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Leitsatze (nicht amtlich):

1. Die von dem Arbeitgeber als Teilhaber eines in einer Auftragsentwicklungskooperation
entstandenen Gemeinschaftspatents mit dessen Benutzung erzielten Produktumsatze
vermitteln ihm bei befugter Eigennutzung und Fehlen einer Ausgleichspflicht den vollen
marktiiblichen Erfindungswert des benutzten Patents und damit auch den daraus fir die

Erfindungsverguitung resultierenden Erfindungswert.

2. Die Miterfinderschaft des Geschéftsfiihrers des auftragnehmenden
Kooperationspartners ist beim Lizenzsatz zu bericksichtigen, da sie zu einer

eingeschrankten Monopolsituation des auftraggebenden Arbeitgebers fihrt.

3. Bei Vergitungsansprichen ist nach § 9 ArbEG weder ein Leistungszeitpunkt i.S.v.
§ 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB noch i.S.v. § 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB bestimmt. Der korrekte
Leistungszeitpunkt ist nach 8 271 Abs. 1 BGB bei dem Verkauf erfindungsgemafler
Produkte wie bei der Handhabung von Lizenzvertrdgen mit freien Erfindern im Hinblick
auf gesicherte Bemessungsgrundlagen Ublicherweise eine spatere Abrechnung,
weswegen die Arbeitnehmererfindervergutung daher ebenfalls nachschussig i.S.v.
§ 271 Abs. 1 BGB fallig wird.



Begrindung:

I. Sachverhalt

Die Antragsgegnerin ist Teil eines der weltgroRten Hersteller von (...)

Der Antragsteller ,L“ ist Dipl.-Ing. Werkstoffwissenschaften. Der Antragsteller ,S* ist Dipl.-
Ing. (FH) Werkstofftechnik. Beide waren im Projekt ,,C* fur die Produktion, Bearbeitung und

Warmebehandlung der (...) zur Herstellung von (...) zustandig, ,L" als Projektleiter.

Die Antragsgegnerin hat am 5. April 2005 einen Entwicklungsvertrag mit der ,P-GmbH*
abgeschlossen. Hintergrund des Entwicklungsvertrages war, dass es zur Herstellung (...)
erforderlich war, entsprechende Daten von (...) in digitalisierter Form zu erhalten. Hierfur

wiederum musste das Modell eines (...) gescannt werden.

Gegenstand des Entwicklungsvertrags war ausweislich dessen Prdambel, dass die

P GmbH" bereits eine Scantechnologie und zugehdrige Software zur Scannersteuerung
entwickelt hatte, auf deren Basis ein Scanner bis zur Serienreife entwickelt und hergestellt
werden sollte. Dementsprechend sollte die ,P GmbH" die Betriebssoftware zur
Scannersteuerung sowie den bendtigten optischen 3D-Messkopf entwickeln. Der
Entwicklungsvertrag sah eine Vergttung der ,P GmbH* in H6he von (...) € und zusatzlich

(...) € pro verkauftem Scanner vor.

Aus dem Entwicklungsprojekt ist eine Erfindung hervorgegangen, fir die (...) Patentschutz
erteilt wurde. Erfinder sind beiden Antragsteller, ein weiterer ehemaliger Mitarbeiter der

Antragsgegnerin und der Geschéftsfihrer der ,P GmbH*, Herr ,A".

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Formerfassung eines Gegenstands mittels
Matrix-Kameras. Entsprechende Formerfassungen, die dem dem Stand der Technik zu
entnehmen sind, zeigen Nachteile hinsichtlich Genauigkeit und Geschwindigkeit der
Erfassung. Der Erfindung lag deshalb die Aufgabe zugrunde, den Stand der Technik
weiterzubilden, um problemlos eine Formerfassung des Gegenstands zu ermdglichen. Zur
Ermittlung von Raumkoordinaten soll der konstruktive Aufwand gering sein, gleichzeitig

jedoch die Formerfassung Uberaus prazise und schnell erfolgen.

Die Antragsgegnerin hat von 2006 bis 2013 erfindungsgemafie Produkte mit der
Bezeichnung ,Y* vertrieben.

Streitig zwischen den Beteiligten ist die daraus resultierende
Arbeitnehmererfindervergutung, sowohl hinsichtlich des Erfindungswerts wie auch
hinsichtlich des Anteilsfaktors.

Die Antragsgegnerin geht hinsichtlich des Erfindungswerts davon aus, dass 50 % der
Gerateumsétze, ein Lizenzsatz von 3 % und die Abstaffelung erfindungsgemaRer Umséatze



zu einer angemessenen Vergutung fuhren. Die Antragsteller hingegen sehen 100 % der
Gerateumsétze und einen Lizenzsatz von 5 % als sachgerecht an (...)
Il. Wertung der Schiedsstelle

1. Vorbemerkung

(...)

2. Parameter zur Ermittlung des Erfindungswerts

Gemal 8§ 9 Abs. 2 ArbEG bemisst sich die Hohe der Vergitung nach der ,wirtschaftlichen
Verwertbarkeit* der Diensterfindung, wobei der tatsachlichen Verwertung und dem damit
verbundenen Zufluss von Geld oder geldwerten Vorteilen die ausschlaggebende Rolle bei

der Bemessung der Vergltung zukommt?.

Die Antragsgegnerin hat die Diensterfindung unstreitig in von ihr vertriebenen Produkten
mit der Bezeichnung ,Y* benutzt. Anders als bei einer Lizenzerteilung oder einem Verkauf
der Diensterfindung erhalt ein Arbeitgeber bei einer solchen Eigennutzung keine
unmittelbaren Zahlungen, weshalb zur Ermittlung des Erfindungswerts ermittelt werden
muss, welche geldwerten Vorteile der Antragsgegnerin durch die tatsachliche Benutzung

der Diensterfindung zugeflossen sind.

Eine patentfahige Diensterfindung vermittelt dem Arbeitgeber ein Monopolrecht (88 9,

33 PatG). Benutzt er eine solche Diensterfindung, so macht er von diesem Monopolrecht
Gebrauch. Durch die Benutzung flie3t ihm deshalb das zu, was er einem freien Erfinder
fur die Nutzung der monopolgeschitzten technischen Lehre zahlen misste?, wenn ihm
das Recht zur Nutzung der monopolgeschiitzten technischen Lehre nicht im Rahmen der
88 5 — 7 ArbEG durch seinen Arbeitnehmer vermittelt worden wére. Das ist der Marktpreis
der Erfindung, welcher nur geschétzt werden kann. Im Interesse einer angemessenen
Vergutung sind Schatzungenauigkeiten jedoch nach Mdglichkeit zu minimieren, weshalb

die Schatzung so nah wie mdglich an der Realitat angelehnt sein muss.

Nachdem freie Erfindungen in der Realitat regelmélig im Wege der Lizenzerteilung
verwertet werden, kann der Marktpreis am genauesten durch die fiktive Nachbildung
eines zwischen einem Unternehmen und einem freien Erfinder gedachten verninftigen
Lizenzvertrags ermittelt werden, der regelmafig die Zahlung bestimmter Lizenzsatze auf

den erfindungsgeméaRen Umsatz zum Gegenstand haben?.

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

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

3 BGH 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.



Folglich ist fur die Ermittlung des Erfindungswerts zunachst festzulegen, welche
Nettoumsatze vernlnftige Lizenzvertragsparteien einem Lizenzvertrag im vorliegenden
Fall zu Grunde gelegt hatten. Das wiederum hangt davon ab, in welchem Maflie die von
der Antragsgegnerin vertriebenen Produkte als vom Monopolschutz erfasst angesehen
werden kénnen, d.h. es ist zun&chst die technisch-wirtschaftliche Bezugsgréfie zu

bestimmen.

Die richtige technisch-wirtschaftlichen Bezugsgrof3e hangt mafigeblich vom Einfluss der
monopolgeschitzten Technik auf das Produkt ab. Nach der Rechtsprechung des BGH ist
an die technisch-wirtschaftliche (funktionelle) Einheit anzuknipfen, welche noch von der
Erfindung wesentlich gepragt bzw. in ihren Funktionen wesentlich beeinflusst wird*. Dabei
ist die Erfindung ausgehend von ihrem tatséachlichen Inhalt unter Berticksichtigung aller
Umstande des Einzelfalls zu wirdigen. Im Vordergrund stehen dabei wirtschaftliche
Uberlegungen, die technischen Einfliisse und Eigenschaften der geschitzten Erfindung
und die Frage, welche Teile durch die geschutzte Erfindung ihr kennzeichnendes
Geprage erhalten haben. Wenn die gesamte Vorrichtung durch die Erfindung in diesem
Sinne gepragt wird, kann sie als Bezugsgrofie zugrunde gelegt werden; wird dagegen nur
ein Teil der Gesamtvorrichtung wesentlich beeinflusst, ist dieser heranzuziehen®. Auf eine

so ermittelte BezugsgrolRe bezieht sich dann der marktibliche Lizenzsatz.

Zur Klarung der Frage, was im Sinne dieser Rechtsprechung von der Diensterfindung
wesentlich beeinflusst bzw. wesentlich gepragt wird, geht die Schiedsstelle regelmaRig
zunéchst vom Stand der Technik zum Zeitpunkt der Erfindung aus und bewertet darauf
aufbauend, was die monopolgeschiitzte technische Lehre fur das Produkt konkret leistet.
Ausweislich der (...) Patentschrift (...) waren Formerfassungen mittels Matrix-Kameras
bereits Stand der Technik (...) Unter Schutz gestellt wurde deshalb (...) Deshalb halt es
die Schiedsstelle fiir sachgerecht, 50 % der Nettoumsatze als Bezugsgrofie

heranzuziehen.

Um zu den Nettoumsatzen zu gelangen, ist es vorliegend zudem erforderlich, fur jedes
gelieferte Produkt 500 € vom Umsatz abzuziehen. Denn diese 500 € sind letztlich nicht
der Antragsgegnerin zugeflossen. Vielmehr musste sie diese aufgrund des

Entwicklungsvertrags an die P GmbH weiterleiten.

Auf diese Bezugsgrof3e ist nunmehr der marktubliche Lizenzsatz zur Ermittlung des
Erfindungswerts anzuwenden. Entscheidend ist, welchen Lizenzsatz verniinftige
Lizenzvertragsparteien vereinbaren wirden, wirde es sich bei der Diensterfindung um

eine freie Erfindung handeln.

4BGH vom 17.11.2009 — Az.: X ZR 137/07 — Tlrinnenverstarkung.
5 OLG Dusseldorf, Urteil vom 13. September 2007 — |-2 U 113/05, 2 U 113/05.



Da der Lizenzsatz die Preiskalkulation von Produkten belastet, missten
Verhandlungspartner ihre Verhandlungspositionen realistischer Weise an der
Marktsituation einschléagiger Produkte ausrichten. Die typischen KalkulationsspielrAume
auf dem jeweiligen Produktmarkt spiegeln sich daher auch in dem fiur diesen
Produktmarkt Gblichen Lizenzsatzrahmen wieder. Ein Lizenzsatz ist deswegen dann
marktiblich, wenn er sich in diesem konkreten Rahmen bewegt. Dementsprechend haben
Produktsparten mit relativ geringen Margen wie z.B. der Zulieferbereich der
Automobilindustrie tendenziell einen relativ niedrig liegenden marktiblichen
Lizenzsatzrahmen, wahrend Produktsparten wie z.B. die Medizintechnik, in welcher hohe
Margen die Regel sind, einen deutlich héher anzusetzenden Lizenzsatzrahmen
aufweisen. Der jeweils in Betracht kommende markttbliche Lizenzsatz ist deshalb nach
standiger Schiedsstellenpraxis und der neueren Rechtsprechung des BGH durch
Ruckgriff auf solche Erfahrungswerte und die Auswertung der am Markt flr gleichartige

oder vergleichbare Erzeugnisse erzielbaren Lizenzséatze zu ermitteln®.

Der vorliegend heranzuziehende Produktmarkt fir die Bestimmung des marktiblichen
Lizenzsatzes ist der der Medizintechnik, denn auf diesem Markt hat die Antragsgegnerin
die Produkte vertrieben. Nach der Literatur liegen Lizenzsatze im Medizintechnikbereich
abhangig von der durch die Erfindung vermittelten Vorzugstellung gegeniiber
Wettbewerbern in einem Bereich von 2 bis 5 Prozent (Bartenbach/Volz,
Arbeitnehmererfindervergiitung, 4. Auflage, S.459), wobei ein der Abstaffelung
unterliegender Einzellizenzsatz von 4 % Erfindungen mit aul3ergewohnlichen Vorteilen

vorbehalten sein soll.

Die in der Literatur genannte Lizenzsatzobergrenze von 5 % markiert die
Hochstbelastbarkeit eines Produkts im Produktmarkt. Sie ist deshalb regelméaRig
Erfindungskomplexen vorbehalten und kommt fiir Einzelerfindungen nur in ganz

auRRergewohnlich gelagerten Ausnahmefallen in Betracht.

Die Schiedsstelle méchte sich daher vorliegend zunachst an einem bereits sehr hohen
Einzellizenzsatz von 4 % orientieren. Wo genau ein marktiblicher Lizenzsatz
anzunehmen ist, hangt jedoch mafR3geblich von der Monopolstellung ab, die die
Arbeitgeberin aufgrund der Diensterfindung erlangt hat. Vorliegend ist deshalb zu
beachten, dass nicht nur die Antragsgegnerin, sondern auch die P GmbH Patentinhaberin
ist. Somit musste sich die Antragsgegnerin die Monopolsituation von Beginn an mit der

P GmbH" teilen. Aus diesem Grund kann ein derart hoher Lizenzsatz keinen Bestand
haben. Der Schiedsstelle erscheint daher der von der Antragsgegnerin angenommene
Lizenzsatz von 3 % deutlich sachgerechter.

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



Weiterhin ist dieser Lizenzsatz nach Auffassung der Schiedsstelle nur dann als
marktiblich anzusehen, wenn auch das Instrument der Abstaffelung zum Tragen kommt.
Dafur spricht bereits, dass auch der aus der Literatur entnommene Lizenzsatz, an

welchem sich die Schiedsstelle orientiert hat, der Abstaffelung unterlegen ist.

Abstaffelung bedeutet, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen reduziert
wird. Wo hohe Umséatze mit Produkten erzielt werden, lasst sich ndmlich auch am Markt
die Abstaffelung der Ausgangslizenzsatze beobachten (in der Praxis aus Griinden der
vereinfachten Berechnung haufig auch die rechnerische Ermafigung der relevanten
Umsatze fur die Berechnung der Lizenzgebihr, was zu identischen Ergebnissen fiihrt).
Dies hat den Hintergrund, dass ein verniinftiger Lizenzgeber seine Erfindung schon im
Eigeninteresse vorrangig an ein Unternehmen lizenzieren wird, das im Unterschied zu
weniger stark im Markt positionierten Unternehmen in der Lage ist, aufgrund seiner
Marktposition hohe bis sehr hohe Umsétze zu erzielen. 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 hohere Lizenzeinnahmen erzielen, als wenn er seine Erfindung an
ein nicht entscheidend im Markt verhaftetes Unternehmen lizenziert und dafir keine

Abstaffelung des Lizenzsatzes vereinbart.

Die RL Nr. 11 macht ihrem Wortlaut nach eine Abstaffelung zwar von der Ublichkeit in den
verschiedenen Industriezweigen abhéngig. Wie sich aber bereits aus RL Nr. 1 ergibt,
stellen die Vergitungsrichtlinien keine verbindlichen Vorschriften dar, sondern sollen nur
Anhaltspunkte zur Ermittlung der angemessenen Vergutung bieten. Soweit sie aufgrund
der realen Marktsituation als nicht hilfreich angesehen werden mussen, kénnen sie auch
keine derartige Hilfestellung bieten und mussen insoweit aul3er Betracht bleiben. Die von
den Richtlinien geforderte Vorgabe des Nachweises der Ublichkeit im Industriezweig tragt
zum einen bereits der Tatsache nicht hinreichend Rechnung, dass die Marktiblichkeit von
Lizenzsatzen nicht vom Industriezweig, sondern vom Produktmarkt abhangig ist und es
innerhalb eines Industriezweigs durchaus Produktmérkte mit sehr unterschiedlichen
Rahmenbedingungen geben kann und nach den Erfahrungen der Schiedsstelle gibt. Zum
anderen ist es letztlich generell nicht méglich, den Nachweis der Ublichkeit der
Abstaffelung hinsichtlich des ,,Ob* und des ,Wie" auf einzelnen Produktmarkten zu fihren.
Denn dafiir misste es eine Stelle geben, der alle abgeschlossenen Lizenzvertrage zur
Auswertung vorgelegt werden. Dies ist aber nicht der Fall und das ware mit einer
Marktwirtschaft auch nicht vereinbar. Jedoch sind der Schiedsstelle aufgrund ihrer

Tatigkeit durchaus eine Vielzahl von real abgeschlossenen Lizenzvertragen bekannt



geworden, die eine wie auch immer gestaltete Abstaffelung enthalten. Letztlich hat auch
der BGH deutlich gemacht, dass die Vergutungsrichtlinien keine verbindliche Vorschrift
darstellen, sondern ein Hilfsmittel, um die Angemessenheit der Vergitung nach

8 9 ArbEG zu erreichen und die Frage, welche Vergitung angemessen ist, somit
erforderlichenfalls auch unabhéngig von Hinweisen der Vergutungsrichtlinien entschieden

werden kann’.

Deshalb lasst die Schiedsstelle ausgehend von den eingangs dargestellten Hintergrinden
des im Lizenzvertragsmarkt gangigen Instruments der Abstaffelung in stindiger Praxis
eine Kausalitatsverschiebung als Voraussetzung die Anwendung der Abstaffelungstabelle
nach RL Nr. 11 bei der Berechnung der Erfindervergitung genidgen. Denn ist die
Kausalitat hoher Umséatze von der Erfindung weg zu anderen Faktoren verlagert, ware
eine Erfindervergitung aus den ungekurzten vollen Umséatzen unangemessen, weil die

Erfindung an sich hierfiir nicht mehr allein die Ursache war.
Die Antragsgegnerin ist Teil eines der weltgréten Hersteller von (...)

Wenn ein solcher Marktteilnehmer Umsétze mit (...) macht, sind diese regelmafig nicht
nur durch (Verbesserungs-)Erfindungen an einzelnen Produkten begrindet. Vielmehr sind
diese Umsatze vorrangig auf eine Vielzahl anderer Faktoren aus der Sphére des
Unternehmens wie beispielsweise den Ruf des Unternehmens und seiner Produkte, die
Kombinierbarkeit, die nachhaltige langfristige Verfugbarkeit und Kompatibilitdt und das
global vernetzte Vertriebs- und Servicenetz zurtickzufiihren, mit der Folge, dass der Anteil
der Erfindung als Ursache fir den Umsatz gegeniber diesen Faktoren zuriicktritt.
Dementsprechend fiihrt in einem solchen Fall die Anwendung der Abstaffelungstabelle
nach RL Nr. 11 zu einer angemessenen arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergiitung i.S.v.
§ 9 Abs. 1 ArbEG.

3. Miterfinderanteil

Die Antragsteller sind Miterfinder zu einem unstreitigen Anteil von 25 %. Zusammen mit
dem dritten Miterfinder auf Seiten der Antragsgegnerin kommen lhnen somit dem Grunde

nach 75 % an der Erfindung zu.

Allerdings sind die P GmbH und die Antragsgegnerin gemeinsam Inhaber des Patents.
Sie stehen somit in einer Bruchteilsgemeinschaft nach den 88 741 ff BGB. Grundséatzlich
kann jeder Teilhaber einer solchen Bruchteilsgemeinschaft unabhangig von seinem
Erfindungsanteil nach § 743 Abs. 1 BGB die Erfindung verwerten und somit die
Erfindungsanteile der anderen Teilhaber mitgebrauchen, soweit er nach

§ 743 Abs. 2 BGB den Gebrauch durch die tbrigen Teilhaber nicht beeintrachtigt. Von

7BGH vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86 — Vinylchlorid.



einem Teilhaber erzielte Gebrauchsvorteile [6sen daher zunéchst keine Ausgleichspflicht

aus, da es sich ja um Vorteile einer befugten Eigennutzung handelt®.

Deshalb haben die drei Erfinder auf Seiten der Antragsgegnerin ihrer Arbeitgeberin die
volle Nutzungsbefugnis an der gesamten Erfindung vermittelt, wie es auch der

verbleibende Erfinder fur die P GmbH getan hat.

Daher geht der gesamte der Antragsgegnerin zugeflossene Erfindungswert auf diese drei
Erfinder zurtick. Deshalb ist vorliegend der Erfindungswert auf die drei Erfinder der

Antragsgegnerin zu verteilen. Auf die Antragsteller entfallt mithin jeweils 1/3.

Die Miterfinderschaft des Herrn ,A" hat die Schiedsstelle bereits beim Lizenzsatz im
Rahmen der Ermittlung des Erfindungswerts beriicksichtigt. Diese hat zu einer
eingeschrankten Monopolsituation der Antragsgegnerin gefiihrt hat, weshalb der

Lizenzsatz zu korrigieren war.

Bei der Aufteilung des der Antragsgegnerin zugeflossenen Erfindungswerts ist der
Miterfinderanteil des Herrn ,A* deshalb nicht mehr zu bertcksichtigen. Fur den der
Antragsgegnerin zugeflossenen Erfindungswert waren die Anteile der bei ihr beschaftigten
Erfinder allein kausal, weshalb auf jeden 1/3 des der Antragsgegnerin zugeflossenen

Erfindungswerts entfallt.

4. Anteilsfaktor

(..)

5. Verzugszinsen

Verzinsungsanspriche aus Verzug (8 288 BGB) finden ausschlief3lich im BGB ihre
Grundlage. Gemal § 28 ArbEG ist die Schiedsstelle fiur die Behandlung dieser Forderung

unzustandig. Sie ist daher nicht zu einer Bewertung berufen.

Jedoch sollte auch diese Fragestellung mit dem Einigungsvorschlag als bereinigt
angesehen werden, um umfassenden Rechtsfrieden zu schaffen. Aul3erhalb ihrer
Zustandigkeit merkt die Schiedsstelle hierzu an, dass ihrer Auffassung nach kein Verzug

angenommen werden kann.

Denn nach Auffassung der Schiedsstelle ist bei Vergiitungsanspriichen nach § 9 ArbEG
weder ein Leistungszeitpunkt i.S.v. § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB noch i.S.v.

§ 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB bestimmt. Nach § 271 Abs. 1, 2 BGB kann der Glaubiger die
Leistung nicht vor der Zeit verlangen, die fur die Leistung bestimmt oder aus dem

Umstanden zu entnehmen ist. Zwar hat der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG einen

8 BGH vom 22.03.2005 — Az.: X ZR 152/03 — gummielastische Masse II.



Anspruch auf angemessene Vergitung, sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung in
Anspruch genommen hat. Da es sich hier jedoch nur um den Vergitungsanspruch dem
Grunde nach in der Hohe ,,0 € handelt, eignet sich die Inanspruchnahme nicht als
Ankniupfungspunkt fir die Bestimmung des Leistungszeitpunkts i.S.v. § 271 Abs. 2 BGB.
Der korrekte Leistungszeitpunkt ist vielmehr nach 8§ 271 Abs. 1 BGB aus den Umst&nden
zu gewinnen, die mit der Bestimmung der Hohe der Vergiitung zusammenh&ngen. Fur die
Hohe der Vergutung ist gemal 8 9 Abs. 2 ArbEG die wirtschaftliche Verwertbarkeit
maf3gebend, realisiert im geldwerten Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund der
Diensterfindung tatsachlich zufliet. Im vorliegenden Fall liegt dieser geldwerte Vorteil in
der Benutzung der technischen Lehre bei der Produktion der erfindungsgeméaien
Produkte, so dass der Erfindungswert der Preis ist, den der Arbeitgeber einem freien
Erfinder auf dem Markt im Rahmen eines Lizenzvertrages zahlen wiirde. Da
Lizenzgebihren in der Regel auf einen bestimmten Prozentanteil am Produktumsatz
ausgerichtet sind, entstehen sie und damit der Erfindungswert mit jedem verkauften
Produkt. Eine Abrechnung in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem
Produktverkauf ware jedoch nicht praktikabel. Deshalb sehen Lizenzvertrdge mit freien
Erfindern im Hinblick auf gesicherte Bemessungsgrundlagen ublicherweise eine spatere
Abrechnung vor. Die Arbeitnehmererfindervergiitung wird daher ebenfalls nachschissig
fallig i.S.v. 8 271 Abs. 1 BGB. Welcher Zeitpunkt dies jedoch exakt im Sinne von

§ 286 Abs. 2 Nr. 1, 2 BGB ist, lasst sich aus dieser Systematik nicht entnehmen. Hiervon
insoweit abweichende Uberlegungen stammen aus Patentverletzungsverfahren, in
welchen eine gegebenenfalls vorsatzliche unberechtigte Nutzung fremden geistigen
Eigentums sanktioniert werden soll und sind nicht Gbertragbar auf das
Arbeitnehmererfindungsrecht, da in Folge der Rechtslberleitung nach § 7 Abs. 1 ArbEG
die Erfindung im Eigentum des Arbeitgebers steht und damit rechtmaRig von diesem

genutzt wird.

6. Ergebnis

Nach Auffassung der Schiedsstelle bietet der vorliegende Sachverhalt keine derart
grol3en Bewertungsspielrdume, dass eine Fortsetzung der Auseinandersetzung vor der
Patentstreitkammer des Landgerichts unter wirtschaftlichen Aspekten lohnend erscheinen

konnte.
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