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Leitsdtze (nicht amtlich):

1. Wenn ein Arbeitnehmer als Geschaftsfiihrer zu einer Konzernschwester wechselt, be-

ginnt die 6-Monatsfrist flr das Geltend machen der Unbilligkeit einer Verglitungsver-

einbarung nach § 23 ArbEG mit dem Wechsel.

2. Wenn ein Schreiben des Arbeitgebers in Verglitungsangelegenheiten nicht eindeutig

erkennen lasst, dass es sich um das letzte Wort des Unternehmens handelt, ist es

keine Vergutungsfestsetzung, sondern ein Vergiitungsangebot nach § 145 BGB.

3. Vereinbaren das Unternehmen und der Erfinder vor dem Hintergrund einer absehba-

ren Ablésung eines erfindungsgemalen Produkts eine Abstaffelung der Jahresum-

satze, so rechtfertigt das Scheitern der Neuentwicklung und die Fortfihrung des er-

findungsgemalen Produkts eine Vergiitungsanpassung nach § 12 Abs. 6 ArbEG.




Begriindung

Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

1. Sachverhalt

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist die Vergitung der dem Patent (...) zu Grunde
liegenden Diensterfindung aus dem Jahr 2004, an der der Antragsgegner als Miterfinder

beteiligt ist. Die Antragstellerin stellt erfindungsgemaRe (...) in sehr grolRer Stlickzahl her.

Der Antragsgegner war bei der Antragstellerin vor dem 1. Januar 2010 beschaftigt. Ab
dem 1. Januar 2010 war er bei der konzernverbundenen ,X“ GmbH & Co. KG als Ge-
schaftsfihrer angestellt. Nach einigen Jahren ist er wieder bei der Antragstellerin ange-

stellt.

Mit Schreiben vom 11. Februar 2010 hatte die Antragstellerin dem Antragsgegner aus-

zugsweise Folgendes mitgeteilt:

.(...) beigefiigt erhalten Sie die Tabelle zur Berechnung der Arbeitnehmererfinderver-

glitung fiir das Patent (...) betreffend die Verglitungsjahre 2004 bis 2008.

(...)

Fiir die Jahre 2004 bis 2008 betrdgt der Umsatz insgesamt € (...) . Somit ergibt sich

flir den Bezugsumsatz (...) € {(...)

Dieser Bezugsumsatz wird gemdf8 RL Nr. 11 (...) abgestaffelt und betrdgt (...). Der ab-
gestdffelte Umsatz wird zur Hélfte den beiden vergiitungsrelevanten Patenten {(...)
zugeordnet. Daraus ergibt sich fiir die beiden Erfindungen je ein abgestaffelter Be-

zugsumsatz von {(...).

(...)

Fiir die Zukunft betrdgt der Abstaffelungsfaktor fiir die Jahresumsdtze gleichblei-
bend 0,2, da der héchste Abstaffelungsumsatz von € 51.129.188,11 (iberschritten ist.

(...)”



Aus der diesem Schreiben beigefligten Tabelle ergibt sich ein Einzellizenzsatz von 2 %.

Der Antragsgegner hatte zu diesem Schreiben der Antragstellerin mit Schreiben vom

21. Februar 2010 Stellung genommen.

Daraufhin hatte die Antragstellerin mit Schreiben vom 05. Mé&rz 2010 auszugsweise Fol-

gendes mitgeteilt:

(...) unter Bezugnahme auf ihr Schreiben vom 21.02.2010 erhalten Sie zu Punkt 1
(...)

Zu Punkt 2 (...) hat das Unternehmen {(...) nach Priifung entschieden, dass die Abstaf-

felung des Bezugsumsatzes kiinftig auf Jahresbasis und nicht kumuliert erfolgt.

Hieraus ergibt sich eine Neuberechnung der Erfindervergiitung fiir die Vergiitungs-
jahre 2004 — 2008 (...) Details zur Berechnung lhrer persénlichen Verglitung entneh-

men Sie bitte den beigefiigten Verglitungstabellen {(...)
Fiir Riickfragen steht die Patentabteilung gerne zur Verfiigung. (...)“

Die Antragstellerin hat die ab dem Jahr 2009 entstandenen Umsétze (einschlielich des

Jahres 2016) in gleicher Weise abgerechnet und ausbezahlt.

Mit Schreiben vom 11. Juni 2018 hat die Antragstellerin den Antragsgegner gebeten, fir
ab dem Jahr 2017 entstandene Umsatze in eine neue Vergitungsregelung einzuwilligen,
was der Antragsgegner jedoch nicht getan hat. Die Antragstellerin hat daraufhin die

Schiedsstelle angerufen.

Die Antragstellerin hat zum Hintergrund des Begehrs auf Anpassung vorgetragen, dass im
Jahr 2010 eine Nachfolge(...) unter dem Projektnamen ,,(...)“ in Entwicklung gewesen sei,
die die (...) im Jahr 2013 hatte ablosen sollen. Diese (...) hatte als vollstdndige Neuentwick-
lung von der streitgegenstandlichen Diensterfindung keinen Gebrauch mehr gemacht.
Das Projekt hatte jedoch in weit fortgeschrittenem Stadium wegen nicht I6sbarer techni-
scher Probleme (...) abgebrochen werden missen. Alternativ habe man deshalb kurzfristig
die Modernisierung und Weiterentwicklung der bestehenden (...) in Angriff genommen.

Das daraus entstandene (...)-Nachfolgeprodukt, die (...), sei dann 2017 auf den Markt ge-



kommen. Die (...) mache nach wie vor von der streitgegenstandlichen Diensterfindung Ge-
brauch. Weggefallen sei hingegen ein weiteres bisher als gleichwertig zur Diensterfindung

behandeltes Schutzrecht. Es seien aber zwei weitere neue Schutzrechte hinzugekommen.

Auf Grundlage dieses Sachvortrags hat die Antragstellerin im Schiedsstellenverfahren ei-
nen Anspruch auf Anpassung nach § 12 Abs. 6 ArbEG geltend gemacht und sich hilfsweise
auf den Einwand der Unbilligkeit nach § 23 ArbEG berufen. Sie strebt fiir das Umsatzjahr
2017 und die Zukunft eine Neuberechnung des Erfindungswerts hinsichtlich der Abstaffe-

lung und des Lizenzsatzes an.

Der Antragsgegner hat dagegen eingewandt, dass die Antragstellerin die Verglitung der
Diensterfindung im Jahr 2010 einseitig festgesetzt habe und nicht belegt sei, dass diese
Festsetzung bewusst aufgrund einer nur noch kurzen Nutzungszeit erfolgt sei. Es moge
zwar zutreffend sein, dass im Jahr 2010 bereits das Projekt (...) existiert habe. Er bestreite
aber, dass bereits im Zeitpunkt der Festsetzung der Vergiitung im Jahr 2010 der Termin

zur Markteinfihrung festgestanden habe.

(...)

lll. Wertung der Schiedsstelle

1. Berufung der Antragstellerin auf § 23 ArbEG — Unbilligkeit

Die Antragstellerin hat sich erstmals mit Schriftsatz vom 19. Februar 2019 darauf beru-
fen, dass die nach § 12 Abs. 1 ArbEG festgestellte Verglitung der dem Patent (...) zu
Grunde liegenden Diensterfindung in erheblichem Maf3e unbillig und damit unwirksam

gemal § 23 Abs. 1 ArbEG sei.

Der Schriftsatz wurde dem Antragsgegner von der Schiedsstelle am 26. Februar 2019 zu-

gestellt.

Nach § 23 Abs. 2 ArbEG kdonnen Arbeitnehmer wie auch Arbeitgeber die Unbilligkeit al-
lerdings nur bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhaltnis-

ses dem anderen Teil gegentiber wirksam geltend machen.



Das Arbeitsverhaltnis des Antragsgegners mit der Antragstellerin hat rechtlich am

31. Dezember 2009 geendet, weshalb die Geltendmachung der Unbilligkeit am 26. Feb-

ruar 2019 nicht innerhalb der vom Gesetz aus Griinden der Rechtssicherheit vorgesehe-
nen Sechsmonatsfrist erfolgte. Die Geltendmachung der Unbilligkeit ist somit nicht wirk-
sam, weshalb eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Unbilligkeitseinwand nicht

weiterfuhrt.

Daran andert auch die anschlieBende Anstellung des Antragsgegners bei der konzern-
verbundenen ,X“ GmbH & Co. KG nichts. Denn bei dieser handelt es sich zum einen um
eine andere juristische Person und auch nicht um die Rechtsnachfolgerin der Antragstel-
lerin. Und zum anderen war der Antragsgegner dort nicht als Arbeitnehmer beschaftigt,
sondern als Geschaftsfiihrer angestellt. Als solcher reprasentierte er dieses Unterneh-
men gemald §§ 35 Abs. 1 S. 1 GmbHG, 164 HGB als Arbeitgeber. Somit konnten die Be-
teiligten das Vorliegen der Unbilligkeit unbelastet von den Bindungen aus dem bis zum
31. Dezember 2009 bestehenden Arbeitsverhaltnis prifen und eine etwaige Geltendma-
chung erwagen. Dies gilt umso mehr, als bereits die Feststellung der Vergiitung im Feb-
ruar / Marz 2010 unbelastet von den Bindungen aus dem bis zum am 31. Dezember

2009 bestehenden Arbeitsverhaltnis erfolgte.

Die Tatsache, dass der Antragsgegner seit (...) wieder bei der Antragstellerin als Arbeit-
nehmer beschaftigt ist, ist somit fir die gesetzliche Frist zur wirksamen Berufung auf die
Unbilligkeit nicht mehr relevant, sondern ware es nur dann, wenn die Feststellung der

Verglitung nach § 12 Abs. 1 ArbEG erst am oder nach diesem Tag erfolgt ware.

. Einordnung des Verhaltens der Beteiligten von 2010 - 2017

Hinsichtlich des von der Antragstellerin geltend gemachten Anpassungsanspruchs nach
§ 12 Abs. 6 ArbEG ist zundchst die von den Beteiligten geschaffene Ausgangssituation zu

klaren.

Die Beteiligten gehen davon aus, dass die Antragstellerin mit Schreiben vom 11. Februar
2010 und 5. Marz 2010 die Vergiitung der der dem Patent (...) zu Grunde liegenden

Diensterfindung einseitig abschlieBend festgesetzt hat.



Eine Festsetzung ist dann gegeben, wenn das Schreiben des Arbeitgebers inhaltlich ein-
deutig erkennen lasst, dass der Arbeitgeber eine verbindliche Festsetzung der Vergi-
tung vornimmt, der Arbeitgeber also die Vergutung fiir sich verbindlich und abschlie-
Bend festlegt. Das muss fur den Arbeitnehmer schon im Hinblick auf den Anlauf der
Frist, innerhalb derer er nach § 13 Abs. 4 ArbEG Widerspruch einlegen kann, um zu ver-
hindern, dass die Festsetzung verbindlich wird, zweifelsfrei erkennbar sein. Entspre-
chende Schreiben des Arbeitgebers sind deshalb im Wege der Auslegung nach den

§§ 133, 157 BGB von einem unverbindlichen Vorschlag, einem Verglitungsangebot oder

einer bloRen Berechnung abzugrenzen.

Das Schreiben der Antragstellerin vom 11. Februar 2010 beginnt mit der Einleitung
(...) beigefiigt erhalten Sie die Tabelle zur Berechnung der Arbeitnehmererfinderver-
glitung fiir das Patent (...) betreffend die Vergiitungsjahre 2004 bis 2008. (...)” und en-

det mit dem Satz , Fiir Riickfragen steht die Patentabteilung Ihnen gerne zur Verfii-
gung”.

Weder dieser Wortlaut noch die inhaltlichen Ausfiihrungen der Antragstellerin zu den
einzelnen Verglitungsfaktoren geben nach Auffassung der Schiedsstelle auch nur an-

deutungsweise einen Hinweis darauf, dass das sozusagen das letzte Wort der Antrag-
stellerin war. Das Schreiben stellt dementsprechend lediglich ein Verglitungsangebot

nach § 145 BGB dar.

Das bestatigt auch der weitere Verlauf eindeutig. Denn der Antragsgegner hat sich mit
dem der Schiedsstelle nicht vorliegenden Schreiben vom 21. Februar 2010 dazu gedu-
Bert und offensichtlich zu dem Punkt Anteilsfaktor eine Verstandnisfrage gestellt und zu
dem Punkt Abstaffelung eine abweichende Vorstellung geduRert. Gegebenenfalls wird

dieses Schreiben als ein Gegenangebot i.S.v. § 145 BGB anzusehen sein.

Die Antragstellerin hat daraufhin mit Schreiben vom 5. Marz 2010 den Anteilsfaktor er-
lautert und von der im ersten Angebot enthaltenen kumulierten Abstaffelung auf eine
jahrliche Abstaffelung der Umsatze umgestellt. Sollte man nicht bereits darin eine An-
nahme eines Angebots des Antragsgegners sehen, so ware dies als erneutes Angebot
und aus den bereits genannten Griinden nicht als eine Festsetzung zu qualifizieren. Das
hatte der Antragsgegner in der Folge zumindest durch konkludentes Handeln in Form

einer widerspruchsfreien Entgegennahme der Verglitungszahlungen angenommen.



Somit haben die Beteiligten im Jahr 2010 eine Verglitungsvereinbarung getroffen.

. Gegenstand der Vergiutungsvereinbarung

Ausweislich des Wortlauts der Schreiben vom 11. Februar 2010 und 5. Marz 2010 samt
Anlagen haben die Beteiligten eine Vereinbarung tGber samtliche Vergiitungsfaktoren,
die zur Ermittlung einer angemessenen Erfindungsvergiitung benétigt werden getroffen,
namlich Anteilsfaktor, Miterfinderanteil und Erfindungswert. Diese Festlegungen erfolg-
ten fir die Umsatze 2004 — 2008 und fiir zukiinftige Umsatze, wie sich aus dem Schrei-

ben vom 21. Februar 2010 ergibt (,, kiinftig”).

Hinsichtlich der Ermittlung des Erfindungswerts ergeben sich aus dem Wortlaut der Ver-

einbarung folgende Parameter.

e BezugsgroRe sind (...) % der (...).
e Der marktubliche Einzellizenzsatz betragt 2 %.

e Der Lizenzsatz wird auf die Halfte der BezugsgrofRenumsatze angewandt, da
diese von der streitgegenstandlichen Diensterfindung und einer weiteren Diens-

terfindung in gleicher Weise gepragt wird.

e Es wird jahrlich abgestaffelt, wobei die Werte der RL Nr. 11 Anwendung finden.

Hinsichtlich der Abstaffelung hatte die Antragstellerin ausweislich des Schreibens vom
11. Februar 2010 zunachst beabsichtigt, nach RL Nr. 11 den BezugsgrofRenumsatz
kummuliert abzustaffeln. Damit war der Antragsgegner offensichtlich jedoch nicht ein-
verstanden, was er wohl unter Punkt zwei seines Schreibens vom 21. Februar 2010 zum
Ausdruck gebracht hat. Erst daraufhin hat die Antragstellerin entschieden, die Vergi-
tung auf Grundlage einer jahrlichen Abstaffelung zu berechnen und dies dem Antrags-

gegner mit Schreiben vom 5. Marz 2010 mitgeteilt.

Somit haben die Beteiligten ausschlieBlich eine Verglitungsvereinbarung tiber die Hohe
des Erfindungswerts getroffen, der der Antragstellerin aus den Umsatzen mit dem , A-

Produkt” zugeflossen ist und zuflieRt. Hinsichtlich anderer Produkte, insbesondere hin-
sichtlich des Uiberarbeiteten Nachfolgeprodukts ,,B“, enthalt die Vereinbarung keinerlei

Aussagen, so dass hieriiber noch Gberhaupt keine Vereinbarung besteht.



4. Anpassungsanspruch nach § 12 Abs. 6 ArbEG

GemalR § 12 Abs. 6 ArbEG kénnen Arbeitgeber und Arbeitnehmer voneinander die Ein-
willigung in eine andere Regelung der Verglitung verlangen, wenn sich Umstande we-
sentlich andern, die fir die urspriinglich gefundene Vergitungsregelung maRgebend

waren.

§ 12 Abs. 6 ArbEG erfasst somit Sachverhalte, in denen eine Vergiitungsvereinbarung
abgeschlossen wurde, die aufgrund spater eingetretener Veranderungen nicht mehr
haltbar erscheint. Gemeint sind nach dem eindeutigen Wortlaut der Norm nur solche
Falle, in denen die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bestehenden Vorstellungen
von in der Zukunft eingetretenen tatsachlichen Ereignissen vollig tiberholt werden, z.B.
wenn sich zukiinftige Umsatze aufgrund von nach Vertragsschluss eingetretenen unvor-
hergesehenen Ereignissen zum wesentlichen Nachteil eines Beteiligten ganz anders ent-
wickeln, als dies bei Abschluss der Vergitungsvereinbarung vorhergesehen werden

konnte.

Im vorliegenden Fall gab es bei der Antragstellerin zu dem Zeitpunkt, zu dem die Vergi-
tungsvereinbarung abgeschlossen wurde, unstreitig ein Projekt, das zum Ziel hatte, das
erfindungsgemaRe ,A-Produkt” vollstandig abzuldsen. Mit Einflihrung dieses neuen Pro-

dukts waren Verglitungsanspriiche des Antragsgegners vollstandig entfallen.

Nachdem dieses Projekt gescheitert ist und stattdessen das erfindungsgemaRe , A-Pro-
dukt” weiterentwickelt werden musste, ist in jedem Fall nach Vertragsschluss ein Ereig-
nis eingetreten, das die Beteiligten bei Vertragsschluss so nicht vorhergesehen hatten

und das mafigeblich Einfluss auf die Umséatze mit ,,A-Produkten” genommen hat.

Es ist auch vollkommen schliissig, dass das Entwicklungsprojekt auf einen bestimmten
Abschlusszeitpunkt und Markteinfihrungszeitpunkt ausgerichtet war. Denn ein unter-
nehmerisch handelnder Marktteilnehmer kann sich bereits aus Kostengriinden kein an-
deres Vorgehen leisten. Die Antragstellerin ist ein auf dem Weltmarkt tatiges im Wett-
bewerb stehendes inhabergefiihrtes Familienunternehmen mit weniger als 1.000 Mitar-
beitern in Deutschland, verfiigt somit nicht tiber Ressourcen im Uberfluss, die es erlau-
ben wiirden, abstrakte Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durchzufiihren. Das streit-

gegenstandliche Produkt ist Gberdies ein Kernprodukt des Unternehmens. Es erscheint



vor diesem Hintergrund vollig lebensfremd, dass ein Entwicklungsprojekt zu diesem
Kernprodukt nicht mit entsprechend terminierten Projektzielen durchgefiihrt wiirde.
Dabei kann es dahingestellt bleiben, in welchem Jahr das neue Produkt eingefiihrt wer-

den sollte.

Denn es kommt nur darauf an, ob die von der Antragstellerin dem Antragsgegner ange-
botenen Vergiitungsfaktoren von der Uberzeugung getragen waren, dass die Vergi-

tungspflicht absehbar enden wiirde.

So erklart sich auch, dass die Antragstellerin auf Intervention des Antragsgegners hin
nicht an der urspriinglich beabsichtigten und von den Vergitungsrichtlinien vorgesehe-
nen kumulierten Abstaffelung festgehalten hat, sondern abweichend davon eine jahrli-
che Abstaffelung angeboten hat. Sie ist dem intervenierenden Antragsgegner damit ent-
gegengekommen und hat damit seine Zustimmung zur Vergiitungsvereinbarung er-
reicht. Daraus kann nach Auffassung der Schiedsstelle aber keinesfalls gefolgert werden,
dass bei der Antragstellerin jahrliche Abstaffelungen marktiblich seien. Dafiir liefert der
Sachverhalt keine Anhaltspunkte. Vielmehr hatte die Antragstellerin zunachst eine ku-
mulierte Abstaffelung angestrebt. Als einzige schllssige Erklarung fiir das Angebot einer
jahrlichen Abstaffelung anstelle einer kumulierten kommt das absehbare Ende der Ver-
gltungspflicht in Betracht, da andernfalls fir die Zukunft mit vollig anderen Verglitungs-

verpflichtungen hatte kalkuliert werden mussen.

Die Schiedsstelle geht deshalb davon aus, dass das Scheitern der Markteinfihrung des
neuentwickelten Produkts eine nachtriglich eingetretene Anderung der Umstinde dar-

stellt, die fir den Abschluss der Vergltungsvereinbarung mafRgeblich waren.

Ein Anpassungsanspruch ist in einem solchen Fall dann gegeben, wenn diese Anderung
wesentlich war. Im vorliegenden Fall sind allein in den Jahren 2013 bis 2016 Umsétze
mit der unstreitigen BezugsgroRe in Hohe von (...) € angefallen, obgleich in diesem Zeit-
raum eigentlich (iberhaupt keine derartigen Umsatze mehr erwartet worden waren.
Selbst wenn man diese Umsatze halbiert, da sich dies Umsatze auf zwei Erfindungen ver-
teilt haben, so kommt man immer noch zu einem Umsatz von (...) €. Staffelt man allein
diesen Umsatz unberiihrt von den bereits zuvor aufgelaufenen Umséatzen nach der

RL Nr. 11 ab, so verbleibt ein Umsatz von (...) €. Tatsachlich hat die Antragstellerin in die-



sem Zeitraum aufgrund der jahrlichen Abstaffelung aber einen mehr als doppelt so ho-
hen Umsatz von (...) € der Verglitungsberechnung zu Grunde gelegt. Dies zeigt auf, dass

die eingetretenen veranderten Umstande auch wesentlich waren.

Somit hat die Antragstellerin zweifelsfrei einen Anpassungsanspruch gegen den Antrags-

gegner.

Nachdem nach § 12 Abs. 6 S. 2 ArbEG eine Riickzahlung bereits geleisteter Vergiitung
nicht zulassig ist, bleibt die bereits fiir bis zum Jahr 2016 erzielte Umsatze gezahlte Ver-
glitung unberiihrt. Da die Verglitung jeweils nachlaufig zum abgelaufen Geschaftsjahr
fallig wird, ist die Verglitung der Umsétze des Jahres 2017 im Jahr 2018 fallig geworden.
Die Antragstellerin hat diese Verglitungsabrechnung jedoch nicht mehr durchgefiihrt.
Nachdem sie stattdessen mit Schreiben vom 11. Juni 2018 den gegebenen Anpassungs-
anspruch zu Recht geltend gemacht hat, ist die Verglitungsberechnung gemaf

§ 12 Abs. 6 ArbEG fir die ab dem Jahr 2017 auflaufenden Umséatze anzupassen.

. Vorschlag einer Vergiitungsregelung

Fiir die Umséatze mit ,,A-Produkten” besteht wie aufgezeigt die Notwendigkeit, die Ver-
gutungsberechnung ab dem Umsatzjahr 2017 anzupassen. Fir Umsdtze mit den weiter-
entwickelten von weiteren Schutzrechten Gebrauch machenden ,,B-Produkten” besteht
ausweislich des Wortlauts der bestehenden Vergiitungsvereinbarung bislang Giberhaupt
keine Vergutungsregelung. Darlber hinaus ergibt sich aus der Verfahrensakte, dass auch

Umsatze mit ,C-Produkten” gemacht werden.

Die Schiedsstelle schlagt deshalb hinsichtlich dieser drei Nutzungen im Folgenden eine

ab dem Umsatzjahr 2017 geltende Verglitungsregelung vor.

Einig sind sich die Beteiligten bereits dahingehend, dass zukiinftig ein Lizenzsatz von
1,5 % auf eine BezugsgroBe von (...) % aller Produkt-Umsatze der Ermittlung des Erfin-

dungswerts zu Grunde gelegt werden soll.
Somit bleibt nur noch die Frage der Abstaffelung zu klaren.

Abstaffelung bedeutet, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen reduziert

wird. Die Antragstellerin fertig Produkte in sehr hohen Stiickzahlen. Bei hohen Stilickzah-
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len ist die Abstaffelung der Ausgangslizenzsatze regelmalig auch Gegenstand eines Li-
zenzvertrages (in der Praxis aus Griinden der vereinfachten Berechnung mit identischem
Ergebnis rechnerische ErmaRigung der relevanten Umsatze fiir die Berechnung der Li-
zenzgebiihr), weshalb dies auch bei er Ermittlung des Erfindungswerts Beriicksichtigung
finden muss. Die Abstaffelung hat den Hintergrund, dass ein vernlnftiger Lizenzgeber
seine Erfindung schon im Eigeninteresse vorrangig an ein Unternehmen lizenzieren wird,
das aufgrund seiner Marktposition hohe bis sehr hohe Umséatze erwarten lasst. Damit
verbunden ist dann auch das Zugestandnis im Lizenzvertrag zu einer Reduzierung (Ab-
staffelung) des Lizenzsatzes ab regelmaRig liber die Laufzeit kumulierten Umsatzgren-
zen, da ein solches Unternehmen eben nicht nur aufgrund der neuen technischen Lehre,
sondern auch aufgrund seiner Marktposition in der Lage ist, hohe Umsatze zu generie-
ren. Denn letztlich wird ein Lizenzgeber auf diese Art und Weise im Ergebnis gleichwohl
hohere Lizenzeinnahmen erzielen, als wenn er seine Erfindung an ein nicht entschei-
dend im Markt verhaftetes Unternehmen lizenziert und dafiir keine Abstaffelung des Li-
zenzsatzes vereinbart. Die RL Nr. 11 macht ihrem Wortlaut nach eine Abstaffelung zwar
von der Ublichkeit in den verschiedenen Industriezweigen abhingig. Jedoch hat der
BGH! deutlich gemacht, dass die Frage der Abstaffelung von hohen Umsitzen 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 Vergiitung angezeigt ist, somit auch unabhingig vom Nachweis der Ub-
lichkeit im entsprechenden Industriezweig entschieden werden kann. Vor diesem Hin-
tergrund ist es standige Schiedsstellenpraxis, eine Kausalitatsverschiebung als Voraus-
setzung fiur eine Abstaffelung geniligen zu lassen. Dem liegt der Gedanke zu Grunde,
dass bei hohen Umsatzen die Kausalitat hierfiir von der Erfindung weg zu anderen Fak-
toren verlagert sein kann. Dann ware eine Erfinderverglitung aus den ungekiirzten vol-
len Umsadtzen unangemessen, weil die Erfindung an sich hierfir nicht mehr die Ursache
war. Die Antragstellerin ist heute ein global tatiges Unternehmen, das mit den bereits
vor Jahrzehnten entwickelten streitgegenstandlichen Produkten grof$ und bekannt ge-

worden ist. Dementsprechend genieRt das Unternehmen einen herausragenden Ruf, der

1 Entscheidung vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86- Vinylchlorid.
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sich auch daran zeigt, dass der Name (...) fiir Endverbraucher als Synonym fiir (...) wahr-

genommen wird.

Es ist fiir die Schiedsstelle deshalb unzweifelhaft, dass die Antragstellerin auch, wenn
nicht sogar vor allem aufgrund dieser Tatsache und nicht nur wegen der Erfindung jahrli-

che Umsatze von weit Giber 100.000.000 € mit (...) macht.

Die Abstaffelungstabelle nach RL Nr. 11, die eine Uiber die Jahre kumulierte Betrachtung
der Umsadtze vorsieht, tragt dem sachgerecht Rechnung und setzt deshalb den Erfin-
dungswert in ein angemessenes Verhaltnis zur Bedeutung der Erfindung. Eine jahrliche
Abstaffelung wiirde den aufgezeigten Uberlegungen hingen nicht hinreichend Rechnung
tragen, denn die Kausalitatsverschiebung beginnt nicht jedes Jahr von Neuem, sondern

verstarkt sich im Laufe der Jahre immer mehr.

Um dem Antragsgegner jedoch entgegen zu kommen, schldgt die Schiedsstelle vor, die ku-

mulierte Abstaffelung erst mit dem Umsatzjahr 2017 beginnen zu lassen. (...).
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