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Leitsdtze (nicht amtlich):

1. Dasich die Hochstschutzdauer von Patent und Gebrauchsmuster erheblich unterschei-

den, ist eine Gebrauchsmusteranmeldung zur Erfiillung der Schutzrechtsanmeldepflicht
des Arbeitgebers nach § 13 Abs. 1 S. 2 ArbEG nur dann ausreichend, wenn dies bei ver-
standiger Wiirdigung der Verwertbarkeit der Erfindung zweckdienlicher erscheint.
Hinsichtlich der Frage der Nutzung der einzelnen Schutzrechte hat der Erfinder einen
Auskunftsanspruch gegen den Arbeitgeber, von dem sich dieser nicht mit der Einlassung
exkulpieren kann, dass ein GroRteil von Unterlagen zum Geschaftsbetrieb vernichtet sei
und es nicht zu kldren sei, welche Papierunterlagen wo noch verfligbar seien.

Verletzt der Arbeitgeber seine Informationspflicht (iber seine Schutzrechtsaufgabeab-
sicht nach § 16 Abs. 1 ArbEG, kann dies die Grundlage fiir einen Schadensersatzanspruch
des Erfinders gegen den Arbeitgeber nach § 823 Abs.2 BGB i.V.m. § 16 ArbEG sein.

Ist es dem Arbeitgeber tatsachlich nicht mehr moglich ist, vollstandige Auskiinfte Giber
jeweilige Nutzungsumfange zu erteilen, kann es fir eine Schatzung der entgangenen
Nutzungsvergiitung fur den Erfinder zusammen mit der Verletzung der Mitteilungs-

pflicht der Aufgabeabsicht und der Nichtanmeldung von Patenten sinnvoll sein, den Er-



findungswert fur nicht benutzte (Vorrats-) Erfindungen liber die volle Laufzeit von Pa-
tenten mit dem Faktor 4 auf einen geschatzten Erfindungswert fiir benutzte Patente

hochzurechnen.

5. Hat der Erfinder tatsachlich tiber Jahre wiederholt um Klarung der Verglitungsfragen
beim Arbeitgeber nachgesucht, ist fiir eine Verwirkung der Vergitungsanspriche kein

Raum.

Begriindung

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

Il. Sachverhalt

Der Antragsteller war bis zum 31.12.2006 bei der Rechtsvorgangerin der Antragsgegnerin
als Ingenieur in der Produktentwicklung beschaftigt und ist als Miterfinder an den den

Schutzrechten A, B, C, D und E zu Grunde liegenden Diensterfindungen beteiligt.

Er macht fir diese Diensterfindungen Verglitungsanspriiche geltend und geht davon aus,
dass die Antragsgegnerin von der jeweiligen technischen Lehre Gebrauch gemacht habe

oder noch mache.

Weiterhin geht er davon aus, dass er Schadensersatzanspriiche habe, weil die Antrags-
gegnerin das Patent B fallen gelassen habe, ohne ihn lber die Aufgabeabsicht zu unter-
richten. AuBerdem macht der Antragsteller hinsichtlich der den Gebrauchsmustern D und
E zu Grunde liegenden Diensterfindungen geltend, dass die Antragsgegnerin diese zur Er-

teilung von Patenten hatte anmelden mussen.

Hinsichtlich der vermuteten Nutzung hat der Antragsteller Anspruch auf Auskunft geltend

gemacht.

Die Antragsgegnerin hat ihren Ausfiihrungen vorangestellt, dass ein Grof3teil von Unterla-
gen zum Geschaftsbetrieb vernichtet sei und es nicht zu klaren sei, welche Papierunterla-

gen wo noch verfiigbar seien.



Sie hat die Einrede der Verjahrung erhoben und Verwirkung geltend gemacht.

Hinsichtlich des Patents A hat sie vorgetragen, dies nach den ihr zur Verfligung stehenden
Informationen nicht benutzt zu haben und darauf verwiesen, dass der Antragsteller nicht

vorgetragen habe, in welchen Produkten dies konkret verwendet worden sei.

Hinsichtlich des Patents B hat sie eine Verglitung von 7.000 € angeboten, allerdings im
Hinblick auf den anstehenden erheblichen Aufwand bei der Sachverhaltsermittlung zur
Bedingung gemacht, den Streitfall damit insgesamt ohne weitere Sachverhaltsermittlung

sofort abzuschlieRen.

Hinsichtlich des Patents C hat sie vorgetragen, dass dieses nicht in Deutschland benutzt

worden sei. Der Antragsteller ist dem entgegengetreten.

Hinsichtlich der Gebrauchsmuster D und E hat sie vorgetragen, diese nach den ihr zur Ver-
figung stehenden Informationen nicht benutzt zu haben und darauf verwiesen, dass der
Antragsteller nicht vorgetragen habe, in welchen Produkten dies konkret verwendet wor-

den sei.

Zuletzt hat sie vorgetragen, dass es ihr nicht gelungen sei, weitere Informationen zusam-
menzutragen und dass diese Bemiihungen aufgrund fehlender Erfolgsaussichten einge-

stellt worden seien.

Zu weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den schriftsatzlich vor-

getragenen Sach- und Streitstand verwiesen.

Wertung der Schiedsstelle

1. Verglitungsanspruch und Vergitungsberechnung

Der Antragsteller hat nach § 9 Abs. 1 ArbEG dem Grunde nach einen Vergitungsan-
spruch, da die Antragsgegnerin die Rechte an den Diensterfindungen offensichtlich un-

streitig nach den §§ 6, 7 ArbEG durch Inanspruchnahme erworben hat.

Die Hohe des Vergiltungsanspruchs ist gemald § 9 Abs. 2 ArbEG von der wirtschaftli-
chen Verwertbarkeit der Diensterfindung und den Aufgaben und der Stellung des Ar-

beithehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der



Diensterfindungen abhangig. Hieraus ergeben sich fiir die Bemessung der Verglitungs-
hohe die Tatbestandsmerkmale Erfindungswert (auf Miterfinderanteile aufzuteilen)
und Anteilsfaktor. Die angemessene Arbeitnehmererfindervergiitung nach

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

wert x Miterfinderanteil x Anteilsfaktor.

Der Erfindungswert (,,wirtschaftliche Verwertbarkeit der Diensterfindung”) ergibt sich
aus den Vorteilen, die dem Arbeitgeber durch die tatsachlich realisierte Verwertung

der Diensterfindung zugeflossenen sind bzw. zuflieBen?.

Der Anteilsfaktor (,,Aufgabe und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der
Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung®) berucksichtigt, 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 Verfligung. 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 fir die Problemlésung typischerweise auf positive wie negative
technische Erfahrungen zurlickgreifen, 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

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



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 beitragt?. Dem-
entsprechend liegt der Anteilsfaktor von Ingenieuren nach den langjahrigen Erfahrun-
gen der Schiedsstelle regelmaRig im Bereich von 10 % bis 16,5 %, jedenfalls aber unter

20 %.

Ausgangspunkt fur die Ermittlung des Erfindungswerts ist die Wirkung, die die Erfin-
dung gegeniiber dem Stand der Technik entfaltet. Denn der Arbeitgeber hat durch die
Inanspruchnahme (§ 6 ArbEG) der Diensterfindung und die damit verbundene Uberlei-
tung (§ 7 ArbEG) das urspriinglich dem Arbeitnehmer nach § 6 PatG zustehende Recht
auf das Patent (Monopolrecht) vom Arbeitnehmer erlangt. Dementsprechend kniipft
der Erfindungswert gemafR § 2 ArbEG an eine patentfahige Erfindung und damit daran
an, wie sich die geschiitzte technische Lehre im Vergleich zum Stand der Technik konk-

ret technisch und wirtschaftlich fiir den Arbeitgeber auswirkt.

Bei einer Lizenzierung oder einem Verkauf einer Diensterfindung gibt die Hohe der Li-
zenzgebiihren bzw. des Kaufpreises konkrete Hinweise darauf, welchen Wert das Mo-
nopolrecht fir den Arbeitgeber hat. Solche Einnahmen sind im Schiedsstellenverfahren

jedoch nicht bekannt geworden.

Bei der hier streitigen Eigennutzung von Diensterfindungen erhalt der Arbeitgeber
keine derartigen Zahlungen. Vielmehr hat der Arbeitgeber durch die tatsachliche Be-
nutzung von Diensterfindungen vom Monopolrecht abhdngige geldwerte Vorteile.
Denn hatte der Arbeitgeber das Recht zur Nutzung der technischen Lehre nicht im Rah-
men der §§ 5 — 7 ArbEG von seinem Arbeitnehmer Gibernommen, muisste er fir deren
Nutzung aufgrund der Tatsache, dass sie monopolgeschitzt ist, Zahlungen an einen
Dritten leisten. Deshalb ergibt sich bei einer Eigennutzung von Diensterfindungen der
Erfindungswert aus der Hohe dieser fiktiven Zahlungen (= Marktpreis der Erfindung).
Da es sich aber um rein fiktive Zahlungen handelt, kann deren H6he nur abgeschatzt

werden.

2 Vgl. OLG Diisseldorf vom 09.10.2014, Az. 1-2 U 15/13, 2 U 15/13.



Flr diese Abschatzung kommen gemald § 11 ArbEG i.V.m. RL Nr. 3 grundsatzlich drei
verschiedene Methoden in Betracht, namlich die Ermittlung mit der Methode der Li-
zenzanalogie, die Ermittlung nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen oder eine
freie Schatzung. Im Ergebnis wird letztlich bei allen drei Methoden geschatzt, weshalb
alle drei Methoden bei richtiger Anwendung zum gleichen Schatzergebnis flihren mis-
sen. Denn gesucht wird der realistische Marktpreis und nicht die Methode, die ver-
meintlich zum Wunschergebnis fihrt. Daher ist im jeweiligen Einzelfall stets der Me-
thode der Vorzug einzurdumen, bei der die Schatzung des Marktpreises der Erfindung
und damit des Erfindungswerts auf der belastbarsten Grundlage erfolgt und die des-

halb zum realitdtsnachsten Schatzergebnis fihrt.

Das ist nach standiger Schiedsstellenpraxis und standiger Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs regelméRig die Lizenzanalogie3, wenn die erfindungsgeméaRe Lehre zu Um-
satzgeschaften in Bezug gesetzt werden kann. Denn dann kénnen erfindungsbezogene
Nettoumsatze und ein marktiblicher Lizenzsatz als belastbare Bezugspunkte fiir die
Nachbildung von Lizenzvertragen herangezogen werde, die die Starke der jeweiligen

Monopolstellung des Schutzrechtsinhabers aufzeigen.

2. zur Verjahrungseinrede der Antragsgegnerin und zur Verwirkung

Die Antragsgegnerin hat sich auf Verjahrung der vom Antragsteller geltend gemachten
Verglitungsanspriiche berufen. Soweit dieser Einwand durchgreifen sollte, ware die
Antragsgegnerin nach § 214 Abs. 1 BGB berechtigt, Verglitungszahlungen an den An-

tragsteller zu verweigern.

Nach § 199 Abs. 4 BGB verjahren Verglitungsanspriiche ohne Riicksicht auf die Kennt-
nis oder die grob fahrldssige Unkenntnis des Anspruchsberechtigten tGber die den An-

spruch begriindenden Umstéande in zehn Jahren von ihrer Entstehung an.

Der Vergltungsanspruch des Arbeitnehmererfinders entsteht der Héhe nach mit sei-
ner Falligkeit nachlaufig zum abgelaufenen Geschaftsjahr. Somit entstehen Vergi-
tungsanspriiche fir eine Benutzung einer Diensterfindung im Jahr 2006 im Jahr 2007

und verjahren ohne Riicksicht auf die Kenntnis oder die grob fahrldassige Unkenntnis

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



nach 10 Jahren im Jahr 2017. Die Anrufung der Schiedsstelle nach dem Gesetz tiber Ar-
beitnehmererfindungen hemmt die Verjahrung (§§ 203, 209 BGB) in entsprechender

Anwendung des § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB*. Die Schiedsstelle wurde im August 2017 ange-
rufen. Im Hinblick auf die zehnjahrige Verjahrungsfrist sind daher lediglich Vergitungs-

anspriiche verjahrt, die auf Umsatzen im Jahr 2005 und davor beruhen.

Deshalb ist weiterhin ist zu kldren, ob sich die Antragsgegnerin auch wirksam auf die
regelmalige dreijahrige Verjahrungsfrist flr Verglitungsanspriiche nach § 195 BGB be-
rufen kann. Auch fir diese Verjahrungsfrist ist der Anknipfungspunkt jeweils das Fal-

ligwerden des Vergitungsanspruchs im auf die Nutzung folgenden Geschaftsjahr.

Voraussetzung der dreijahrigen Verjahrungsfrist ist gemafd § 199 Abs. 1 Nr. 1, 2 BGB,

dass der Arbeitnehmer Kenntnis von den anspruchsbegriindenden Umstanden hat.

Das ist nach der standigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann der Fall,
wenn dem Arbeitnehmer aufgrund der ihm bekannten oder aufgrund grober Fahrlas-
sigkeit unbekannt gebliebenen Tatsachen zugemutet werden konnte, zur Durchsetzung
seiner Anspriiche gegen die Arbeitgeberin aussichtsreich, wenn auch nicht risikolos
Klage zu erheben. Dazu ist es nicht erforderlich, den Anspruch abschlieBend beziffern
zu konnen. Es geniigt, wenn der Arbeitnehmer eine Feststellungsklage oder im Falle,
dass er fiir die Bezifferung noch Angaben vom Arbeitgeber benétigt, Stufenklage erhe-

ben konnte>.

Die Kenntnis der Tatsachen, auf denen der arbeitnehmererfinderrechtliche Vergii-
tungsanspruch beruht, muss dazu nicht alle Einzelheiten zu Art, Umfang und exakter
Hohe des jeweiligen Vergitungsanspruchs umfassen. Ebenso wenig kommt es grund-
satzlich nicht auf eine zutreffende rechtliche Wiirdigung dieser Umstande durch den
Arbeitnehmererfinder an. Es reicht aus, dass der Arbeitnehmer die anspruchsbegriin-
denden Tatsachen zumindest in den wesentlichen Grundzligen bzw. Grunddaten
kennt. Das sind grundsatzlich die Erfinder-/Miterfindereigenschaft des Anspruchsbe-

rechtigten, der Charakter als Dienst- oder freie Erfindung, die erfolgte Inanspruch-

4 BGH vom 26.11.2013 — Az.: X ZR 3/13 — Profilstrangpressverfahren.
5Vvgl. BGH vom 16. Mai 2017, X ZR 85/14 — Sektionaltor 2; BGH vom 10. Mai 2012, | ZR 145/11 — Fluch der Kari-
bik.



nahme, sowie die bloRe Tatsache der Verwertung der Erfindung durch den Arbeitge-
ber®. Da die Antragsgegnerin den Verjahrungseinwand erhoben hat, ist sie fiir jedes
Geschaftsjahr darlegungs- und beweispflichtig, dass der Antragsteller Kenntnis von der
jeweiligen Benutzung hatte. Sie hat dazu jedoch nichts von Substanz vorgetragen.
Nachdem der Antragsteller 2006 bei der Antragsgegnerin ausgeschieden ist, kann eine
solche Kenntnis auch nicht ohne weiteres unterstellt werden. Von dem vollumfangli-
chen Durchgreifen der dreijahrigen Verjahrungsfrist kann daher auf Grundlage des
Sachvortrags der Beteiligten im Schiedsstellenverfahren nicht ohne weiteres rechtssi-
cher ausgegangen werden. Keinesfalls verjahrt sind jedenfalls Umsé&tze ab den Ge-
schaftsjahren ab 2013 bis heute. Demgegentiber stehen die Laufzeiten der streitgegen-
standlichen Schutzrechte. Das Patent A hat eine Laufzeit bis 2026. Das Patent B hatte
eine Laufzeit bis 2015 gehabt, hatte es die Antragsgegnerin nicht vorzeitig fallen las-
sen, ohne den Antragsteller zu informieren. Das Patent C hat eine Laufzeit bis 2019.
Die Gebrauchsmuster D und E hatten eine Laufzeit bis 2022, hatte die Antragsgegnerin

Patente angemeldet.

Im Ergebnis wirkt der Verjahrungseinwand rechtssicher nur fir Anspriiche, die aus Um-
sdtzen in den Geschaftsjahren 2005 und davor resultieren. Fiir Umséatze der Geschafts-
jahre 2006 bis 2012 erscheint das Durchgreifen des Verjahrungseinwands rechtlich
sehr zweifelhaft. Umsadtze ab dem Geschaftsjahr 2013 sind in vollem Umfang vergu-
tungspflichtig, wobei fir die streitgegenstédndlichen Diensterfindungen bei sachgema-
RBer Behandlung Schutzrechte mit Laufzeitenden zwischen 2015 und 2026 bestanden

hatten bzw. bestehen wirden.

Nachdem der Antragsteller moglicherweise iber Jahre hinweg immer wieder vertros-
tet wurde, wiirde es lGiberdies nach Auffassung der Schiedsstelle der Antragsgegnerin
unabhdngig von dem eventuellen teilweisen Bestehen von Verjahrungseinwanden
deutlich besser zu Gesicht stehen, wenn sie sich unter dem Gesichtspunkt redlichen
kaufmannischen Handelns einer alle Anspriiche abschlieRenden und fiir den Antrag-
steller attraktiven Verglitungslosung 6ffnen wiirde, anstelle Verjahrungsfragen zu be-

muhen.

6 LG Diisseldorf vom 3. 12 2013 — Az.: 4a O 13/12 — Rohranfasgerit.



Die von der Antragsgegnerin eingewandte Verwirkung sieht die Schiedsstelle ohnehin
als nicht gegeben an. Die Schiedsstelle geht bei lebensnaher Betrachtung vielmehr da-
von aus, dass der Antragsteller tatsachlich Giber die Jahre wiederholt um Klarung der
Vergitungsfragen nachgesucht hat. Fir das fiir die Verwirkung erforderliche Zeitmo-

ment besteht daher kein Raum.

Die Schiedsstelle empfiehlt der Antragsgegnerin daher dringend, abseits von etwaigen

Verjahrungsfragen zu einer einvernehmlichen Verglitungslosung beizutragen.

3. zum vom Antragsteller geltend gemachten Zinsanspruch

Der Antragsteller hat Anspriiche auf Verzugszinsen geltend gemacht. Verzinsungsan-
spriche aus Verzug (§ 288 BGB) finden ausschlieflich im BGB ihre Grundlage. GemaR
§ 28 ArbEG i.V.m. § 37 Abs. 1 ArbEG ist die Schiedsstelle nicht die fiir die Priifung die-

ser Frage vorgesehene gesetzliche Institution”.

Es erscheint gleichwohl sinnvoll, auch diese Fragestellung mit dem Einigungsvorschlag
zu bereinigen, um umfassenden Rechtsfrieden zu schaffen. Die Schiedsstelle weist des-
halb darauf hin, dass sie einen Anspruch auf Verzugszinsen als unbegriindet ansieht, da

kein Verzug im rechtlichen Sinne gegeben ist.

Denn dafiir fehlt es vorliegend an einer Mahnung nach § 286 Abs. 1 BGB, welche einen

Verzug der Antragsgegnerin hatte begriinden kdnnen.

Eine Mahnung ware namlich nur dann entbehrlich, wenn nach § 286 Abs. 2 Nr. 1

oder Nr.2 BGB der Leistungszeitpunkt bereits kalendarisch bestimmt oder bestimmbar
ware. Nach Auffassung der Schiedsstelle ist bei Verglitungsanspriichen nach § 9 ArbEG
aber grundsatzlich weder ein Leistungszeitpunkt i.S.v. § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB noch i.S.v.
§ 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB kalendarisch bestimmt oder bestimmbar.

Ausgangspunkt fir diese Rechtsauffassung ist § 271 Abs. 1, 2 BGB, wonach der Glaubi-
ger die Leistung nicht vor der Zeit verlangen kann, die fir die Leistung bestimmt oder

aus dem Umstanden zu entnehmen ist.

Zwar hat der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG einen Anspruch auf angemessene

Verglitung, sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung in Anspruch genommen hat.

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



Dieser Zeitpunkt lieBe sich tatsachlich auch kalendarisch bestimmen. Da es sich hier
aber nur um den Vergiitungsanspruch dem Grunde nach in der Héhe ,,0 € handelt,
eignet sich die Inanspruchnahme nicht als Anknipfungspunkt fiir die Bestimmung des

Leistungszeitpunkts fiir Verglitungsanspriiche der Héhe nach i.S.v. § 271 Abs. 2 BGB.

Ein konkreter nach dem Kalender bestimmbarer Leistungszeitpunkt kénnte sich des-
halb nach § 271 Abs. 1 BGB allenfalls aus den Umstdanden ergeben, die mit der Bestim-
mung der Hohe der Vergutung zusammenhadngen. Fir die Hohe der Vergltung ist ge-
maRk § 9 Abs. 2 ArbEG die wirtschaftliche Verwertbarkeit maBgebend, realisiert im
geldwerten Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund der Diensterfindung tatsachlich zu-
fliel3t. Im vorliegenden Fall liegt dieser geldwerte Vorteil in der Benutzung der techni-
schen Lehre bei der Produktion erfindungsgemalRer Produkte, so dass der Erfindungs-
wert der Preis ist, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt im Rah-
men eines Lizenzvertrages zahlen wiirde. Da Lizenzgebihren in der Regel auf einen be-
stimmten 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 Lizenzvertrage mit freien Erfindern im Hinblick auf gesicherte Bemes-
sungsgrundlagen Ublicherweise eine spatere Abrechnung vor. Die Arbeitnehmererfin-
dervergiitung wird daher ebenfalls nachschissig fallig i.S.v. § 271 Abs. 1 BGB. Welcher
Zeitpunkt dies jedoch kalendarisch exakt im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 1, 2 BGB ist,

[asst sich aus dieser Systematik nicht entnehmen.

Wenn in Patentverletzungsverfahren mitunter gleichwohl ein solcher Leistungszeit-
punkt als gegeben angesehen wird, beruht dies darauf, dass eine sanktionswiirdige un-
berechtigte Nutzung fremden geistigen Eigentums vorliegt, deren Beginn kalendarisch
bestimmbar ist. Dies ist auf das Arbeitnehmererfindungsrecht jedoch nicht tibertrag-
bar, da die Erfindung in Folge der Rechtsliberleitung nach § 7 Abs. 1 ArbEG im Eigen-
tum des Arbeitgebers steht und er diese damit rechtmaRig benutzt. Bei einer rechtma-
Rigen Nutzung kommt es daher auf die Ublichkeiten im Lizenzvertragsmarkt an, die be-
zogen auf eine konkrete Arbeitnehmererfindung wie dargestellt keinen Rickschluss

auf einen kalendarisch bestimmbaren Leistungszeitpunkt zulassen.
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Die Schiedsstelle empfiehlt dem Antragsteller deshalb, eventuelle Anspriiche auf Ver-
zugszinsen nicht weiter zu verfolgen, um zu einer einvernehmlichen Vergitungslosung

beizutragen.

. Auskunftspflicht der Antragsgegnerin

Hinsichtlich der Frage der Nutzung der einzelnen Schutzrechte hat der Antragsteller ei-
nen Auskunftsanspruch gegen die Antragsgegnerin, von dem sich diese nicht mit Hin-
weis auf eine schwierige Archivlage exkulpieren kann. Vor allem kann sie sich nicht da-
rauf zurlickziehen, der Antragsteller hatte selbst konkrete Informationen zur Nutzung
geben missen, um ihm sodann im Hinblick auf den Verjahrungseinwand gegebenen-

falls solche Informationen noch entgegenzuhalten.

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 Ausiibung seiner Rechte und der Erfiillung 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-
gutung nach § 9 ArbEG. Der Arbeitnehmererfinder tragt namlich die Darlegungs- und
Beweislast fir die seine Anspriiche begriindenden Umstande. Die wesentlichen Para-
meter liegen aber in der Sphare 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 Wissenserkldarung gerichtet. lhr ist dann gentige
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getan, wenn die fir die Durchsetzung der Glaubigeranspriiche notwendigen Informati-
onen gegeben wurden®. Der Arbeitnehmer kann von seinem Arbeitgeber somit nicht
unbeschrankt alle Angaben verlangen, die zur Bestimmung und Uberpriifung der ange-
messenen Erfinderverglitung irgendwie hilfreich und niitzlich sind oder sein konnen,
sondern nur solche Angaben, die zur Ermittlung der angemessenen Verglitung unter
Beriicksichtigung der beiderseitigen berechtigten Interessen erforderlich sind®. Das
sind regelmaRig die Umsatze mit erfindungsgemallen Produkten. Anders als im
Schiedsstellenverfahren ist dieser Auskunftsanspruch bei einer gerichtlichen Geltend-
machung auch vollstreckbar. Auch vor diesem Hintergrund sollte sich die Antragsgeg-
nerin nach Auffassung der Schiedsstelle offen fiir eine abschlieBenden und fiir den An-

tragsteller attraktiven Vergitungslosung zeigen.

5. Pflicht zur Patentanmeldung

Nach § 13 Abs. 1 S. 2 ArbEG ist der Arbeitgeber verpflichtet, eine gemeldete Dienster-
findung zur Erteilung eines Patents anzumelden. Im vorliegenden Fall hat die Antrags-
gegnerin aber zwei Diensterfindungen nur als Gebrauchsmuster angemeldet. Nachdem
sich die Hochstschutzdauer von Patent und Gebrauchsmuster erheblich unterscheiden,
ist eine Gebrauchsmusteranmeldung nach § 13 Abs. 1 S. 2 ArbEG nur dann statthaft,
wenn dies bei verstandiger Wiirdigung der Verwertbarkeit der Erfindung zweckdienli-
cher erscheint. Dazu, dass dies vorliegend der Fall war, hat sich die Antragsgegnerin
nicht eingelassen. Gegebenenfalls konnte dies die Grundlage fiir einen Schadensersatz-
anspruch des Antragstellers gegen die Antragsgegnerin nach § 823 Abs.2 BGB i.V.m.

§ 13 Abs. 1 ArbEG wegen Verletzung der Anmeldepflicht sein. Zur ndheren Bewertung
des eventuellen Umfangs ware zundchst der Nutzungsumfang zu klaren (s.o. 4. Aus-
kunftspflicht). Diesen Punkt sollte die Antragsgegnerin bei ihren Uberlegungen zu einer

abschliefenden einvernehmlichen Streitbeilegung ebenfalls berticksichtigen.

8 Griineberg in Palandt, Biirgerliches Gesetzbuch, 75. Auflage 2016, § 242 Rn. 1, § 260 RNr. 4, 6, 14.
9 BGH vom 16.04.2002, Az.: X ZR 127/99 — Abgestuftes Getriebe.
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6. Pflicht zur Mitteilung der Aufgabeabsicht

Nach § 16 Abs. 1 ArbEG ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Arbeitnehmererfinder vor
dem vorzeitigen Fallenlassen einer Patentanmeldung oder eines Patents liber diese
Absicht zu informieren und dem Arbeitnehmer das Recht auf Verlangen zu Gbertragen.
Dies hat die Antragsgegnerin hinsichtlich der dem Patent B zu Grunde liegenden Diens-
terfindung nicht getan. Gegebenenfalls konnte dies die Grundlage fiir einen Schadens-
ersatzanspruch des Antragstellers gegen die Antragsgegnerin nach § 823 Abs.2 BGB
i.V.m. § 16 ArbEG sein. Denn die Antragsgegnerin hat damit die hochstmogliche
Schutzdauer der Diensterfindung ohne Einverstandnis des Erfinders nicht ausge-
schopft. Ob dies zu dessen Nachteil geschah, hangt unter anderem vom maoglichen
Nutzungsumfang ab, dessen Kldrung offen ist (s.0. 4. Auskunftspflicht). Auch diesen
Punkt sollte die Antragsgegnerin bei ihrer Haltung zu einer abschliefenden Gesamtlo-

sung bericksichtigen.

7. Vergiutungsvorschlag der Schiedsstelle

Das Kernproblem im vorliegenden Fall besteht darin, dass es der Antragsgegnerin mog-
licherweise tatsachlich nicht mehr moglich ist, vollstandige Auskilinfte Gber jeweilige
Nutzungsumfiange zu erteilen. Dies ware aber essentiell fiir die Abschatzung des Erfin-

dungswerts mit Hilfe der Methode der Lizenzanalogie.

Die Schiedsstelle schligt daher vor, Uberlegungen zum Vorratserfindungswert zum
Ausgangspunkt der Uberlegungen zur Hohe des Erfindungswerts zu machen, dabei
grofizligige fiktive Annahmen zu treffen und davon ausgehend einen fiktiven Erfin-

dungswert fur Benutzungshandlungen zu schatzen.

Die Schiedsstelle gesteht Vorratspatenten in standiger Schiedsstellenpraxis einen Jah-
reserfindungswert von 640 € bzw. bei zusatzlich bestehenden nicht verwerteten Aus-
landsschutzrechten von 770 € zu. Diese Werte hatte die Schiedsstelle von ihr bekann-
ten durchschnittlichen Erfindungswerten tatsachlich benutzter Patente abgeleitet, so-
mit 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
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8.

§ 44 Abs. 2 PatG, der dem Anmelder fiir den Priifungsantrag eine Uberlegungs- und
Prifungszeit von sieben Jahren einrdumt — eine Verglitungspflicht fur nicht genutzte,
Schutzrechte ab dem 8. Patentjahr an. Daher betragt der Erfindungswert ab dem 8. Pa-

tentjahr 640 € bzw. 770 € jahrlich, solange der Arbeitgeber das Patent aufrechterhilt.

Fir den vorliegenden Fall nimmt die Schiedsstelle einen jahrlichen Jahreserfindungs-
wert von 770 € als Ausgangsbasis und legt ihren Uberlegungen fiir alle Diensterfindun-
gen eine Laufzeit von 20 Jahren zu Grunde, um damit der unter den Ziffern 5 und 6
dargestellten Schadensersatzproblematik (keine Mitteilung der Aufgabeabsicht; An-
meldung von Gebrauchsmustern) Rechnung zu tragen. Bei 13 zu vergitenden Jahren

ergibt sich fur finf Diensterfindungen insgesamt ein Erfindungswert von 50.050 €.

Diesen Vorratserfindungswert rechnet die Schiedsstelle entsprechend ihren friiheren
generellen Uberlegungen zur Ermittlung von Vorratserfindungswerten auf einen Erfin-
dungswert fur Nutzungshandlungen von 200.000 € hoch. In Anbetracht der damit ver-
bundenen erheblichen Unwagbarkeiten lasst die Schiedsstelle auller Betracht, dass der

Antragsteller nicht Alleinerfinder war.

Bei einem sachgerechten Anteilsfaktor von erfahrungsgemaR ca. 15 % ergibt sich eine

Vergiltung von 30.000 €.

Ergebnis

In Anbetracht der aufgezeigten Gesamtproblematik empfiehlt die Schiedsstelle den Be-
teiligten dringend, auf Grundlage dieses Vorschlags Rechtssicherheit und Rechtsfrieden
zu schaffen und damit einen Rechtsstreit zu vermeiden, dessen endglltiger Ausgang

fir beide Seiten mehr als unsicher erscheint, der aber ganz sicher beiden Seiten erheb-

liche gerichtliche und auRRergerichtliche Kosten und Unannehmlichkeiten bringen wird.
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