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Leitsdtze (nicht amtlich):

1. Das Prinzip der Vertragstreue ,pacta sunt servanda“ ist der wichtigste Grundsatz des
privaten und 6ffentlichen Vertragsrechts. Der Arbeitnehmer ist grundsatzlich wie
auch der Arbeitgeber an geschlossene Grundverglitungsvereinbarungen und weitere

Vergiltungsvereinbarung gebunden.

2. Die Losung von solchen Vereinbarungen bedarf einer Rechtsgrundlage wie des Unbil-
ligkeitseinwands des § 23 ArbEG.

3. ,Unbillig” ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Gemeint ist ein Verstol3 gegen das Ge-
bot objektiver Gerechtigkeit im Einzelfall, der im Fall des § 23 ArbEG bereits im Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses bestanden haben muss. Fiir die Unwirksamkeit der
Vereinbarung setzt § 23 ArbEG Unbilligkeit ,,in erheblichem Mafse” voraus, d.h. an
den VerstoB werden in qualitativer Hinsicht erhdhte Anforderungen gestellt. Er muss
dem objektiven Gerechtigkeitsempfinden in besonders gesteigertem MaR entgegen-
stehen.

4. Ein pauschaler Anteilsfaktor von 18 % fiir die normale Entwicklungsleistung eines in
der Entwicklung eingesetzten Ingenieurs kann nicht unbillig sein, da dieser regelma-

Rig keinen hoheren Anteilsfaktor als 16,5 % erreichen kann.



5. Eine Pauschalvereinbarung fiir die Zukunft ist ein bewusstes Risikogeschaft, was in
die Beurteilung der Erheblichkeit der Unbilligkeit einflieRen muss. Einer mit einem
Entwicklungsingenieur zeitnah zur Erfindungsmeldung pauschal vereinbarten Vor-
ratsverglitung von 550 € liegt die Prognose zu Grunde, dass unbenutzte Schutzrechte
im Unternehmen regelmafig bis zum 12. Jahr aufrechterhalten werden. Weicht die
Realitdt im Zeitpunkt der Vereinbarung davon ab, ist die Vereinbarung zwar unbillig,
jedoch nicht erheblich unbillig. Denn bei einem maximal denkbaren Erfindungswert
von 10.010 € und einem Anteilsfaktor von maximal 16,5 % wird der Faktor 3 zwischen
geschuldeter und vereinbarter Vergiitung nur dann erreicht, wenn das Unternehmen
unbenutzte Schutzrechte regelmaRig bis ins 20. Jahr aufrechterhadlt, was jedoch unre-
alistisch ist.

6. Die Abstaffelung nach RL Nr. 11 sieht eine Uber die Laufzeit des Schutzrechts kumu-
lierte Betrachtung der Umsatze vor, so dass ihre Wirkung unabhangig vom gewahlten
Abrechnungsturnus ist. Die Unbilligkeit der Vereinbarung mehrjahriger Abrechnungs-
zeitraume ist daher unter diesem Aspekt nicht gegeben.

7. Die fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrags zum Zwecke der Ermittlung des Erfin-
dungswerts bedarf der Mitteilung der erfindungsgemafien Umsatze durch den Ar-
beitgeber. Eine Vereinbarung, wonach diese Umsatze aus Jahrescomputerlisten des
Unternehmens entnommen werden, beschrankt deshalb den Auskunftsanspruch
nicht, sondern konkretisiert diesen nur, solange die Jahrescomputerlisten transpa-
rent und belastbar sind.

8. Eine Verletzungsklage gegen einen Wettbewerber aus einem Diensterfindungsschutz-
recht ist nicht risikolos und fihrt regelmaRig zu einem Nichtigkeitsverfahren gegen
das Diensterfindungsschutzrecht. Die unternehmerische Entscheidung gegen eine
Verletzungsklage ist deshalb regelmallig nicht wirtschaftlich unverniinftig, sondern
von der grundgesetzlich geschiitzten unternehmerischen Entscheidungsfreiheit ge-
deckt und deshalb nicht vorwerfbar. Die Annahme eines Erfindungswerts wegen der
Nichtausschopfung einer Verwertungsmaoglichkeit ist deshalb in solchen Fallen regel-

maRig nicht gerechtfertigt.



9. Die Zusammenfassung mehrerer Erfindungsmeldungen verschiedener Erfinder zu ei-
ner Patentanmeldung genligt der Anmeldepflicht des § 13 ArbEG und ist deshalb zu-
lassig, wenn die Anmeldung den erfinderischen Gehalt der einzelnen Erfindungsmel-

dungen ausschopft.

Begriindung

Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

1. Sachverhalt

Der Antragsteller ist ein Konstrukteur mit Fachhochschulabschluss und bei der Antrags-

gegnerin in der Entwicklungsabteilung beschaftigt.

Er tragt vor, an rund 85 Diensterfindungen als Allein- oder Miterfinder beteiligt zu sein,
von denen ca. 73 in Anspruch genommen worden seien und begehrt die Uberpriifung der
Erfindervergiitungsanspriiche fir diese Diensterfindungen. Er hat hinsichtlich aller abge-

schlossenen Vereinbarungen den Unbilligkeitseinwand erhoben.

Fir alle Erfindungen hat er jeweils Grundverglitungsvertrage mit der Antragsgegnerin ge-
schlossen, in denen er gegen eine Zahlung von 450 € auf die Rechte aus den §§ 13, 14 und
16 ArbEG verzichtet und seinen Auskunftsanspruch hinsichtlich etwaiger Umsatze auf die
Jahrescomputerlisten der Antragsgegnerin beschrankt.

Weiterhin enthalten die bis zum 01.05.2009 abgeschlossenen Grundverglitungsvertrage
eine pauschale Erfindervergiitung in Hohe von 550 €, womit ein potentieller erfindungs-
gemadller Umsatz oder ein entsprechender Einsatz als Sperrpatent bis 600.000 € abgegol-
ten wird. Die ab dem 01.05.2009 abgeschlossenen Grundverglitungsvertrage enthalten
nur noch eine pauschale Erfindervergltung in Héhe von 250 €, womit ein potentieller er-
findungsgemaler Umsatz oder ein entsprechender Einsatz als Sperrpatent bis 300.000 €
abgegolten wird. Mit den Betrdagen von 550 € bzw. 250 € werden weiterhin méglicher-
weise aus spateren Vorratspatenten resultierende Verglitungsanspriiche abgegolten.
Weiterhin wurden die Modalititen fiir den Fall des Uberschreitens der Umsatzgrenzen

vereinbart. So erfolgt die erste Verglitungsermittlung etwa sechs Jahre nach Eingang der



Erfindungsmeldung und weitere Vergitungsermittlungen folgen anschlieBend im Abstand

von etwa drei Jahren, wobei eine Abstaffelung nach RL Nr.11 erfolgt.

Unstreitig benutzt hat die Antragsgegnerin die Diensterfindungen mit den internen Akten-
zeichen E1, E2, E3 und E4 in Autoteilen. Im Fall der E5 hat der Antragsteller mit der An-
tragsgegnerin nach Uberschreiten der Umsatzgrenzen eine weitere Vergiitungsvereinba-
rung abgeschlossen. In den (ibrigen drei Fallen hat der Antragsteller die Vergiitungsange-
bote der Antragsgegnerin nicht angenommen. Offengeblieben ist aufgrund der vereinbar-
ten Zeitschiene zur Uberpriifung der Uberschreitung der Umsatzgrenzen, ob auch hin-
sichtlich der Diensterfindungen mit den internen Aktenzeichen E6 und E7 eine solche Be-

nutzung gegeben ist.

Unstreitig ist, dass der Erfindungswert der benutzten Erfindungen mit der Methode der
Lizenzanalogie zu ermitteln ist. Streitig ist jedoch der sich dabei ergebende Erfindungs-
wert. Die Antragsgegnerin hat keine Gesamtbetrachtung der Autoteile unter dem Ge-
sichtspunkt eines Erfindungskomplexes vorgenommen, sondern die Diensterfindungen
jeweils einzeln mit Hilfe von zwei Bewertungsmatrizen zum Wertanteil bezogen auf die
BezugsgroRe Autoteil und zum Lizenzsatz einzeln bewertet. Im Ergebnis hat sie den Diens-
terfindungen jeweils Wertanteile von 2 % - 3 % an den Umséatzen der Autoteile und Li-
zenzsatze von 0,55 % bis 0,7 % zugestanden und mitgeteilt, dass bis zu 14 Diensterfindun-
gen in der Bezugsgrolle enthalten seien. Auf die nicht vom Antragsteller stammenden
Diensterfindungen ist sie nicht dezidiert eingegangen. Der Antragsteller ist dieser Heran-
gehensweise entgegengetreten und hat mitgeteilt, dass jede einzelne Diensterfindung
das Bauteil billiger machen wiirde, insgesamt wiirde die Einsparung bei Verkaufspreisen
von 50 € — 100 € in einem Bereich von 14,50 € - 20,50 € liegen. Bereits daran zeige sich,
dass die von der Antragsgegnerin zugestandenen Wertanteile nicht stimmen wiirden.

Auch lagen die angenommenen Lizenzsatze weit unter den marktiblichen Lizenzsatzen.

Weiterhin streitig ist der Anteilsfaktor des Antragstellers. Die Antragsgegnerin hat einen

pauschalen Anteilsfaktor von 18 % angesetzt. Der Antragsteller hat mitgeteilt, dass dieser
in der Regel zu niedrig und fiir jede Diensterfindung einzeln zu ermitteln sei. Hierbei sei zu
berlicksichtigen, dass es keine impliziten oder expliziten Forderungen der Vorgesetzten zu

den mit den Diensterfindungen vorgeschlagenen Losungen gegeben habe, es aber auch



nicht verboten gewesen sei, ohne konkrete Aufgabenstellung auch ,,iiber den Tellerrand

hinaus” zu denken. Auch seien alle Erfindungen Gedankenerfindungen.

Der Antragsteller ist zudem der Auffassung, dass er Vergltungsanspriiche gegen die An-
tragsgegnerin wegen der (von der Antragsgegnerin bestrittenen) Nutzung der Diensterfin-

dung mit dem internen Aktenzeichen E5 durch Wettbewerber habe.

Zwei Vergitungsangebote beinhalten im Hinblick auf die ausstehende Erteilung von Pa-
tenten Risikoabschlage (E4: 80 %; E3: 20%). Der Antragsteller hat deren Berechtigung in
Frage gestellt und sieht diese als unangemessen an, da die Arbeitgeberin die Vorteile der
laufenden Schutzrechtsverfahren geniee und trotzdem Risikoabschlage zuriickbehalte.

Die Antragsgegnerin hat erklart, diese bei Patenterteilung nachzuzahlen.

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass die mit dem Grundverglitungsvertrag fur die
Vergltungsermittlungen vereinbarten Zeitrdume ihn unangemessen benachteiligen wiir-
den, da aufgrund der langen Intervalle die Abstaffelung starker zu Lasten der Erfinder wir-

ken wirde.

Weiterhin hat der Antragsteller die Abstaffelung nach der Richtlinie Nr.11 grundsatzlich in

Frage gestellt.

Zudem hat der Antragsteller die RechtmaRigkeit der Zusammenlegung mehrerer Erfin-
dungsmeldungen unterschiedlicher Arbeitnehmer zu einer Patentanmeldung in Frage ge-
stellt. Die Antragsgegnerin hat dazu ausgefiihrt, dass gleichwohl nicht das Patent, sondern

jeweils die zu Grunde liegenden Diensterfindungen einzeln vergitet wiirden.

Hinsichtlich der Diensterfindung mit dem internen Aktenzeichen E4 hat der Antragsteller

die Miterfinderschaft des Herrn ,,A” bestritten und dessen Anteil fiir sich beansprucht.

Der Antragsteller hat hinsichtlich aller abgeschlossenen Vereinbarungen den Unbilligkeits-
einwand erhoben, halt die ihm unterbreiteten Verglitungsangebote fiir unangemessen
und hat Auskunftsanspriiche geltend gemacht. Er geht von einem Umsatz mit entspre-
chenden Autoteilen von zwischenzeitlich mindestens 500.000.000 € aus. Dem stande ein

Vergiltungsangebot von 4.191 € gegenliber, wovon erst 2.949 € ausbezahlt seien.

(-..)



Wertung der Schiedsstelle

1. Grundsatz der Vertragstreue — , pacta sunt servanda“

Der Antragsteller hat mit der Antragsgegnerin zu allen Diensterfindungen Grundvergu-
tungsvertrage abgeschlossen. Weiterhin hat er hinsichtlich der unstreitig benutzten

Diensterfindung E1 eine weitere Verglitungsvereinbarung abgeschlossen.

An diese Vereinbarungen ist der Antragsteller nach dem Grundsatz, dass Vertrage ein-

gehalten werden missen, gebunden (,,pacta sunt servanda®).

Dieses Prinzip der Vertragstreue ist der wichtigste Grundsatz des 6ffentlichen ebenso
wie des privaten Vertragsrechts. Eine Losung von einer solchen Vereinbarung kommt
deshalb nicht ohne weiteres in Betracht und bedarf daher einer besonderen Rechtfer-

tigung.

Vorliegend kénnte sich eine solche Rechtfertigung aus dem Unbilligkeitseinwand erge-

ben.

Unbilligkeit als Voraussetzung fir die Unwirksamkeit einer Vereinbarung

Der Antragsteller hat hinsichtlich aller abgeschlossenen Vereinbarungen den Unbillig-
keitseinwand nach § 23 Abs. 1 ArbEG geltend gemacht. Ob dies dazu fuhrt, dass die ge-
schlossenen Vereinbarungen unwirksam sind, hdngt davon ab, ob diese Vereinbarun-

gen in erheblichem MaRe unbillig sind.

Inhaltlich ist der Begriff der Unbilligkeit ein unbestimmter Rechtsbegriff. Gemeint ist
damit das Gebot objektiver Gerechtigkeit im Einzelfall. Nach § 23 Abs. 1 ArbEG reicht
die bloRe Unbilligkeit allerdings nicht aus, um eine geschlossene Vereinbarung unwirk-
sam zu machen. Das Gesetz fordert vielmehr eine Unbilligkeit in erheblichem Male,
stellt somit in qualitativer Hinsicht erhohte Anforderungen. Deshalb kann eine Verein-
barung nur dann unwirksam sein, wenn sie im Einzelfall objektiv dem Gerechtigkeits-

empfinden in besonders gesteigertem Mal3e entgegensteht.

Die hier geschlossenen Vereinbarungen kdnnen daher nur dann unwirksam sein, wenn
zwischen dem Vereinbarten und der in Anwendung der Regelungen des ArbEG Ge-

schuldeten von Anfang an objektiv ein erhebliches Missverhaltnis bestand. Daher ist im



Folgenden zu priifen, was geschuldet war oder ist, und dies dem Vereinbarten gegen-

Uber zu stellen.

Vergitungsanspruch und Vergitungsberechnung

Der Antragsteller hat nach § 9 Abs. 1 ArbEG dem Grunde nach Vergiitungsanspriiche
gegen die Antragsgegnerin, soweit diese die Rechte an den Diensterfindungen nach
den §§ 6, 7 ArbEG durch Inanspruchnahme erworben hat. Das ist bei allen Diensterfin-

dungen der Fall, fir die die Beteiligten Grundvergitungsvertrage abgeschlossen haben.

Die Hohe des jeweiligen Verglitungsanspruchs ist gemals § 9 Abs. 2 ArbEG von der wirt-
schaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung und den Aufgaben und der Stellung
des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen
der Diensterfindungen abhéangig. Hieraus ergeben sich fiir die Bemessung der Vergi-
tungshohe die Tatbestandsmerkmale Erfindungswert (auf Miterfinderanteile aufzutei-
len) und Anteilsfaktor. Die angemessene Arbeitnehmererfindervergiitung nach

§ 9 Abs. 1 ArbEG ist somit regelmalRig das Produkt aus tatsachlich erzieltem Erfindungs-

wert x Miterfinderanteil x Anteilsfaktor.

Grundsatzlich zum Erfindungswert - ,wirtschaftliche Verwertbarkeit der Diensterfin-

dung”

Hinsichtlich des Erfindungswerts verleitet die Weitlaufigkeit der Begrifflichkeit , wirt-
schaftliche Verwertbarkeit” zu Fehlinterpretationen dahingehend, dass das theoreti-
sche Potential einer Erfindung die Hohe der Vergiitung bestimme. Dies ist jedoch nicht
Sinn der gesetzlichen Regelung. Vielmehr wollte der Gesetzgeber mit der Begrifflich-
keit ,,wirtschaftliche Verwertbarkeit” lediglich eine Vielzahl denkbarer Konstellationen
erfassen. Vorrangig und hauptsachlich ergibt sich der Erfindungswert deshalb aus den
Vorteilen, die dem Arbeitgeber durch die realisierte Verwertung der Diensterfindung
durch Verkauf, Lizenzierung und / oder Eigennutzung tatsachlich zugeflossenen sind
(Bundestagsdrucksache 1648 — Begriindung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu

§ 8). Dahingegen kann das Potential einer Erfindung nur in speziellen Ausnahmefillen
einen Erfindungswert begriinden. Im Wesentlichen sind das nur die dem Unternehmen

vorwerfbare Nichtverwertung einer Erfindung, soweit sie Gberhaupt geeignet ist, die



unternehmerische Entscheidungsfreiheit zu tGberlagern, und der Vorratserfindungs-
wert eines erteilten aber unbenutzten Patents, soweit es der Arbeitgeber liber das

achte Patentlaufjahr hinaus aufrechterhalt.

Zu den einzelnen den vorliegenden Fall beriihrenden Aspekten des Erfindungswerts

wird die Schiedsstelle weiter unten Stellung nehmen.

5. Miterfinderanteil

Der Antragsteller hat hinsichtlich der Diensterfindung mit dem internen Aktenzeichen
E4 die Miterfinderschaft des Herrn ,,A“ bestritten, dessen Anteil fiir sich beansprucht

und auch diese Frage zum Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens gemacht.

Nach dem Wortlaut des § 28 ArbEG kann die Schiedsstelle aber nur in Streitfallen auf
Grund des Gesetzes Uber Arbeitnehmererfindungen angerufen werden. Wie sich aus

§ 37 Abs. 1 ArbEG ergibt, liegt ein solcher Streitfall dann vor, wenn Rechte oder Rechts-
verhéltnisse geltend gemacht werden, die im Gesetz liber Arbeitnehmererfindungen
geregelt sind. Fiir anderweitig geregelte Rechtsverhaltnisse ist eine Vorklarung einer
Streitfrage in einem Schiedsstellenverfahren nicht Sachurteilsvoraussetzung fiir ein
Klageverfahren vor den Zivilgerichten und die Schiedsstelle mithin nicht die fiir die Pri-

fung dieser Frage vorgesehene gesetzliche Institution?.

Fragen der Erfinderschaft und der Miterfinderschaft sind aber nicht im Gesetz (iber Ar-
beitnehmererfindungen, sondern in § 6 PatG geregelt. Denn § 6 PatG unterscheidet
nicht zwischen freien Erfindern und Arbeitnehmererfindern und im Gesetz tber Arbeit-
nehmererfindungen finden sich hinsichtlich der Erfinderschaft keine Sonderregelungen
fur Arbeitnehmererfinder. Damit gilt § 6 PatG fiir alle Erfinder gleichermaBen mit der
Folge, dass Streitigkeiten tber die Erfinderschaft nicht aus dem Gesetz liber Arbeitneh-
mererfindungen resultieren, weshalb der Antragsteller hierzu von der Schiedsstelle

auch keine Entscheidung erwarten darf.

Grundsatzlich gilt fur die Erfinderschaft, dass gemaR § 6 S. 2 PatG dem oder denjenigen

das Recht auf das Patent zu steht, der die Erfindung gemacht hat oder die die Erfin-

1 BayVGH vom 11. Februar 2014 — Az.: 5 C 13.2380.



dung gemeinschaftlich gemacht haben. Dieser Kreis erfasst all diejenigen, die einen ei-
genen bestimmbaren schopferischen Beitrag zur technischen Lehre der Erfindung ge-
leistet haben. Zur Klarung dieser Frage ist die gesamte in dem Patent unter Schutz ge-
stellte Erfindung und deren Zustandekommen in den Blick zu nehmen und zu klaren,
mit welcher Leistung der Einzelne zu der in ihrer Gesamtheit zu betrachtenden Erfin-
dung beigetragen hat. Dabei ist auf Grundlage der Patentanspriiche zu klaren, welcher
Teil der in der Beschreibung dargestellten Erfindung Patentschutz erfahren hat und da-
mit eine Monopolsituation begriindet?. Betrifft ein schépferischer Beitrag einen sol-
chen Teil, ist die (Mit)erfinderschaft gegeben. Der schopferische Beitrag ist dann zur
Klarung des genauen Miterfinderanteils zu den ggf. Gbrigen am selben Mal3stab zu

messenden schopferischen Beitrdgen anderer Erfinder ins Verhéltnis zu setzen.

Um die fir diese Fragen streitentscheidenden Tatsachengrundlagen aber abschlieRend
aufzuklaren, bediirfte es wie eigentlich immer in derartigen Fallen ausfiihrlicher Zeu-
geneinvernahmen zur Erfindungsgeschichte. Das ist wie bereits ausgefiihrt jedoch
nicht Aufgabe der Schiedsstelle. Zustandig sind vielmehr die Patentstreitkammern der
Landgerichte. Gerade vor diesem Hintergrund hat der Gesetzgeber der Schiedsstelle im
Unterschied zu den Landgerichten auch nicht das fir die Aufklarung der Erfinderschaft
notwendige volle Spektrum des prozessualen Instrumentariums, insbesondere des
Strengbeweises zur Aufklarung der streitentscheidenden Tatsachen zur Verfliigung ge-
stellt. Die Schiedsstelle kann ndmlich nicht etwaige Zeugen gegebenenfalls auch gegen
deren Willen zum Erscheinen und zur wahrheitsgemafRen Aussage verpflichten und sie
erforderlichenfalls unter Eid stellen. Sie kann nicht einmal die Beteiligten gegen deren
Willen zu einer miindlichen Verhandlung vorladen, worauf der Antragsteller in eigener

Sache zutreffend hingewiesen hat.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Schiedsstelle dem Antragsteller seine Zweifel an
den Miterfinderanteilen nicht weiter zu verfolgen. Sollte der Antragsteller hiervon
nicht absehen wollen, misste er seinen Erfinderanteil in einem Verfahren vor der Pa-

tentstreitkammer des Landgerichts darlegen und beweisen.

2 BHG vom 17.05.2011 — X ZR 53/08 — Atemgasdrucksteuerung und vom 20.02.1979 — X ZR 63/77 — Biedermei-
ermanschetten.



6. Anteilsfaktor

Der Anteilsfaktor (,,Aufgabe und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der
Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung®) bertcksichtigt, dass
das Unternehmen stets einen nicht unerheblichen Anteil daran hat, dass es liberhaupt
zu einer Diensterfindung gekommen ist. Dem entsprechend gibt der Anteilsfaktor —in
Prozenten ausgedriickt — den auf den Arbeitnehmer entfallenden Anteil am Erfin-
dungswert wieder. Mit ihm werden somit die Vorteile in Abzug gebracht, die ein Ar-
beitnehmererfinder gegeniiber einem freien Erfinder hat. Denn diesen Vorteilen liegen
Kosten zu Grunde, die der Arbeitgeber getragen hat. Im Gegensatz zu einem freien Er-
finder nimmt ein Arbeitnehmererfinder bei Erfindungen namlich typischerweise die
Hilfe des Unternehmens in Anspruch. Wahrend ein freier Erfinder zunachst einen Pro-
duktmarkt finden muss, auf welchem ihm die wirtschaftliche Verwertung einer techni-
schen Neuerung gelingen kann, steht dem Arbeitnehmererfinder die Produktpalette
des Arbeitgebers zur Verfiigung. 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 fir die konkrete technische Aufgaben-
stellung als auch fir deren Losung typischerweise Anregungen aus dem betrieblichen
Umfeld. Auch kann er fiir die Problemldsung typischerweise auf positive wie negative
technische Erfahrungen zurickgreifen, die im Betrieb mit entsprechender Technik ge-
macht wurden, und er erhdlt oft auch technische und personelle Unterstlitzung, wenn
Versuche durchgefiihrt oder teure Hilfsmittel oder gar Fremdleistungen hierfiir in An-
spruch genommen werden miissen. Dem freien Erfinder steht solche Unterstiitzung
nicht zur Verfligung, es sei denn, er kauft sie als fremde Dienstleistung ein. Der typi-
sche und weitaus haufigste Fall des Entstehens einer Diensterfindung sieht daher so
aus, dass der Arbeitnehmererfinder zum Zustandekommen der Diensterfindung im

Wesentlichen nicht mehr als seine schdpferische technische Leistung beitragt3. Dem-

3 Vgl. OLG Dusseldorf vom 09.10.2014, Az. I-2 U 15/13, 2 U 15/13.
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entsprechend ergeben sich fiir Ingenieure in der Entwicklungsabteilung nach den lang-
jahrigen Erfahrungen der Schiedsstelle regelmaRig Anteilsfaktoren in einem Bereich

von 10 % bis 16,5 %.

Konkret wird der jeweilige Anteilsfaktor hinsichtlich jeder einzelnen Diensterfindung
mittels der Addition von Wertzahlen ermittelt, mit welchen die Vorteile des Arbeitneh-
mers gegeniber einem freien Erfinder bzw. der dem Unternehmen zuzuschreibende
Anteil an der Erfindung bei der Stellung der Aufgabe (Wertzahl ,a“), der Loésung der
Aufgabe (Wertzahl ,,b“) und hinsichtlich der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb
(Wertzahl ,c“) bewertet werden. Das Ergebnis wird nach der Tabelle der RL Nr. 37 ei-
nem Prozentwert zugeordnet. Die Kriterien der Wertzahl-Ermittlung nach den Vergu-
tungsrichtlinien versuchen somit, die Bedingungen miteinander zu vergleichen, unter
denen einerseits der Arbeitnehmererfinder die erfinderische Losung gefunden hat, und
andererseits diejenigen Bedingungen, die fiir einen freien Erfinder gelten. In diesem
Sinne sind auch die Ausfiihrungen in den RL Nr. 30 — 36 zu verstehen. Ein hierzu im Wi-
derspruch stehendes Verhaften an einzelnen Formulierungen der RL fihrt hingegen

nicht zu einem sachgerechten Ergebnis.

Die Wertzahl ,,a“ bewertet die Impulse, durch welche der Arbeitnehmer veranlasst
worden ist, erfinderische Uberlegungen anzustoRen. Entspringen diese Impulse einer
betrieblichen Initiative, liegt eine betriebliche Aufgabenstellung im Sinne der Gruppen
1 und 2 der RL Nr. 31 vor. Bei den Gruppen 3 — 6 der RL Nr. 31 hingegen rihren die Im-
pulse, 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 Beriicksichtigung finden,

sondern aus der gesamten Unternehmenssphére des Arbeitgebers stammen kdnnen.

Konkrete Anweisungen zu Losung erfindungsgemafer Problemstellungen hat der An-
tragsteller von seinen Vorgesetzten zumindest hinsichtlich der unstreitig benutzten
Diensterfindungen wohl nicht erhalten. Eine betriebliche Aufgabenstellung kann aber

auch in solchen Fallen gegeben sein. Voraussetzung dafir ist, dass die Suche nach er-
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finderischen Losungen zum Kern der aus dem Arbeitsvertrag gemal} § 611a BGB resul-
tierenden Leistungspflicht des Arbeitnehmers zu zahlen ist. Denn dann ist der Arbeit-
nehmer nach § 241 BGB in einer Weise zur Riicksichtnahme auf die Interessen seines
Arbeitgebers verpflichtet, die von ihm auch verlangt, fiir offene Problemstellungen ei-
genstandig technische Losungen zu suchen. Fiir den Arbeitnehmer bedeutet das dann,
dass er verpflichtet ist, auch Problemstellungen nachzugehen, deren Lésung ihm vom
Arbeitgeber nicht direkt aufgetragen worden sind, die ihm aber in einer Art und Weise
bekannt geworden sind, die letztlich dem Unternehmen zuzurechnen ist. In solchen
Fillen liegt ein betrieblicher Impuls vor, erfinderische Uberlegungen anzustoRen, wo-
raus sich die Wertzahl ,a=2“ ergibt. Der Antragsteller nimmt als Entwicklungsingenieur
so eine Aufgabe wahr und hat zu den Rahmenbedingungen seiner Beschaftigung selbst
mitgeteilt, dass es nicht verboten gewesen sei, ohne konkrete Aufgabenstellung auch
,uber den Tellerrand hinaus” zu denken. Eine hohere Wertzahl als ,,a=2“ kommt daher

fir die Stellung der Aufgabe nicht in Betracht.

Die Wertzahl , b“ betrachtet die Losung der Aufgabe und bericksichtigt, inwieweit be-
ruflich geldufige Uberlegungen, betriebliche Kenntnisse und vom Betrieb gestellte

Hilfsmittel und Personal zur Losung gefihrt haben.

Die Losung der Aufgabe wird dann mit Hilfe der berufsgeldufigen Uberlegungen gefun

den, wenn sich der Erfinder im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die
ihm durch Ausbildung, Weiterbildung und / oder berufliche Erfahrung vermittelt wor-
den sind und die er fiir seine berufliche Tatigkeit haben muss. Als Entwicklungsingeni-
eur hat der Antragsteller die Lésung der Aufgabe unstreitig mit berufsgeldufigen Uber-

legungen gefunden.

Hinsichtlich der betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse ist maRgeblich, ob der Antrag-
steller dank seiner Betriebszugehdrigkeit Zugang zu Arbeiten und Kenntnissen hatte,

die den innerbetrieblichen Stand der Technik bilden. Auch das ist unstreitig gegeben.

An der Unterstlitzung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es nur dann, wenn die fiir den
Schutzbereich des Patents maRgebenden technischen Merkmale der Erfindung nicht

erst durch konstruktive Ausarbeitung oder Versuche oder unter Zuhilfenahme eines
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Modells gefunden worden sind, sondern die technische Lehre im Kopf der Erfinder ent-
standen ist, sich als solche ohne weiteres schriftlich niederlegen lieB und damit im pa-
tentrechtlichen Sinne fertig war?. Der Antragsteller hat vorgetragen, dass er solche Ge-
dankenerfindungen gemacht habe. Dies unterstellt, waren zwei Teilmerkmale erfillt

und ein Teilmerkmal nicht erfillt, was zur Wertzahl ,b=2,5“ fiihrt.

Die Wertzahl ,,c” ergibt sich aus den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im
Betrieb. Nach RL Nr. 33 hangt die Wertzahl ,,c“ davon ab, welche berechtigten Leis-
tungserwartungen 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 Verhaltnis zum An-
teil des Arbeitgebers verringert, je groRer - bezogen auf den Erfindungsgegenstand -
der durch die Stellung ermdglichte Einblick in die Entwicklung im Unternehmen ist. Der
Antragsteller ist als Entwicklungsingenieur ohne Filhrungsaufgabe eingesetzt. Die Ver-

gltungsrichtlinien sehen in einem solchen Fall die Wertzahl ,,c = 4“ vor.

Damit ergibt sich aus den Wertzahlen ,,a=2“+,b =2,5 +,,c = 4“ ein Anteilsfaktor von

16,5 %.

Nachdem die Antragsgegnerin dem Antragsteller aber einen Anteilsfaktor von 18 % zu-
gebilligt hat, kann hinsichtlich des Anteilsfaktors keine Unbilligkeit oder unangemes-

sene Benachteiligung gegeben sein.

4 Vgl. OLG Dusseldorf vom 9.10.2014, Az.: 1-2 U 15/13, 2 U 15/13.
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7. Zusammenfassung mehrerer Erfindungsmeldungen zu einer einzigen Patentanmel-

dung

Der Antragsteller hat die RechtmaRigkeit der Zusammenlegung mehrerer Erfindungs-
meldungen unterschiedlicher Arbeitnehmer zu einer Patentanmeldung in Frage ge-

stellt.

Nach § 13 ArbEG ist der Arbeitgeber verpflichtet, eine gemeldete Diensterfindung un-
verziiglich im Inland zur Erteilung vorzugsweise eines Patents anzumelden. Damit soll
sichergestellt werden, dass die materiellen Rechte und rechtlichen Moglichkeiten gesi-

chert werden, die die Diensterfindung bietet.

Dazu hat der Arbeitgeber die Schutzrechtsanmeldung so abzufassen, dass sie die ge-
meldete erfinderische Lehre vollstandig umschlieRt und wiedergibt®. Der beantragte
Schutzumfang muss den erfinderischen Gehalt der gemeldeten Erfindung also aus-

schopfen.

Ist dieser Vorgabe Rechnung getragen, hat der Arbeitgeber seine Anmeldepflicht nach

§ 13 ArbEG erfillt. Dann kann auch eine Zusammenlegung mit anderen Erfindungsmel-
dungen keine Verletzung des § 13 ArbEG darstellen. Dass die Antragsgegnerin aber den
erfinderischen Gehalt der gemeldeten Erfindung nicht ausschopft hatte, ist weder vor-

getragen noch erkennbar.

Die Antragsgegnerin hat zudem ausgefuihrt, dass gleichwohl nicht das Patent, sondern
jeweils die zu Grunde liegende Diensterfindung einzeln vergiitet wiirde. Eine unange-
messene Benachteiligung des Antragstellers ist daher unter dem Aspekt der Zusam-

menlegung mehrerer Diensterfindungen nicht erkennbar.

8. Auskunftsanspruch

Wie bereits ausgefiihrt hangt die Hohe der Erfindungsvergitung maRgeblich vom Erfin-
dungswert ab, der wiederum vom Umfang und der Art der Nutzung bestimmt wird.
Macht der Arbeitgeber Umsatze mit erfindungsgemafien Produkten, sind diese Aus-

gangspunkt der weiteren Uberlegungen zum Erfindungswerts.

5 BGH vom 29.11.1988, Az.: X ZR 63/87 — Schwermetalloxidationskatalysator.
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Hinsichtlich dieser Umséatze hat der Antragsteller deshalb einen Auskunftsanspruch ge-

gen die Antragsgegnerin.

Beim arbeitnehmererfinderrechtlichen Auskunftsanspruch handelt es sich um eine
Auskunftspflicht nach Treu und Glauben, die zu Gewohnheitsrecht erstarkt ist. Sie be-
ruht auf dem das gesamte Rechtsleben beherrschenden Grundsatz des § 242 BGB, wo-
nach jedermann in der Auslibung seiner Rechte und der Erflillung seiner Pflichten nach
Treu und Glauben zu handeln hat. Daraus ergibt sich eine Auskunftspflicht, wenn die
zwischen den Parteien bestehende Rechtsbeziehung es mit sich bringt, dass der Be-
rechtigte in entschuldbarer Weise tber das Bestehen oder den Umfang seines Rechts
im Ungewissen ist und der Verpflichtete die zur Beseitigung der Ungewissheit erforder-
liche Auskunft unschwer geben kann. Beim arbeitnehmererfinderrechtlichen Aus-
kunftsanspruch ist diese Sonderrechtsbeziehung der Anspruch auf angemessene Ver-
gltung nach § 9 ArbEG. Der Arbeitnehmererfinder tragt namlich die Darlegungs- und
Beweislast fur die seine Anspriiche begriindenden Umstande. Die wesentlichen Para-
meter liegen aber in der Sphére des Arbeitgebers. Die Geltendmachung und Durchset-
zung seiner Anspriiche ist dem Arbeitnehmererfinder daher nur méglich, wenn er
durch den Anspruch auf Auskunftserteilung in die Lage versetzt wird, sich Informatio-
nen Uber diese Parameter zu verschaffen. Art und Umfang der Auskunftspflicht richten
sich nach den Bediirfnissen des Glaubigers unter schonender Riicksichtnahme auf die
Belange des Schuldners und ein etwaiges schutzbediirftiges Geheimhaltungsinteresse.
Die Auskunftspflicht ist auf eine reine Wissenserklarung gerichtet. lhr ist dann genlige
getan, wenn die fiir die Durchsetzung der Glaubigeranspriiche notwendigen Informati-
onen gegeben wurden®. Der Arbeitnehmer kann von seinem Arbeitgeber somit nicht
unbeschrinkt alle Angaben verlangen, die zur Bestimmung und Uberpriifung der ange-
messenen Erfinderverglitung irgendwie hilfreich und nitzlich sind oder sein kénnen,
sondern nur solche Angaben, die zur Ermittlung der angemessenen Vergitung unter
Beriicksichtigung der beiderseitigen berechtigten Interessen erforderlich sind”. Bei ei-

ner Eigennutzung sind das die Umsatze mit erfindungsgemallen Produkten. Die Betei-

6 Griineberg in Palandt, Biirgerliches Gesetzbuch, 75. Auflage 2016, § 242 Rn. 1, § 260 RNr. 4, 6, 14.
7 BGH vom 16.04.2002, Az.: X ZR 127/99 — Abgestuftes Getriebe.
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ligten haben sich in den abgeschlossenen Grundverglitungsvereinbarungen darauf ver-
standigt, dass diese Umséatze den Jahrescomputerlisten entnommen werden. Die Be-
teiligten haben den Auskunftsanspruch somit nicht eingeschrankt, sondern lediglich
die Quelle konkretisiert. Ein objektiv erhebliches Missverhaltnis zwischen der geschul-
deten Auskunft und dem hinsichtlich der Auskunftspflicht in den Grundvergitungsver-

trdgen Vereinbarten ist deshalb nicht zu erkennen.

Die Vorlage von weiteren Nachweisen zur Plausibilisierung der Auskiinfte ware hinge-
gen Gegenstand des Rechnungslegungsanspruchs, der die Verpflichtung beinhaltet,
Uber die erzielten Umsatze (iber die reine Auskunft hinaus weitergehend Rechenschaft
abzulegen und gegebenenfalls Belege vorzulegen, die eine Plausibilisierung der erteil-
ten Auskiinfte erlauben. Diesen Anspruch haben die Beteiligten mit den Grundvergii-
tungsvertragen tatsachlich auf die Vorlage der Jahrescomputerlisten eingeschrankt.
Der Rechnungslegungsanspruch geht aber auch iber den Auskunftsanspruch hinaus
und bedarf deshalb zunachst einer besonderen Rechtfertigung. Er wird fiir arbeitneh-
mererfinderrechtliche Vergilitungsanspriiche vergleichbar dem Auskunftsanspruch aus
§ 9 ArbEG i.V.m. § 242 BGB hergeleitet, umfasst neben der Wissenserklarung des Aus-
kunftsanspruchs aber zusatzlich nach § 259 Abs. 1 BGB eine Plicht, eine geordnete Zu-
sammenstellung der Einnahmen mitzuteilen und, soweit Ublich, Belege vorzulegen.
Der Anspruch auf Rechnungslegung ist somit ein vom Auskunftsanspruch zu unter-
scheidender und grundsatzlich weitergehender eigener Anspruch, wenngleich die
Grenzen flieBend sein kénnen®. Der Unterschied zur reinen Auskunft besteht darin,
dass es sich zwar um eine besonders genaue Art der Auskunft handelt - insofern sind
die Uberginge flieRend -, diese Form der Auskunft aber auch einen rechtfertigenden
Charakter aufweist®. Dementsprechend fiihrt auch der BGH aus, dass der Arbeitneh-
mererfinder einen Anspruch auf Auskunftserteilung hat, die eine Pflicht zur Rech-
nungslegung zum Inhalt haben kann®. Die Pflicht, (iber den Auskunftsanspruch hinaus

in rechtfertigender Art und Weise Rechnung legen zu missen, setzt zunachst eine vom

8 Miinchner Kommentar, 7. Auflage 2016, § 259 RNr. 21; Griineberg in Palandt, 75. Auflage 2016, § 259 RNr. 7;
BGH vom 29.01.1985, Az.: X ZR 54/83 — Thermotransformator.

9 So auch Heinrichs in Palandt, 67. Auflage 2008, § 261 RNr. 1.

10 BGH vom 6.02.2002, Az.: X ZR 215/00 — Drahtinjektionseinrichtung.
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Arbeitgeber verursachte Situation wachsenden Misstrauens?®! voraus, die es rechtfer-
tigt, dass die mit der Auskunft abgegebenen Wissenserklarungen Plausibilitatskontrol-
len unterzogen werden kénnen. Nachdem die Antragsgegnerin in den Jahrescomputer-
listen aber keine widersprichlichen Angaben zum Umsatz gemacht hat, stellt sich

diese Frage vorliegend nicht und bedarf deshalb keiner weiteren Vertiefung.

9. Erfindungswert aufgrund der behaupteten Verletzung eines Diensterfindungsschutz-

rechts durch einen Wettbewerber

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass er Vergiitungsanspriiche gegen die Antrags-
gegnerin wegen einer (von der Antragsgegnerin bestrittenen) Nutzung der Diensterfin-

dung mit dem internen Aktenzeichen E1 durch Wettbewerber habe.

Ein solcher Verglitungsanspruch ist grundsatzlich denkbar. Denn auf der einen Seite
hat der Gesetzgeber im Ausnahmefall mit dem Begriff ,wirtschaftliche Verwertbarkeit”
auch Moglichkeiten der Verwertung einer Diensterfindung mit bedacht, die an sich im
Betrieb bestehen, aber tatsichlich nicht ausgenutzt werden'2. Und auf der anderen
Seite erdffnet die widerrechtliche Benutzung einer Diensterfindung durch einen Wett-
bewerber dem Arbeitgeber grundsatzlich die Moglichkeit, Schadensersatzanspriiche
geltend zu machen. Unterldsst er dies, so nutzt er mogliche Verwertungsmoglichkeiten

nicht aus.

An die Annahme eines Erfindungswerts aufgrund ausgelassener Verwertungsmaoglich-
keiten sind allerdings strenge Anforderungen zu stellen. Denn die Frage, ob, wann und
in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betdtigen will, ist grundrechtlich
in Form der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit geschitzt,

Art. 2 Abs. 1, Art. 12 und Art. 14 GG*3. Dem Arbeitgeber allein obliegt die Entschei-
dung, ein unternehmerisches Risiko einzugehen, da die Realisierung des Risikos auch
nur ihn allein trifft. Einer Diensterfindung einen Erfindungswert aufgrund der Tatsache
zuzuerkennen, dass ein Arbeitgeber diese nicht verwertet, greift somit in dessen
Grundrechtspositionen ein, was nicht leichtfertig geschehen darf. Ein Erfindungswert

aufgrund nicht ausgeschopfter Verwertungsmoglichkeiten kommt daher nur dann in

11 BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07-Tirinnenverstarkung.
12 Bundestagsdrucksache 1648 — Begriindung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8.
13 BAG vom 26. September 2002 — Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 — AZ.: 2 AZR 673/11.
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Betracht, wenn es wirtschaftlich nicht vertretbar ware, mit einer Diensterfindung ver-
bundene Verwertungsmoglichkeiten nicht zu nutzen, die Nichtverwertung also dem
Unternehmen auch unter Berlicksichtigung der grundgesetzlich geschiitzten unterneh-
merischen Freiheit vorzuwerfen waére. Daflir reicht es aber nicht, dass eine Diensterfin-
dung gegebenenfalls objektiv verwertbar erscheint. Denn dem Arbeitgeber steht ein
weiter Beurteilungsspielraum einschlieBlich einer Kosten-Nutzen-Analyse zu!. Die Ent-
scheidung, das Risiko einzugehen, dass im Ergebnis die Kosten den Nutzen lberwie-
gen, liegt im Kernbereich der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit. MaRRgebend
fir die Annahme eines Erfindungswerts aufgrund unterlassener Verwertung ist daher,
ob die Uberlegungen eines Arbeitgebers zur Nichtverwertung absolut unbegriindet
sind und jeglicher wirtschaftlicher Vernunft widersprechen, dem Arbeitgeber also die

Nichtverwertung vorzuwerfen ist'°,

Um aus einer moglichen Verletzung eines Patents durch einen Wettbewerber einen
Nutzen zu ziehen, misste der Arbeitgeber eine Verletzungsklage vor dem Landgericht
anstrengen und im Zweifel durch die Instanzen gehen, was mit erheblichen Kosten auf
der einen Seite und regelmalig dem Risiko eines offenen Ausgangs auf der anderen
Seite verbunden ist. Im Ubrigen wird sich der Arbeitgeber dann einem Nichtigkeitsver-
fahren vor dem Bundespatentgericht ausgesetzt sehen, das ebenfalls Kosten verur-
sacht und das im schlechtesten Fall mit dem Verlust des Patents enden kann. Es er-
scheint daher nahezu ausgeschlossen, dass ein Fall denkbar ist, in dem der Verzicht ei-
nes Arbeitgebers auf ein solches Szenario jeder wirtschaftlichen Vernunft widerspre-

chen wird.

Ein Erfindungswert aufgrund nicht ausgeschopfter Verwertungsmaoglichkeiten kommt

daher vorliegend nicht in Betracht.

10. Vorratserfindungswert

Die ganz Gberwiegende Anzahl der Diensterfindungen des Antragstellers hat die An-

tragsgegnerin nicht benutzt.

14 Schiedsstelle vom 3.12.1987 — Arb.Erf. 57/87, BIPMZ 1988, S. 265.
15 Schiedsstelle vom 12.06.2008 — Arb.Erf. 23/06 — in Datenbank.
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Wie soeben aufgezeigt ist ein Arbeitgeber aufgrund der unternehmerischen Entschei-
dungsfreiheit grundsatzlich nicht bzw. nur in ganz besonderen Ausnahmefallen ver-
pflichtet, eine Diensterfindung zu verwerten. Er kann sie stattdessen auch unbenutzt in
seinem Portfolio als sogenanntes Vorratspatent belassen. Dann kommt fiir eine nicht
benutzte, nicht lizenzierte und auch nicht verkaufte Diensterfindung lediglich ein Erfin-

dungswert in Form des Vorratserfindungswerts in Betracht.

Denn dem Arbeitgeber fliet in einem solchen Fall dem Grunde nach kein geldwerter
Vorteil i.S.v. § 9 Abs. 2 ArbEG zu. Er hat vielmehr nur Kosten. Die Annahme eines Vor-
ratserfindungswert unterstellt in einem solchen Fall, dass der Arbeitgeber gleichwohl
von einem irgendwie gearteten Nutzen wie z.B. einer moglichen spateren Verwertbar-
keit ausgeht, wenn er das Patent trotz der Kosten aufrechterhilt. Einem solchen Pa-
tent wird somit wegen der begriindeten Erwartung eines Nutzens trotz fehlender Nut-
zung ein Erfindungswert zugeschrieben. Solche Vorratspatente leben letztlich aber nur
von der Hoffnung zukiinftiger Verwertung unter Inkaufnahme von Kosten. Die Schieds-
stelle gesteht derartigen Patenten deshalb in standiger Schiedsstellenpraxis lediglich
einen Jahreserfindungswert von 640 € bzw. bei zusatzlich bestehenden nicht verwerte-
ten Auslandsschutzrechten von 770 € zu. Diese Werte hat die Schiedsstelle von ihr be-
kannten durchschnittlichen Erfindungswerten tatsachlich benutzter Patente abgeleitet,
somit reale Erfindungswerte zu Grunde gelegt. Nachdem einem Unternehmen nach Er-
findungsmeldung bzw. Patentanmeldung eine gewisse Anlaufzeit zuzubilligen ist, die
Faktoren wie z.B. Uberlegungszeit, Patenterteilungsverfahren und Erprobungszeit
Rechnung tragt, nimmt die Schiedsstelle — gestiitzt durch den Regelungsgehalt des

§ 44 Abs. 2 PatG, der dem Anmelder fiir den Priifungsantrag eine Uberlegungs- und
Prifungszeit von sieben Jahren einrdumt — eine Verglitungspflicht fur nicht genutzte,
aber gleichwohl nicht aufgegebene Schutzrechte erst ab dem 8. Patentjahr an. Daher
betragt der Erfindungswert ab dem 8. Patentjahr 640 € bzw. 770 € jahrlich, solange der
Arbeitgeber das Patent nicht benutzt, aber aufrechterhalt. Voraussetzung ist aber, dass
ein Schutzrecht auch tatsachlich erteilt ist. Reine Schutzrechtsanmeldungen begriinden

hingegen keinen Vorratserfindungswert.
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Fur die Diensterfindungen des Antragstellers bedeutet das, dass sie - eine Erteilung vo-
rausgesetzt - bei einer Aufrechterhaltung tiber die vollen 20 Jahre maximal einen Erfin-
dungswert von 10.010 € generieren konnten. Bei einem Anteilsfaktor von 16,5 %
ergdbe sich ein maximaler Vergltungsanspruch je Diensterfindung von 1.652 €. Bei ei-
nem geringeren Anteilsfaktor, der vorliegend immer dann gegeben ware, wenn eine
Diensterfindung keine Gedankenerfindungen darstellen wiirde, lage der Vergiitungsan-

spruch entsprechend niedriger.

Die Beteiligten haben in den Grundvergiitungsvertragen fir die Abgeltung eines gege-
benenfalls entstehenden Vorratserfindungswerts pauschale Betrage von 550 € (Ver-

trage bis 01.05.2009) bzw. 250 € (Vertrage ab 01.05.2009) vereinbart.

Unter Unbilligkeitsgesichtspunkten kdnnen diese Vereinbarungen nur dann unwirksam
sein, wenn zwischen den vereinbarten Verglitungsbetrdagen und den in Anwendung der
Grundsétze zur Vorratsverglitung geschuldeten Vergiitungsbetragen von Anfang an ob-

jektiv ein erhebliches Missverhaltnis bestand.

Bei der Vereinbarung muss von der Tatsachenlage ausgegangen werden, die im Zeit-
punkt des Abschlusses der Vereinbarung vorlag. Der vereinbarten Verglitung ist daher
die angemessene Verglitung gegeniberzustellen, die dem Arbeitnehmer wegen des
absehbaren Nutzens zustand. In der Pauschalverglitungsvereinbarung erfolgt eine
Prognose. Die Beteiligten nehmen deshalb ein Schatzrisiko bewusst in Kauf. Spatere
Abweichungen machen die Vereinbarungen deshalb nicht unbillig, wenn die Prognose

den Erkenntnissen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses entsprochen hat.

Einer vereinbarten Vorratsvergiitung von 550 € liegt somit die Prognose zu Grunde,
dass Schutzrechte im Unternehmen regelmaRig bis ca. zum 12. Jahr aufrechterhalten
werden, einer vereinbarten Vorratsvergitung von 250 € hingen nur eine Aufrechter-
haltung bis zum 9. Jahr. Weicht die Realitat zum Zeitpunkt der Vereinbarung davon ab,

so ist die Verglitung unbillig.

Das reicht aber nicht, um die Unwirksamkeit einer Vereinbarung zu begriinden. Denn
§ 23 ArbEG fordert die erhebliche Unbilligkeit. Nach der stéandigen Spruchpraxis der
Schiedsstelle ist dafiir regelmaRig erforderlich, dass die eigentlich geschuldete Vergi-

tung doppelt so hoch wie die vereinbarte ist. Bei Pauschalabfindungen geht die
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Schiedsstelle dariiber hinaus und sieht die Erheblichkeitsschwelle aufgrund der Tatsa-
che, dass die Pauschalvereinbarung von vornherein ein Risikogeschaft darstellt, erst als
Uberschritten an, wenn die geschuldete Vergltung dreimal so hoch wie die vereinbarte

ist.

Rechnet man den Anspruch auf Vorratsvergitung fiir ein erteiltes, aber unbenutztes
Patent laufzeitabhangig durch, so ergeben sich abhangig von der Laufzeit beginnend

mit dem achten Patentjahr folgende Betrage:

Jahre Jahreserfindungswert ~ AF 16,5 %
13 770 € 1.652 €
12 770 € 1.525 €
11 770 € 1.398 €
10 770 € 1.271 €
9 770 € 1.143 €
8 770 € 1.016 €
7 770 € 889 €
6 770 € 762 €
5 770 € 635 €
4 770 € 508 €
3 770 € 381 €
2 770 € 254 €
1 770 € 127 €

An dieser Aufstellung zeigt sich, dass eine pauschale Vorratsverglitung von 550 € nicht
erheblich unbillig sein kann. Denn es ist auf der einen Seite nicht realistisch, dass in ei-
nem Unternehmen unbenutzte Schutzrechte ausnahmslos 20 Jahre aufrechterhalten
werden und dies deshalb der Prognose zu Grunde gelegt werden miuisste und auf der
anderen Seite wird selbst bei Annahme dieses unrealistischen Szenarios das ,, Dreifa-

che” gerade so erreicht.

Anders kénnte sich die Lage theoretisch bei der vereinbarten Pauschalverglitung von
250 € darstellen. Die Schiedsstelle empfiehlt der Antragsgegnerin deshalb, die im Rah-
men der Finanzkrise 2009 vorgenommene Absenkung von 550 € auf 250 € gegebenen-

falls zu Uberdenken.

Allerdings wird ausgehend von der Annahme, dass eine im Zeitpunkt der Vereinbarung
vorgenommene Prognose einer regelmaRigen Aufrechterhaltung nur bis zum 9. Jahr
nicht tragfahig war, fiir erhebliche Unbilligkeit immer noch erforderlich sein, dass das
das einzelne nicht benutzte erteilte Schutzrecht tatsachlich mindestens bis zum 13.

Jahr aufrechterhalten wird.
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Nachdem das vorliegend nicht vorgetragen ist, geht die Schiedsstelle nicht davon aus,
dass dem Antragsteller ein merklicher Nachvergiitungsanspruch aufgrund von einzel-

nen Vorratspatenten zusteht.

11. Erfindungswert der benutzten Diensterfindungen

Unstreitig benutzt die Antragsgegnerin die Diensterfindungen mit den internen Akten-

zeichen E1, E2, E3 und E4 in Autoteilen.

Der Erfindungswert dieser Verwertung ist daher ausgehend von den der Antragsgegne-

rin dadurch tatsachlich zugeflossenen und zuflieBenden Vorteilen zu ermitteln.

Anders als bei einem Verkauf einer Erfindung oder einer Lizenzerteilung an einer Erfin-
dung erhalt der Arbeitgeber bei einer Eigennutzung keine direkten Zahlungen. Deshalb
ist zu ermitteln, welche geldwerten Vorteile dem Arbeitgeber durch die Eigennutzung

zugeflossen sind bzw. zuflielRen.

Ausgangspunkt fur die Ermittlung dieser geldwerten Vorteile ist der Umfang der aus
der jeweiligen Erfindung resultierenden Monopolstellung. Denn der Arbeitgeber hat
durch die Inanspruchnahme (§ 6 ArbEG) der Diensterfindung und die daraus folgende
Uberleitung (§ 7 ArbEG) das urspriinglich dem Arbeitnehmer § 6 PatG zustehende
Recht auf das Patent vom Arbeitnehmer erlangt. Dementsprechend knipft der Vergi-
tungsanspruch des § 9 ArbEG gemaR § 2 ArbEG an eine patentfahige Erfindung des Ar-

beitnehmers und damit an den Monopolschutz an.

Dem Arbeitgeber, der eine Diensterfindung selbst benutzt, fliet deshalb das zu, was
er einem freien Erfinder fur die Nutzung der technischen Lehre aufgrund der Tatsache,
dass sie monopolgeschitzt ist, zahlen miisste (= Marktpreis der Erfindung), wenn ihm
das Recht zur Nutzung dieses Monopolschutzes nicht im Rahmen der §§ 5 -7 ArbEG

durch seinen Arbeitnehmer vermittelt worden ware1®.

Ublicherweise werden freie Erfindungen im Wege der Lizenzerteilung verwertet. In sol-

chen Lizenzvertragen vereinbaren Lizenzgeber und Lizenznehmer regelmiaBig eine Li-

16 BGH vom 06.03.2012 — Az.: X ZR 104/09 — antimykotischer Nagellack I.
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zenzgebiihr, die sich aus erfindungsbezogenen Nettoumsatzen (BezugsgréfRe) und ei-
nem marktiblichen Lizenzsatz ergibt. Die Hohe dieser Lizenzgebihr zeigt die Starke der

Monopolstellung des Schutzrechtsinhabers auf.

Deshalb kann durch die fiktive Nachbildung eines solchen zwischen einem Unterneh-
men und einem freien Erfinder gedachten verniinftigen Lizenzvertrags (Lizenzanalogie)
am besten der Marktpreis ermittelt werden, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder

zahlen musstel’.

Folglich ist fiir die Ermittlung des Erfindungswerts zunachst festzulegen, welche Netto-
umsdatze verniinftige Lizenzvertragsparteien einem Lizenzvertrag im vorliegenden Fall
zu Grunde gelegt hatten. Das wiederum hangt davon ab, in welchem Mal3e die von der
Antragsgegnerin vertriebenen Produkte als vom Monopolschutz erfasst angesehen
werden kdnnen, d.h. es ist zunachst die technisch-wirtschaftliche BezugsgrolRe zu be-

stimmen.

Die richtige technisch-wirtschaftlichen BezugsgroRe hangt maRgeblich vom Einfluss der
monopolgeschiitzten 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'8. Dabei ist die Erfindung ausgehend von ihrem tatsichlichen Inhalt unter Bertick-
sichtigung aller Umstande des Einzelfalls zu wirdigen. Im Vordergrund stehen dabei
wirtschaftliche Uberlegungen, die technischen Einfliisse und Eigenschaften der ge-
schitzten Erfindung und die Frage, welche Teile durch die geschiitzte Erfindung ihr
kennzeichnendes Geprage erhalten haben. Wenn die gesamte Vorrichtung durch die
Erfindung in diesem Sinne gepragt wird, kann sie als BezugsgroBe zugrunde gelegt wer-
den; wird dagegen nur ein Teil der Gesamtvorrichtung wesentlich beeinflusst, ist dieser
heranzuziehen®®. Auf eine so ermittelte BezugsgroRe bezieht sich dann der marktiibli-

che Lizenzsatz.

17 BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 — Turinnenverstarkung; vom 16.04.2002, Az.: X ZR 127/99 — abgestuf-
tes Getriebe; vom 13.11.1997, Az.: X ZR 6/96.

18 BGH vom 17.11.2009 — Az.: X ZR 137/07 — Tirinnenverstirkung.

19 OLG Dusseldorf, Urteil vom 13. September 2007 —1-2 U 113/05, 2 U 113/05.
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Somit stehen BezugsgrolRe und Lizenzsatz in einem gegenseitigen Abhangigkeitsver-
héaltnis, wobei Lizenzvertragsparteien haufig das Problem zu I6sen haben, dass die
technisch-wirtschaftliche BezugsgréRe nur einen Teil der Kaufgegenstande erfasst. Li-
zenzvertragsparteien miissen in einem solchen Fall nach einem MaRstab suchen, der in
irgendeiner Weise den Anteil der Erfindungen an den am Markt gehandelten Gegen-
standen wiedergibt. Welchen Losungsansatz verniinftige Lizenzvertragsparteien hier-
bei wahlen, hdangt im Wesentlichen von den verfligbaren Losungsalternativen und vom
Umfang der Schwierigkeiten bei der tatsachlichen Abwicklung eines solchen Lizenzver-
trages ab. Hier ist eine Vielzahl von gleichermafien sachgerechten Szenarien denkbar.
Haufig wird es so sein, dass zur einfacheren Abwicklung eines Lizenzvertrags gegebe-
nenfalls eine Bezugsgrofe gewahlt wird, die unter technischen wie auch wirtschaftli-
chen Aspekten nur teilweise von der durch eine Erfindung geschaffenen Monopolstel-
lung erfasst wird, deren Umsatze aber leicht erfassbar sind. Auch in einem solchen Fall
werden die Lizenzvertragsparteien aber einen marktiblichen Lizenzvertrag abschlie-
Ren, indem sie das durch die Wahl einer zu groB geratenen BezugsgrolRe entstandenen
Missverhaltnis durch die Vereinbarung eines entsprechend abgesenkten Lizenzsatzes

ausgleichen.

Vorliegend sind die Beteiligten tibereinstimmend davon ausgegangen, dass als Bezugs-
groRe die Nettoumsatze mit Autoteilen heranzuziehen sind. Die Antragsgegnerin lie-
fert diese Autoteile an den Kunden aus, der diese dann in ein anderes Autoteil einbaut.
Auch die Schiedsstelle ist deshalb der Auffassung, dass vernlinftige Lizenzvertragspar-
teien diese Umsatze zum Gegenstand eines Lizenzvertrags gemacht hatten. Denn diese
Umsdtze kdnnen den streitgegenstdndlichen Erfindungen zugeordnet werden und sind

transparent erfassbar, da es sich um AuBenumsétze fiir ein komplettes Bauteil handelt.

Nunmehr ist zu kldren, inwieweit diese Umsatze in technischer und wirtschaftlicher

Hinsicht von den streitgegenstandlichen Erfindungen gepragt werden.

Die Antragsgegnerin hat die Auffassung vertreten, dass die Produktumsatze nur uner-

heblich von den Diensterfindungen des Antragstellers gepragt werden, namlich zu
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e 3%-E080306
e 2%-E080229
e 3%-E090401
e 2%-E090323

Zu dieser Bewertung ist sie infolge von isolierten Einzelbewertungen der jeweiligen

Diensterfindung gekommen.

Die Antragsgegnerin hat weiterhin vorgetragen, dass die Autoteile von der technischen

Lehre von insgesamt 14 Erfindungen Gebrauch machen wiirden.

Die Schiedsstelle ist jedoch der Auffassung, dass verniinftige Lizenzvertragsparteien
vorliegend aufgrund der Vielzahl der Erfindungen und der Marktstellung, die die An-
tragsgegnerin bei diesen Autoteilen aufgrund dieser Erfindungen erlangt hat, diese Au-
toteile unter Berlicksichtigung von freiem Stand der Technik und/oder Schutzrechten
Dritter zu einem Anteil und falls dies nicht der Fall ist, in vollem Umfang als erfindungs-
gemaR und das Bauteil als Erfindungskomplex angesehen hatten und deshalb einen
marktiblichen Komplexlizenzsatz vereinbart hatten, fiir dessen Absenkung keine Ver-

anlassung bestanden hatte.

Nachdem die Antragsgegnerin jedoch eine isolierte Einzelbetrachtung der jeweiligen
Diensterfindung bevorzugt und demzufolge eine dezidierte Diskussion des Erfindungs-
komplexes hinsichtlich der Beitrage der einzelnen Erfindungen zum Erfindungskomplex
im Schiedsstellenverfahren nicht stattgefunden hat, schlagt die Schiedsstelle vereinfa-
chend vor, den Umsatz mit Autoteilen gleichmaRig auf die 14 Erfindungen aufzuteilen,
so dass sich pro Diensterfindung ein BezugsgréRenumsatz von 1/14 (ca. 7,1 %) der Um-
satze mit Autoteilen ergibt. Fir drei Erfindungen gibt es noch keine weitere Vergii-
tungsvereinbarung, fiir eine schon. Im Hinblick auf die hier vorgeschlagene deutlich
grofRere Bezugsgrole sollte gemaR § 23 ArbEG auch diese Verglitung neu berechnet

werden.
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Auf die vorgeschlagene Bezugsgrofe ist nun der marktibliche Einzellizenzsatz anzu-
wenden. Entscheidend ist, welchen Lizenzsatz verniinftige Lizenzvertragsparteien ver-
einbaren wirden, wirde es sich bei der jeweiligen Diensterfindung um eine freie Erfin-

dung handeln.

Am einfachsten ware die Ermittlung des tatsachlich marktiiblichen Lizenzsatzes, wenn
bereits ein konkret abgeschlossener Lizenzvertrag fiir die betreffende Erfindung bzw.
das Schutzrecht im gleichen oder vergleichbaren Produktmarkt existieren wiirde, aus
dem dieser Lizenzsatz hergeleitet werden kénnte. Dies ist vorliegend jedoch nicht der

Fall.

Daher muss fiktiv Gberlegt werden, welcher Lizenzsatz bei einer Lizenzvergabe an ei-
nen fremden Lizenznehmer verniinftigerweise vereinbart werden wiirde. Ausgangs-
punkt fir diese Uberlegung ist die Tatsache, dass der Lizenzsatz die Preiskalkulation
von Produkten belastet. Verhandlungspartner miissen ihre Verhandlungspositionen
deshalb realistischer Weise an der Marktsituation einschlagiger Produkte ausrichten.
Die typischen Kalkulationsspielrdume auf dem jeweiligen Produktmarkt spiegeln sich

daher auch in dem fir diesen Produktmarkt tblichen Lizenzsatzrahmen wieder.

Ein Lizenzsatz ist deswegen dann marktiblich, wenn er sich in diesem konkreten Rah-
men bewegt. Dementsprechend haben Produktsparten mit relativ geringen Margen
wie z.B. der der Automobilindustrie tendenziell einen relativ niedrig liegenden markt-
Ublichen Lizenzsatzrahmen, wahrend Produktsparten wie z.B. die Medizintechnik, in
welcher hohe Margen die Regel sind, einen deutlich héher anzusetzenden Lizenzsatz-
rahmen aufweisen. Der jeweils in Betracht kommende marktibliche Lizenzsatz ist des-
halb nach standiger Schiedsstellenpraxis und der neueren Rechtsprechung des BGH
durch Rickgriff auf solche Erfahrungswerte und die Auswertung der am Markt fiir

gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse erzielbaren Lizenzsatze zu ermitteln?°.

Der vorliegend heranzuziehende Produktmarkt fiir die Bestimmung des marktiiblichen
Lizenzsatzes ist der der Automobilindustrie, da die Antragsgegnerin mit ihren Produk-
ten Marktteilnehmerin in diesem Markt ist und damit den dort herrschenden wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen unterliegt.

20 BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 — Turinnenverstarkung.
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Im Markt der Automobilindustrie kalkulieren die Unternehmen mit Blick auf den Aus-
bau 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 fiir die auf ein Produkt entfallenden Kosten fiir Lizenzen verbleibt.
Das zeigt sich z.B. daran, dass die EBIT-Marge der Autobauer im Schnitt kaum die 10 %
erreicht und Gberwiegend deutlich darunterliegt. Deshalb verbleibt dieser Branche bei
der Preiskalkulation von Produkten auch nur ein begrenzter Spielraum fir Kosten fir
Lizenzen, der im Allgemeinen bei 20 — 25 % der marktiiblichen Marge liegen wird?™.
Davon ausgehend diirfte die Obergrenze fiir Erfindungskomplexe oder sehr wertvolle
Einzelerfindungen um 2 % liegen. Dementsprechend hatte die Schiedsstelle einmal fiir
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 markt-
Ubliche Einzellizenzsatze regelmalig zwischen 0,5 % und 1 %, mitunter auch unter

0,5 %%.

Der Schiedsstelle ist Gberdies bekannt, dass sich Lizenzsatze tatsachlich im Automobil-
bereich abgeschlossener Lizenzvertrage in aller Regel ebenfalls in einem Lizenzsatzrah-
men von 0,1 % - ca. 2 % bewegen. Es handelt sich dabei um Lizenzsatze, die unter ver-
nlnftigen branchenangehorigen Mitbewerbern in redlichen kaufméannischen Verhand-
lungen u.a. vor dem Hintergrund vereinbart werden, dass ,,man sich immer zweimal im
Leben sieht” und dass Lizenzgebiihren auch dann zu bezahlen sind, wenn erfindungs-
gemaR herstellte Teile die Gewinnzone nicht erreichen oder diese verlassen, gleich-
wohl aus anderen Griinden aber nicht aus dem Produkt genommen werden kdnnen.
Nicht reprasentativ und daher nicht hilfreich bei der Ermittlung marktiblicher Lizenzs-
atze sind hingegen hin und wieder liberwiegend aus Patentverletzungsprozessen be-
kannt gewordene Werte, die zum Hintergrund haben, die unter Sanktionsgesichts-

punkten die Gewinnabschdpfung zum Ziel hatten.

21 OLG Diisseldorf vom 9.10.2014 — Az.: I-2 U 15/13.
22 Hellebrand/Rabe, Lizenzsitze fiir technische Erfindungen, 5. Auflage S. 411.

23 Eine Vielzahl von Nachweisen zur Schiedsstellen- und Gerichtspraxis findet sich u.a. in: Bartenbach/Volz, Ar-
beitnehmererfinderverglitung, 4. Auflage, 2017, S. 449 ff.; Trimborn, Lizenzsatze fiir Erfindungen in Deutsch-
land ab 1995, Mitteilungen der deutschen Patentanwilte 2009, S. 269.
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Somit ist nur noch zu klaren, wo die hier streitgegenstandlichen Diensterfindungen in
einem Lizenzsatzrahmen anzusiedeln sind, der im Bereich um 2 % seine Obergrenze
findet. Nachdem die Lizenzsatzobergrenze die Hochstbelastbarkeit eines Produkts im
Produktmarkt markiert, ist diese regelmaRig Erfindungskomplexen vorbehalten und
kommt fir Einzelerfindungen nur in sehr aullergewoéhnlich gelagerten Ausnahmefallen
in Betracht. Deshalb liegen Einzellizenzsatze haufig im Bereich des halben Hochstli-

zenzsatzes und darunter.

Wo genau ein Lizenzsatz in diesem Rahmen anzusiedeln ist, hangt im Wesentlichen
vom Ausschlusswert des technischen Schutzrechts ab. Je hoher der Ausschlusswert ge-
geniuber Mitbewerbern ist, umso héher liegt der Lizenzsatz, weil durch den Ausschluss-
wert der Marktanteil zunimmt. Im vorliegenden Fall ist aber nicht deutlich geworden,
dass gerade die streitgegenstandlichen Erfindungen eine absolute Vorzugsstellung ge-
geniliber Wettbewerbern vermitteln. Die Schiedsstelle schlagt deshalb vor, einen Ein-
zellizenzsatz von 0,7 % der Ermittlung des Erfindungswerts der jeweiligen Diensterfin-

dung zu Grunde zu legen.

Die Schiedsstelle ist weiterhin der Auffassung, dass der vorgeschlagene Lizenzsatz nur
dann marktiblich ist, wenn er auch der Abstaffelung unterliegt, das heil3t, dass der Li-
zenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen reduziert wird. Hierfiir spricht bereits, dass
auch die aus der Literatur zitierten Lizenzsatze ganz Gberwiegend der Abstaffelung un-

terlagen.

Abstaffelung bedeutet, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen reduziert
wird. Die Antragsgegnerin fertig Doppeldampfer mit Fliehkraftpendel in sehr hohen
Stiickzahlen. Bei hohen Stlickzahlen ist die Abstaffelung der Ausgangslizenzsatze aber
regelmalig auch Gegenstand eines Lizenzvertrages (in der Praxis aus Griinden der ver-
einfachten Berechnung mit identischem Ergebnis rechnerische ErmaRigung der rele-
vanten Umsétze fiir die Berechnung der Lizenzgebiihr). Dies hat den Hintergrund, dass
ein vernlinftiger Lizenzgeber seine Erfindung schon im Eigeninteresse vorrangig an ein
Unternehmen lizenzieren wird, das aufgrund seiner Marktposition hohe bis sehr hohe
Umsatze erwarten lasst. Damit verbunden ist dann auch das Zugestandnis im Lizenz-
vertrag zu einer Reduzierung (Abstaffelung) des Lizenzsatzes ab bestimmten Umsatz-

grenzen, da ein solches Unternehmen eben nicht nur aufgrund der neuen technischen

28



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 dafir keine Abstaffe-
lung des Lizenzsatzes vereinbart. Die RL Nr. 11 macht ihrem Wortlaut nach eine Abstaf-
felung zwar von der Ublichkeit in den verschiedenen Industriezweigen abhingig. Je-
doch hat der BGH?* deutlich gemacht, dass die Frage der Abstaffelung von hohen Um-
satzen eine Frage der Angemessenheit der Verglitung i.S.v. § 9 Abs. 1 ArbEG ist und die
RL Nr. 11 insofern keine verbindliche Vorschrift darstellt, sondern ein Hilfsmittel, um
die Angemessenheit zu erreichen und die Frage, ob eine Abstaffelung hoher Umsatze
zur Erreichung einer angemessenen Vergitung angezeigt ist, somit auch unabhangig
vom Nachweis der Ublichkeit im entsprechenden Industriezweig entschieden werden
kann. Vor diesem Hintergrund ist es standige Schiedsstellenpraxis, eine Kausalitatsver-
schiebung als Voraussetzung fiir eine Abstaffelung genligen zu lassen. Dem liegt der
Gedanke zu Grunde, dass bei hohen Umsatzen die Kausalitat hierfir von der Erfindung
weg zu anderen Faktoren verlagert sein kann. Dann ware eine Erfindervergltung aus
den ungekiirzten vollen Umsatzen unangemessen, weil die Erfindung an sich hierfir
nicht mehr die Ursache war. Die Antragsgegnerin zdhlt zu den groRen Automobilzulie-
ferern mit entsprechender Marktmacht, die einen gehdérigen Anteil zu den Umsatzen
beitragt. In einem solchen Fall setzt die Anwendung der Abstaffelungstabelle nach

RL Nr. 11, die eine liber die Jahre kumulierte Betrachtung der Umsatze vorsieht, den

Erfindungswert in ein angemessenes Verhaltnis zur Bedeutung der Erfindung.

Somit ist fiir die Berechnung des Erfindungswerts fiir die betroffenen Diensterfindun-
gen jeweils 1/14 des Umsatzes mit Doppeldampfern mit Fliehkraftpendel der Abstaffe-
lung nach der RL Nr. 11 zu unterziehen und auf das Ergebnis ein Einzellizenzsatz von

0,7 % anzuwenden.

24 Entscheidung vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86— Vinylchlorid.
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12. Risikoabschlag
Die Patentanmeldungen fir die Diensterfindungen E4 und E3 haben bislang nicht zur

Erteilung von Patenten gefiihrt. Es handelt sich bislang nur um Patentanmeldungen.

Deshalb ist bei der Ermittlung des Erfindungswert ein deutlicher Abschlag (sog. Risiko-
abschlag) von den marktiblichen Lizenzgebihren zu vorzunehmen, dessen Héhe von

den Aussichten auf Erteilung eines Patents abhangt.

Denn wie hoch Lizenzgeblihren ausfallen, hangt vom von der der Erfindung vermittel-
ten Ausschlusswert ab, und der ist bei reinen Patentanmeldungen deutlich geringer als
bei erteilten Schutzrechten. So bieten Patentanmeldungen zwar einen ersten Anhalts-
punkt Gber zukiinftige eventuell unter Patentschutz stehende Technologien und wei-
sen deshalb bereits einen hoheren Ausschlusswert auf als gdnzlich ungeschiitzte Erfin-
dungen, woflir unter anderem der Entschadigungsanspruch des § 33 PatG spricht.
Gleichwohl weisen sie aber schon aufgrund der Tatsache, dass ein erheblicher Anteil
der angemeldeten Patente nicht erteilt wird, einen deutlich niedrigeren Marktwert als

erteilte Patente auf?.

Deshalb wiirde sich ein freier Erfinder bei der Lizenzierung seiner Erfindung an ein Un-
ternehmen, 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 Gegenleistung von seinem Vertragspartner erreichen kénnen,
die seiner AusschlielSlichkeitsstellung bei einem erteilten und bestandskraftigen Patent

entsprache.

Wie hoch die Gegenleistung letztlich ausfallen wiirde, hangt von der Erteilungswahr-

scheinlichkeit ab.

Dem tragt der Risikoabschlag Rechnung und vermindert somit sachlich gerechtfertigt

den Erfindungswert und die daraus resultierende Vergiitung.

Die von der Antragsgegnerin in Ansatz gebrachten Risikoabschldage von 20 % bzw. 80 %
folgen dieser Logik und sind deshalb nicht grundsatzlich zu beanstanden. Dieser Logik

wirde es auch widersprechen, wenn der Risikoabschlag bei 50 % zu deckeln ware, wie

25 LG Miinchen | vom 14.03.2008 — Az.: 14HK O 8038/06.
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es der Antragsteller meint. Tatsdchlich wird vielfach aus Vereinfachungsgriinden stan-
dardmaRig mit Risikoabschlagen von 50 % gearbeitet. Zwingend ist dies jedoch nicht.
Vorliegend hat der Antragsteller in einem Fall von der genaueren Betrachtung der Er-
teilungswahrscheinlichkeit profitiert (Risikoabschlag 20 %) und musste dafiir in einem
anderen Fall einen héheren Risikoabschlag hinnehmen (80%). Beide Erfindungen zu-

sammengenommen fihren letztlich wieder zu 50 %.

Nachdem die Antragsgegnerin zugesichert hat, aufgrund der Risikoabschlage einbehal-
tene Verglitung im Falle der Patenterteilung nachzuzahlen, kann die Schiedsstelle hin-
sichtlich der Thematik Risikoabschlag keine Benachteiligung des Antragstellers erken-

nen.

13. Abrechnungszeitrdume

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass ihn die vereinbarten Abrechnungszeitpunkte

wegen der Abstaffelung erheblich benachteiligen wiirden.

Tatsachlich wiirde die Abstaffelung jedoch nur dann in Verbindung mit mehrjahrigen
Abrechnungszeitrdaumen eine andere Wirkung entfalten als bei jahrlicher Abrechnung,
wenn die Abstaffelung mit jeder Abrechnung wieder erneut bei einem Umsatz von Null

Euro von neuem beginnen wiirde.

Dem ist aber nicht so. Denn die Anwendung der Abstaffelungstabelle nach RL Nr. 11
sieht eine Uber die Laufzeit des Schutzrechts kumulierte Betrachtung der Umsatze vor,

so dass ihre Wirkung unabhangig vom gewdhlten Abrechnungsturnus ist.
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