Technik bei der Antragsgegnerin bereits
verwirklicht gewesen. Darauf aufbauend héatte gemessen werden mussen, inwieweit der
Einsatz der Diensterfindung zu einer weiteren Verbesserung gefiihrt hat. An diesem Punkt
kann dann eine Vielzahl von wirtschaftlichen Gré3en regelmafig nur noch im Wege der
Schatzung angesetzt werden und macht diese Methode entgegen des ersten Anscheins
hochspekulativ mit dem Risiko einer erheblich groReren Schatzungenauigkeit als dies bei
der Methode der Lizenzanalogie der Fall ist. Wirde man hingegen, was wohl tatséchlich
vergleichsweise einfach ware, einen reinen tatsachlichen Vorher-Nachher-Vergleich
anstellen, wirde man in aller Regel in erheblichem Maf3e Verbesserungen bei der
Ermittlung des Erfindungswerts berticksichtigen, die nicht in der durch die Erfindung
vermittelten Monopolstellung gegeniiber dem Stand der Technik, sondern im
innerbetrieblichen Stand der Technik begriindet sind. Vergitungspflichtig nach dem
ArbEG ist aber nur die geschaffene Monopolsituation, nicht aber die umfangliche
Verbesserung der Gesamtsituation. Im Ergebnis ist es oftmals so, dass der Einsatz einer
Diensterfindung fur das konkrete Unternehmen wie mdglicherweise auch hier einen
grol3en internen Vorteil bringt, dieser Vorteil aber gegentiber Mitbewerbern nicht
sonderlich ins Gewicht fallt, weil dort ein vergleichbarer Effekt ebenfalls erzielt wird.
Mal3stab des Arbeitnehmererfindergesetzes ist aber vorrangig der durch die
Monopolsituation vermittelte Vorteil gegeniiber dem Mitbewerber. Bei ernsthafter
Anwendung dieser Grundsétze ist die Methode der Lizenzanalogie auch nicht vorteilhafter
fur den Arbeitgeber oder nachteiliger fiir den Arbeitnehmer als die Methode nach dem
erfassbaren betrieblichen Nutzen. Vielmehr fihren dann beide Methoden zum selben

Marktpreis der Erfindung und damit zum selben Erfindungswert.

Die Schiedsstelle ist daher auch im vorliegenden Fall wie meist 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 fir die fiktive Nachbildung eines
Lizenzvertrags maligebenden Faktoren BezugsgréfRe und marktiblicher Lizenzsatz sind
deutlich einfacher und belastbarer ermittelbar als der tatsdchlich dem Monopolschutz

geschuldete betriebliche Nutzen.

Die Antragsgegnerin macht Umsatzgeschafte mit Endprodukten. Der erfindungsgemalile
Gegenstand wird zwar letztlich nicht Teil dieser Endprodukte, er kommt aber bei der
Montage jedes einzelnen Endprodukts ganz konkret zum Einsatz. Damit driickt sich in
den Endprodukten ein Vorteil aus, den die Diensterfindung verschafft hat, so dass es
sachgerecht ist, die produzierten Endprodukte in einem in der Folge zu bestimmenden
Umfang zur BezugsgroR3e eines fiktiven Lizenzvertrags Uiber die Diensterfindung zu

machen?.

Der Antragsteller hat fur den Fall einer Ermittlung des Erfindungswerts nach der
Lizenzanalogie eine Bezugsgrof3e von 7,50 € pro produziertem Endprodukt als
sachgerecht angesehen. Die Antragsgegnerin ist hingegen von 6,25 € pro Endprodukt
ausgegangen. Die Beteiligten haben ihre Differenzen an diesem Punkt im
Schiedsstellenverfahren jedoch nicht in einer technischen Diskussion weiter vertieft. Im
Hinblick auf die Tatsache, dass die fur sachgerecht angesehenen Werte nicht allzu weit
auseinander liegen, schlagt die Schiedsstelle zu Vermeidung weiteren Streits vor, zu

Gunsten des Antragstellers von 7,50 € pro Endprodukt auszugehen.

Der nunmehr festzulegende Lizenzsatz entspricht der Gegenleistung fiir die Uberlassung
der Erfindung, die vernlnftige Lizenzvertragsparteien vereinbart hatten, wenn es sich bei
der Diensterfindung um eine dem Arbeitgeber zur ausschlieRlichen Nutzung Uberlassene
Erfindung eines freien Erfinders handeln wiirde. Es ist somit der marktibliche Lizenzsatz

Zu ermitteln.

Die Antragsgegnerin ist im vorliegenden Fall davon ausgegangen, dass ein Lizenzsatz

von 0,8 % marktiblich ist, der Antragssteller hingegen von einem Lizenzsatz von 5 %.

Am einfachsten ware die Ermittlung des marktiiblichen Lizenzsatzes, wenn bereits ein
konkret abgeschlossener Lizenzvertrag fir die betreffende Erfindung bzw. das
Schutzrecht im gleichen oder vergleichbaren Produktmarkt existieren wirde, aus dem der
zwischen den Lizenzvertragsparteien vereinbarte Lizenzsatz fur eine bestimmte
BezugsgroRRe abgelesen werden kénnte (konkrete Lizenzanalogie). Dies ist vorliegend
jedoch nicht der Fall.

Daher muss mit Hilfe der abstrakten Lizenzanalogie bewertet werden, welcher Lizenzsatz

fur die Diensterfindung bei einer Lizenzvergabe an einen fremden Lizenznehmer

5Vgl. BGH vom 29.04.2003, Az.: X ZR 186/01 — Abwasserbehandlung.



verninftigerweise vereinbart werden wirde. Dies setzt die Kenntnis von Lizenzvertragen
auf dem Markt der mit der erfindungsgemal3en technischen Lehre hergestellten Produkte
voraus. Lizenzsétze belasten die Preiskalkulation entsprechender Produkte. In welchem
Mafl der Preis eines Produkts mit Lizenzen belastbar ist, bestimmt wiederum die
Marktsituation fir die einschlagigen Produkte. Die typischen Kalkulationsspielrdume auf
dem jeweiligen Produktmarkt spiegeln sich daher auch in den fur diesen Produktmarkt
Ublichen Lizenzsatzrahmen wieder. Ein Lizenzsatz ist deswegen dann marktublich, wenn
er sich in diesem konkreten Rahmen bewegt. Dementsprechend haben Produktsparten
mit relativ geringen Margen (...) tendenziell einen relativ niedrig liegenden markttblichen
Lizenzsatzrahmen, wahrend Produktsparten wie z.B. die Medizintechnik, in welcher hohe
Margen die Regel sind, einen deutlich hoher anzusetzenden Lizenzsatzrahmen

aufweisen.

Nicht hilfreich bei der Bestimmung der marktiiblichen Lizenzsatze sind die in RL Nr. 10
angegebenen Lizenzsatzrahmen, welchen der Antragsteller seine Vorstellungen
maoglicherweise entnommen hat. 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. DarUber hinaus differenzieren
sie nur nach Industriezweigen und nicht weiter nach Produktmarkten und kénnen daher
den typischen Kalkulationsspielraumen auf den einschlagigen Produktmarkten nicht

immer hinreichend Rechnung tragen.

Dementsprechend ist der marktibliche Lizenzsatz nach standiger Schiedsstellenpraxis
und der neueren Rechtsprechung des BGH unter Rickgriff auf Erfahrungswerte und die
Auswertung der am Markt flr gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse erzielbaren
Lizenzsatze zu ermitteln®. Der vorliegend heranzuziehende Produktmarkt fiir die
Bestimmung des marktiblichen Lizenzsatzes ist der der (...), da die Antragsgegnerin
Marktteilnehmerin in diesem Markt ist, die Diensterfindung bei der Herstellung von
Produkten fir diesen Markt benutzt und somit den in diesem Markt 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 (...) im Schnitt kaum die 10 % erreicht und tUberwiegend deutlich darunter liegt.

Davon ausgehend durfte die Obergrenze fur Erfindungskomplexe oder sehr wertvolle

¢ BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 — Turinnenverstarkung.



Einzelerfindungen um 2 % liegen. Dementsprechend hatte die Schiedsstelle einmal fr ein
Produkt, zu dem es keinerlei Alternativen auf dem Markt gab, einen Lizenzsatz von 2 %
als marktiblich angesehen (...) Nach den Erfahrungen der Schiedsstelle bewegen sich
mithin durchschnittliche marktibliche Einzellizenzsatze regelmaliig zwischen 0,5 % und

1 %, fur Massenprodukte auch unter 0,5 %’. In einem krzlich von der Schiedsstelle zu
entscheidenden Verfahren bewegten sich die Lizenzsétze fur verschiedene
(...)komponenten jeweils im Bereich um 1 %. Der Schiedsstelle ist Uberdies bekannt, dass
sich Lizenzsatze tatsachlich in diesem Bereich 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 kaufméannischen 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 erfindungsgemar herstellte Produkte die Gewinnzone nicht
erreichen oder diese verlassen, gleichwohl aus anderen Grinden aber nicht vom Markt
genommen werden kdnnen. Nicht reprasentativ und daher nicht hilfreich bei der
Ermittlung marktiblicher Lizenzsétze sind hingegen hin und wieder Uberwiegend aus
Patentverletzungsprozessen bekannt gewordene Werte, die zum Hintergrund haben, die
unter Sanktionsgesichtspunkten die Gewinnabschopfung zum Ziel hatten.

Somit ist fur den vorliegenden Fall nur noch zu klaren, wo die vorliegenden
Diensterfindung in einem Lizenzsatzrahmen anzusiedeln ist, der im Bereich um 2 % seine
Obergrenze findet. Wo im Lizenzsatzrahmen eine Diensterfindung im Einzelfall
anzusiedeln ist, hangt im Wesentlichen vom Ausschlusswert des technischen
Schutzrechts ab. Je hoher der Ausschlusswert gegeniber Mitbewerbern ist, umso héher
liegt der Lizenzsatz, weil durch den Ausschlusswert der Marktanteil zunimmt. Im
vorliegenden Fall ist aber nicht erkennbar, dass die streitgegenstandliche Erfindung eine
wesentliche Vorzugsstellung gegeniiber Wettbewerbern vermittelt. Selbst der
Antragsteller hat ausgefuhrt, dass die Erfindung wohl weder Auswirkungen auf den
Umsatz noch auf den Endproduktpreis haben wird, sondern allenfalls den Gewinn um
1,50 € bis 3 € pro Endprodukt (bei Produktpreisen von weit tiber 20.000 €) erhéhen wird.
Aber selbst bei Letzterem ist zu berticksichtigen, dass diese Gewinnerhdhung nicht in
vollem Umfang dem Abstand der erfindungsgemafen Lehre vom Stand der Technik,
sondern wohl Gberwiegend dem Abstand vom innerbetrieblichen Stand der Technik
geschuldet ist. Soweit die Erfindung aber nur den innerbetrieblichen Stand der Technik,
aber nicht den auf3eren Stand der Technik verbessert, hat dies keine Auswirkungen auf

’ Eine Vielzahl von Nachweisen zur Schiedsstellen- und Gerichtspraxis findet sich u.a. in:
Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergiitung, 4. Auflage, 2017, S. 449 ff.; Trimborn, Lizenzsatze
fiir Erfindungen in Deutschland ab 1995, Mitteilungen der deutschen Patentanwdlte 2009, S. 269.



den Wettbewerb und kann nicht in besonderem Mal3e lizenzsatzerhéhend wirken. Die
Schiedsstelle geht davon aus, dass es fir das mit der Diensterfindung geldste Problem
hinreichend anderweitige L6sungen bei Mitbewerbern wie auch vermutlich im
Unternehmen der Antragsgegnerin selbst gibt, selbst wenn diese nicht zu in gleicher
Weise technisch eleganten Losungen fuhren sollten. Andererseits soll nicht au3er Acht
bleiben, dass die hinter der Erfindung stehende Idee des Antragstellers der
Antragsgegnerin tatsachlich Aufwand erspart. Dem wird aber durch einen fur die
einschlagige Branche vergleichsweise robusten Einzellizenzsatz von 0,8 % hinreichend

Rechnung getragen.

Die Schiedsstelle ist weiterhin der Auffassung, dass der vorgeschlagene Lizenzsatz nur
dann marktiblich ist, wenn er auch der Abstaffelung unterliegt, das heif3t, dass der
Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen reduziert wird. Hierfir spricht bereits, dass
auch die aus der Literatur zitierten Lizenzséatze ganz tberwiegend der Abstaffelung

unterlagen.

Abstaffelung bedeutet, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen reduziert
wird. Ausgehend von den mitgeteilten Zahlen ergibt sich bereits fir den Zeitraum 2009 bis
Ende 2014 bei einer Bezugsgrdl3e von 7,50 € pro Endprodukt und einer Stiickzahl von
1.055.010 Endprodukten ein erfindungsgemafer Umsatz von 7.912.575 €. Bei derartigen
Stlickzahlen ist die Abstaffelung der Ausgangslizenzsétze regelmafiig auch Gegenstand
eines Lizenzvertrages®. Dies hat den Hintergrund, dass ein verninftiger Lizenzgeber
seine Erfindung schon im Eigeninteresse vorrangig an ein Unternehmen lizenzieren wird,
das aufgrund seiner Marktposition hohe bis sehr hohe Umsétze erwarten lasst. Damit
verbunden ist dann auch das Zugestandnis im Lizenzvertrag zu einer Reduzierung
(Abstaffelung) des Lizenzsatzes ab bestimmten Umsatzgrenzen, da ein solches
Unternehmen eben nicht nur aufgrund der neuen technischen Lehre, sondern auch
aufgrund seiner Marktposition in der Lage ist, hohe Umsatze zu generieren. Denn letztlich
wird ein Lizenzgeber auf diese Art und Weise im Ergebnis gleichwohl héhere
Lizenzeinnahmen erzielen, als wenn er seine Erfindung an ein nicht entscheidend im
Markt verhaftetes Unternehmen lizenziert und dafur keine Abstaffelung des Lizenzsatzes
vereinbart. Die RL Nr. 11 macht ihrem Wortlaut nach eine Abstaffelung zwar von der
Ublichkeit in den verschiedenen Industriezweigen abhangig. Jedoch hat der BGH?®
deutlich gemacht, dass die Frage der Abstaffelung von hohen Umsétzen eine Frage der
Angemessenheit der Vergitung i.S.v. 8 9 Abs. 1 ArbEG ist und die RL Nr. 11 insofern

keine verbindliche Vorschrift darstellt, sondern ein Hilfsmittel, um die Angemessenheit zu

8 In der Praxis aus Griinden der vereinfachten Berechnung mit identischem Ergebnis rechnerische
ErméRigung der relevanten Umsétze fur die Berechnung der Lizenzgebuhr.
9 Entscheidung vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86- Vinylchlorid.



erreichen und die Frage, ob eine Abstaffelung hoher Umsatze zur Erreichung einer
angemessenen Vergitung angezeigt ist, somit auch unabh&ngig vom Nachweis der
Ublichkeit im entsprechenden Industriezweig entschieden werden kann. Vor diesem
Hintergrund ist es standige Schiedsstellenpraxis, eine Kausalitatsverschiebung als
Voraussetzung fur eine Abstaffelung gentigen zu lassen. Dem liegt der Gedanke zu
Grunde, dass bei hohen Umsétzen die Kausalitat hierfir von der Erfindung weg zu
anderen Faktoren verlagert sein kann. Dann wére eine Erfindervergiitung aus den
ungekurzten vollen Umsatzen unangemessen, weil die Erfindung an sich hierfiir nicht
mehr die Ursache war. Die Antragsgegnerin zahlt zu den gré3ten Endproduktherstellern
der Welt. Auf die Anzahl der abgesetzten Endprodukte hat die Erfindung, wie der
Antragsteller selbst vorgetragen hat, keinerlei Einfluss. Gleichwohl partizipiert der
Antragsteller an jedem verkauften Endprodukt. In einem solchen Fall setzt die Anwendung
der Abstaffelungstabelle nach RL Nr. 11, die eine uUber die Jahre kumulierte Betrachtung
der Umsatze vorsieht, den Erfindungswert in ein angemessenes Verhéltnis zur Bedeutung

der Erfindung.

Im Ubrigen bejahen die Instanzgerichte selbst fur den Fall, dass weder die Ublichkeit
einer Abstaffelung belegt ist, noch eine Kausalitatsverschiebung unterstellt werden kann,
bei einer so betrachtlichen Umsatzhthe wie hier eine Abstaffelung®,

Im Ergebnis hélt es die Schiedsstelle fur sachgerecht, den Erfindungswert aus einer
BezugsgroRe von 7,50 € pro hergestelltem Endprodukt und einem abzustaffelnden

Lizenzsatz von 0,8 % zu ermitteln.

Weiterhin ist vorliegend zu berticksichtigen, dass die Diensterfindung bislang nicht zur
Erteilung eines Patents gefiihrt hat, sondern nach wie vor lediglich den Status einer
Patentanmeldung hat und wohl voraussichtlich nur eingeschrénkt zu einem Patent fihren
kann. Daher wére abhangig von den Aussichten auf Erteilung eines Patents ein deutlicher
Abschlag von den marktiiblichen Lizenzgebiihren vorzunehmen. Wie hoch
Lizenzgebiihren ausfallen, hangt namlich —wie bereits ausgefiihrt— vom von der der
Erfindung vermittelten Ausschlusswert ab, und der ist bei reinen Patentanmeldungen

deutlich geringer als bei erteilten Schutzrechten.

Denn Patentanmeldungen bieten zwar einen ersten Anhaltspunkt tber zukinftige
eventuell unter Patentschutz stehende Technologien und weisen deshalb bereits einen
hoheren Ausschlusswert auf als géanzlich ungeschitzte Erfindungen, wofir unter anderem

der Entschadigungsanspruch des § 33 PatG spricht. Gleichwohl weisen sie aber schon

10 OLG Dusseldorf vom 9.10.2014 — Az.: 1-2 U 15/13.



aufgrund der Tatsache, dass ein erheblicher Anteil der angemeldeten Patente nicht erteilt

wird, einen deutlich niedrigeren Marktwert als erteilte Patente auf*'.

Folglich wirde sich ein freier Erfinder bei der Lizenzierung seiner Erfindung an ein
Unternehmen, wenn die Erfindung zwar zum Patent angemeldet, aber noch kein Patent
erteilt ist, zwar nicht auf Zahlungsbedingungen einlassen, durch die er das Risiko der
bestandskraftigen Schutzrechtserlangung ganz alleine zu tragen hatte. Er wird aber
gleichwohl auch keine Gegenleistungen von seinem Vertragspartner erreichen kénnen,
die seiner AusschlieR3lichkeitsstellung bei einem erteilten und bestandskraftigen Patent

entsprachen.

Wie hoch die Gegenleistung letztlich ausfallen wirde, héngt von der
Erteilungswahrscheinlichkeit ab. Die Schiedsstelle geht im Hinblick auf das im DPMA
anhangige Prufungsverfahren davon aus, dass der von der Antragsgegnerin in Ansatz

gebrachte Risikoabschlag von 50 % den Antragsteller zumindest nicht benachteiligt.

7. Erganzende Hinweise zur Berechnung des Erfindungswerts durch den Antragsteller

Der Antragsteller ist davon ausgegangen, dass eine Ersparnis von im Schnitt 2 € pro
Endprodukt multipliziert mit der Anzahl der hergestellten Endprodukte den Erfindungswert

ergibt.

Hierzu ist Uber die bereits erteilten Hinweise zur Problematik der Ermittlung des
Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen desweiteren noch
anzumerken, dass die vom Antragsteller angestellte Berechnung an einem ganz

wesentlichen Punkt unvollstandig ist.

Denn kein Unternehmen wére bereit, einem freien Erfinder die gesamte Ersparnis als
Entgelt zu bezahlen, die es mit Hilfe einer Erfindung erzielt. Andernfalls wirde es zwar
das unternehmerische Risiko des Erfindungseinsatzes tragen, aber gleichwohl keinen
wirtschaftlicher Vorteil durch den Einsatz der Erfindung erlangen kénnen. Deshalb wird
ein Unternehmen nur dann in Betracht ziehen, fiir die Benutzung einer technischen Lehre
etwas zu bezahlen, wenn Aussicht besteht, dass den damit verbundenen Kosten und
Risiken ein hinreichender Gewinn oder eine hinreichende Ersparnis gegentbersteht.
Nachdem der Erfindungswert nur das ist, was ein Unternehmen einem freien Erfinder
bezahlen wirde oder musste, kann der Erfindungswert bei der Ermittlung nach dem
betrieblichen Nutzen auch nur einen Bruchteil dessen betragen, was bei einem nach
betriebswirtschaftlichen Grundséatzen durchgefiihrten Kosten- und Ertragsvergleich fir das
Unternehmen als Mehrwert tibrig bleibt. Dieser Bruchteil wird mit einem
Umrechnungsfaktor bemessen, der 1/8 bis 1/3 des Nutzens betrégt. Bei normalem

11 1. G Muinchen | vom 14.03.2008 — Az.: 14HK O 8038/06.



Schutzumfang und normaler Rechtsbestandigkeit eines Patents geht die Schiedsstelle
von einem Regelumrechnungsfaktor von 1/5 aus. Das entspricht dann auch marktiblichen
Lizenzvertragen, die sich Ublicherweise nicht am betrieblichen Nutzen orientieren,
sondern umsatzbezogen geschlossen werden. Denn nach Auffassung des OLG
Dusseldorf kann — wenn auch mit Vorbehalten — vom Erfahrungssatz ausgegangen
werden, dass die Hochstbelastung mit Lizenzsétzen bei 1/3 — 1/8, im Schnitt bei 20 —

25 % der EBIT-Marge liegt'?.

Somit ware der Erfindungswert, wenn man denn die Methode der Erfassung des
Erfindungswerts nach dem betrieblichen Nutzen in der vom Antragsteller berechneten Art
und Weise der Ermittlung des Erfindungswerts zu Grunde legen wollte, nicht die volle

Ersparnis, sondern 1/5 der Ersparnis.

Das waren 40 ct pro Endprodukt. Bei der Ermittlung des Erfindungswerts mit der Methode
der Lizenzanalogie ergeben sich 6 ct. pro Endprodukt. Das erscheint der Schiedsstelle
nicht unschlissig, sondern bringt vielmehr zum Ausdruck, dass die Erfindung zwar den
innerbetrieblichen Stand der Technik nicht unerheblich verbessert, aber nur einen sehr
geringen Abstand vom &auf3eren Stand der Technik aufweist. Hatte man diesem
wesentlichen Punkt bei der Ermittlung des Erfindungswerts nach dem betrieblichen
Nutzen hinreichend Rechnung getragen, kame man voraussichtlich mit beiden Methoden

zu vergleichbaren Ergebnissen.

Uberdies ware auch bei der Methode der Ermittlung des Erfindungswerts nach dem
erfassbaren betrieblichen Nutzen eine Abstaffelung vorzunehmen. Einzelheiten zu der
hierzu von der Schiedsstelle entwickelten Systematik finden sich bei Bartenbach/Volz,

Arbeitnehmererfindervergiitung, 4. Auflage, S. 507 ff..

7. zum 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...

Unter diesen Umstanden gesteht die Schiedsstelle regelm&Rig die Wertzahl ,a=2* zu. Der
Antragsteller ist Maschinenbauingenieur und war zum Zeitpunkt der Erfindung dem
Projekt Neuplanung (...) zugewiesen, in welchem er sich als technischer Planer im
Bereich Produktionsplanung einbringen sollte. Nach Auffassung der Schiedsstelle gehorte
es in dieser Funktion zur arbeitsvertraglichen Kernpflicht, Innovationen wie die

vorliegende einzubringen, weshalb die Wertzahl ,a=2" sachgerecht ist.

12 OLG Dusseldorf vom 9.10.2014 — Az.: 1-2 U 15/13.



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 Antragsgegnerin hat dem Antragsteller die
Wertzahl ,b=2,5" zugestanden, wahrend dieser mehrfach auf der Wertzahl ,b=1"

bestanden hat.

Die Wertzahl ,c“ ergibt sich aus den Aufgaben und der Stellung des Arbeithehmers 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 Arbeitnehmers zum Zeitpunkt der
Erfindung. Hierbei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im Verhéltnis zum Anteil
des Arbeitgebers verringert, je groRRer - 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 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 tragt auch RL Nr. 35 Rechnung, der ausdricklich die
Eingruppierung in héhere oder niedrigere Stufen vorsieht, um dem Ziel der RL Nr. 33
bestmdoglich zu entsprechen.

Ausgangspunkt fir die Einordnung des Antragstellers ist somit zunachst seine Ausbildung
als Maschinenbauingenieur. Die Vergutungsrichtlinien sehen hierfir hdchstens die
Wertzahl 5 vor.

Weiterhin ist der Informationszufluss hinsichtlich der Konstruktion und Entwicklung im
Unternehmen der Antragsgegnerin zu beriicksichtigen, der dem Antragsteller aufgrund
seiner betrieblichen Funktionen zu Gute kam. Da der Antragsteller vorliegend einerseits
im Projekt Neuplanung (...) eingesetzt war und andererseits die Erfindung sein Kerngebiet
Produktionsplanung betrifft, geht die Schiedsstelle davon aus, dass der Antragsteller
bezogen auf den Gegenstand der Diensterfindung Uber betriebliche Einblicke verfugte, die
eine Korrektur auf die Wertzahl ,,c=4" als sachgerecht erscheinen lassen.

Aus den Wertzahlen ,a = 2“ + ,b = 1“ + ,c = 4“ ergibt sich ein Anteilsfaktor von 13 %. Dass
die Antragsgegnerin gleichwohl bereit ist, dem Antragsteller einen Anteilsfaktor von 17 %
zuzubilligen, sieht die Schiedsstelle als entgegenkommend an.

8. Endergebnis

Nachdem die Antragsgegnerin dem Antragsteller in mehrfacher Hinsicht
entgegengekommen ist (Anteilsfaktor 17 %, kein Abschlag beim Vergitungsanspruch

nach § 16 Abs. 3 ArbEG) und die Schiedsstelle zudem die vom Antragsteller in Ansatz



gebrachte Bezugsgrofie vorgeschlagen hat, empfiehlt die Schiedsstelle den
Einigungsvorschlag anzunehmen und damit den Rechts- und Arbeitsfrieden wieder
herzustellen und sich eine nach Auffassung der Schiedsstelle wirtschaftlich nicht

sinnvolle, weil nicht Erfolg versprechende Weiterfihrung des Streits zu ersparen.
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