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1.

Ermittlung des Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen der Umrech-

nungsfaktor bei 20 %.

genieur im Anlagenbetrieb aber direkt der Leiterin F&E unterstellt und ist er zu einem fiir
das Zustandekommen der Erfindung ausschlaggebenden Meeting entsandt worden, so

fuhrt der daraus resultierende Informationsfluss fur den Erfinder bei fir einer fur diesen

wohlwollenden Betrachtung zur Wertzahl ¢ = 4,5.

Hat die Diensterfindung bestenfalls durchschnittlichem Ausschlusswert, dann liegt bei der

Ist der Erfinder nicht dem Entwicklungsbereich zugeordnet, gleichwohl als Technologiein-




Begriindung

Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(-..)

.Sachverhalt

Die Antragsgegnerin hat eine technische Lehre von 2014 bis 2017 benutzt, die ihr von den
beiden Antragstellern als Diensterfindung gemeldet war und fiir die sie das Patent (...) er-

halten hat.

Fir die Nutzungszeit 2014 bis 2016 hat die Antragsgegnerin die Arbeitnehmererfindungs-
vergltung mit Schreiben vom (...) auf jeweils 30.000 € festgesetzt. Die Antragsteller haben

der Festsetzung jedoch widersprochen.

In der Festsetzung hatte die Antragsgegnerin den Erfindungswert auf Grundlage des er-

fassbaren betrieblichen Nutzens ermittelt (...).

Unter Zugrundelegung eines Anteilsfaktors von jeweils 15 % ist sie sodann zu der festge-

setzten und ausbezahlten Vergltung gelangt.

Die Antragsteller wenden sich gegen die Hohe des Erfindungswertes und gegen die An-
teilsfaktoren. Sie sind der Auffassung, der betriebliche Nutzen hétte (...) betragen (...). Bei
einem Anteilsfaktor von jeweils 47 % und einem Miterfinderanteil von 50 % ergdbe sich je

Antragsteller ein Vergiltungsanspruch in Hohe von 660.000 €.

(-.r)



Wertung der Schiedsstelle

1. Betrieblich erfassbarer Nutzen 2014 — 2016

(-..)

. Erfindungswert

Die erzielten erfindungsgemaRen Einsparungen sind jedoch nicht mit dem Erfindungs-

wert gleichzusetzen.

Denn ebenso wie marktibliche Lizenzgebiihren die am Markt Giblichen Gewinnmargen
im Regelfall nur mit maximal 1/3 bis 1/8 belasten konnen, da entsprechende Produkte
sonst nicht wirtschaftlich erfolgreich auf den Markt gebracht werden kénnten und wiir-
den, wirde ein unternehmerisch handelnder Marktteilnehmer einem Dritten auch nicht
den auf den Monopolschutz entfallenden betrieblichen Nutzen in vollem Umfang tiber-

lassen. Denn wiirde er dies tun, hatte er hiervon keinen wirtschaftlichen Vorteil.

Daher stellt auch bei einer Abschatzung des Erfindungswerts auf Grundlage des erfass-
baren betrieblichen Nutzens nur ein Anteil von 1/3 bis 1/8 der erfindungsgemaRen Er-

sparnisse den Erfindungswert dar.

Im Regelfall, d.h. bei normalem Schutzumfang und normaler Schutzbestdndigkeit geht
die Schiedsstelle von einem Durchschnittssatz von 1/5, also 20 % aus, den Sie auch hier
fiir sachgerecht ansieht. Denn da der Arbeitgeber im Wege der Rechteliberleitung durch
die Inanspruchnahme lediglich das Recht auf das Patent nach § 6 PatG erhalten hat,
wahrend ihm die technische Lehre an sich bereits als Arbeitsergebnis nach § 611 a BGB
gehort, ist der Mal3stab fiir den Erfindungswert die vermittelte Monopolstellung. Fir die
Schiedsstelle ist vorliegend aber nicht erkennbar, dass von der Diensterfindung fiir die
Antragsgegnerin ein besonders hoher tGiber dem Durchschnitt liegender Ausschlusswert

gegenilber Wettbewerbern ausgeht.

. Anteilsfaktor

Der Erfindungswert steht nicht in Gdnze dem Arbeitnehmer zu. Denn der bei einem Un-
ternehmen beschéftigte Erfinder hat es regelmaRig deutlich leichter als ein freier Erfin-

der, patentfahige und am Markt verwertbare neue technische Losungen zu entwickeln.



Denn wahrend ein freier Erfinder zundchst einen Markt und wohl auch einen Geldgeber
oder zumindest einen Abnehmer fiir die Erfindung finden muss, um eine wirtschaftliche
Verwertung einer technischen Neuerung zu realisieren, stehen dem Arbeitnehmererfin-

der die Verwertungsmoglichkeiten des Arbeitgebers zur Verfigung.

Zudem ist der Arbeitnehmererfinder bei seinen Uberlegungen und Arbeiten zum Auffin-
den einer technischen Lehre frei von existenziellen Uberlegungen, da er vom Arbeitge-
ber fiir das Einbringen seiner Qualifikation, die durch die betriebliche Praxis zudem stan-
dig 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 Aufgaben-
stellung als auch fir deren Losung regelmafRig Anregungen aus dem betrieblichen Um-

feld.

Auch kann er fir die Problemlésung typischerweise auf positive wie negative technische
Erfahrungen zurlickgreifen, die im Betrieb mit entsprechender Technik gemacht wur-
den, und er erhélt oft auch technische und personelle Unterstiitzung, wenn Versuche
durchgeflihrt oder teure Hilfsmittel oder gar Fremdleistungen hierfiir in Anspruch ge-

nommen werden mussen.

All diese fiir das Zustandekommen einer Erfindung férderlichen Rahmenbedingungen
hat das Unternehmen zumeist tber Jahrzehnte hinweg geschaffen und finanziert, wes-
halb es regelmaBig einen ganz erheblichen Anteil daran hat, dass es Gberhaupt zu einer

Erfindung gekommen ist.

Deshalb ist es nur folgerichtig, dass der Arbeitnehmer am Erfindungswert lediglich par-
tizipieren soll. In welchem Mal3e ist abhdngig von seinen Aufgaben und seiner Stellung
im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Erfindung, letztlich
also inwieweit das Zustandekommen der Erfindung diesen vorteilhaften Rahmenbedin-

gungen geschuldet ist.

Der sachgerechte Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird in Prozentwerten
ausgedriickt und als Anteilsfaktor bezeichnet. Nach den Erfahrungen der Schiedsstelle
liegt dieser regelmaRig zwischen 10 % und 25 %, bei Ingenieuren jedoch regelmalig

deutlich unter 20 %.



Konkret wird der Anteilsfaktor wird mittels der Addition von Wertzahlen ermittelt, mit
welchen die Vorteile des Arbeitnehmers gegeniiber einem freien Erfinder bzw. der dem
Unternehmen zuzuschreibende Anteil an der Erfindung bei der Stellung der Aufgabe
(Wertzahl ,a“), der Losung der Aufgabe (Wertzahl ,,b“) und hinsichtlich der Stellung des
Arbeitnehmers im Betrieb (Wertzahl ,,c”) bewertet werden. Das Ergebnis wird nach der
Tabelle der RL Nr. 37 einem Prozentwert zugeordnet. Die Kriterien der Wertzahl-Ermitt-
lung nach den Vergutungsrichtlinien versuchen letztlich, die Bedingungen miteinander
zu vergleichen, unter denen einerseits der Arbeitnehmererfinder die erfinderische Lo-
sung gefunden hat und die andererseits fiir einen freien Erfinder gegolten hatten. In
diesem Sinne sind auch die Ausfiihrungen in den RL Nr. 30 — 36 zu verstehen. Ein hierzu
im Widerspruch stehendes, gegebenenfalls aus dem Gesamtzusammenhang gerissenes
isoliertes Verhaften an einzelnen Formulierungen der RL fiihrt hingegen nicht zu einem

sachgerechten Ergebnis.

Der Antragsteller ,,A” ist Diplomingenieur Warmetechnik und war als , Technologieinge-

nieur” beschaftigt.

Der Antragsteller ,,B“ ist Diplomingenieur Papiertechnik und war ebenfalls als ,,Techno-

logieingenieur” beschaftigt.
Direkte Vorgesetzte war die Leiterin Forschung und Entwicklung (...).

Die Beteiligten haben umfangreich und in der Zielrichtung sehr kontrar zu den einzelnen
Wertzahlen vorgetragen. Letztlich entscheidend sind jedoch die Entstehungsgeschichte
der Erfindung und die in diesem Zusammenhang bestehenden Informationszuflisse und
diese sind nach Auffassung der Schiedsstelle am konkretesten und schliissigsten belegt

in einer E-Mail vom November 2013, die der Antragsteller ,,A” selbst verfasst hat.

Ausweislich dieser E-Mail hatte die Antragsgegnerin den Antragsteller ,,A“ zu einem dem
Wissens- und Erfahrungsaustausch dienenden Treffen der Mitglieder der Interessenge-

meinschaft (...) entsandt.

Er fUhrt in der E-Mail aus, dass er einen Tagesordnungspunkt dieses Treffens nun ein
wenig weiter gefasst habe und beschreibt darin die streitgegenstandliche technische
Lehre. Der Antragsteller ,,B“ hat an diesem Treffen nicht teilgenommen, war aber un-
streitig als Technologieingenieur fiir den Betrieb der (...)anlage zustdndig und ist neben

der Leiterin F & E einer der Adressaten dieser E-mail.



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 rihren die Im-
pulse, erfinderische Uberlegungen anzustoRen, nicht von einer betrieblichen Initiative

her, so dass keine betriebliche Aufgabenstellung gegeben ist.

Die genaue Zuordnung zu den Gruppen entscheidet sich an der Frage, ob und in wel-
chem Umfang betriebliche Einfliisse den Arbeitnehmer an die Erfindung herangefiihrt
haben, wobei diese nicht nur beschrankt auf bestimmte Betriebsteile und Funktionen
Berucksichtigung finden, sondern aus der gesamten Unternehmenssphare des Arbeit-

gebers stammen kdnnen.

Fir die Annahme, dass die Impulse, erfinderische Uberlegungen anzustoRen, einer be-
trieblichen Initiative entsprungen sind, bedarf es nicht stets einer konkreten Anweisung
zur Losung eines bestimmten Problems. Es kann dafiir ausreichen, dass jemand bereits
aufgrund seines Berufsbildes und der konkreten Tatigkeit im Zusammenhang mit der
Erfindung dazu verpflichtet war, Losungen fiir technische Probleme einzubringen. Denn
ein Arbeitnehmer ist nach den §§ 611 a, § 241 BGB zur Riicksichtnahme auf die Interes-
sen seines Arbeitgebers verpflichtet. Ist er entsprechend eingesetzt, verlangt die Riick-
sichtnahmepflicht von ihm auch, fiir offene Problemstellungen eigenstandig technische

Losungen zu suchen.

Beide Antragsteller waren als Technologieingenieure eingesetzt und der Antragsteller
,A“, der offensichtlich mit dem Antragsteller ,B“ zusammengearbeitet hat, war von der
Antragsgegnerin zu einem Erfahrungsaustausch entsandt worden und hat dort behan-
delte technische Ablaufe ,zu Papier gebracht”, etwas weiter gefasst und letztlich mit

Antragsteller ,,B“ als Erfindung gemeldet.

Nach dem Verstdandnis der Schiedsstelle ist der Antragsteller ,A“ somit einer Problem-
stellung nachgegangen, die ihm in einer Art und Weise bekannt geworden ist, die dem
Unternehmen zuzurechnen ist. Aufgrund seiner Funktion als Technologieingenieur und
insbesondere aufgrund seiner Teilnahme an dem Treffen auf Veranlassung der Antrags-

gegnerin war er auch verpflichtet, dem Problem nachzugehen. Denn welchen Sinn soll



eine solche Entsendung eines Ingenieurs, selbst wenn er nicht dem Bereich F&E ange-
hort, aber gleichwohl der Leiterin F & E unterstellt ist, sonst haben. Folglich wurde der
betriebliche Impuls, erfinderische Uberlegungen anzustoRen, von der Antragsgegnerin
gesetzt, woraus sich die Wertzahl ,,a=2“ ergibt. Die genaue Rolle des Antragstellers ,B“
ist im Verfahren nicht ganz so deutlich geworden. Jedoch geht die Schiedsstelle davon
aus, dass fiir ihn aufgrund der Zusammenarbeit mit Antragsteller ,,A“ nichts Anderes
gelten kann. Andernfalls miisste man tatsachlich die Frage nach der Erfinderschaft stel-
len. Fir diese Frage ist wiederum die Erfinderbenennung in der Patentschrift ohne jede
Aussagekraft, denn diese beruht einzig und allein auf der Erfindungsmeldung der An-

tragsteller (...).

Im Ergebnis gilt fir beide Antragsteller die Wertzahl ,,a=2"

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 Losung geflihrt haben.

e Die Lésung der Aufgabe wird dann mit Hilfe der berufsgeladufigen Uberlegungen ge-
funden, wenn sich der Erfinder im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse be-
wegt, die ihm durch Ausbildung, Weiterbildung und / oder berufliche Erfahrung ver-
mittelt worden sind und die er fiir seine berufliche Tatigkeit haben muss. Beide An-
tragsteller haben ein einschlagiges Ingenieursstudium und Berufserfahrung bei der

Antragsgegnerin gesammelt. Dieses Teilmerkmal ist damit unzweifelhaft erfullt.

e Hinsichtlich des Merkmals der betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse ist maRge-
bend, ob der Arbeitnehmer dank seiner Betriebszugehorigkeit Zugang zu Arbeiten
und Kenntnissen hatte, die den innerbetrieblichen Stand der Technik bilden und da-
rauf aufgebaut hat. Damit dieses Merkmal erflllt ist, ist es jedoch nicht erforderlich,
dass die gefundene Lésung darauf aufbauend quasi den logischen nédchsten Evolu-
tionsschritt darstellt. Es reicht vielmehr aus, wenn der innerbetriebliche Stand der
Technik Verbesserungspotential offenbart. Das ist auch dann gegeben, wenn bisher
gewadhlten Anséatze in eine Sackgasse flhren. In einem solchen Fall bekommt der
Arbeitnehmererfinder vom innerbetrieblichen Stand der Technik aufgezeigt, wie es

nicht oder auch nicht mehr oder mit nicht vertretbarem oder gewolltem Aufwand



geht und wird gezwungen, Losungen von Problemen ausgehend von dem innerbe-
trieblich Bekannten oder Eingefahrenen neu zu denken. Das unterscheidet ihn von
einem freien Erfinder, der den Malstab fiir die Festlegung des Anteilsfaktors dar-
stellt und der solche Einblicke nicht hat. Vor diesem Hintergrund ist auch das zweite

Teilmerkmal unzweifelhaft erfullt.

e An der Unterstlitzung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es nur dann, wenn die fiir
den Schutzbereich des Patents malRgebenden 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 liell und

damit im patentrechtlichen Sinne fertig warl. Dies ist vorliegend etwas unklar ge-
blieben, weshalb die Schiedsstelle vorschlagt, dieses Teilmerkmal als ,,nicht erfullt”

anzusehen.

Bei zwei erfiillten Teilmerkmalen ergibt sich die Wertzahl , b=2,5“.

Die Wertzahl ,,c” ergibt sich aus den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im
Betrieb. Nach RL Nr. 33 hdngt 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 grofler - bezogen auf den Erfindungsgegenstand - der durch die
Stellung ermoglichte Einblick in die Entwicklung im Unternehmen ist. Die Schiedsstelle
schldgt hier vermittelnd den Wert 4,5 vor, was allerdings gegeniiber den Antragstellern
als Entgegenkommen anzusehen ist. Denn selbst wenn die Antragsteller nicht dem Ent-
wicklungsbereich zugeordnet waren, so waren sie gleichwohl als Technologieingenieure
direkt der Leiterin F&E unterstellt. Vor allem aber ist auf den Informationsfluss abzustel-
len und der war durch die Entsendung zu dem ausschlaggebenden Meeting in vollem

Umfang gegeben.

1 Vgl. OLG Diisseldorf vom 9.10.2014, Az.: 1-2 U 15/13, 2 U 15/13.



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

jeweils 18 %.
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