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Leitsdtze (nicht amtlich):

1. Arbeitnehmererfinderrechtlich 16st die Meldung einer technischen Lehre als Diensterfin-

dung fiir den Arbeitgeber gemaR § 13 Abs. 1 ArbEG die Pflicht aus, eine Patentanmeldung
vorzunehmen, mit der er den von dem Erfinder in der Erfindungsmeldung mitgeteilten
erfinderischen Gehalt ausschopft, um ein moglicherweise bestehendes Anrecht auf ein
patentrechtliches Monopol auf die ihm mitgeteilte technische Lésung und damit das aus

§ 6 PatG resultierende Vermodgensrecht zu sichern.

Macht der Arbeitgeber das nicht, um die Entwicklung teilweise betriebsgeheim zu halten,
ist das Einverstandnis des Arbeitnehmers zur letztlich eingereichten Patentanmeldung
nicht dahingehend zu verstehen, dass er einer Nichtanmeldung nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 Ar-

bEG zugestimmt hat.

Vielmehr hat der Arbeitgeber die Diensterfindung hinsichtlich der tatsdchlichen vom Pa-
tentanspruch abweichenden Verfahrensfiihrung konkludent nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 ArbEG
zum Betriebsgeheimnis erklart und die Schutzfahigkeit nach § 17 Abs. 1 ArbEG anerkannt.

Folglich hat der Arbeitgeber nach § 17 Abs. 3 ArbEG die tatsachliche Verfahrensfiihrung
zu verglten, solange sie der erfindungsgemalen, aber geheim gehaltenen Verfahrensfiih-

rung entspricht und das Streitpatent besteht.



Begrindung:

Gemald den §§ 28, 37 Abs. 1 ArbEG soll die Schiedsstelle bei einem Streit zwischen Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber (iber im Gesetz Uber Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) geregelte
Rechte oder Rechtsverhéltnisse mit der bei ihr vorhandenen Expertise zum Gesetz liber Ar-
beitnehmererfindungen zum richtigen Verstandnis der Streitparteien vom geltenden Arbeit-
nehmererfinderrecht und zu dessen sachgerechter Anwendung durch die Streitparteien bei-
tragen, um Konflikte im Arbeitsverhaltnis zu vermeiden oder zu beseitigen und um unnétige

Gerichtsverfahren zu vermeiden.

Die Schiedsstelle ist aber keine Aufsichtsbehérde. Denn ihr gesetzlicher Auftrag beschrankt
sich gemaR den §§ 28 S. 2, 34 Abs. 2 ArbEG darauf, den Beteiligten einen Vorschlag zu einer

aus Sicht der Schiedsstelle sachgerechten giitlichen Einigung zu unterbreiten.

Da das Schiedsstellenverfahren vom Gesetzgeber bewusst als summarisches und in Teilen kur-
sorisches Verfahren ausgestaltet istl, ist es nicht Aufgabe der Schiedsstelle, den Streitfall im
Sinne eines wissenschaftlichen Gutachtens in allen vorgetragenen Details aufzubereiten. Der
Schiedsstelle steht es daher frei, lediglich auf die aus ihrer Sicht wesentlichen und entschei-
denden Punkte einzugehen, um im Rahmen der ihr zur Verfliigung stehenden Ressourcen in
freier Wirdigung des Vortrags der Beteiligten einen aus ihrer Sicht sinnvollen Vorschlag zur
Wiederherstellung des Rechtsfriedens unterbreiten zu kdnnen. Deshalb geht die Schiedsstelle
regelmalig nicht auf interessengeleitete Argumentationsmuster ein, die unter erfinderrecht-

lichen Aspekten nicht greifen.

Den unterbreiteten Einigungsvorschlag kénnen die am Verfahren Beteiligten akzeptieren oder
ihm schriftlich widersprechen, beispielsweise weil sie ihn flr falsch oder nicht sinnvoll halten,
ohne dies gesondert begriinden zu missen, § 34 Abs. 3 ArbEG. Bei Annahme des Einigungs-
vorschlags wirkt der Inhalt des Einigungsvorschlags zwischen den Beteiligten als verbindlicher

privatrechtlicher Vertrag.

Bei einem form- und fristgerecht eingelegten Widerspruch haben die Beteiligten hingegen die
Moglichkeit, ihr Anliegen vor den zustandigen Gerichten weiterzuverfolgen. Sie miissen das
aber nicht tun und kdnnen sich stattdessen immer noch auRergerichtlich einigen, was nach

den Erfahrungen der Schiedsstelle regelmaRig geschieht und sowohl unter wirtschaftlichen

1 so auch Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 6. Auflage, § 33 Rnr. 18



Gesichtspunkten wie auch im Hinblick auf ein konfliktfreies Arbeitsverhaltnis regelmaRig auch

sinnvoll ist.

Nach dem Verstandnis der Schiedsstelle liegt dem vorliegenden zu schlichtenden Streit im

Wesentlichen folgender Sachverhalt zu Grunde:

Der Antragsteller war bei der Antragsgegnerin bis zum (...) beschaftigt und hat im Rahmen
dieser Beschaftigung als Miterfinder eine Diensterfindung gemacht, die zu dem Patent

EP (...) B1 gefihrt hat (...).

Der Antragsteller hat fiir bis einschlieRlich des Jahres 2018 erfolgte Nutzungshandlungen ins-
gesamt eine Erfindungsvergiitung von (...) € erhalten. Darin enthalten ist ein Betrag von (...) €

flr Nutzungshandlungen in den Jahren 2015 bis 2018.

Ausloser des Streits zwischen den Beteiligten ist die Auffassung des Antragstellers, dass die
Vergltungsberechnung der Antragsgegnerin in erheblich unbilliger Weise zu seinem Nachteil
von dem ihm vom Gesetz zugestandenen Verglitungsanspruch abweiche, weil die Antragsgeg-
nerin bei der Abschatzung des Erfindungswerts im Rahmen der Ermittlung der Erfindungsver-
gltung lediglich einen Lizenzsatz von 0,05 % angesetzt habe, obgleich ein Lizenzsatz von min-

destens 0,6 % bezogen auf den Gesamtumsatz mit erfindungsgemalen (...) festzusetzen sei.

Die Antragsgegnerin vertritt die Auffassung, dass sie mit 0,05 % einen angemessenen Lizenz-
satz angesetzt habe. Sie hat weiterhin vorgetragen, dass sie den Streit zum Anlass genommen
habe, die Benutzung der Diensterfindung nachzuprifen, nachdem die Nutzung in der Vergan-
genheit im Rahmen der kalenderjahrlichen Routineabfragen bei den Fachleuten im Betrieb
vom Antragsteller selbst bestétig worden sei. Bei der Uberpriifung eines typischen (...) einer
typischen Charge habe sich ergeben, dass ein (...) erst ab der Hohe von (...) dem Anspruch 1
des Patents EP (...) B1 entspreche, weshalb sie kein erfindungsgemafes Erzeugnis herstelle
und deshalb von der erfindungsgemaBen Lehre keinen Gebrauch mache. Schon deshalb sei
auch der Verfahrensanspruch in Patentanspruch 5 des Patents EP (...) B1 nicht verwirklicht, da
als dessen erstes Merkmal ein Erzeugnis nach Anspruch 1 herzustellen sei. Im Ubrigen wiirde
bei dem tatsachlich angewendeten Verfahren im Unterschied zu den weiteren Merkmalen des

Anspruchs 5 die Temperatur (...) nicht an (...) und die Temperatur der (...) nicht (...) gemessen.

Der Antragsteller hat die Belastbarkeit der von der Antragsgegnerin vorgenommenen Analyse

des (...) bestritten. Er hat im Ubrigen vorgetragen, dass die Antragsgegnerin das Verfahren in



der Patentanmeldung aus Geheimhaltungsgriinden bewusst anders dargestellt hat, als es er-
funden worden sei und angewendet werde. Die in der Patentschrift angegebene Temperatur
(...) stelle sich von selbst ein, wenn man die geheim gehaltene RegelungsgrofRe (...) einstelle.
Ebenso sei geheim gehalten worden, dass die Temperatur (...) tatsachlich (..) gemessen

werde. Die Antragsgegnerin hat diesen Sachvortrag nicht bestritten.

Der Antragsteller hat iberdies ein an ihn gerichtetes E-Mail? der Antragsgegnerin vorgelegt,

das er im Zusammenhang mit der Patentanmeldung erhalten hat. Dort heit es:

(...) besten Dank fiir ihren Anmeldungsentwurf. Es wdre wichtig, die Angaben zu
(...) Parametern aufs Minimum zu beschrénken, das noch das Erfinderische an Bei-
spielen erkennen ldsst aber (iber unsere Prozesse und Wirtschaftlichkeit weniger

aussagt.

Haben Sie schon Testergebnisse von der Werkstofftechnik bekommen? Kénnten Sie
bitte den Entwurf mit den Testergebnissen ergénzen bzw. die Angaben zu Pro-

zessparametern reduzieren {(...)”

(..)

Die Schiedsstelle bewertet den zu schlichtenden Streit wie folgt:

I. Erfinderrecht im Arbeitsverhaltnis

Einem Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung im Sinne der §§ 2, 4 ArbEG gemacht hat,
steht lediglich und auch nur zunachst das erfinderrechtliche Recht auf das Patent nach
§ 6 PatG zu, wahrend die der Erfindung zu Grunde liegende technische Losung ein Arbeits-
ergebnis ist, deshalb dem Arbeitgeber von vornherein nach § 611 a BGB gehoért und somit
mit dem Arbeitsentgelt bereits abschlieBend vergtitet ist, ganz unabhangig davon, wie er-
folgreich sich die technische Losung in der Sache auch immer einsetzen ldsst und wie deren

Entwicklung innerhalb und auRerhalb des Unternehmens auch immer gewiirdigt wird.

Aber auch Uber das Recht auf das Patent, das patentrechtlich zunachst dem Arbeitnehmer
zugewiesen ist, kann der Arbeitnehmer nicht frei befinden, was explizit in § 7 Abs. 2 ArbEG
zum Ausdruck gebracht wird. Denn das beim Arbeitnehmer liegende Recht auf das Patent

ist nach den §§ 6, 7 ArbEG mit dem Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers belastet, da

2(..)



auch das Recht auf das Patent letztlich ein Arbeitsergebnis im Sinne von § 611 a BGB ist,
der Arbeitgeber fiir die Erbringung der Arbeitsleistung das Arbeitsentgelt bezahlt hat und
die fiir das Zustandekommen der Erfindungen férderliche Rahmenbedingungen regelmaliig

unternehmensbezogen sind.

Wenn der Arbeitgeber von diesem Inanspruchnahmerecht Gebrauch macht, verliert der
Erfinder auch das Recht auf das Patent an den Arbeitgeber. Die in dem Recht auf das Patent
bestehende Vermdgensposition des Arbeitnehmers wird dann inhaltlich neugestaltet, in-
dem § 9 Abs. 1 ArbEG dem Arbeitnehmer als Ersatz einen Anspruch auf angemessene Ver-

gltung zubilligt.

Die Hohe des Vergiutungsanspruchs muss dementsprechend mit dem korrelieren, 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 moglichen zukiinfti-

gen 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 vergitungsrelevant, sondern die tatsachliche Realisierung ei-
nes aus dem Potential resultierenden Nutzens. § 9 Abs. 2 ArbEG besagt deshalb, dass dem
Inhaber einer Schutzrechtsposition grundsatzlich verschiedene Verwertungsformen offen-
stehen, aber erst deren tatsachliche Realisierung fiir die Héhe des Vergltungsanspruchs

relevant ist.

Deshalb gesteht § 9 Abs. 1 ArbEG dem Arbeitnehmer mit der Inanspruchnahme lediglich
einen Anspruch auf Verglitung dem Grunde nach zu, wahrend die Hohe des Vergiltungsan-
spruchs gemaR § 9 Abs. 2 ArbEG davon abhangt, welche Vorteile demjenigen, der das
Recht auf das Patent vom Arbeitnehmer Glbernommen hat, im Rahmen jeglicher Verwer-

tung des rechtlichen Monopolschutzes tatsachlich zugeflossen sind (Erfindungswert, auf-

zuteilen gemal § 6 S. 2 PatG auf die Miterfinderanteile). Nur an solchen Vorteilen wird der

Arbeitnehmer beteiligt.

Hinsichtlich des Umfangs der Beteiligung (Anteilsfaktor) hat der Gesetzgeber in

§ 9 Abs. 2 ArbEG berilicksichtigt, dass stets auch das Unternehmen dazu beigetragen hat,



dass es zu einer Erfindung gekommen ist (,Anteil des Betriebes am Zustandekommen der

Diensterfindung“).

streitige Verwertung der Diensterfindung

Wie ausgefiihrt kann jede Form der Verwertung einer Diensterfindung zu einem Erfin-
dungswert fihren, der dementsprechend mit dem Marktpreis der jeweiligen Verwertungs-

handlung korreliert.

Im vorliegenden Fall ist streitig, ob die Antragsgegnerin von der monopolgeschiitzten tech-
nischen Lehre selbst Gebrauch gemacht hat. Kann diese Frage bejaht werden, wiirde sich

daraus ein Erfindungswert ergeben.

Die Schiedsstelle ist aus den folgenden Griinden der Auffassung, dass die Antragsgegnerin
zumindest im arbeitnehmererfinderrechtlichen Sinne von der Diensterfindung des Antrag-

stellers Gebrauch gemacht hat:

Hinsichtlich des Anspruchs 1 des Streitpatents

o ()"

weist die Schiedsstelle auf folgende Aspekte hin:

Nach der Beschreibung in Abschnitt [...] des Streitpatents ist es Aufgabe der Erfindung, ei-
nen (...) zur Verfliigung zu stellen, welcher fiir einen Einsatz in (...) besonders geeignet ist.
Der wesentliche Aspekt ist dabei ausweislich der Beschreibung in den Abschnitten [...] des
Streitpatents, dass sich der (...) aufgrund von (...), die gleichwohl einem qualitativ brauch-
baren Produkt nicht im Wege stehen, fir den (...) moglichst einfach (...) lasst. Die Losung

der Aufgabe soll im Patentanspruch 1 bestehen [...].

Die im Patentanspruch 1 wiedergegebene Spezifikation beruht ausweislich des eingangs
wiedergegebenen E-Mails offensichtlich auf eigens fir die Patentanmeldung durchgefiihr-
ten Tests der Werkstofftechnik und deren Ergebnissen, die die Antragsgegnerin im Rahmen
der Anmeldung des offensichtlich zuvor schon zur Betriebsreife entwickelten erfindungs-
gemaRen Verfahrens ermittelt hat. Es erschlief3t sich der Schiedsstelle deshalb nicht ohne
weiteres, warum eine im Rahmen des Verguitungsstreits nunmehr offensichtlich punktuell
durchgefiihrte Analyse der Spezifikationen des nach derselben Verfahrensfiihrung herge-
stellten Produkts zu einem von den urspriinglichen Tests abweichenden Ergebnis kommt.

Vor diesem Hintergrund fuhrt diese lediglich punktuelle Priifung nach Auffassung der



Schiedsstelle nicht zu dem zwingenden Schluss, dass die Antragsgegnerin durchgehend
keine patentgemafen Produkte herstellt. Denn Uiber die Halfte des gepriften (...) unterliegt
selbst nach den Ausfiihrungen der Antragsgegnerin dem Patentanspruch 1, wobei der Pa-
tentanspruch 1 Uberdies auch gar keine Angaben zur Lange des erfindungsgemalRen Er-

zeugnisses enthalt.

Letztlich kann die Verwirklichung des Patentanspruchs 1 aber auch dahingestellt bleiben.
Denn wenn man der Auffassung der Antragsgegnerin folgen wollte oder wenn sich in wei-
teren belastbaren Analysen herausstellen sollte, dass der Patentanspruch 1 des Streitpa-
tents nicht erfillt ist, so kommt die Schiedsstelle in jedem Fall hinsichtlich des Patentan-

spruchs 5 zu einer von der Auffassung der Antragsgegnerin abweichenden Bewertung.

Die Schiedsstelle ist namlich der Auffassung, dass die von der Antragsgegnerin ins Feld ge-
fUhrte Literaturmeinung3, wonach zu den Merkmalen einer im selbstidndigen Nebenan-
spruch geschitzten Vorrichtung auch die im als Verfahrensanspruch ausgestalteten Haupt-
anspruch genannten Einrichtungen gehoren, im vorliegenden Fall nicht tragt. Anders als in
der genannten Konstellation schiitzt im vorliegenden Fall der selbstandige Nebenanspruch
(Anspruch 5 des Streitpatents) namlich ein Verfahren und der Hauptanspruch (Anspruch 1
des Streitpatents) ein Erzeugnis. Die beiden Konstellationen sind deshalb nicht vergleich-

bar.

Ausweislich der Beschreibung in Abschnitt [...] war es hinsichtlich des Anspruchs 5 des
Streitpatents Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren bereit zu stellen, welches es erméglicht,

einen (...) herzustellen.
Dementsprechend lautet der Verfahrensanspruch wie folgt:

e Verfahren zur Herstellung eines (...) nach einem der Anspriiche (...), bei dem ein (...)
in einen Reaktor eingeleitet wird und (...) abgeschieden wird, wobei der (...) aus {(...)
gebildet wird und wobei der (...) bildet, dadurch gekennzeichnet, dass als (...)gemisch
ein (...) eingesetzt wird und der (...) derart geregelt ist, dass der (...) eine Temperatur
(...) aufweist und die Temperatur der (...) gemessen und so eingestellt wird, dass sie
(...), und der Mengenstrom des (...)gemisches in (...) ab Beginn der Zufuhr des {(...) auf

(...) eingestellt wird.”

3 Benkard, Patentgesetz, 11. Auflage, § 14 RNr. 20



Legt man die Beschreibung des Patents der Auslegung dieses Patentanspruchs zugrunde,
kommt man nach Auffassung der Schiedsstelle gerade nicht zum Ergebnis, dass bei korrek-
ter Durchfiihrung des Verfahrens nach den in Anspruch 5 beschriebenen Verfahrensschrit-
ten der Patentanspruch nur dann verwirklicht wird, wenn der vollstandige (...) die Eigen-
schaften nach Patentanspruch 1 hat. Denn das Verfahren nach Anspruch 5 soll es lediglich
»,ermoglichen, einen (...) mit den Merkmalen des Anspruchs 1 herzustellen. Somit ist es
schon nach dem Wortlaut des Patents fiir eine Verwirklichung des Anspruchs ausreichend,

wenn alle Verfahrensschritte anspruchsgemaf ausgefiihrt werden.

Uberdies gilt, dass, wenn in einem Verfahrenspatent ein bestimmter Verwendungszweck
angegeben ist, sich der Schutzbereich des Verfahrenspatents nicht auf diesen Verwen-
dungszweck beschrankt, sondern sich auf alle Zwecke erstreckt, die mit dem patentierten

Verfahren erreichbar sind.4

Dem folgend ist es tatsachlich schwer vorstellbar, dass die Antragsgegnerin hinsichtlich ih-
res aus dem Patent folgenden Verbietungsrechts patentrechtlich davon Uberzeugt wére,
dass ein Wettbewerber, der die Verfahrensschritte nach Anspruch 5 verwirklicht, das Streit-
patent nicht verletzt, weil eine Stichprobe hergestellter (...) ergibt, dass diese lediglich Gber

die Hélfte dem Patentanspruch 1 entsprechen.

Nun ist es zwischen den Beteiligten zwar unstreitig, dass die tatsachliche Verfahrensfiih-
rung vom Anspruch 5 hinsichtlich der Messung der (...) und der Messung der (...) im Reaktor

abweicht.

Nach Uberzeugung der Schiedsstelle ist es vorliegend aber so, dass die Antragsgegnerin das
Verfahren in der Patentanmeldung aus Geheimhaltungsgriinden bewusst anders darge-
stellt hat, als es vom Antragsteller erfunden, zur Betriebsreife entwickelt und von der An-
tragsgegnerin eingesetzt worden ist und eingesetzt wird. Denn tatsachlich stellt sich die in
der Patentschrift angegebene Temperatur (...) von selbst ein, wenn man die geheim gehal-
tene und nicht in die Patentschrift aufgenommene Regelungsgrofe (...) einstellt. Ebenso ist
es nicht erforderlich, die Temperatur der (...) innerhalb (...) zu messen, weil dies auch {...)
moglich ist, was die Antragsgegnerin aber geheim halten wollte. Hinsichtlich des letzten

Punkts gibt der Wortlaut der Patentschrift nach Auffassung der Schiedsstelle Gberdies auch

4 Schulte, Patentgesetz, 8. Auflage, § 14 RNr. 97



gar nicht zwingend vor, dass die (...) erfolgen muss. Es wird lediglich vorgegeben, dass die

(...), gemessen wird, nicht aber wo das zu geschehen hat.

Arbeitnehmererfinderrechtlich I6st die Meldung einer technischen Lehre als Diensterfin-
dung fir den Arbeitgeber gemaR § 13 Abs. 1 ArbEG die Pflicht aus, eine Patentanmeldung
vorzunehmen, mit der er den von dem Erfinder in der Erfindungsmeldung mitgeteilten er-
finderischen Gehalt ausschopft>, um ein moglicherweise bestehendes Anrecht auf ein pa-
tentrechtliches Monopol auf die ihm mitgeteilte technische Losung und damit das aus

§ 6 PatG resultierende Vermogensrecht zu sichern.

Die Antragsgegnerin hat dies vorliegend aber nicht getan, weil sie erklartermaRen das ent-

wickelte Verfahren teilweise betriebsgeheim halten wollte.

Deshalb ist das Einverstandnis des Antragstellers zur letztlich eingereichten Patentanmel-
dung auch nicht dahingehend zu verstehen, dass er einer Nichtanmeldung nach
§ 13 Abs. 2 Nr. 1 ArbEG zugestimmt hat. Denn der Gesetzgeber ist beim Schaffen dieser
Ausnahme von der Vorstellung ausgegangen, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber hinsicht-
lich der konkreten Erfindung gemeinsam davon (iberzeugt sind, dass die Anmeldung wie

auch die Behandlung als Betriebsgeheimnis unzweckmaRig sind.®

Vielmehr hat die Antragsgegnerin die Diensterfindung hinsichtlich der tatsachlichen vom
Patentanspruch abweichenden Verfahrensfihrung konkludent nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 Ar-
bEG zum Betriebsgeheimnis erklart und die Schutzfahigkeit nach § 17 Abs. 1 ArbEG aner-

kannt.

Folglich hat die Antragsgegnerin nach § 17 Abs. 3 ArbEG die tatsadchliche Verfahrensfiih-
rung zu vergiten, solange sie der in Anspruch 5 beschriebenen und / oder der erfindungs-
gemaRen, aber geheim gehaltenen Verfahrensfiihrung entspricht und das Streitpatent be-

steht.

streitiger Erfindungswert

Macht der Arbeitgeber von einer fiir ihn patentrechtlich geschiitzten technischen Lehre

selbst Gebrauch, erhalt er keine direkten Zahlungen fiir das erlangte Monopolrecht.

5 BGH vom 29.11.1988 — Az.: X ZR 63/87 — Schwermetalloxidationskatalysator
6 Blatt flir PMZ 1957, S. 218 ff., S. 235: ,,...wenn der Arbeitnehmer der Nichtanmeldung zustimmt, z.B. weil die Erwirkung
eines Schutzrechts wegen der geringen wirtschaftlichen Bedeutung der Diensterfindung unzweckmaRig erscheint...”
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Jedoch kann er durch die tatsachliche Benutzung der erfindungsgemaRen technischen
Lehre geldwerte Vorteile haben, deren Bestehen und GréRenordnung von der Reichweite
und der Starke des patentrechtlichen Monopolschutzes abhangen. Denn wenn der Arbeit-
nehmer die verwendete technische Lehre nicht erfunden hatte, sondern ein Dritter — Ubli-
cherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder —misste der Arbeit-
geber an diesen Dritten Zahlungen leisten, wenn und soweit ihn flr den Dritten bestehende

Schutzrechtspositionen an der Benutzung der technischen Lehre hindern wirden.

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

ausgefallen waren, was letztlich nur geschatzt werden kann.

Da der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG Anspruch auf eine ,,angemessene” Verglitung
hat, sind bei dieser Schatzung Ungenauigkeiten nach Moglichkeit zu minimieren. Das er-
reicht man, indem man die Schatzung so weit als moglich auf realen Tatsachengrundlagen

aufbaut.

Von entscheidender Bedeutung ist daher zunachst die Erkenntnis, dass Unternehmen die
Gestattung der Nutzung einer patentgeschitzten technischen Lehre Ublicherweise in ei-

nem Lizenzvertrag regeln.

Legt man diese Erkenntnis zu Grunde, muss man die Hohe der Zahlungen, die der Arbeit-
geber einem anderen Marktteilnehmer oder einem freien Erfinder fir die Nutzung der mo-
nopolgeschitzten technischen Lehre zahlen miisste, dadurch abschatzen, indem man un-
ter Berlicksichtigung bekannter Fakten versucht, einen Lizenzvertrag fiktiv so nachzubilden,
wie er zwischen einem Unternehmen und einem anderen Marktteilnehmer oder freien Er-
finder unter normalen Rahmenbedingungen bei Anlegung verniinftiger Mal3stdbe theore-

tisch Aussicht auf einen einvernehmlichen Abschluss gehabt hatte.

Mit dieser Methodik minimiert man das jeder Schatzung innewohnende Risiko einer Fehl-
einschatzung so weit, als dies liberhaupt moglich ist, und kommt so zu dem einer ,, ange-

messenen”Vergitung i.S.v. § 9 ArbEG zu Grunde zu legenden Erfindungswert.

Folglich ist bei der Ermittlung des Erfindungswerts darauf abzustellen, welche Lizenzver-
tragsgestaltung ein Unternehmen bei einer Ein-Lizenzierung der zu bewertenden Erfindung
von einem Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Bedingungen akzeptieren

wirde oder zu welchen Vertragsbedingungen es im Normalfall bereit ware, die Erfindung
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an einen Marktteilnehmer zu lizenzieren bzw. zu welchen Bedingungen ein anderer ver-
niinftiger Marktteilnehmer bereit ware, Lizenzgebiihren zu bezahlen. Denn Mal3stab sind
nicht singuldre Ausnahmesituationen wie beispielsweise die in einem Verletzungsprozess
bei nachgewiesener Verletzung, sondern das Verhalten redlicher in gesundem und dauer-

haften Wettbewerb stehender Kaufleute.

Entscheidend fiir den Erfindungswert ist deshalb, welche Bedeutung Wettbewerber der
patentrechtlichen Monopolstellung mutmaRlich zumessen wiirden und was sie deshalb

zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen wirden.

Die konkrete Ausgestaltung eines solchen Lizenzvertrags unterldge im konkreten Fall na-
turlich schlussendlich der Vertragsfreiheit des Patentinhabers und des an einer Lizenz-

nahme interessierten Marktteilnehmers.

Tatsache ist jedoch, dass bei Umsatzgeschaften mit erfindungsgemaRen Produkten erfah-
rungsgemal ganz Uberwiegend Lizenzvertrage die Regel sind, in denen ein von den Ver-
tragsparteien zu Grunde gelegter erfindungsgemaRer Umsatz oder Umsatzanteil mit einem

marktiblichen haufig auch gestaffelten Lizenzsatz multipliziert wird.

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

chen bestimmten Verbietungsrechts abhangt.

Die mogliche Bandbreite des Lizenzsatzes wiederum wird von den allgemeinen wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen des Marktes begrenzt, auf dem das erfindungsgemaRe Pro-
dukt vertrieben wird. Denn die fur die jeweiligen Produktmarkte der Schiedsstelle in ihrer
langjahrigen Praxis bekannt gewordenen und in der einschldgigen Literatur publizierten
Bandbreiten verhandelbarer Lizenzsatze stehen erkennbar in Relation zu den von den ver-
schiedenen Wettbewerbern am Produktmarkt durchschnittlich langfristig erzielbaren Gbli-
chen Margen, was sich leicht erklart, da Lizenzkosten, die im Widerspruch zu den typischen
Kalkulationsspielraumen des jeweiligen Produktmarkts stehen, einer wirtschaftlich sinnvol-
len Betdtigung des Unternehmens am Markt entgegenstehen wiirden. Der konkrete Lizenz-
satz innerhalb des so vorgegebenen Rahmens hangt wiederum von der Starke des Verbie-
tungsrechts der konkreten Schutzrechtsposition und der Frage ab, ob verstandige Lizenz-
vertragsparteien den Lizenzsatz angesichts schutzrechtsneutraler Umsatztreiber gestaffelt

hatten.
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Deshalb richten sich die Praxis der Schiedsstelle und die Rechtsprechung der fachlich zu-
standigen Zivilgerichte (Patentstreitkammern der Landgerichte, Patentsenate der Oberlan-
desgerichte, X. Zivilsenat des BGH, bestatigt durch EuGH), die im Ubrigen die einzigen In-
stitutionen sind, die regelmaRig Gber individuelle Rechtsanspriiche aus dem Wert eines Pa-
tents streitig und rechtsmittelfahig entscheiden und deshalb Ulber eine jahrzehntelange
Sachkunde auf diesem Gebiet verfiigen, nach diesen bekannten Tatsachen und bilden so-
wohl zur Abschatzung des Erfindungswerts im Arbeitnehmererfindungsrecht als auch zur
der Festlegung des Erfindungswerts fir den Schadensersatzanspruch im Patentverletzungs-
verfahren Lizenzvertrage nach diesen Erfahrungswerten fiktiv nach.” So kdnnen sie belast-
bare Tatsachengrundlagen zu Grunde legen, die der Realitat nahekommen, und damit Un-

genauigkeiten bei der Abschatzung des Erfindungswerts nach Maoglichkeit minimieren.

Mithin ist es sachgerecht, bei der fiktiven Nachbildung des Lizenzvertrags zu tiberlegen, auf
welche Nettoumsadtze verninftige Lizenzvertragsparteien im Hinblick auf den Schutzum-
fang des Schutzrechts im konkreten Fall in einem Lizenzvertrag abgestellt hatten (Bezugs-
grofle) und welchen Lizenzsatz sie in Anbetracht der Marktsituation darauf angewendet

hatten und ob sie diesen gestaffelt hatten.

Im vorliegenden Fall ist nach dem Verstdndnis der Schiedsstelle streitig, welcher Lizenzsatz

bezogen auf die Gesamtumsatze sachgerecht ist, nicht aber dessen Staffelung.

Fiir die Uberlegungen, wie reale Lizenzvertragsparteien mutmaRlich den Lizenzsatz gestal-
ten wirden, enthalten die Verglitungsrichtlinien in RL Nr. 10 konkrete und vermeintlich
verbindliche Hinweise, an denen Arbeitnehmererfinder verstandlicherweise haufig ihre Er-

wartungshaltung ausrichten.

Den Verglitungsrichtlinien 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 Verordnungsermachtigung i.S.v. Art. 80 GG
ist. Deshalb sind sie lediglich ein Hilfsmittel, das der Ermittlung der angemessenen Hohe
der Verglitung von Arbeitnehmern dienen soll, wenn diese eine dem Arbeitsverhaltnis zu-
zuordnende Erfindung gemacht und in der Folge einen Vergiitungsanspruch nach § 9 ArbEG
gegen ihren Arbeitgeber erworben haben. Darauf hat auch der Richtliniengeber selbst be-

reits bei Erlass der Verglitungsrichtlinien im Jahr 1959 in RL Nr. 1 hingewiesen.

7 BGH vom 06.03.1980 — Az.: X ZR 49/78 — Tolbutamid; BGH vom 06.03.2012 — Az.: X ZR 104/09 — antimykotischer Nagellack
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Dementsprechend ist es seit tGber 30 Jahren standige obergerichtliche Rechtsprechung,
dass die Verglitungsrichtlinien nicht daran hindern, von den RL abweichende Vergitungs-
faktoren als den Umstanden des Einzelfalls besser Rechnung tragend anzusehen, wenn bes-
sere tatsachliche Erkenntnisquellen als die Vergltungsrichtlinien zum Marktwert einer Er-

findung zur Verfugung stehen.®

Das gilt in besonderem Male fiir die Hinweise in RL Nr. 10 zur Hohe von Lizenzsatzen. Die
dort genannten Lizenzsatze sind weitgehend realitatsfern und deshalb unbrauchbar. Denn
Lizenzsatze in der dort angegebenen Héhe waren bereits bei Erlass der Vergiitungsrichtli-
nien im Jahr 1959 tberholt. Der Richtliniengeber hatte namlich ohne Riicksicht auf die zwi-
schenzeitlich am Markt tatsachlich realisierbaren Margen einfach nur den vom Reichsge-
richt® vor tGber 100 Jahren aufgestellten allgemeinen Patentlizenzrahmen von 1% - 10 %
grob unterteilt und dabei auch nur auf Industriezweige, nicht aber auf Produktmarkte ab-
gestellt, was fiir eine sachgerechte Nachbildung marktiblicher Lizenzvertrage unabdingbar
gewesen ware. Wére die RL Nr. 10 fiir den Abschluss von Lizenzvertragen und deren fiktive
Nachbildung verbindlich, wiirde dies regelmaRig dazu fuhren, dass lizenzbelastete Pro-

dukte auf dem Markt nicht mehr wirtschaftlich bestehen kénnten.

Schiedsstelle und Rechtsprechung stimmen deshalb in standiger Entscheidungspraxis darin
Uberein, dass bei der fiktiven Nachbildung eines die Marktgegebenheiten im Einzelfall sach-
gerecht abbildenden Lizenzvertrags nicht auf die in RL Nr. 10 genannten Beispielslizenz-

satze abzustellen ist.

Stattdessen ist bei der fiktiven Festlegung der Hohe des Lizenzsatzes zu bericksichtigen,
dass Lizenzvertragsparteien keine unbegrenzten Spielrdume bei der Frage haben, was sie
fordern oder akzeptieren konnen, da ihnen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des

jeweiligen Marktes, auf dem sie sich wirtschaftlich betatigen, konkrete Grenzen setzen.

Der Antragsteller hat bereits selbst erkannt, dass der Lizenzsatzrahmen bei dem hier ein-
schlagigen Produktmarkt der chemischen Massenprodukte nach der Erfahrung der Schieds-
stelle eine Spanne von 0,1 % bis 0,5 % aufweist, wobei Verfahrenserfindungen am unteren
Rand anzusiedeln sind (...). Im vorliegenden Fall ist der Lizenzsatz fiir eine Verfahrenserfin-

dung streitig, weshalb der untere Rand als Ausgangspunkt der Uberlegungen dienen kann.

8 BGH vom 04.10.1988 — Az.: X ZR 71/86 — Vinylchlorid
9 RG vom 20.03.1918, RGZ 92, 329, 331
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Denn der Nachweis einer Patentverletzung ist bei Verfahrenserfindungen regelmaRig nur

sehr schwer zu fihren.

Im vorliegenden Fall ist weiterhin zu bertlicksichtigen, dass als BezugsgroRe der gesamte
Produktumsatz angesetzt worden ist, obgleich das Patent nicht das gesamte Herstellungs-
verfahren betrifft, sondern nur einen von mehreren Verfahrensschritten und auch hinsicht-
lich dieses Verfahrensschritts kein grundlegend neues Verfahren etabliert, sondern ledig-
lich die Fahrweise des bekannten Verfahrens modifiziert. Daher kommt keinesfalls ein ho-

herer Lizenzsatz als 0,1 % als Ausgangspunkt weiterer Uberlegungen in Betracht.

Der von der Antragsgegnerin angesetzte Lizenzsatz von 0,05 % halbiert diesen Lizenzsatz
nochmals. Im Hinblick auf die Hauptwettbewerber der Antragsgegnerin erscheint der
Schiedsstelle jedoch auch dieser Schritt plausibel. Denn das Schutzrecht, das die Antrags-
gegnerin fur ihre Form der Verfahrensfiihrung halt, tangiert die Hauptwettbewerber tech-
nisch Uberhaupt nicht, da sie im Hinblick auf die Produktionsbedingungen wirtschaftlich
weitaus vorteilhafteren Rahmenbedingungen unterliegen und deshalb nicht auf eine ver-
gleichbare Verfahrensfihrung angewiesen sind und somit nicht einmal Umgehungslosun-

gen entwickeln missen.

Im Ergebnis hat der Entwicklungsansatz des Antragstellers zwar einen hohen betrieblichen
Wert fiir die Antragsgegnerin, er fiihrt aber patentrechtlich nicht zu einer wirtschaftlich
relevanten Vorzugsstellung gegeniber Wettbewerbern. Arbeitnehmererfinderrechtlich
vergutungspflichtig ist aber nur der wirtschaftliche Wert der patentrechtlichen Monopol-

stellung, nicht aber der innerbetriebliche Wert.

Ein Gber die reinen Vorteile der Monopolstellung hinausgehender arbeitnehmererfinder-
rechtlicher Verglitungsanspruch wiirde nur dann bestehen, wenn eine Diensterfindung
eine arbeitsrechtlich nicht geschuldete und deshalb mit dem Arbeitsentgelt nicht abschlie-
Rend verglitete Sonderleistung darstellen wiirde und der Gesetzgeber mit dem Gesetz tiber
Arbeitnehmererfindungen bezweckt hitte, solche Sonderleistungen als solche zusatzlich zu
verglten. Das hat der Gesetzgeber jedoch nicht getan. Denn er hat im Gesetz liber Arbeit-
nehmererfindungen gerade nicht das Sonderleistungsprinzip, sondern das reine Mono-
polprinzip zur Grundlage der Verglitungsermittlung gemacht und diese Entscheidung kon-

sequent durchgehalten.
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Die Schiedsstelle kann den von der Antragsgegnerin angesetzten Lizenzsatz von 0,05 % des-

halb nicht substanziell beanstanden.

IV. Vorwurf nicht ausgeschopfter Verwertungsmaoglichkeiten

Der Antragsteller hat die Auffassung vertreten, die Antragsgegnerin hatte in den von ihr
abgeschlossenen Liefervertragen zu niedrige Preise vereinbart, weshalb er durch zu nied-

rige Umsatze bei der Bemessung der Erfindungsvergiitung benachteiligt sei.

Tatsachlich hat der Gesetzgeber im Gesetzgebungsverfahren auch an den Fall gedacht, dass
Verwertungsmoglichkeiten im Betrieb bestehen, aber tatsachlich nicht ausgenutzt wer-

den.10

Eine Berticksichtigung dieses Aspekts bei der Bemessung des Erfindungswerts unterliegt

jedoch sehr strengen Anforderungen.

Denn die Frage, ob, wann und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betati-
gen will, ist grundrechtlich in Form der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit ge-
schiitzt, die aus Art. 2 Abs. 1 (allgemeine Handlungsfreiheit), Art. 12 (Berufsfreiheit) und
Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) hergeleitet wird.11 Daraus folgt, dass ausschlieBlich dem
Arbeitgeber die Entscheidung obliegt, ob er ein unternehmerisches Risiko eingehen
mochte. Denn wenn sich das Risiko realisiert, mindert es seine Vermdgenswerte und damit

sein Eigentum.

Einer Diensterfindung einen fiktiven Erfindungswert aufgrund der Tatsache zuzuerkennen,
dass ein Arbeitgeber diese nicht hinreichend verwertet, kommt daher nur dann in Betracht,
wenn es unternehmerisch nicht vertretbar ware, mit einer Diensterfindung verbundene
potentielle Verwertungsmoglichkeiten nicht zu nutzen. Das wiederum setzt voraus, dass
Uberlegungen eines Arbeitgebers, die zur Nichtverwertung gefiihrt haben, aus ex-ante-
Sicht absolut unbegriindet waren und jeglicher wirtschaftlicher Vernunft widersprochen
haben, weshalb dem Arbeitgeber die Nichtverwertung vorzuwerfen ist, weil eine Verwer-

tung vollig risikolos gewesen ware.

Gemessen an diesen Voraussetzungen kommt ein Erfindungswert aufgrund ausgelassener

Verwertungsmoglichkeiten nach den Erfahrungen der Schiedsstelle regelmalig und so

10 Gesetzesbegriindung, Blatt fir PMZ 1957, S. 232
11 BAG vom 26.09.2002 — Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22.11.2012 — Az.: 2 AZR 673/11
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auch hier nicht in Betracht. Denn es ist einem Unternehmen unbenommen, ob es sein Ge-
schaftsmodell auf Grundlage von Tagespreisen aufbaut oder langfristige Geschaftsbezie-

hungen mit dementsprechenden Preisen eingeht.

Im Ergebnis hat der Arbeitnehmer keinen Anspruch gegen den Arbeitgeber auf Maximie-
rung der Erfindungsvergitung. Dem steht die unternehmerische Freiheit entgegen. Er hat
lediglich einen Anspruch, an tatsachlich erzielten monopolgeschuldeten Vorteilen beteiligt

zu werden.
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