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Leitsdtze (nicht amtlich):

1.

Die Anmeldepflicht des § 13 ArbEG gibt dem Arbeitgeber auf, sicher zu stellen, dass das
auf 20 Jahre angelegte Monopolrecht ausgeschdpft werden kann und schitzt damit das
Erfinderrecht. Kommt der Arbeitgeber dem nicht nach, beschadigt er eine dem Arbeit-
nehmer gesetzlich zugewiesene Vermogensposition, weshalb der Arbeitnehmer dann ei-
nen Schadensersatzanspruch nach den § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 13 Abs. 1 ArbEG gegen

den Arbeitgeber hat.

Der Arbeitgeber ist deshalb grundsatzlich verpflichtet, Patentanmeldungen und nicht nur
Gebrauchsmusteranmeldungen auf Diensterfindungen vorzunehmen. Eine Ausnahme be-
stiinde nur dann, wenn innerbetrieblich wie aullerbetrieblich eine Gebrauchsmusteran-
meldung zweckdienlicher erscheint. Anerkannt ist das fiir die Félle, in denen eine wirt-
schaftliche Verwertbarkeit einer technischen Lehre weitgehend von Mode und Ge-
schmack abhangt und deshalb nur eine sehr begrenzte Verweilzeit auf dem Markt hat.
Nach den Erfahrungen der Schiedsstelle ist fiir den Automobilzulieferbereich kein derar-

tiger Erfahrungssatz belegbar.

Dem Schadensersatzanspruch ist nach standiger Schiedsstellenpraxis im Regelfall Genlige

getan, wenn fir die Bemessung des Verglitungsanspruchs des Arbeitnehmers nach



§ 9 Abs. 2 ArbEG fiktiv unterstellt wird, dass der Arbeitgeber umfassend Patentschutz gel-

tend gemacht und aufrechterhalten hat.

Wenn der Arbeitnehmer eine Patentanmeldung vornimmt, weil der Arbeitgeber entge-
gen § 13 Abs. 1 S. 2 ArbEG lediglich ein Gebrauchsmuster hat eintragen lassen, hat er ei-
nen Kostenerstattungsanspruch nach § 13 Abs. 3 ArbEG, im Ubrigen daneben auch nach

§ 683 BGB.

Der dabei entstehende Eigenaufwand des Arbeitnehmers ist bis zu dem Betrag erstat-
tungsfahig, den voraussichtlich eine beauftragte Anwaltskanzlei in Rechnung gestellt

hatte.

Begrindung:

Vorbemerkung

()

Systematik des Erfinderrechts im Arbeitsverhaltnis

Einem Arbeitnehmer, der eine Erfindung gemacht hat, steht zunachst das erfinderrechtli-
che Recht auf das Patent nach § 6 PatG zu, auch wenn es sich bei der Erfindung um eine
Diensterfindung im Sinne der §§ 2, 4 ArbEG handelt. Lediglich die der Erfindung zu Grunde
liegende technische Losung gehort als Arbeitsergebnis nach § 611 a BGB von vornherein
dem Arbeitgeber und ist deshalb mit dem Arbeitsentgelt aber auch bereits abschlieBend
vergltet, ganz unabhdngig davon, wie erfolgreich sich auf Ideen von Arbeitnehmern

fuBende technische Losungen in der Sache auch immer einsetzen lassen.

Die Meldung einer Diensterfindung l6st deshalb fiir den Arbeitgeber gemal$ § 13 Abs. 1 Ar-
bEG die Pflicht aus, unverziiglich eine Patentanmeldung mit Wirkung fiir Deutschland vor-
zunehmen, mit der er den von dem Erfinder in der Erfindungsmeldung mitgeteilten erfin-
derischen Gehalt ausschopftl, um ein moglicherweise bestehendes Anrecht auf ein patent-
rechtliches Monopol auf die ihm mitgeteilte technische Losung und damit das aus § 6 PatG
resultierende Vermoégensrecht so umfassend wie moglich zu sichern. Daher hat der Gesetz-

geber die Moglichkeit, statt einem Patent ein Gebrauchsmuster anzumelden, auf den sehr

1 BGH vom 29.11.1988 — Az.: X ZR 63/87 — Schwermetalloxidationskatalysator



seltenen Ausnahmefall beschrankt, dass im konkreten Einzelfall aus objektiver Sicht eines
Dritten die Anmeldung als Gebrauchsmuster zweckdienlicher als die Anmeldung eines Pa-
tents ist. Es kommt somit gerade nicht auf die subjektive, im Hinblick auf die generelle Ver-
wertbarkeit einer technischen Lehre gegebenenfalls auf das eigene Geschéftsfeld verengte
unternehmerische Sicht des Arbeitgebers an. Der Arbeitgeber hat deshalb kein freies auf
seiner individuellen unternehmerischen Freiheit und seinen Partikularinteressen fullendes
Wahlrecht, ob er ein Patent oder ein Gebrauchsmuster anmeldet. Vielmehr hat er zunachst

das schutzrechtliche Potential des Erfinderrechts vollumfanglich zu sichern.

Aber auch der Arbeitnehmer kann nicht frei Gber das Recht auf das Patent befinden, ob-

gleich es zunachst noch ihm zugewiesen ist, worauf § 7 Abs. 2 ArbEG explizit hinweist.

Denn das zunachst beim Arbeitnehmer liegende Recht auf das Patent ist nach den
§§ 6, 7 ArbEG mit dem Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers belastet, da auch das
Recht auf das Patent letztlich ein Arbeitsergebnis im Sinne von § 611 a BGB ist, der Arbeit-
geber fir die Erbringung der Arbeitsleistung das Arbeitsentgelt bezahlt hat und die flr das
Zustandekommen der Erfindungen forderliche Rahmenbedingungen regelmaRig unterneh-

mensbezogen sind.

Macht der Arbeitgeber von seinem Inanspruchnahmerecht Gebrauch, verliert der Erfinder
nach dem bereits arbeitsrechtlich erfolgten Ubergang des Rechts an der technischen Ent-

wicklung als solcher auf den Arbeitgeber auch das Recht auf das Patent an den Arbeitgeber.

Die in dem Recht auf das Patent bestehende Vermogensposition des Arbeitnehmers wird

dann vom Gesetz inhaltlich neugestaltet2:

- § 9 ArbEG billigt dem Arbeitnehmer als Ersatz fiir den Rechtsverlust einen Anspruch

auf angemessene Verglitung zu.

- §14 Abs. 2 ArbEG billigt dem Arbeitnehmer das Recht zu, in auslandischen Staaten,
in denen der Arbeitgeber keine Schutzrechte erwerben méchte, Schutzrechte auf

eigenen Namen anzumelden.

2 Das Arbeitsrecht geht von einem vélligen Ubergang des Eigentums am Arbeitsergebnis auf den Arbeitgeber aus. Das Pa-
tentrecht geht dahingegen von einem zeitlich beschrankten Monopolrecht fiir den Erfinder aus. Im Arbeitnehmererfinder
treffen sich mithin zwei entgegengesetzte Rechtezuweisungen. Fiir die Auflosung dieses Widerstreits gibt es keine sich von
selbst ergebenden , richtigen” oder ,falschen” Rechtsregeln. Die Auflésung des Widerstreits ist deshalb ein international
unterschiedlich (je nachdem, ob den Interessen des Arbeitnehmers oder den Interessen des Arbeitgebers der Vorrang ein-
geraumt wurde) gel6ste Rechtsfrage; vgl. auch Gesetzesbegriindung, abgedruckt im Blatt fir PMZ 1957 S. 218 ff., S. 224



- §16 Abs. 1 ArbEG billigt dem Arbeitnehmer das Recht zu, Schutzrechtspositionen
auf eigenen Namen fortzufiihren, die der Arbeitgeber vor Ablauf der Hochstschutz-
dauer aufgeben mochte (mit der Moglichkeit des Vorbehalts eines einfachen Nut-

zungsrechts fiir den Arbeitgeber, das dieser im Falle der Nutzung vergiiten muss).

Wahrend die §§ 14 und 16 ArbEG somit die Schutzrechtsposition dem Arbeitnehmer zu-
weisen, soweit der Arbeitgeber daran doch kein Interesse (mehr) hat, kompensiert der Ver-
gltungsanspruch des § 9 ArbEG den Rechtsverlust des Arbeitnehmers soweit und solange
dieser besteht. Fiir diese Ausgestaltung des Erfinderrechts des Arbeitnehmers hat sich der

Gesetzgeber ganz bewusst entschieden.3

Die Hohe der in § 9 ArbEG vorgesehenen Kompensation korreliert dementsprechend mit
dem, was der Arbeitnehmer verloren hat. Verloren hat er das Recht auf das Patent. Das
Recht auf ein Patent an sich hat jedoch keinen eigenstandigen Wert. Denn es ist lediglich
eine mit Kosten verbundene Wette auf die Zukunft, mit der man auf den Eintritt eines mog-

lichen zukiinftigen Nutzens setzt.

Damit erschlieBt sich, was der Gesetzgeber mit dem in § 9 Abs. 2 ArbEG verwendeten Be-
griff der ,wirtschaftlichen Verwertbarkeit“ gemeint hat. Nicht das theoretische Potential
der Wette auf die Zukunft ist vergltungsrelevant, sondern die tatsdchliche Realisierung ei-
nes aus dem Potential resultierenden Nutzens durch den Arbeitgeber. § 9 Abs. 2 ArbEG be-
sagt deshalb, dass dem Inhaber einer Schutzrechtsposition grundsatzlich verschiedene Ver-
wertungsformen offenstehen, aber erst deren tatsachliche Realisierung fur die Hohe des

Vergiltungsanspruchs relevant ist.

Deshalb gesteht § 9 Abs. 1 ArbEG dem Arbeitnehmer mit der Inanspruchnahme lediglich
einen Anspruch auf Verglitung dem Grunde nach zu, wahrend die tatsachliche Héhe des
Vergltungsanspruchs gemald § 9 Abs. 2 ArbEG von zwei Uber die reine Inanspruchnahme

hinausgehenden Faktoren abhangt:

3 Kurz, Die Vorarbeiten zum Arbeitnehmererfindergesetz, GRUR 1991 S. 422 ff.: (1) infolge des Erstarkens der Arbeitneh-
merschaft ab 1900 erster arbeitnehmererfinderfreundlicher, letztlich nicht umgesetzter Gesetzentwurf von 1913; (2) in-
folge der wirtschaftlichen Notlage nach dem 1. Weltkrieg ab 1920 Vereinbarung des Rechts auf Erfinderbenennung und
eines Vergltungsanspruchs in Tarifvertragen; (3) in Folge des 2. Weltkriegs Aufnahme des Vergitungsanspruchs in die Ver-
ordnung von 1943 zur Steigerung der erfinderischen Beitrage der Arbeitnehmer fir die Wirtschaft, insbesondere fir die
Ristungsindustrie; (4) vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Aufbauphase in den 1950iger Jahren besteht bei der Bera-
tung des Gesetzes Uber Arbeitnehmererfindungen Einigkeit, dass nicht mehr hinter die aus der jahrzehntelangen histori-
schen Entwicklung resultierenden arbeitnehmerfreundlichen Regelungen der Vergangenheit zuriickgegangen werden soll.



e Welche Vorteile sind demjenigen, der das Recht auf das Patent vom Arbeitnehmer
Ubernommen hat, im Rahmen jeglicher Verwertung des rechtlichen Monopolschut-
zes tatsachlich zugeflossen?

(Erfindungswert, ggf. aufzuteilen gemall § 6 S. 2 PatG auf die Miterfinderanteile)

e Auch das Unternehmen hat dazu beigetragen, dass es zu einer Erfindung gekommen
ist (,Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung”), weshalb der
Arbeitnehmer nicht den gesamten Erfindungswert erhélt, sondern an diesem betei-
ligt wird.

(Anteilsfaktor)

Besteht der Rechtsverlust nicht mehr, weil der Arbeitgeber die urspriinglich infolge des In-
anspruchnahmerechts vom Arbeitnehmer erlangte und deshalb nach § 9 ArbEG vergi-
tungspflichtige Schutzrechtsposition unter Beachtung der Vorgaben des § 16 ArbEG wieder
aufgibt, so entfallt der Vergitungsanspruch nach § 9 ArbEG wieder, da der Arbeitnehmer
dann die Gelegenheit erhalten hat, die durch die Inanspruchnahme verlorene Vermogens-

position zurlickzuerlangen und selbst weiter zu verwerten.

Falls sich der Arbeitgeber im Rahmen der Aufgabe der Schutzrechtsposition nach
§ 16 Abs. 3 ArbEG aber ein Nutzungsrecht vorbehalten hat und der Arbeitnehmer die
Schutzrechtsposition weiterfiihrt, hat der Arbeitnehmer die Vermogensposition nicht voll-
standig zurlickerhalten. Sie ist dann weiterhin, nunmehr durch ein einfaches Benutzungs-

recht des Arbeitgebers eingeschrankt.

Deshalb sieht § 16 Abs. 3 ArbEG auch fiir diesen Fall einen Verglitungsanspruch des Arbeit-
nehmers vor, der der H6he nach strukturell dem des § 9 ArbEG entsprechen muss, wenn

man die aufgezeigte Systematik konsequent zu Ende denkt. Das gilt sowohl dafiir, dass
e nur aus einer tatsachlichen Nutzung ein Erfindungswert resultiert, als auch dafiir, dass

e der Anteilsfaktor des Arbeitnehmers bei der Vergiitungsberechnung weiterhin zu be-

riicksichtigen ist.

Denn durch die Riickiibertragung der Schutzrechtsposition an den Arbeitnehmer hat sich

nichts an der grundlegenden Tatsache gedndert, dass nur tatsachlich realisierte, aus der



»Wette auf die Zukunft” resultierende Vorteile vergitungspflichtig sind und der Arbeitge-
ber von vornherein einen zumeist ganz erheblichen Beitrag dazu geleistet hat, dass es Giber-

haupt zu einer Erfindung gekommen ist.

Das vorbehaltene Recht zu Nutzung erstreckt sich nach dem eindeutigen Wortlaut des
§ 16 Abs. 3 ArbEG nur auf den Arbeitgeber. Anders als noch als Inhaber der Schutzrechts-
position kann der Arbeitgeber keine weiteren Nutzungsrechte vergeben, etwa an andere
Konzernunternehmen, denn er ist nicht mehr Inhaber des Ausschliel3lichkeitsrechts i.S.v.

§ 15 Abs. 2 PatG, sondern nur noch Inhaber eines einfachen Nutzungsrechts.

Das Nutzungsrecht berechtigt den Arbeitgeber jedoch in gleicher Weise wie das urspriing-
liche Schutzrecht, im Rahmen der Eigennutzung eine Fremdfertigung vorzunehmen und so
Dritte fiir sich tatig werden zu lassen, solange der Dritte nur in einem Umfang tatig wird,
der dem Arbeitgeber aus dem Nutzungsrecht ohnehin zustehen wiirde, mithin solange die
Anzahl der nutzungsberechtigten Marktteilnehmer nicht vermehrt und damit die nunmehr
beim Arbeitnehmer liegende Hoheit tiber das Monopolrecht nicht verletzt wird. Das ist
aber nur dann gewahrleistet, wenn der Arbeitgeber den bestimmenden, sich fur ihn wirt-
schaftlich auswirkenden Einfluss auf Art und Umfang der Herstellung und des Vertriebs hat

sowie die absolute Kontrolle hinsichtlich der Nutzung behélt.4

Das dem Patent innewohnende Verbietungsrecht kann nach Ubertragung nur noch der Ar-
beitnehmer geltend machen. Es besteht, solange er die Schutzrechtsposition aufrechter-
halt. Erst wenn der Arbeitnehmer die Schutzrechtsposition aufgibt, wird die erfindungsge-
malke technische Lehre fiir jedermann und damit auch fir den Arbeitgeber zu frei verfiig-
barem Stand der Technik, weshalb erst dann aus einer Nutzung des Arbeitgebers kein Er-
findungswert mehr resultiert und auch der Verglitungsanspruch des Arbeitnehmers nach

§ 16 Abs. 3 ArbEG entfallt.

Das wie dargestellt urspriinglich dem Arbeitnehmer zustehende und vom Arbeitgeber um-
fassend zu sichernde Erfinderrecht geniefSt nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts> Eigentumsschutz nach Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG, unabhéangig davon, ob es sich

bei der Erfindung um eine Diensterfindung oder um eine Erfindung eines freien Erfinders

4 siehe BGH vom 22.5.2012 — Az.: X ZR 129/09 — Nabenschaltung Ill zu der dem Nutzungsrecht aus § 16 Abs. 3 ArbEG ver-
gleichbaren Situation des Bestehens eines Vorbenutzungsrechts aus § 12 PatG
5 BVerfG vom 24.4.1998 — 1 BvR 587/88



handelt, weshalb die Regelungen des Gesetzes iber Arbeitnehmererfindungen das Eigen-

tumsrecht des Arbeitnehmers im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG inhaltlich ausgestalten.

Gegenstand der Prifung durch das Bundesverfassungsgericht in der zitierten Entscheidung
war zwar nur § 9 ArbEG. Das Bundesverfassungsgericht hat aber festgestellt, dass der Ver-
gltungsanspruch eine Norm im Sinne des Art. 14 Abs. 1 S. 2 ArbEG darstellt, die das Eigen-
tumsrecht des Arbeitnehmererfinders inhaltlich ausgestaltet und verfassungsgemaR ge-
wahrleistet, da der Verglitungsanspruch an die Stelle des tibergegangenen Rechts auf das
Patent tritt und beriicksichtigt, dass regelmalig auch der Betrieb einen Anteil am Zustan-

dekommen der Diensterfindung hat.

Deshalb erschopft sich — die Logik des Bundesverfassungsgerichts konsequent zu Ende ge-
dacht — die Ausgestaltung des Erfinderrechts des Arbeitnehmers nicht in § 9 ArbEG. Denn
auch die §§ 13, 14 und 16 ArbEG sichern das Erfinderrecht, nehmen daraus resultierende
Rechtezuweisungen zum Arbeitnehmer vor, gestalten damit das Erfinderrecht inhaltlich

aus und schitzen so das Eigentumsrecht des Arbeitnehmers i.S.v. Art. 14 GG.

Soweit ein Arbeitgeber gegen § 13 ArbEG, § 14 ArbEG und/oder § 16 ArbEG verstoRen hat

oder verstolit, gilt deshalb Folgendes:

e § 13 ArbEG gibt dem Arbeitgeber auf, sicher zu stellen, dass das auf 20 Jahre angelegte
Monopolrecht ausgeschopft werden kann und schiitzt damit das Erfinderrecht. Kommt
der Arbeitgeber dem nicht nach, beschadigt er eine dem Arbeitnehmer gesetzlich zu-
gewiesene Vermogensposition, weshalb der Arbeitnehmer dann einen Schadenser-
satzanspruch nach den § 823 Abs. 2 BGBi.V.m. § 13 Abs. 1 ArbEG gegen den Arbeitge-

ber hat.

e §14 Abs. 2 ArbEG sichert das Recht des Arbeitnehmers, die Diensterfindung im Aus-
land anzumelden, soweit der Arbeitgeber dies nicht tun méchte. Vereitelt der Arbeit-
geber dieses Recht, beschadigt er eine dem Arbeitnehmer gesetzlich zugewiesene Ver-
mogensposition, weshalb der Arbeitnehmer dann einen Schadensersatzanspruch nach

den § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 14 Abs. 2 ArbEG gegen den Arbeitgeber hat.

e §16 Abs. 1, 3 ArbEG sichert das Recht des Arbeitnehmers, eine auf eine Diensterfin-
dung zuriickgehende Schutzrechtsposition selbst im Rahmen der Hochstschutzdauer
verwerten zu kdnnen, soweit der Arbeitgeber dies nicht tun méchte bzw. sichert eine

Partizipation des Arbeitnehmers an der Verwertung einer Diensterfindung durch den



Arbeitgeber im Rahmen der Hochstschutzdauer von 20 Jahren. Vereitelt der Arbeitge-
ber diese Rechte, beschadigt er die dem Arbeitnehmer gesetzlich zugewiesene Vermo-
gensposition, weshalb der Arbeitnehmer dann einen Schadensersatzanspruch nach

§ 823 Abs. 2 BGBi.V.m. § 16 Abs. 1, 3 ArbEG gegen den Arbeitgeber hat.

Bei der Verletzung der Pflichten nach den §§ 13, 14 und 16 ArbEG ist nach § 249 BGB der
Zustand herzustellen, der bestehen wiirde, wenn der Arbeitgeber im Inland und Ausland
das vom Arbeitnehmer tibernommene Recht auf das Patent umfassend geschitzt hatte
und die Schutzrechtspositionen im Falle einer Aufgabe dem Arbeitnehmer zur Weiterfiih-

rung angeboten hitte.

Dem ist nach standiger Schiedsstellenpraxis im Regelfall Genlige getan, wenn fiir die Be-
messung des Verglitungsanspruchs des Arbeitnehmers nach § 9 Abs. 2 ArbEG fiktiv unter-
stellt wird, dass der Arbeitgeber im Inland wie im Ausland umfassend Patentschutz geltend
gemacht und aufrechterhalten hat. Denn so ist die gesetzlich vorgesehene Partizipation am

Erfinderrecht regelmaRig gewadhrleistet.

Es bleibt dem Arbeitnehmer aber unbenommen, dariiberhinausgehende Schadensersatz-
anspriiche darzulegen und zu beweisen, die zu einer Ausweitung der Schadensersatzpflicht

des Arbeitgebers fihren kénnen. Realistisch wird das in der Regel aber nicht sein.

Anwendung auf den Fall

1. Anmeldepflicht des § 13 ArbEG

Die Antragsgegnerin ist grundsatzlich verpflichtet, Patentanmeldungen und nicht nur
Gebrauchsmusteranmeldungen auf Diensterfindungen vorzunehmen. Gebrauchs-
musteranmeldungen kann sie gegebenenfalls zusatzlich vornehmen, wenn sie aus ei-
nem noch nicht erteilten Patent ein Verbietungsrecht gegen einen Wettbewerber gel-

tend machen will.

Eine Ausnahme bestiinde nur dann, wenn innerbetrieblich wie auRerbetrieblich eine
Gebrauchsmusteranmeldung zweckdienlicher erscheint. Anerkannt ist das fiir die
Félle, in denen eine wirtschaftliche Verwertbarkeit einer technischen Lehre weitge-
hend von Mode und Geschmack abhangt und deshalb nur eine sehr begrenzte Ver-

weilzeit auf dem Markt hat. Beispielhaft wird hier in der Literatur der Spielzeugmarkt



genannt. Aber selbst dort gilt diese Aussage nicht uneingeschrankt, sondern nur im

begrindeten Einzelfall, wie das Gegenbeispiel LEGO zeigt.

Nach den Erfahrungen der Schiedsstelle ist fiir den Automobilzulieferbereich kein der-
artiger Erfahrungssatz belegbar. Gegenstand der Schiedsstellenpraxis aus diesem Be-
reich sind regelmaRig Patente, die liber das 10. Jahr hinaus aufrechterhalten werden.
Uberdies ist die grundsitzliche Verwertbarkeit einer technischen Lehre im Bereich der
Dichtungstechnik regelmaRig weder auf Verbrennungsmotoren noch auf den Auto-

mobilzuliefermarkt begrenzt.

Die Antragsgegnerin hat gleichwohl keine Patentanmeldung vorgenommen. Dies hat
der Antragsteller dafiir getan und die Anmeldung zwischenzeitlich auf die Antragsgeg-

nerin Gbertragen.

Der Antragsteller hat deshalb einen Kostenerstattungsanspruch nach § 13 Abs. 3 Ar-

bEG, im Ubrigen daneben auch nach § 683 BGB.
Die Antragsgegnerin hat zwischenzeitlich Anmeldekosten in Héhe von 457 € erstattet.

Das vom Antragsteller geltend gemachte Honorar von 243,60 € des Patentanwalts (...)
sieht die Schiedsstelle nicht als erstattungsfahig an, da dieses offensichtlich fiir eine
Rechtsberatung des Antragstellers in eigener Sache angefallen ist, namlich im Zusam-
menhang mit der zunichst verweigerten Ubertragung der selbst angemeldeten

Schutzrechtspositionen.

Somit sind noch die vom Antragsteller geltend gemachten 25 Stunden Eigenarbeit
streitig. Die Schiedsstelle schlagt vor, diese dem Antragsteller mit einem Betrag von

2.500 € zu erstatten. Dem liegen folgende Erwadgungen zu Grunde:

In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass Stundensatze im Bereich des gewerblichen
Rechtsschutzes in einem Bereich von 200 € bis 600 € liegen, wobei der Stundensatz
wesentlich davon beeinflusst wird, welche Schwierigkeit der Fall aufweist und welche
Kostenstruktur der jeweilige Patentanwalt hat (Iandlicher Raum mit glinstigen Mieten
und niedrigeren Personalkosten, stadtischer Raum mit hohen Mieten und kostspieli-
gem Personalbestand etc.).6 Weiterhin gibt es Erfahrungssatze, dass Patentanmel-

dungen in einfachen Fallen einen Zeitaufwand von 4 - 8 Stunden verursachen, der

6 LG Dusseldorf vom 03.05.2016 — Az.: 4b O 84/15; OLG Dusseldorf vom 02.06.2017 — Az.: -2 U 72/16
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Zeitaufwand aber je nach Komplexitat schnell auf deutlich tiber 10 Stunden anwach-
sen kann. Dementsprechend werden die von einer deutschen Patentanmeldung ver-
ursachten Kosten der Beauftragung einer Patentanwaltskanzlei haufig auf 2.000 -

6.000 € taxiert.

Der Antragsteller ist kein Patentanwalt, weshalb zuzugestehen ist, dass er langer ge-
braucht hat, als ein Patentanwalt gebraucht hatte. Andererseits muss der Antragstel-
ler nicht die Kostenpositionen eines Patentanwalts tragen. Die Schiedsstelle schlagt
deshalb vor, die vollen 25 Stunden mit einem Stundensatz von 100 € anzusetzen. Das
Ergebnis liegt im unteren Bereich der Kosten, die eine Patentanwaltskanzlei verur-
sacht hatte und erscheint daher sachgerecht. Denn zumindest diese Kosten hatte die
Antragsgegnerin ja auch aufwenden missen, hatte sie gesetzeskonform eine Patent-

anmeldung vorgenommen.

2. Anteilsfaktor

(...)

3. Abschéatzung des Erfindungswerts

Macht der Arbeitgeber von einer fur ihn patentrechtlich geschiitzten technischen
Lehre selbst Gebrauch, erhalt er zwar im Regelfall Umsatzerlose aus dem Verkauf von

Produkten, aber keine direkten Zahlungen fiir das erlangte Monopolrecht.
So ist das auch im vorliegenden Fall.

Jedoch kann er durch die tatsachliche Benutzung der erfindungsgemafien technischen
Lehre in den Produkten geldwerte Vorteile haben, deren Bestehen und GroRenord-
nung von der Reichweite und der Starke des patentrechtlichen Monopolschutzes ab-
hdangen. Denn wenn der Arbeitnehmer die verwendete technische Lehre nicht erfun-
den hatte, sondern ein Dritter — Ublicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer
oder ein freier Erfinder — misste der Arbeitgeber an diesen Dritten Zahlungen leisten,
wenn und soweit ihn fir den Dritten bestehende Schutzrechtspositionen an der Be-

nutzung der technischen Lehre hindern wiirden.

Beim tatsachlichen Einsatz einer Diensterfindung hangt die Hohe des Erfindungswerts
deshalb davon ab, wie hoch diese Zahlungen unter verniinftigen Vertragsparteien the-

oretisch ausgefallen waren, was letztlich nur geschatzt werden kann.
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Da der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG Anspruch auf eine ,,angemessene” Vergi-
tung hat, sind bei dieser Schatzung Ungenauigkeiten nach Moglichkeit zu minimieren.
Das erreicht man dadurch, dass man die Schatzung so weit als méglich auf realen Tat-

sachengrundlagen aufbaut.

Von entscheidender Bedeutung ist daher zunachst die Erkenntnis, dass Unternehmen
die Gestattung der Nutzung einer patentgeschitzten technischen Lehre tblicherweise

in einem Lizenzvertrag regeln.

Legt man diese Erkenntnis zu Grunde, muss man die Hohe der Zahlungen, die der Ar-
beitgeber einem anderen Marktteilnehmer oder einem freien Erfinder fiir die Nutzung
der monopolgeschiitzten technischen Lehre zahlen misste, dadurch abschatzen, in-
dem man unter Berlicksichtigung bekannter Fakten versucht, einen Lizenzvertrag fiktiv
so nachzubilden, wie er zwischen einem Unternehmen und einem anderen Marktteil-
nehmer oder freien Erfinder unter normalen Rahmenbedingungen bei Anlegung ver-
ninftiger MaRstabe theoretisch Aussicht auf einen einvernehmlichen Abschluss ge-

habt hatte.

Mit dieser Methodik minimiert man das jeder Schatzung innewohnende Risiko einer
Fehleinschatzung so weit, als dies Gberhaupt moglich ist, und kommt so zu dem einer

,angemessenen“Verglitung i.S.v. § 9 ArbEG zu Grunde zu legenden Erfindungswert.

Folglich ist bei der Ermittlung des Erfindungswerts darauf abzustellen, welche Lizenz-
vertragsgestaltung das Unternehmen bei einer Ein-Lizenzierung der zu bewertenden
Erfindung von einem Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Bedingun-
gen akzeptieren wiirde oder zu welchen Vertragsbedingungen es im Normalfall bereit
ware, die Erfindung an einen Marktteilnehmer zu lizenzieren bzw. zu welchen Bedin-
gungen ein anderer verninftiger Marktteilnehmer bereit wiére, Lizenzgebiihren zu be-
zahlen. Denn Mafstab sind nicht singuldare Ausnahmesituationen wie beispielsweise
die in einem Verletzungsprozess bei nachgewiesener Verletzung, sondern das Verhal-

ten redlicher in gesundem und dauerhaftem Wettbewerb stehender Kaufleute.

Dahingegen kommt es fir die Ermittlung des Erfindungswerts auf eine innerbetriebli-
che, offentliche oder kundenseitige Wertschatzung der einzelnen technischen Lésung

als solcher oder des Produkts als Ganzem letztlich nicht entscheidend an, auch wenn
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es unter psychologischen Aspekten verstandlich ist, dass diese Perspektive die vom Ar-

beitnehmererfinder vorrangig wahrgenommene ist.

Denn entscheidend fiir den gesetzlichen Erfindungswert ist lediglich, welche Bedeu-
tung Wettbewerber der im Produkt verwendeten zur Erteilung eines Patents angemel-
deten technischen Lehre mutmakRlich zumessen wiirden und was sie deshalb zum Ge-

genstand eines Lizenzvertrags machen wiirden.

Die konkrete Ausgestaltung eines solchen Lizenzvertrags unterlage im konkreten Fall
natlrlich schlussendlich der Vertragsfreiheit des Patentinhabers und des an einer Li-

zenznahme interessierten Marktteilnehmers.

Tatsache ist jedoch, dass bei Umsatzgeschaften mit erfindungsgemaRen Produkten er-
fahrungsgemaR ganz (iberwiegend Lizenzvertrédge die Regel sind, in denen ein von den
Vertragsparteien zu Grunde gelegter erfindungsgemafier Umsatz oder Umsatzanteil

mit einem marktiblichen Lizenzsatz multipliziert wird.

Der Umsatz wird dabei nur soweit bericksichtigt, als der Patentschutz der Herstellung
des Produkts im Wege steht, was entscheidend von der Reichweite des von den Pa-

tentanspriichen bestimmten Verbietungsrechts abhangt.

Die mogliche Bandbreite des Lizenzsatzes wiederum wird von den allgemeinen wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen des Marktes begrenzt, auf dem das erfindungsge-
maRke Produkt vertrieben wird. Denn die fir die jeweiligen Produktmarkte der Schieds-
stelle in ihrer langjahrigen Praxis bekannt gewordenen und in der einschlagigen Litera-
tur publizierten Bandbreiten verhandelbarer Lizenzsatze stehen erkennbar in Relation?
zu den von den verschiedenen Wettbewerbern am Produktmarkt durchschnittlich
langfristig erzielbaren lGblichen Margen, was sich leicht erklart, da Lizenzkosten, die im
Widerspruch zu den typischen Kalkulationsspielrdumen des jeweiligen Produktmarkts
stehen, einer wirtschaftlich sinnvollen Betatigung des Unternehmens am Markt entge-

genstehen wiirden. Der konkrete Lizenzsatz innerhalb des so vorgegebenen Rahmens

7 vgl. allgemein zunéchst OLG Disseldorf vom 09.10.2014 — -2 U 15/13, 2 U 15/13; sehr fundiert vor allem aber Hellebrand,
GRUR 2001, S. 678 ff. und Mitteilungen 2014 S. 494 ff: nicht rein rechnerisch auf die konkrete Marge des streitgegenstandli-
chen Produkts anwendbar, da bloRe Analogie zum Schatzansatz des GRUR-Fachausschusses aus dem Jahr 1957 zum Netto-
nutzen bei rein innerbetrieblicher Nutzung; daher nur zur Plausibilisierung von Lizenzsatzbeispielen geeignet; aus diesem
Grund kein Anspruch auf Auskunft des konkreten Produktgewinns, bestatigt durch BGH vom 17.11.2009 — Az.: X ZR 137/07
— Turinnenverstarkung unter Aufgabe seiner alteren Rechtsprechung aus Copolyester Il — X ZR 132/95 vom 13.11.1997,
Spulkopf — X ZR 6/96 vom 13.11.1997 und abgestuftes Getriebe — X ZR 127/99 vom 16.04.2002



13

hangt wiederum von der Starke des Verbietungsrechts der konkreten Schutzrechtspo-

sition ab.

Deshalb richten sich die Praxis der Schiedsstelle und die obergerichtliche Rechtspre-
chung nach diesen bekannten Tatsachen und bilden sowohl zur Abschatzung des Erfin-
dungswerts im Arbeitnehmererfindungsrecht als auch zur der Festlegung des Erfin-
dungswerts fir den Schadensersatzanspruch im Patentverletzungsverfahren Lizenz-
vertrage nach diesen Erfahrungswerten fiktiv nach.8 So konnen sie belastbare Tatsa-
chengrundlagen zu Grunde legen, die der Realitdt nahekommen, und damit Ungenau-

igkeiten bei der Abschatzung des Erfindungswerts nach Maoglichkeit minimieren.

Mithin ist es sachgerecht, bei der fiktiven Nachbildung des Lizenzvertrags zu liberlegen,
auf welche Nettoumsatze verniinftige Lizenzvertragsparteien im Hinblick auf den
Schutzumfang des Schutzrechts im konkreten Fall in einem Lizenzvertrag abgestellt
hatten (BezugsgroRe) und welchen Lizenzsatz sie in Anbetracht der Marktsituation und

der Starke des Monopolrechts darauf angewendet hatten:

a) BezugsgroRe

Welche BezugsgrolSe Lizenzvertragsparteien konkret vereinbaren, hangt maligeb-
lich davon ab, welche Bedeutung sie der monopolgeschitzten technischen Lehre
fiir das am Markt gehandelte Produkt zumessen und in welcher Héhe sie deshalb

dessen Produktumsatze zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen.

Erfahrungsgemald kann davon ausgegangen werden, dass potentielle Lizenzver-
tragsparteien bei der Bewertung dieser Frage darauf abstellen, inwieweit das am
Markt gehandelte Produkt durch die patentgeschitzte Technik wesentlich gepragt
wird bzw. inwieweit es in seinen Funktionen von der patentgeschitzten techni-
schen Lehre wesentlich beeinflusst wird, wozu der Patentschutz ausgehend von
der Reichweite der Patentanspriiche unter Bericksichtigung aller Umstande des

Einzelfalls gewirdigt wird.®

Bei der Nachbildung dieser Uberlegungen muss am Ende des Tages stets die Kon-

trollfrage positiv beantwortet werden kdnnen, ob das gefundene Ergebnis auch

8 BGH vom 06.03.1980, X ZR 49/78 — Tolbutamid; BGH vom 06.03.2012 — X ZR 104/09 — antimykotischer

Nagellack

9 BGH vom 17.11.2009 — Az.: X ZR 137/07 — Turinnenverstarkung
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bei realen Lizenzvertragsverhandlungen Aussicht auf Bestand hatte haben kon-
nen. Denn darin kommt letztlich der wirtschaftliche Wert der Erfindung am Markt
zum Ausdruck. Deshalb ist bei der rein fiktiven Nachbildung eines Lizenzvertrags

genau das das Ziel aller Uberlegungen.

Davon ausgehend halt es die Schiedsstelle fir sachgerecht, die tatsachlich erziel-
ten Nettoproduktumséatze mit den dem Schutzbereich der Schutzrechtspositionen
DE (...) U1, DE(...) U1, DE (...) Al unterfallenden (...)lJ6sungen als Bezugsgrofie her-

anzuziehen.

Nicht dazu zahlt das vom Antragsteller unter Ziffer 4 seines Schriftsatzes vom (...)

angesprochene Produkt.
Denn der Abwandlung fehlt bereits die (...)
Lizenzsatz

Fiir die Uberlegungen, wie Lizenzvertragsparteien mutmaRlich den an die Bezugs-
groRe ankniipfenden Lizenzsatz gestalten wiirden, enthalten die Vergltungsricht-
linien zunachst in RL Nr. 10 vermeintlich konkrete und verbindliche Hinweise, an
denen Arbeitnehmererfinder verstandlicherweise haufig ihre Erwartungshaltung

ausrichten.

Den Vergilitungsrichtlinien kommt jedoch keine normierende Wirkung zu. Denn Sie
sind weder ein im parlamentarischen Verfahren zustande gekommenes Gesetz
noch sind sie eine Rechtsverordnung, da § 11 ArbEG keine Verordnungsermachti-
gung i.S.v. Art. 80 GG ist. Deshalb sind sie lediglich ein Hilfsmittel, das der Ermitt-
lung der angemessenen Hohe der Vergitung von Arbeitnehmern dienen soll,
wenn diese eine dem Arbeitsverhaltnis zuzuordnende Erfindung gemacht und in
der Folge einen Vergitungsanspruch nach § 9 ArbEG gegen ihren Arbeitgeber er-
worben haben. Darauf hat auch der Richtliniengeber selbst bereits bei Erlass der

Vergitungsrichtlinien im Jahr 1959 in RL Nr. 1 hingewiesen.

Dementsprechend ist es seit tiber 30 Jahren standige obergerichtliche Rechtspre-
chung, dass die Vergltungsrichtlinien nicht daran hindern, von den RL abwei-

chende Verglitungsfaktoren als den Umstanden des Einzelfalls besser Rechnung
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tragend anzusehen, wenn bessere tatsachliche Erkenntnisquellen als die Vergi-

tungsrichtlinien zum Marktwert einer Erfindung zur Verfligung stehen.10

Das gilt in besonderem Mal3e fiir die Hinweise in RL Nr. 10 zur Héhe von Lizenzs-
atzen. Die dort genannten Lizenzsatze sind weitgehend realitatsfern und deshalb
unbrauchbar. Denn Lizenzsatze in der dort angegebenen Hohe waren bereits bei
Erlass der Verglitungsrichtlinien im Jahr 1959 Giberholt. Der Richtliniengeber hatte
namlich ohne Riicksicht auf die zwischenzeitlich am Markt tatsachlich realisierba-
ren Margen einfach nur den vom Reichsgericht!! vor iber 100 Jahren aufgestell-
ten allgemeinen Patentlizenzrahmen von 1% - 10 % grob unterteilt und dabei
auch nur auf Industriezweige, nicht aber auf Produktmarkte abgestellt, was fir
eine sachgerechte Nachbildung marktiiblicher Lizenzvertrage unabdingbar gewe-
sen ware. Ware die RL Nr. 10 fur den Abschluss von Lizenzvertragen und deren
fiktive Nachbildung verbindlich, wiirde dies regelmaRig dazu fiihren, dass lizenz-

belastete Produkte auf dem Markt nicht mehr wirtschaftlich bestehen kénnten.

Schiedsstelle und Rechtsprechung stimmen deshalb in standiger Entscheidungs-
praxis darin (iberein, dass bei der fiktiven Nachbildung eines die Marktgegeben-
heiten im Einzelfall sachgerecht abbildenden Lizenzvertrags nicht auf die in

RL Nr. 10 genannten Beispielslizenzsatze abzustellen ist.

Stattdessen ist bei der fiktiven Festlegung der Hohe des Lizenzsatzes zu ber{ick-
sichtigen, dass Lizenzvertragsparteien keine unbegrenzten Spielrdume bei der
Frage haben, was sie fordern oder akzeptieren kénnen, da ihnen die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen des jeweiligen Marktes, auf dem sie sich wirtschaftlich
betdtigen, konkrete Grenzen setzen. Denn Lizenzsatze sind eine von sehr vielen
Kostenpositionen, die bei der Kalkulation einer auf Gewinnerzielung ausgerichte-

ten wirtschaftlichen Tatigkeit bericksichtigt werden missen.

Aber auch eine Herangehensweise, die hinsichtlich der Belastbarkeit mit Lizenz-
kosten lediglich auf einen isolierten Vergleich der reinen Differenz von Herstell-
kosten und Verkaufspreis des konkreten Produkts abstellt, greift nicht nur zu kurz,

sondern ist schlicht falsch. Denn ein Unternehmen hat auRer den Herstellkosten

10 BGH vom 04.10.1988 — Az.: X ZR 71/86 — Vinylchlorid
11 RG vom 20.03.1918, RGZ 92, 329, 331



16

viele weitere Kostenpositionen wie beispielsweise Entwicklungskosten, Schutz-
rechtsmanagement, Personalmanagement, Marketing oder Vertrieb zu tragen, die
durch den Produktverkauf bei gleichzeitiger Gewinnerzielung gedeckt werden

miussen.

Fir die Frage, welche Bandbreite im konkreten Fall fiir die Hohe des Lizenzsatzes
in Betracht kommt (Lizenzsatzrahmen), ist daher losgeldst von RL Nr. 10 entschei-
dend, in welchem Produktmarkt das Unternehmen mit dem erfindungsgemaRen
Produkt aktiv ist. Denn die typischen Kalkulationsspielraume auf dem jeweiligen
Produktmarkt spiegeln sich auch in den in diesem Produktmarkt liblichen Lizenz-
gebihren wider. So sind in Produktmarkten mit vergleichsweise geringen Margen
wie z.B. der Automobilzulieferindustrie relativ niedrig liegende Lizenzrahmen zu
beobachten, wahrend in margenstarken Produktmarkten wie z.B. im Pharmabe-

reich deutlich hohere Lizenzgebiihren bezahlt werden.

Die im jeweiligen Vergutungsfall als marktiblich in Betracht zu ziehende Lizenzge-
bihr ist deshalb nach stindiger Schiedsstellenpraxis und der Rechtsprechung
durch Rickgriff auf diese Erfahrungswerte und Auswertung der am Markt fir
gleichartige oder vergleichbare Erzeugnisse bekannt gewordene Lizenzsatze zu er-
mitteln, weshalb das Unternehmen auch nicht zur Auskunft Giber den mit dem ein-
zelnen erfindungsgemaRen Produkt konkret erzielten Gewinn verpflichtet ist.12
Denn dieser ist fur sich genommen nicht relevant und erlaubt als eine aus dem
Zusammenhang gerissene isolierte Einzelposition auch keine generellen Riick-

schlisse auf das allgemeine Marktumfeld.

Davon ausgehend vermag die Schiedsstelle den von der Antragsgegnerin ange-
setzten Einzellizenzsatz von 1,5 % nicht zu beanstanden, er liegt bereits im geho-
benen Bereich und wird damit aber auch der Tatsache gerecht, dass die Antrags-

gegnerin Werkzeugkosten erstattet bekommt.

Ein Abschlag im Hinblick auf den Gebrauchsmusterschutz sieht die Schiedsstelle
nicht als angezeigt an. Denn einerseits verfligt die Antragsgegnerin zwischenzeit-
lich Gber eine Patentanmeldung und andererseits war sie auch zu einer Patentan-

meldung verpflichtet.

12 BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 — Tirinnenverstarkung
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