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Leitsdtze (nicht amtlich):

1.

Teilt der Vorstandsvorsitzende des Arbeitgebers den Erfindern auf deren schriftliche
Bitte, die Erfinderverglitung nach den gesetzlichen Vorgaben zu regeln, in einem person-
lichen Gesprach mit, dass er dies nicht tun werde, da er keinen Prazedenzfall schaffen
wolle, und droht er damit, dass ein anwaltliches Einfordern der Verglitungsanspriiche be-
deuten wiirde, dass es im Gegenzug keine langerfristige Zukunft flr die betreffenden Per-
sonen im Unternehmen mehr geben kénne, dann stellt die von dem Arbeitgeber gegen
spater geltend gemachte Vergitungsanspriiche erhobene Einrede der Verjdhrung eine
unzulassige Rechtsauslibung nach § 242 BGB dar, weshalb kein Leistungsverweigerungs-

recht des Arbeitgebers besteht.

Betragt der Lizenzsatz fir zwei Schutzrechte bei einem vergleichbaren Lizenzvertrag mit
vergleichbarer Laufzeit nach Bericksichtigung der dort vereinbarten Staffelung 0,69 %
Uber die gesamte Laufzeit, kann daraus bei einer vergleichbaren Laufzeit ein bereits ab-
gestaffelter Einzellizenzsatz von 0,345 % abgeleitet werden. War der Gegenstand des zum
Vergleich herangezogene Lizenzvertrags Massenware fiir die Regelproduktion im Fahr-
zeugbereich, ist der Gegenstand des fiktiv nachzubildenden Lizenzvertrags aber ein Spe-

zialprodukt fir eine limitierte Anzahl von Sonderfahrzeugen, kann der analog ermittelte



abgestaffelte Einzellizenzsatz von 0,345 % auf 1 % angehoben werden, wenn Automobil-

hersteller in diesem Segment im Einkauf nicht preissensibel sind.

3. Bestand die Aufgabe des Arbeitnehmers darin, die bestehenden Qualitatsanforderungen
an die Produkte im laufenden Produktionsprozess zu tiberwachen, kann daraus nicht ab-
geleitet werden, dass auch die Suche nach erfinderischen Lésungen zu den Kernpflichten
des Arbeitnehmers gehorte. War Ausgangspunkt der Erfindung die allgemeine Erkenntnis
im Unternehmen, dass das eigene Produkt qualitativ schlechter als das Wettbewerbspro-
dukt abschneidet, ist der Arbeitnehmer zur Erfindung infolge von durch die Betriebszuge-
horigkeit erlangten Kenntnissen von Mangeln und Bediirfnissen veranlasst worden, die
nicht erst er festgestellt hat, sondern die bereits bekannt waren, woflr die Verglitungs-

richtlinien die Wertzahl ,a=3“ vorsehen.

4. st ein als Leiter der Giteliberwachung eingesetzter Ingenieur mit Mitarbeitern aus den
Bereichen technisches Marketing, Vertrieb, F&E, und Produktion strukturell vernetzt, so
ist damit ein zusatzlicher Informationsgewinn fiir ihn verbunden, weswegen fiir seine Auf-
gaben und die Stellung im Betrieb eine niedrigere Wertzahl als fiir einen in der Fertigung

tatigen Ingenieur als angemessen erscheint, namlich ,c=4,5“.

Begrindung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(-..)

Il. Sachverhalt

Der Arbeitnehmer ist Diplomingenieur fir Werkstofftechnik und Miterfinder dreier Diens-
terfindungen (jeweils zu 23 %), die den Patenten (...) zu Grunde liegen. Zum Zeitpunkt der
Erfindungen war er als Leiter der Giiteliberwachung (...). Weiterhin war er Mitglied einer
fir (...) zustandigen Produktsparte, zu deren wesentlichen Zielen die optimale Betreuung
von Kunden und Projekten, die Optimierung des Markt-, Kunden und Produktmixes sowie

das AnstolRen von Produktentwicklungen gehorte. (...).



1.

Die Arbeitgeberin hat die Diensterfindungen 2 (Patent im 17. Jahr erloschen) und 3 (Pa-
tent im 14. Jahr erloschen) nicht benutzt. Die Diensterfindung 1 betrifft ein Spezialpro-
dukt, mit dem Automobilhersteller beliefert wurden. Die Arbeitgeberin hat mit erfin-

dungsgemafen Produkten in 15 Jahren einen Umsatz von rund (...) gemacht.

Streitig zwischen den Beteiligten ist die Hohe der dem Arbeitnehmer zustehenden Erfin-
dungsvergitung. Sie sind sich beim Erfindungswert iber die Hohe des Lizenzsatzes und

dessen Abstaffelung uneinig und streiten tber die Hohe des Anteilsfaktors.

Die Arbeitgeberin hatte in der Vergangenheit mit der Gehaltsabrechnung fiir den Januar
2004 eine einmalige Zahlung von 7.500 € geleistet. Sie hat die Einrede der Verjahrung er-

hoben.

(..)

Wertung der Schiedsstelle

Verjahrungseinrede der Antragsgegnerin

Die Arbeitgeberin hat die Einrede der Verjahrung erhoben. Soweit der Verjahrungstat-
bestand erflllt ist, ware die Arbeitgeberin nach § 214 Abs. 1 BGB berechtigt, Vergi-

tungszahlungen an den Arbeitnehmer zu verweigern.

Der diesem Schiedsstellenverfahren zu Grunde liegende Sachverhalt weist gegentiber
gewohnlichen Verjahrungssachverhalten allerdings eine Besonderheit auf. Denn der
Arbeitnehmer hat dargelegt, dass die Erfinder im Jahr 2002 schriftlich um die Regelung
der Erfinderverglitung nach den gesetzlichen Vorgaben gebeten hatten, der Vorstands-
vorsitzende (...) den Erfindern daraufhin aber in einem personlichen Gesprach mitge-
teilt hatte, dass er dies nicht tun werde, da er keinen Prazedenzfall schaffen wolle. Auf
den Hinweis der Erfinder auf die Gliltigkeit der Gesetzeslage habe er entgegnet, dass
ein anwaltliches Einfordern der Erfinderanspriiche bedeuten wiirde, dass es im Gegen-
zug keine langerfristige Zukunft fur die betreffenden Personen im Unternehmen {...)

mehr geben kdnne. Die Arbeitgeberin hat diesen Vorgang nicht bestritten.

Dieser Vorgang wirft nach Auffassung der Schiedsstelle vor einer Prifung der Tatbe-

standsvoraussetzungen der Verjahrung zunachst die Frage auf, ob sich die Arbeitgeberin



unter diesen Umstdanden (berhaupt wirksam auf den Verjahrungstatbestand berufen

konnte.

Bei der Beantwortung dieser Frage ist zunachst der Sinn und Zweck der Verjahrungsvor-
schriften zu betrachten. Obwohl nach den §§ 194 ff. BGB scheinbar nur bestehende An-
spriiche verjahren kénnen, hat die Verjahrung in erster Linie den Zweck, dem falschlich
als Schuldner in Anspruch Genommenen die Abwehr unbegriindeter Anspriiche zu er-
leichtern, im Ergebnis also den Nichtschuldner zu schiitzen. Erst in zweiter Linie soll auch
ein wirklicher Schuldner nach einer gewissen Zeit vor begriindeten Forderungen ge-
schitzt werden, da die ,,verdunkelnde Macht der Zeit” seine Beweissituation verschlech-
tern kann und eine Rechtslage, die dazu zwinge, unbegrenzt Riicklagen fir Risiken aus
friheren Geschaften zu bilden, nicht sinnvoll und zumutbar ist. Unter diesem Gesichts-
punkt rechtfertigt der Erhalt des Rechtsfriedens die Verjahrung und hat Vorrang vor dem
Glaubigerschutz. Diesem Gedanken liegt aber auch die Annahme zu Grunde, dass der

Glaubiger ja lange genug die faire Chance hatte, seine Anspriiche durchzusetzen?.

Mit dieser ausgewogenen Interessenabwdgung des Gesetzgebers ist es aber nicht zu
vereinbaren, wenn die Verjahrungseinrede dazu missbraucht wird, aus einem unge-
wohnlich unredlichen Verhalten einen Vorteil zu ziehen. In einem solchen Fall schiitzt
§ 242 BGB den Glaubiger vor der Verjahrungseinrede, die dann als unzuldssige Rechts-

austibung anzusehen ist2,

Arbeitnehmererfinder sind keine gewohnlichen Glaubiger, sondern stehen als Arbeit-
nehmer in einem persoénlichen Abhangigkeitsverhaltnis zum Arbeitgeber, der Schuldner
des Vergiitungsanspruchs ist. Das ArbEG sieht deshalb in Abkehr vom Grundsatz der
Vertragstreue selbst flir Vertrage des Arbeitnehmers mit dem Arbeitgeber (iber Dienst-
erfindungen vor, dass Arbeitnehmer auch noch nach Ablauf des Arbeitsverhaltnisses de-
ren Unwirksamkeit beanspruchen kénnen, wenn sie in unbilliger Weise benachteiligt
worden sind (§ 23 ArbEG). Der Gesetzgeber wollte damit Benachteiligungen des Arbeit-
nehmers verhindern, die sich aus dem Abhangigkeitsverhaltnis vom Arbeitgeber erge-

ben kénnen3.

1 Palandt, Biirgerliches Gesetzbuch, 79. Auflage, Uberblick vor § 194, RNr. 7 ff.
2 Palandt, Biirgerliches Gesetzbuch, 79. Auflage, Uberblick vor § 194, RNr. 16 ff.
3 Gesetzesbegriindung, Blatt fir PMZ 1957, S. 240



Diese Intention des Gesetzgebers zum Schutz des Arbeitnehmererfinders muss nach
Auffassung der Schiedsstelle auch fiir eine Situation wie die vorliegende gelten, in der
der Arbeitnehmer niemals die faire Chance hatte, seine Vergiitungsanspriiche durchzu-
setzen, weil ihm fiir einen solchen Fall vom Vorstandsvorsitzenden hochstpersénlich und
unmissverstandlich das Ende des Arbeitsverhaltnisses und damit die Entziehung der

Existenzgrundlage bedeutet wurde.

Der auf dem Gedanken des Rechtsfriedens fullende Schuldnerschutz der Verjahrungs-
vorschriften muss einer derartigen rechtswidrigen Ausnutzung des Abhdngigkeitsver-
haltnisses durch den Arbeitgeber zurlicktreten. Denn ein Schuldner, der sich so unred-
lich wie die Arbeitgeberin verhdlt, ist nicht schutzbedirftig. Dies gilt umso mehr, als die
gesetzlichen Regelungen des ArbEG lediglich Verglitungsanspriiche im niedrigen einstel-
ligen Promillebereich des erfindungsrelevanten Umsatzes begriinden, woraus verninf-

tiger Weise keine unzumutbare Ricklagenbildung resultieren kann.

Die von der Arbeitgeberin erhobene Einrede der Verjahrung stellt sich somit als unzu-
lassige Rechtsauslibung nach § 242 BGB dar, weshalb kein Leistungsverweigerungsrecht

der Arbeitgeberin besteht.

Voraussetzungen des Anspruchs auf Erfindungsvergiitung nach dem ArbEG

Macht ein Arbeitnehmer eine Erfindung, steht ihm als Erfinder nach § 6 PatG zunachst
das Recht auf das Patent fiir die Erfindung zu. Er muss seinen Arbeitgeber jedoch in je-

dem Fall unverziglich Gber die Erfindung in Kenntnis setzen, §§ 5, 18 ArbEG.

Wenn eine solche Erfindung aus einer dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tatig-
keit entstanden ist oder mafigeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes be-
ruht, was in der ganz iberwiegenden Anzahl der Fdlle gegeben ist, handelt es sich um
eine Diensterfindung. Dann kann der Arbeitgeber das Recht auf das Patent durch Erkla-
rung gegeniliber dem Arbeitnehmer oder schlicht durch Verstreichenlassen der Inan-

spruchnahmefrist einseitig in sein Eigentum (berleiten, §§ 6, 7 ArbEG.

Als Ausgleich fur den damit verbundenen Verlust des Rechts auf das Patent erhilt der
Arbeitnehmer nach § 9 Ab 1 ArbEG einen Anspruch gegen seinen Arbeitgeber auf eine

angemessene Erfindungsverglitung, dessen Hohe in § 9 Abs. 2 ArbEG geregelt ist.



Flr das grundsatzliche Bestehen eines Verglitungsanspruchs ist somit gemald § 9 Abs. 1

ArbEG Voraussetzung,

e dass dem Arbeitnehmer zunachst nach § 6 PatG alleine (§ 6 S.1 PatG) oder gemein-
schaftlich mit anderen (§ 6 S.2 PatG) das Recht auf ein Patent zugestanden hat, weil
er eine Erfindung gemacht hat oder er gemeinsam mit anderen eine Erfindung ge-
macht hat, und dieses Recht infolge der Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber

verloren hat.

Ist das der Fall, wird die Hohe des Verglitungsanspruchs gemaR § 9 Abs. 2 ArbEG von

zwei weiteren Faktoren bestimmt, ndmlich
e der “wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung” und

e den ,Aufgaben und der Stellung der Arbeitnehmer im Betrieb sowie dem Anteil des

Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung®.
Im Einzelnen bedeutet das fir den Vergltungsanspruch folgendes:

(1) Mit dem Begriff der ,,wirtschaftlichen Verwertbarkeit” meint der Gesetzgeber vor-
rangig die Vorteile, die dem Arbeitgeber durch eine tatsachlich realisierte Verwer-
tung des Rechts auf das Patent fiir die Erfindung am Markt zugeflossenen sind bzw.
zuflieBen4. Denn nur das Recht auf das Patent hat der Arbeitnehmer an den Arbeit-
geber verloren, nicht das Eigentum an der technischen Losung an sich. Diese gehort

dem Arbeitgeber bereits von Anfang an als Arbeitsergebnis nach § 611a BGB.

Deshalb werden vom Begriff der ,wirtschaftlichen Verwertbarkeit” nur die Vorteile
erfasst, die durch die Nutzung der Monopolstellung verursacht wurden und dem
Unternehmen tatsachlich zugeflossen sind. Diese Vorteile werden gemeinhin als Er-
findungswert bezeichnet. Wie groR dieser ist, hangt folglich vom Umfang der Nut-

zung der Monopolstellung und deren Starke ab.

(2) Sind an einer Diensterfindung mehrere Erfinder beteiligt, ist der Erfindungswert zu-

nachst auf die maBgeblichen Erfinderanteile aufzuteilen.

4 Gesetzesbegrindung, Blatt fir PMZ 1957, S. 233



(3) Mitdem Faktor ,,Aufgaben und der Stellung der Arbeitnehmer im Betrieb sowie dem
Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung” bringt der Gesetz-
geber zum Ausdruck, dass die als Erfindungswert bezeichneten Vorteile dem Arbeit-
nehmer nicht in Génze zustehen, da es der bei einem Unternehmen beschaftigte
Erfinder dank der vom Unternehmen geschaffenen Rahmenbedingungen regelma-
Rig deutlich leichter als ein freier Erfinder hat, patentfahige und am Markt verwert-

bare neue technische Lésungen zu entwickeln.

Denn wahrend ein freier Erfinder zunachst einen Markt und wohl auch einen Geld-
geber oder zumindest einen Abnehmer fiir die Erfindung finden muss, um eine wirt-
schaftliche Verwertung einer technischen Neuerung zu realisieren, profitiert der Ar-

beitnehmererfinder von den Verwertungsmoglichkeiten des Arbeitgebers.

Zudem ist der Arbeitnehmererfinder bei seinen Uberlegungen und Arbeiten zum
Auffinden einer technischen Lehre frei von existenziellen Uberlegungen, da er vom
Arbeitgeber fiir das Einbringen seiner Qualifikation, die durch die betriebliche Praxis
zudem standig erweitert wird, und seine Arbeitsleistung mit seinem Gehalt bezahlt

wird, wahrend der freie Erfinder sich selbst finanzieren muss.

Ferner erhalt der Arbeitnehmererfinder sowohl fiir die konkrete technische Aufga-
benstellung als auch fiir deren Losung regelmaBig Anregungen aus dem betriebli-

chen Umfeld.

Auch kann er fiir die Problemldsung typischerweise auf positive wie negative tech-
nische Erfahrungen zuriickgreifen, die im Betrieb mit entsprechender Technik ge-
macht wurden oder die aufgrund einer Kundenbeziehung oder einer Kooperation
mit einem Marktteilnehmer bekannt sind, und er erhélt oft auch technische und
personelle Unterstitzung, wenn Versuche durchgefiihrt oder teure Hilfsmittel oder

gar Fremdleistungen in Anspruch genommen werden mussen.

All diese fir das Zustandekommen einer Erfindung férderlichen Rahmenbedingun-
gen hat das Unternehmen im Laufe der Zeit geschaffen und finanziert bzw. finan-
ziert diese fortwahrend, weshalb das Unternehmen regelmaRig einen ganz erhebli-

chen Anteil daran hat, dass es Uberhaupt zu einer Erfindung gekommen ist.

Deshalb ist es nur folgerichtig, dass der Arbeitnehmer am Erfindungswert lediglich

partizipieren soll. In welchem Malie ist abhangig von seinen Aufgaben und seiner



Stellung im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Erfin-
dung, letztlich also inwieweit das Zustandekommen der Erfindung diesen vorteil-

haften Rahmenbedingungen geschuldet ist.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird in Prozentwerten
ausgedriickt und als Anteilsfaktor bezeichnet. Nach den langjahrigen Erfahrungen
der Schiedsstelle liegt dieser regelmaRig in einem Bereich von 10 % bis 25 %, wobei
Mitarbeiter mit Ingenieurstatigkeiten aufgrund ihrer Vorbildung und ihrer Verwen-
dung im Unternehmen und dem damit verbundenen Zugang zu Informationen im

Regelfall nur Anteilsfaktoren von unter 20 % erreichen.

Die angemessene Arbeitnehmererfindervergltung ist somit das Produkt aus

Erfindungswert x Erfinderanteil x Anteilsfaktor

zum Erfindungswert der Diensterfindungen 1, 2 und 3

Der Arbeitgeber hat das urspriinglich dem Arbeitnehmer nach § 6 PatG zustehende
Recht auf das Patent erlangt. Die Hohe des Erfindungswerts dieser Diensterfindungen
hangt deshalb gemaR § 9 Abs. 2 ArbEG i.V.m. § 2 ArbEG davon ab, wie sich der erlangte
Monopolschutz konkret technisch und wirtschaftlich fiir den Arbeitgeber gegeniber sei-

nen Wettbewerbern auswirkt.

Hat der Arbeitgeber eine Diensterfindung lizenziert oder verkauft, geben die vereinbar-
ten Lizenzgebiihren bzw. der ausgehandelte Kaufpreis konkrete Hinweise darauf, wel-
chen Wert das aus der Diensterfindung resultierende Monopolrecht am Markt fiir den

Arbeitgeber hat.

Stellt der Arbeitgeber unter Einsatz der erfindungsgemafen technischen Lehre Produkte
her oder lasst er diese herstellen, erhalt er zwar keine direkten Zahlungen fir das er-
langte Monopolrecht. Ihm flieBen aber durch die tatsdchliche Benutzung der Dienster-
findung vom Monopolrecht abhdngige geldwerte Vorteile zu. Denn hatte er das Recht
zur Nutzung der technischen Lehre nicht von seinem Arbeitnehmer Gbernommen,
musste er fur deren Nutzung aufgrund der Tatsache, dass sie monopolgeschitzt ist, Zah-
lungen an den Rechteinhaber — iblicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder
ein freier Erfinder — leisten. Beim tatsachlichen Einsatz einer Diensterfindung ergibt sich

der Erfindungswert deshalb aus diesen geldwerten Vorteilen.



Hat der Arbeitgeber eine Diensterfindung aber nicht lizenziert, verkauft oder selbst im
Einsatz, so kann eine Diensterfindung nur dann einen Erfindungswert haben, wenn man

ihr einen solchen unter anderen Aspekten des erlangten Monopolrechts zubilligt.

Die Arbeitgeberin hat die Diensterfindung 1 selbst eingesetzt. Aus diesem Einsatz sind

ihr mithin geldwerte Vorteile zugeflossen, die einen Erfindungswert begriinden.

Die Diensterfindungen 2 und 3 hingegen haben weder zu Lizenz- oder Kaufpreiseinnah-
men gefuhrt noch hat die Arbeitgeberin unter deren Einsatz Umsatze erzielt. Ein Erfin-
dungswert kommt fiir diese Diensterfindungen daher allenfalls unter anderen Aspekten

in Betracht.

4. Erfindungswert der nicht verwerteten Diensterfindungen 2 und 3

Es gibt drei denkbare Fallgestaltungen, unter denen nicht verwertete Diensterfindungen
einen Erfindungswert fiir die Arbeitgeberin haben kénnen, an dem der Arbeitnehmer im

Rahmen seines Miterfinderanteils und seines Anteilsfaktors zu beteiligen ware.

(1) Als Ausnahmefall hat der Gesetzgeber mit dem Begriff ,wirtschaftliche Verwertbar-
keit“ auch Moglichkeiten der Verwertung einer Diensterfindung mit bedacht, die an
sich im Betrieb bestehen, aber tatsichlich nicht ausgenutzt werden>. An die An-
nahme eines derartigen Erfindungswerts sind allerdings strenge Anforderungen zu
stellen. Denn einerseits hat der Arbeitgeber in einem solchen Fall nur durch eine
Patentanmeldung bedingte Kosten, welchen keine messbaren Vorteile gegeniber-
stehen. Vor allem aber ist die Frage, ob, wann und in welcher Weise sich der Arbeit-

geber wirtschaftlich betatigen will, grundrechtlich in Form der unternehmerischen

Entscheidungsfreiheit geschiitzt, Art. 2 Abs. 1, Art. 12 und Art. 14 GG®. Dem Arbeit-
geber allein obliegt die Entscheidung, 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 leicht-
fertig geschehen darf. Ein Erfindungswert aufgrund nicht ausgeschépfter Verwer-
tungsmoglichkeiten kommt daher nur dann in Betracht, wenn es wirtschaftlich nicht

vertretbar ware, mit einer Diensterfindung verbundene Verwertungsmaoglichkeiten

5 Gesetzesbegrindung, Blatt fir PMZ 1957, S. 232
6 BAG vom 26. September 2002 — Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 — AZ.: 2 AZR 673/11
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nicht zu nutzen, die Nichtverwertung also dem Unternehmen auch unter Berick-
sichtigung der grundgesetzlich geschiitzten unternehmerischen Freiheit vorzuwer-
fen ware. Daflir reicht es aber nicht, dass eine Diensterfindung gegebenenfalls ob-
jektiv verwertbar oder fir eine bestimmte Verwendung von gesteigertem Interesse
ist. Denn dem Arbeitgeber steht ein weiter Beurteilungsspielraum einschlieBlich ei-
ner Kosten-Nutzen-Analyse zu’. Die Entscheidung, das Risiko einzugehen, dass im
Ergebnis die Kosten den Nutzen liberwiegen, liegt im Kernbereich der unternehme-
rischen Entscheidungsfreiheit. MalRgebend fiir die Annahme eines Erfindungswerts
aufgrund unterlassener Verwertung ist daher, ob die Uberlegungen eines Arbeitge-
bers zur Nichtverwertung absolut unbegriindet sind und jeglicher wirtschaftlicher
Vernunft widersprechen, dem Arbeitgeber also die Nichtverwertung vorzuwerfen

ist.

Eine solche Konstellation ist vorliegend weder andiskutiert noch anderweitig er-
kennbar geworden. Ein Erfindungswert unter diesem Gesichtspunkt scheidet folg-

lich aus.

(2) Ein Erfindungswert konnte sich nach dem Willen des Gesetzgebers auch aus der Be-

nutzung einer Diensterfindung in Form eines Sperrpatents ergeben8

Voraussetzung fiir die Qualifizierung als Sperrpatent ist aber zunachst die Erteilung
eines Patents, denn nur aus einem erteilten Patent folgt auch das Verbietungsrecht

des § 9 PatG. Fehlt es bereits daran, kann auch kein Erfindungswert gegeben sein.

Aber auch ein erteiltes aber nicht konkret benutztes Patent wird trotz des ihm in-
newohnenden Verbietungsrechts nicht automatisch zum echten Sperrpatent, auch
wenn der Sprachgebrauch in der betrieblichen Praxis dies manchmal nahelegen
konnte. Denn in der betrieblichen Praxis werden die Begriffe Vorratspatent und
Sperrpatent hdufig in wechselndem Sinn gebraucht. So werden als Vorratspatente
mitunter lediglich solche unbenutzten Patente angesehen, deren konkrete Anwen-
dungsmaoglichkeiten nicht absehbar sind, so dass die Schutzwirkung gegentiber ei-
nem Wettbewerber zunachst von untergeordneter Bedeutung ist. Als Sperrpatente

hingegen gelten dieser Logik folgend Patente schon dann, wenn deren technische

7 Schiedsstelle vom 3.12.1987 — Arb.Erf. 57/87, BIPMZ 1988, S. 265
8 Gesetzesbegriindung, Blatt fir PMZ 1957, S. 232
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Lehre zwar nicht selbst in der eigenen Produktion eingesetzt wird, die sich aber dazu
eignen, gegebenenfalls vorhandene oder vermutete gleichgerichtete Bemihungen

von Wettbewerbern zu stéren oder zu unterbinden.

Die Anforderungen an die Einordnung eines erteilten Patents als ein echtes einen

Erfindungswert begriindendes Sperrpatent sind jedoch dezidierter®.

Nach § 9 PatG hat namlich jedes Patent die Wirkung, dass ausschlielRlich der Patent-
inhaber befugt ist, die patentierte Erfindung zu benutzen. Somit wohnt jedem Pa-
tent eine Sperrwirkung inne, deren Umfang gemal § 14 PatG durch die Patentan-

spriiche bestimmt wird.

Die Wirkung eines echten Sperrpatents geht aber tiber diese Sperrwirkung hinaus.
Die Kernaufgabe eines echten Sperrpatents ist es, lGber seine gemaRk §§ 9, 14 PatG
vorhandene origindre Sperrwirkung hinaus einen derartigen technologischen Sperr-
bereich um ein im Betrieb des Patentinhabers bereits genutztes anderes Patent zu
schaffen, dass ein bestimmtes technisches Gebiet insgesamt fiir Wettbewerber blo-
ckiert wird. Das Sperrpatent in diesem Sinne starkt somit die vorhandene Monopol-
situation und steigert den Erfindungswert des eigentlich benutzten Patents. An die-
ser Erfindungswertsteigerung soll der Arbeitnehmererfinder dann auch teilhaben.
Eine Erfindervergiitung aufgrund eines Sperrpatents hat daher die folgenden Vo-
raussetzungen, die vollumfanglich gegeben sein missen. Fehlt es auch nur an einer
dieser Voraussetzungen, so flieRt dem Unternehmen kein Erfindungswert aus der

betreffenden Diensterfindung zu.

e Fiir die Diensterfindung muss tatsachlich ein Patent bestandskraftig erteilt wor-
den sein.

e Neben diesem sogenannten Sperrpatent muss eine auf einen gleichartigen Ge-
genstand gerichtete monopolistische betriebliche Erzeugung vorhanden sein,
die nicht allgemeiner Stand der Technik ist, im Regelfall also auf einem weiteren

Schutzrecht oder einem Betriebsgeheimnis beruht.

9 standige Spruchpraxis der Schiedsstelle, vgl. hierzu bereits die grundlegenden Ausfiihrungen der Schiedsstelle im Eini-
gungsvorschlag vom 18.11.2005, Arb.Erf. 78/04, Blatt fir PMZ 2006 S. 185 ff
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e Der Gegenstand des sogenannten Sperrpatents muss produktionsreif und ge-
eignet sein, als wirtschaftlich sinnvolle Alternative eingesetzt werden zu kén-
nen.

e Die Anmeldung des sogenannten Sperrpatents muss mit dem Ziel erfolgt sein,
die Beeintrachtigung der eigenen laufenden oder bevorstehenden Erzeugung
durch Wettbewerber zu vermeiden.

e Das sogenannte Sperrpatent muss objektiv dazu geeignet sein, die monopolis-
tische Benutzung der tatsachlich benutzten technischen Losung abzusichern.
Das Sperrpatent muss also, wenn es als solches gelten soll, einen technologi-
schen Sperrbereich um das zu sperrende Patent herum mit der Folge schaffen,
dass ein bestimmtes technisches Gebiet insgesamt fiir den Wettbewerber blo-
ckiert ist. Der Wettbewerber darf nicht nur gestort werden. Er muss vom Markt
ferngehalten werden. Das ist nicht der Fall, wenn marktfahige Umgehungslo-
sungen existieren, auch wenn diese nicht in gleicher Weise elegant oder kos-
tenglinstig sein sollten.

e \Weitere Voraussetzung fiir die Annahme eines Erfindungswerts aufgrund eines
Sperrpatent ist schlieBlich, dass das Hinzutreten des Sperrpatents kausal eine
Erfindungswertsteigerung im Hinblick auf die bereits vorhandene Erfin-

dung/Produktion bewirkt.

Der der Schiedsstelle unterbreitete Sachverhalt enthélt keine Anhaltspunkte, dass
die Diensterfindungen 2 und 3 in diesem Sinne als Sperrpatente eingesetzt worden
sein kdnnten. Ein Erfindungswert unter diesem Aspekt scheidet mithin aus, wenn-
gleich die Arbeitgeberin unter diesem Stichwort ohne Anerkennung einer Rechts-

pflicht zunachst eine Verglitungszahlung angeboten hatte.

Wie aufgezeigt ist ein Arbeitgeber grundsatzlich nicht verpflichtet, eine Diensterfin-
dung zu benutzen, sei es unmittelbar oder als Sperrpatent, sie zu lizenzieren oder

zu verkaufen. Er kann sie auch unbenutzt in seinem Portfolio belassen.

Dem Arbeitgeber fliet in einem solchen Fall dem Grunde nach kein geldwerter Vor-
teil i.S.v. § 9 Abs. 2 ArbEG zu. Er hat vielmehr nur Kosten fiir die Aufrechterhaltung

der Patentanmeldung oder des erteilten Patents.
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Wenn er das Patent oder die Patentanmeldung trotzdem aufrechterhalt, tut er dies
mutmalRlich, weil er der Diensterfindung einen Wert zubilligt, der von der Hoffnung
auf einen irgendwie gearteten Nutzen wie zum Beispiel einer moglichen spateren

Verwertbarkeit der Erfindung genahrt wird.

Da nur ein erteiltes Patent ein Verbietungsrecht verleiht, kann auch nur auf einem
solchen eine derartige Hoffnung beruhen. Der dieser Hoffnung zuzubilligende Erfin-

dungswert kann letztlich nur frei geschatzt werden.

Bei dieser Schatzung ist zu berlcksichtigen, dass ein moglicher spaterer Nutzen ei-
nerseits vollig offen ist, dass das Unternehmen tatsdchlich aber ganz real regelma-
Big Aufrechterhaltungskosten aufzuwenden hat. Die Schiedsstelle ist bei ihrer
Schatzung deshalb von ihr bekannten durchschnittlichen Erfindungswerten tatsach-
lich benutzter Patente ausgegangen und hat davon einen geringeren Jahreserfin-
dungswert flir Vorratspatente abgeleitet, der nach ihrer stiandigen Praxis fiir rein
nationale Patente bei 640 € liegt und sich im Falle einer zusatzlichen auslandischen

Schutzrechtserteilung auf 770 € erhoht.

Nachdem einem Unternehmen nach Erfindungsmeldung bzw. Patentanmeldung
eine Uberlegungszeit zuzubilligen ist, ob es ein Patent verwerten oder es zumindest
langfristig aufrechterhalten will, nimmt die Schiedsstelle — gestiitzt durch den Rege-
lungsgehalt des § 44 Abs. 2 PatG, der dem Anmelder fiir den Priifungsantrag eine
Uberlegungs- und Priifungszeit von sieben Jahren einrdumt — diesen Erfindungswert
flr ein nicht genutztes, aber gleichwohl nicht aufgegebenes Schutzrecht erst ab

dem 8. Patentjahr an.

Fir die Diensterfindungen 2 und 3 hat die Antragsgegnerin auslandische Patente
erhalten. Diese sind im 14. bzw. 17. Jahr erloschen. Mithin kann fir insgesamt 17
Jahre ein Vorratserfindungswert angenommen werden, was im Ergebnis zu einem
Erfindungswert von 13.090 € fiihrt, an dem der Arbeitnehmer im Rahmen seines

Miterfinderanteils und seines Anteilsfaktors partizipiert.
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Erfindungswert der verwerteten Diensterfindung 1

Die Arbeitgeberin hat die erfindungsgemalie Lehre zur Herstellung eines Spezialpro-
duktes fir die (...) von Kraftfahrzeugen eingesetzt, mit dem sie 15 Jahre lang Automo-

bilhersteller beliefert und einen Umsatz von rund {(...) gemacht hat.

Wie bereits ausgefiihrt, hatte die Arbeitgeberin, hatten nicht ihre Arbeitnehmer die
technische Lehre des Patents entwickelt, sondern ein anderer Marktteilnehmer oder ein
freier Erfinder, flr den Einsatz der Erfindung Zahlungen an den Rechteinhaber leisten
mussen. Der der Arbeitgeberin bei der Nutzung der Diensterfindung zugeflossene geld-
werte Vorteil und damit der Erfindungswert ergibt sich somit aus der mutmaRlichen

Hohe dieser Zahlungen, die nur geschatzt werden kann.

Da der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG aber Anspruch auf eine angemessene Ver-
gutung hat, sind Schatzungenauigkeiten nach Maoglichkeit zu minimieren, weshalb die
Schatzung so nah wie moglich auf realen Tatsachengrundlagen aufbauen soll. Die der
Schatzung zu Grunde liegenden Uberlegungen missen daher an im Markt {ibliche Ge-

pflogenheiten ankniipfen.

Die Gestattung der Nutzung einer technischen Lehre wird am Markt iblicherweise in

einem Lizenzvertrag geregelt.

Deshalb kann durch die fiktive Nachbildung eines solchen zwischen einem Unternehmen
und einem anderen Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Rahmenbe-
dingungen geschlossenen verninftigen Lizenzvertrags am besten der Marktpreis und
damit der Erfindungswert abgeschatzt werden, den der Arbeitgeber einem anderen
Marktteilnehmer oder einem freien Erfinder zahlen miisste und an dem der Arbeitneh-
mererfinder im Umfang des ihm zukommenden Miterfinderanteils und Anteilsfaktors

beteiligt werden soll.

Die Gestaltung eines solchen Lizenzvertrags unterliegt der Vertragsfreiheit der Lizenz-
vertragsparteien. Bei Umsatzgeschaften wie dem vorliegenden die Regel sind aber Li-
zenzvertrage, die die Multiplikation eines von den Vertragsparteien zu Grunde gelegten
erfindungsgemaflen Umsatzes mit einem marktiblichen gegebenenfalls gestaffelten Li-

zenzsatz vorsehen.

Der erfindungsgemafle Umsatz ist vorliegend bekannt und unstreitig (...).
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Zu Uberlegen bleibt deshalb lediglich, wie Lizenzvertragsparteien im vorliegenden Fall

den Lizenzsatz gestaltet hatten.

Bei diesen Uberlegungen ist zu beriicksichtigen, dass Lizenzvertragsparteien keine un-
begrenzten Spielrdume bei der Frage haben, was sie fordern oder akzeptieren kénnen,

da ihnen die jeweiligen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Grenzen setzen.

Denn Lizenzsatze belasten die Preiskalkulation von Produkten. Deshalb spiegeln sich die
typischen Kalkulationsspielraume auf dem jeweiligen Produktmarkt auch in den fir die-
sen Produktmarkt tblichen Lizenzgebiihren wieder. Dementsprechend sind in Produkt-
markten mit relativ geringen Margen wie z.B. der Automobilzulieferindustrie tendenziell
relativ niedrig liegende Lizenzgebiihren marktiblich, wahrend in Markten, wo Produkt-
sparten mit hohe Margen die Regel sind wie z.B. in der Medizintechnik, deutlich hohere

Lizenzgebiihren anzutreffen sind.

Die im jeweiligen Verglitungsfall als marktiblich in Betracht zu ziehende Lizenzgebiihr
ist deshalb nach standiger Schiedsstellenpraxis und der Rechtsprechung des BGH durch
Rickgriff auf diese Erfahrungswerte und Auswertung der am Markt fir gleichartige oder

vergleichbare Erzeugnisse bekannt gewordene Lizenzsatze zu ermitteln10,

Nachdem dabei Schatzungenauigkeiten soweit als moéglich zu minimieren sind, ist eine
Orientierung an tatsachlich existenten vergleichbaren Lizenzvertragen nicht nur hilf-

reich, sondern geboten.

Der Schiedsstelle ist in einem anderen Schiedsstellenverfahren ein im ersten Jahrzehnt
des Jahrtausends tatsachlich abgeschlossener und nach wie vor ausgeibter Lizenzver-
trag bekannt geworden, der Stahllieferungen an die Automobilindustrie betrifft und so-
wohl in zeitlicher Hinsicht wie auch im Hinblick auf das Produkt und den Produktmarkt
belastbare Anknipfungspunkte aus der Realitat fiir die fiktive realitatsnahe Nachbildung

eines marktgerechten Lizenzsatzes im vorliegenden Fall bietet.

Dieser Lizenzvertrag enthalt sowohl Regelungen zur Hohe des Lizenzsatzes wie auch zu
dessen Staffelung. Im Ergebnis flihrt dieser Lizenzvertrag bei einer dhnlichen Laufzeit
wie der hier gegebenen 15jahrigen Nutzung am Ende nach Berticksichtigung der verein-

barten Staffelung rechnerisch zu einem Lizenzsatz von 0,69 % liber die gesamte Laufzeit.

10 BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 — Tirinnenverstarkung
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Der Lizenzvertrag umfasste allerdings die Nutzungsrechte an zwei Schutzrechten,
wodurch sich bei einer Gleichgewichtung der Schutzrechte ein Einzellizenzsatz von

0,345 % ergibt.

Die Schiedsstelle halt es jedoch flr angezeigt, diesen Einzellizenzsatz fiir den vorliegen-
den Fall nach oben zu korrigieren. Denn der angesprochene und von der Schiedsstelle in
einem anderen Schiedsstellenverfahren beriicksichtigte Lizenzvertrag betraf die Liefe-
rung von hochwertigem Spezialstahl fir die Regelproduktion von besonders anspruchs-

vollen Bauteilen im Fahrzeugbereich.

Hingegen geht es im vorliegenden Fall um Spezialprodukte fir Nischen- und haufig auch
Prestigeprodukte der Automobilhersteller im Oberklassebereich in lberschaubaren
Stiickzahlen. Der Schiedsstelle ist bekannt, dass Automobilhersteller in diesem Segment

weitaus weniger preissensibel als in der Massenproduktion verhandeln kénnen.

Dies berticksichtigend schlagt die Schiedsstelle fiir den vorliegenden Fall einen Einzelli-
zenzsatz von 1 % auf den Gesamtumsatz vor, womit auch die streitige Frage der Staffe-

lung abschlieRend geklart ist.

Aus einem Umsatz von (...) und einem Lizenzsatz von 1 % ergibt sich fiir die Diensterfin-

dung 1 ein Erfindungswert von (...).

Der Arbeitnehmer hatte einen ,Maschinenbaulizenzsatz” von 7 % - 8 % eingefordert
und sich gegen die Abstaffelung des Lizenzsatzes gewandt, und das mit dem Wortlaut
der Vergiitungsrichtlinien begriindet. So hat er eine letztlich vollig unrealistische Erwar-
tungshaltung hinsichtlich des Erfindungswerts und der letztendlichen Verglitung aufge-
baut. Der Arbeitnehmer hat dabei verkannt, dass § 11 ArbEG keine Verordnungser-
machtigung i.S.v. Art 80 GG beinhaltet, weshalb die Verglitungsrichtlinien kein verbind-
liches Gesetz im materiellen Sinne, sondern lediglich ein unverbindliches Hilfsmittel zur
Ermittlung der angemessenen Vergitungi.S.d. § 9 ArbEG darstellen, von dem ohne wei-
teres abgewichen werden kann, wenn die darin enthaltenen Hinweise und Anregungen
nicht zu einer angemessenen Vergitung fiihren, weil sie nicht der Lebensrealitdt ent-
sprechenll, Das stellen auch die Vergitungsrichtlinien selbst in RL Nr. 1 bereits aus-
driicklich klar. Die in RL Nr. 10 genannten Lizenzsatze waren bereits bei Erlass der Ver-

gltungsrichtlinien im Jahr 1959 veraltet. Zudem stellen sie nur auf Industriezweige,

11 so auch BGH vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86~— Vinylchlorid
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nicht aber auf Produktmarkte ab, was aber fiir eine sachgerechte Nachbildung marktib-
licher Lizenzvertrage erforderlich ware. Sie sind deshalb ungeeignet fir die fiktive Er-
mittlung eines marktiblichen Lizenzsatzes im konkreten Einzelfall. Gleiches gilt fur die
in RL Nr. 11 vorausgesetzte Ublichkeit der Abstaffelung in einem Industriezweig. Ein sol-
cher Ublichkeitsnachweis kénnte nie gefiihrt werden, da dafiir alle abgeschlossenen Li-
zenzvertrage deutscher Unternehmen und damit Betriebsgeheimnisse offengelegt wer-
den miussten. Schiedsstelle und Rechtsprechung stimmen daher in standiger Entschei-
dungspraxis darin Uberein, dass bei der fiktiven Nachbildung eines die Marktgegeben-
heiten im Einzelfall sachgerecht abbildenden Lizenzvertrags auf Erfahrungswerte und
Auswertung der am Markt fiir gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse bekannt ge-
wordene Lizenzsatze abzustellen ist12, Das hat die Schiedsstelle vorliegend getan und so

einen realistischen Erfindungswert ermittelt.

6. Miterfinderanteil

Der Arbeitnehmer ist Miterfinder zu 23 %. Aus der Diensterfindung 1 resultiert ein Erfin-
dungswert von (...). Aus den Diensterfindungen 2 und 3 resultiert ein Erfindungswert von
13.090 €. Auf den Miterfinderanteil des Arbeitnehmers entfallt somit ein Erfindungs-
wert von (...), an dem der Arbeitnehmer zur Kompensation des Verlusts der Rechte auf
die Patente nach dem Willen des Gesetzgebers im Umfang seines personlichen Anteils-

faktors beteiligt werden soll.

7. Anteilsfaktor

Der konkrete Anteilsfaktor wird mittels der Addition von Wertzahlen ermittelt, mit wel-
chen die Vorteile des Arbeitnehmers gegenliber einem freien Erfinder bzw. der dem Un-
ternehmen zuzuschreibende Anteil an der Erfindung aus den Perspektiven ,,Stellung der
Aufgabe” (Wertzahl ,,a“), ,Losung der Aufgabe” (Wertzahl ,b“) und ,,Stellung des Arbeit-
nehmers im Betrieb” (Wertzahl ,,c“) betrachtet werden. Das Ergebnis wird nach der Ta-
belle der RL Nr. 37 einem Prozentwert zugeordnet. Die Verglitungsrichtlinien versuchen
somit, die konkreten Bedingungen zum Zeitpunkt der Erfindung miteinander zu verglei-
chen, unter denen einerseits der in das Unternehmen integrierte Arbeitnehmer die er-

finderische Losung gefunden hat, und denen andererseits ein freier Erfinder unterlegen

12 BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 — Tirinnenverstarkung
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ware. In diesem Sinne sind die Ausfihrungen in den RL Nr. 30 — 36 anzuwenden. Ein
diesem Ziel nicht Rechnung tragendes Beharren auf dem Wortlaut einzelner Formulie-
rungen der Verglitungsrichtlinien, die ausweislich RL Nr.1 als unverbindliche Anhalts-
punkte zur Verfligung gestellt wurden, aus dem Jahr 1959 stammen und ein Unterneh-
mensbild aus dieser Zeit zur Grundlage haben, flhrt hingegen nicht zu einem sachge-

rechten Ergebnis.

Die Wertzahl ,a“ bewertet die Impulse, durch welche der Arbeitnehmer veranlasst wor-

den ist, erfinderische Uberlegungen anzustoRen. Entspringen diese Impulse einer be-
trieblichen 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 riihren 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, son-

dern aus der gesamten Unternehmenssphare des Arbeitgebers stammen kénnen.

Beschaftigt ein Unternehmen einen Mitarbeiter, bei dem die Suche nach erfinderischen
Losungen zum Kern seiner Leistungspflicht gemaR den §§ 611a, 241 BGB zahlt, so hat
das Unternehmen grundsatzlich bereits eine betriebliche Initiative zur Losung von be-
trieblich relevanten technischen Problemen ergriffen. Da damit der Auftrag, solche
Probleme zu I6sen, bereits generell erteilt wurde, bedarf es keines konkreten Auftrags
zur Lésung eines Problems mehr. Ausreichend fir eine betriebliche Aufgabenstellung ist
dann, ob dem Erfinder eine Problemstellung in einer Art und Weise bekannt geworden
ist, die letztlich dem Unternehmen zuzurechnen ist. Regt eine dem Arbeitnehmer so be-
kannt gewordene Problemstellung ihn zu erfinderischen Uberlegungen an, ist er mit
Ricksicht auf die Interessen seines Arbeitgebers verpflichtet, diesen nachzugehen. In
solchen Fillen liegt stets ein betrieblicher Impuls vor, erfinderische Uberlegungen anzu-

stollen, woraus sich die Wertzahl ,,a=2" ergibt.

Der Arbeitnehmer ist Diplomingenieur fiir Werkstofftechnik. Zum Zeitpunkt der Erfin-

dungen war er als Leiter der Guteliberwachung (...) eingesetzt.
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Die Arbeitgeberin hat dazu ausgefihrt, dass der Arbeitnehmer in dieser Funktion dafiir
zustandig war, Stdhle vom Entwicklungsstadium in die Produktion zu Gberflihren. Das ist
zwischen den Beteiligten allerdings streitig. Der Arbeitnehmer hat mitgeteilt, seine Auf-
gabe hatte darin bestanden, die bestehenden Qualitdtsanforderungen an die Produkte
im laufenden Produktionsprozess zu Uberwachen. Nach Auffassung der Schiedsstelle
kann aber selbst dann, wenn die Darstellung der Arbeitgeberin zutreffen sollte, aus der
Aufgabe nicht abgeleitet werden, dass auch die Suche nach erfinderischen Losungen zu
den Kernpflichten des Arbeitnehmers gehorte. Denn die Entwicklungsarbeit war dann ja
schon von der Entwicklungsabteilung gemacht. Aus der reinen Tatsache der Beschafti-
gung des Arbeitnehmers im Unternehmen kann deshalb noch kein betrieblicher Impuls

zu Losung der Aufgabe abgeleitet werden.

Der Arbeitnehmer war zwar auch Mitglied einer (...), zu deren wesentlichen Zielen die
optimale Betreuung von Kunden und Projekten, die Optimierung des Markt-, Kunden
und Produktmixes sowie das AnstoRen von Produktentwicklungen gehorte. In dieser
Funktion war er vernetzt mit unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens wie dem
Marketing, dem Vertrieb, aus F&E, der Produktion und der Qualitdtssicherung an. Aber
auch daraus lasst sich noch kein konkreter Entwicklungsauftrag an den Arbeitnehmer
ableiten, sondern nur eine sinnvolle Vernetzung und Blindelung der Kompetenzen im
Unternehmen ablesen. Hat jemand die Aufgabe, kunden- und marktgetriebene Produkt-
entwicklungen anzustoBen, folgt daraus nicht, dass die eigentliche Entwicklung seine

origindre Aufgabe ist. (...)

Ausweislich der vom Arbeitnehmer mitverfassten Erfindungsmeldung war Ausgangs-
punkt der Erfindung die allgemeine Erkenntnis im Unternehmen, dass das (...) Produkt

»X“ unter (...) schlechter abschneidet als das Wettbewerbsprodukt (...).

Folglich ist der Arbeitnehmer zur Erfindung infolge von durch die Betriebszugehdrigkeit
erlangten Kenntnissen von Mangeln und Bediirfnissen veranlasst worden, die nicht erst
er festgestellt hat, sondern die bereits bekannt waren. Fir diesen Fall sehen die Vergii-
tungsrichtlinien die Wertzahl ,,a=3" vor. Nicht nachvollziehbar fiir die Schiedsstelle ist in
diesem Zusammenhang die Argumentation des Arbeitnehmers, dass man aus dem Text
der Erfindungsmeldung ,rein gar nichts“ zum Anteilsfaktor ableiten kdnne. Denn die

Darstellung des Zustandekommens der Erfindung ist gemall § 5 Abs. 2 ArbEG ein ganz
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wesentlicher Kernpunkt der Erfindungsmeldung, der den Arbeitgeber gerade in die Lage

versetzen soll, den Anteilsfaktor sachgerecht zu bewerten.

Die Wertzahl ,,b“ betrachtet die Losung der Aufgabe und bericksichtigt, inwieweit be-

ruflich gelaufige Uberlegungen, betriebliche Kenntnisse und vom Betrieb gestellte Hilfs-

mittel und Personal zur Lésung geflihrt haben.

(1) Die Lésung der Aufgabe wird dann mit Hilfe der berufsgeldufigen Uberlegungen ge-
funden, wenn sich der Erfinder im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt,
die ihm durch Ausbildung, Weiterbildung und / oder berufliche Erfahrung vermittelt
worden sind und die er fiir seine berufliche Tatigkeit haben muss. Der Arbeitnehmer
ist Diplomingenieur fir Werkstofftechnik und war mit der Sicherstellung der Produkt-
qualitdt betraut, wozu er Uber tiefgreifende Kenntnisse der Produkte verfiigen
musste. Er ist daher ohne jeden Zweifel aufgrund seiner Qualifikation Miterfinder ge-

worden. Das Teilmerkmal ist daher erfillt.

(2) Hinsichtlich der betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse ist maligeblich, ob der Arbeit-
nehmer dank seiner Betriebszugehorigkeit Zugang zu Arbeiten und Kenntnissen
hatte, die den innerbetrieblichen Stand der Technik bilden und darauf aufgebaut hat.
Das ist auch dann der Fall, wenn die innerbetrieblichen Erkenntnisse aufzeigen, wie
es nicht geht, oder wo bestimmte Problemstellungen liegen. In der Meldung der Er-
findung haben die Erfinder ausgefiihrt, dass die Problemldsung ihren Ausgangspunkt
in der Ausarbeitung eines Einspruchs gegen ein Wettbewerberpatent hatte. Da der
Mal3stab der Vergleich mit dem freien Erfinder ist, dem solche Informationen nicht

zur Verfliigung stehen, ist auch dieses Teilmerkmal erfiillt.

(3) An der Unterstiitzung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es nur dann, wenn die fir
den Schutzbereich des Patents maRgebenden technischen Merkmale der Erfindung
nicht erst durch konstruktive Ausarbeitung oder Versuche oder unter Zuhilfenahme
eines Modells gefunden worden sind, sondern die technische Lehre im Kopf der Er-
finder entstanden ist, sich als solche ohne weiteres schriftlich niederlegen lieB und

damit im patentrechtlichen Sinne fertig war13. Die Beteiligten sind sich darliber einig,

13 OLG Dusseldorf vom 9.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13
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dass es sich bei der Erfindung nicht um eine solche Gedankenerfindung handelte.

Auch der Gegenstand der Erfindung legt das mehr als nahe.

Bei drei erflillten Teilmerkmalen ergibt sich die Wertzahl ,,b=1".

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 Leistungs-
erwartungen 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 Anteil des Ar-
beitgebers verringert, je groRer - bezogen auf den Erfindungsgegenstand - der durch die

Stellung ermdglichte Einblick in die Entwicklung im Unternehmen ist.

Dabei kommt es nicht auf die nominelle Stellung, sondern auf die tatsachliche Stellung
zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Erfindung im Betrieb und den damit verbundenen
Informationszufluss an, denn darin liegt der Vorteil des Arbeitnehmererfinders gegen-
Uber dem freien Erfinder. In RL Nr. 34 hat der Richtliniengeber versucht, diesen Infor-
mationsvorsprung und die damit verbundenen berechtigten Leistungserwartungen des
Unternehmens typisierend an bestimmten Funktionen festzumachen, wobei er ein Ide-
albild eines groBeren produzierenden Unternehmens aus dem Jahr 1959 vor Augen
hatte. Auch dem Richtliniengeber war damals schon bewusst, dass dies aufgrund unter-
nehmerischen Gestaltungsfreiheit und der Dynamik in einer Marktwirtschaft keinen ab-
soluten Giiltigkeitsanspruch haben kann. Dementsprechend sieht RL Nr. 35 ausdriicklich
die Moglichkeit einer Eingruppierung in hohere oder niedrigere Stufen vor, um dem Ziel

der RL Nr. 33 bestmoglich zu entsprechen.
Nur so kénnen viele Funktionen sachgerecht eingeordnet werden.

Der Arbeitnehmer ist Diplomingenieur. Fiir Mitarbeiter dieser Qualifikation sehen die
Vergitungsrichtlinien maximal die Wertzahl 5 vor und machen dies an einem Einsatz in
der Fertigung fest. Dem liegt die Uberlegung zu Grunde, dass ein in der Fertigung titiger
Ingenieur nur sehr eingeschrankt iber die Moglichkeit verfligt, auf die Gestaltung eines
Produkts Einfluss zu nehmen. Der ihm durch die betriebliche Stellung ermdglichte Ein-

blick ermoglicht es ihm in aller Regel lediglich, bei der Optimierung von Fertigungspro-
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zessen schopferisch tatig zu werden, woraus eher selten patentfdahige Losungen resul-
tieren. Die Situation in der Qualitatssicherung stellt sich nach Auffassung der Schieds-

stelle vergleichbar dar.

Es ist aber zu bericksichtigen, dass der Arbeitnehmer in einer Sparte mit Mitarbeitern
aus den Bereichen technisches Marketing, Vertrieb, F&E, und Produktion vernetzt war.
Damit verbunden war ein zusatzlicher Informationsgewinn fir den Arbeitnehmer, den

dieser fur die Erfindung nutzen konnte.
Die Schiedsstelle schlagt deshalb die Wertzahl ,,c=4,5“ vor.

Somit ergibt sich aus den Wertzahlen ,a=3“ + ,b=1“ + ,c=4,5“ ein Anteilsfaktor von

16,5 %.

(...)
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