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1.

Sich nach § 16 Abs. 3 ArbEG ein Nutzungsrecht ,,gegen angemessene Vergitung” vorzu-
behalten bedeutet nicht, dass bereits das blofe Nutzungsrecht als solches zu verglten ist,
da Grundlage einer Verglitung nach dem Gesetz tGber Arbeitnehmererfindungen das Mo-

nopol- und nicht das Sonderleistungsprinzip ist.

Deshalb sind nur tatsachliche Nutzungshandlungen, mit denen vom Nutzungsrecht Ge-
brauch gemacht wird, vergltungspflichtig. Der H6he nach besteht die Verglitung jedoch
nicht aus einer Lizenzgebuhr, sondern folgt der der Systematik des § 9 Abs. 2 ArbEG und
besteht aus einer Beteiligung des Erfinders an einer fiktiven Lizenzgebihr fir die jeweilige
Nutzungshandlung (= Beteiligung im Rahmen des Anteilsfaktors am Erfindungswert).
Denn durch die Ubertragung der Schutzrechtsposition hat sich nichts daran geindert,
dass das Unternehmen einen Anteil an der Entstehung der Erfindung hatte. Bei der Hohe
des Erfindungswerts ist zu berlicksichtigen, dass fiir ein einfaches Nutzungsrecht deutlich
geringere Lizenzgebiihren bezahlt werden als fir ein uneingeschranktes Verbietungs-

recht, weshalb ein deutlicher Abschlag vom Erfindungswert gerechtfertigt ist.



Aus dem nach der Ubertragung bestehenden einfachen Nutzungsrecht kann kein Vor-
ratserfindungswert resultieren, da dieses ein Verbietungsrecht des Arbeitgebers gegen-
Uber Wettbewerbern voraussetzen wiirde, das das einfache Benutzungsrecht jedoch

nicht verleiht.

Der Arbeitgeber darf im Rahmen des Nutzungsrechts eine Fremdfertigung vornehmen
lassen, wenn dadurch das nunmehr beim Arbeitnehmer liegende Monopolrecht nicht ver-
letzt wird. Das ist dann gewahrleistet, wenn der Dritte nur in einem Umfang tatig wird,
der dem Arbeitgeber aus dem Nutzungsrecht ohnehin zustehen wiirde, weil der Arbeit-
geber den bestimmenden, sich fiir ihn wirtschaftlich auswirkenden Einfluss auf Art und
Umfang der Herstellung und des Vertriebs hat und die absolute Kontrolle hinsichtlich der
Nutzung behdlt, weshalb die Anzahl der wirtschaftlich relevanten Marktteilnehmer durch

die Fremdfertigung nicht erhéht wird.

Gibt der Arbeitnehmer die Schutzrechtsposition auf, wird die technische Lehre fiir jeder-
mann und damit auch fir den Arbeitgeber zu frei verfligbarem Stand der Technik, wes-

halb dann auch die Verglitungspflicht entfallt.

Wenn der Arbeitnehmer eine Schutzrechtsposition mit oder ohne vorbehaltenem Nut-
zungsrecht Gbernimmt und auf eigene Kosten weiterfiihrt, tragt er im Rahmen der Privat-
autonomie das unternehmerische Risiko dafiir, dass er die Schutzrechtsposition am Markt
wirtschaftlich erfolgreich verwerten kann. Gelingt ihm das wegen des vorbehaltenen Nut-
zungsrechts nicht, begriindet das weder einen Anspruch gegen den Arbeitgeber auf einen

Verzicht auf das Nutzungsrecht noch auf eine weitere Vergutung.

Der Arbeitgeber ist bei Erklarung der Aufgabeabsicht aufgrund der arbeitsrechtlichen Fiir-
sorgepflicht aus § 241 Abs. 2 BGB gehalten, den Arbeitnehmer (iber bestehende Rechte
an der Schutzrechtsposition wie z.B. erteilte Lizenzen aufzuklaren, da diese Information
maRgeblichen Einfluss auf die Entscheidung des Arbeitnehmers haben kann, ober er die

Schutzrechtsposition Gbernimmt.

Forderungen aus einem vor Ubertragung der Schutzrechtsposition abgeschlossenen Li-
zenzvertrag gehen bei Ubertragung der Schutzrechtsposition im Wege der konkludenten

Abtretung an den Arbeitnehmer (ber, soweit sie kausal ausschlieRlich der Schutzrechts-



position und nicht der Zurverfligungstellung von Know-how und / oder anderen Leistun-
gen geschuldet sind und einen Zeitraum betreffen, der nach der Verpflichtung zur Uber-

tragung der Schutzrechtsposition liegt.

Die Informationspflicht des § 15 ArbEG hat stark an Bedeutung verloren, da sich der Er-
finder heute anders als bei Inkrafttreten des Gesetzes jederzeit online selbst und kosten-

frei Einblick in den Status einer Schutzrechtsposition verschaffen kann.

Begrindung:

Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

Erfinderrecht im Arbeitsverhaltnis — Rechtsposition des Arbeitnehmers

Macht ein Arbeitnehmer eine Diensterfindung, steht ihm als Erfinder nach § 6 PatG zu-
nachst das Recht auf das Patent fiir die Erfindung zu, das jedoch aufgrund der Tatsache,
dass die Erfindung ein Arbeitsergebnis im Sinne von § 611 a BGB ist und der Arbeitgeber
fir die Erbringung der Arbeitsleistung nicht nur das Arbeitsentgelt bezahlt hat, sondern
auch die fiir das Zustandekommen der Erfindungen forderlichen Rahmenbedingungen ge-
schaffen hat, mit einem Inanspruchnahmerecht seines Arbeitgebers behaftet ist,
§§ 6, 7 ArbEG. Der Arbeitnehmer muss seinen Arbeitgeber deshalb unverzlglich Gber die

Erfindung durch Meldung einer Diensterfindung in Kenntnis setzen, § 5 ArbEG.

Die Meldung als Diensterfindung 16st sodann fiir den Arbeitgeber gemal? § 13 Abs. 1
ArbEG zunachst die Pflicht aus, unverziiglich eine Patentanmeldung mit Wirkung fir
Deutschland vorzunehmen, mit der er den von dem Erfinder in der Erfindungsmeldung mit-
geteilten erfinderischen Gehalt ausschopftl, um ein moglicherweise bestehendes Anrecht
auf ein patentrechtliches Monopol auf die ihm mitgeteilte technische Losung und damit

das aus & 6 PatG resultierende Vermogensrecht zu sichern.

Dem ist die Antragsgegnerin vollumfanglich nachgekommen. Sie hat fir die

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



e Erfindung , Vorrichtung und Verfahren zum {(...)“ (internes Aktenzeichen ...) das Patent

DE (...) B4 (angemeldet 12.09.1996; erteilt 06.10.2005) und fir

e die Erfindung ,(...) werk” (internes Aktenzeichen ...) das Patent DE (...) C2 (angemeldet
08.11.1994; Prioritat 15.01.1994; erteilt 24.02.2000)

erwirkt.

Weiterhin ist der Arbeitgeber, da die Erfindung auf betrieblichen Tatigkeiten des Arbeit-
nehmers oder zumindest auf Arbeiten oder Erfahrungen des Betriebs beruht, nach den
§§ 6, 7 ArbEG berechtigt, das Recht auf das Patent in Anspruch zu nehmen und einseitig in

sein Eigentum Uberzuleiten.

Wenn der Arbeitgeber wie hier von seinem Inanspruchnahmerecht Gebrauch macht, ver-

liert der Erfinder das Recht auf das Patent an den Arbeitgeber.

Die Vermogensposition beim Arbeitnehmer wird dadurch aber nicht vollumfanglich besei-
tigt.2 Denn das Gesetz Uiber Arbeitnehmererfindungen sieht in den §§ 9, 14 und 16 ArbEG
eine inhaltliche Neugestaltung der Vermogensposition des Arbeitnehmers vor3, die in Folge
der Entstehungsgeschichte4 des Gesetzes Uber Arbeitnehmererfindungen arbeitnehmer-

freundlich ausgestaltet ist:

(1) Soweit der Arbeitnehmer aufgrund des Eigentumsilibergangs nicht mehr Uber das
Recht auf das Patent verfiigen kann, wandelt sich das urspriingliche Recht auf das Pa-
tent nach § 9 Abs. 1 ArbEG in einen finanziellen Ausgleichsanspruch gegen den Arbeit-

geber um, den Anspruch auf angemessene Vergiitung.

2 Das Arbeitsrecht geht von einem vélligen Rechtsverlust aus. Das Patentrecht geht dahingegen von einem zeitlich be-
schrankten Monopolrecht fiir den Erfinder aus. In der Person des Arbeitnehmererfinders schneiden sich beide Rechtspositi-
onen. Fiir die Auflésung dieses Widerstreits gibt es keine sich von selbst ergebenden ,richtigen” oder ,falschen” Rechtsre-
geln. Die Auflosung des Widerstreits war und ist deshalb ein international umstrittenes und daher unterschiedlich (je nach-
dem, wessen Interessen der Vorrang eingerdumt wurde) geldstes Rechtsproblem; vgl. auch Gesetzesbegriindung, abge-
druckt im Blatt fir PMZ 1957 S. 218 ff., S. 224

3 BVerfG, Kammerbeschluss vom 24.04.1998, Az.: 1 BvR 587/88

4 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 fiir die Wirtschaft, insbesondere fiir die
Ristungsindustrie; (4) vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Aufbauphase in den 1950iger Jahren besteht bei der Bera-
tung des Gesetzes tber Arbeitnehmererfindungen Einigkeit, dass nicht mehr hinter die aus der jahrzehntelangen histori-
schen Entwicklung resultierenden arbeitnehmerfreundlichen Regelungen der Vergangenheit zuriickgegangen werden soll.



(2) Der Arbeitnehmer behilt das Recht, die Diensterfindung im Ausland anzumelden, so-
weit der Arbeitgeber dies nicht tun mochte. Deshalb hat der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer entsprechende Auslandsanmeldungen innerhalb des von der Anmeldung mit
Wirkung fir Deutschland ausgeldsten Prioritatsjahres zu ermoglichen, § 14 Abs. 2 Ar-

bEG.

Dieser Verpflichtung ist die Antragsgegnerin im vorliegenden Fall nachgekommen. Der

Antragsteller hat davon jedoch keinen Gebrauch gemacht.

Hat der Arbeitgeber seiner Verpflichtung zu Inlandsanmeldung entsprochen, gegebe-
nenfalls auch von seinem Recht Gebrauch gemacht, im Ausland Schutzrechtspositio-
nen zu schaffen, méchte er nun aber Schutzrechtspositionen vor Ablauf der Hochst-
schutzdauer von 20 Jahren aufgeben, so hat er sie dem Arbeitnehmer zur Ubernahme
anzubieten, § 16 Abs. 1 ArbEG. Der Arbeitnehmer erhalt so das ihm urspriinglich zu-

stehende Recht auf das Patent wieder zuriick, wenn er es noch haben will.

Diesen Verpflichtungen ist die Antragsgegnerin ebenfalls ordnungsgemaR nachgekom-
men. Der Antragsteller hat von seinem Recht teilweise Gebrauch gemacht und hin-

sichtlich der Diensterfindung

- ,Vorrichtung und Verfahren zum (...)im Jahr 1999 die deutsche und die chinesische

Schutzrechtsposition,

- ,(..) werk” (...) in den Jahren 2000 bzw. 2004 die deutsche, chinesische und US-

amerikanische Schutzrechtsposition
Ubernommen.

Die Antragsgegnerin hatte sich hinsichtlich der iibernommenen Schutzrechtspositio-
nen aber nach § 16 Abs. 3 ArbEG das nichtausschlieliche Recht zur Benutzung der
Diensterfindung gegen angemessene Verglitung vorbehalten. Sie war deshalb auch
nach der Ubertragung der Schutzrechtspositionen berechtigt, den jeweiligen Gegen-
stand der beiden Diensterfindungen zu nutzen, woraus ein weiterer Verglitungsan-

spruch resultiert.



Der Antragsteller hat somit im vorliegenden Fall hinsichtlich beider Diensterfindungen je-

weils auf Grund von

- §9Abs.1ArbEG und

- §16 Abs. 3 ArbEG

Verglitungsanspriiche dem Grunde nach gegen die Antragsgegnerin.

Er hat jedoch keine Schadensersatzanspriiche nach § 823 Abs. 2 BGBi.V.m § 14 ArbEG oder
§ 16 ArbEG gegen die Antragsgegnerin, da diese den ihr obliegenden Pflichten aus den
§§ 14 und 16 ArbEG nachgekommen ist und somit keine Vermoégenspositionen des Antrag-

stellers verletzt hat.

Hohe des Vergiitungsanspruchs nach § 9 ArbEG

Die Hohe des Vergitungsanspruchs des § 9 ArbEG wird gemaR § 9 Abs. 2 ArbEG von der
e  wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung”
und von

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

Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung”
bestimmt.
Im Einzelnen bedeutet das fiir die Hohe des Verglitungsanspruchs folgendes:

(1) Der Begriff der ,,wirtschaftlichen Verwertbarkeit” verleitet aufgrund seines Wortlauts
zu der Interpretation, dass das theoretische Potential einer Erfindung deren Wert be-
stimme. Der Gesetzgeber wollte mit dieser Begrifflichkeit jedoch lediglich zum Aus-
druck bringen, dass es eine grofRe Bandbreite an Verwertungsformen fiir Diensterfin-

dungen gibt.

Tatsachlich hat er vorrangig nur die Vorteile als wertbestimmend angesehen, die dem

Arbeitgeber durch eine tatsachlich realisierte Verwertung der Erfindung zugeflossen



sind bzw. zuflieRen und das nur insoweit, als diese dem Recht auf das Patent geschul-

det sind.>

Denn nur das Recht auf das Patent hat der Arbeitnehmer durch das Gesetz tUber Ar-
beitnehmererfindungen an den Arbeitgeber verloren, nicht aber das Eigentum an der
technischen Losung an sich. Diese gehort dem Arbeitgeber bereits von vornherein als
Arbeitsergebnis nach § 611a BGB und ist somit mit dem Arbeitsentgelt abschlieRend
verglitet, weshalb aus dem Einsatz der technischen Losung resultierende wirtschaftli-
che Vorteile nur insoweit eine Uber das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergiitungs-
pflicht begriinden kdnnen, als der Arbeitgeber angestoflen von der Erfindungsmeldung
Uber eine patentrechtlich geschiitzte Alleinstellung gegeniiber Wettbewerbern ver-

flgt.

Daher werden vom Begriff der , wirtschaftlichen Verwertbarkeit” nur die Vorteile er-
fasst, die durch die Nutzung der geschaffenen Monopolstellung verursacht wurden
und dem Unternehmen zugeflossen sind. Diese Vorteile werden als Erfindungswert
bezeichnet. Aus der reinen Tatsache an sich, dass der Arbeitgeber eine Schutzrechts-
position erhalten hat, resultiert hingegen kein Erfindungswert. Diese ist deshalb nicht

zu verguten.

(2) Mitdem Faktor ,,Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil
des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung” bringt der Gesetzgeber zum
Ausdruck, dass die als Erfindungswert bezeichneten Vorteile dem Arbeitnehmer nicht
in Ganze zustehen, da es der bei einem Unternehmen beschéaftigte Erfinder dank der
dem Unternehmen geschuldeten Rahmenbedingungen regelmaRig deutlich leichter
als ein auBenstehender, freier Erfinder hat, patentfahige und am Markt verwertbare

neue technische Losungen zu entwickeln.

5 Gesetzesbegriindung, abgedruckt im Blatt fiir PMZ 1957 S. 218 ff., S. 233; Die Frage, ob der Arbeitnehmer fir eine arbeits-
vertraglich nicht geschuldete Sonderleistung (Sonderleistungsprinzip) oder fur das dem Arbeitgeber verschaffte Monopol-
recht (Monopolprinzip) zu vergiiten ist, ist eine im Arbeitnehmererfinderrecht grundsatzlich umstrittene und weltweit un-
terschiedlich geloste Frage. Im Gesetz Uber Arbeitnehmererfindungen hat sich der deutsche Gesetzgeber fiir das Mono-
polprinzip entschieden und das konsequent durchgehalten. Modifiziert ist das nur durch die Tatsache, dass der Anspruch
auf Vergltung der Hohe nach bereits mit der Benutzungsaufnahme und nicht erst mit der Patenterteilung, so diese spater
erfolgt, entsteht (vgl. Kurz, Die Vorarbeiten zum Arbeitnehmererfindungsgesetz, GRUR 1991, S. 422 ff., S. 425/426). Das ist
jedoch kein Bruch mit dem Monopolprinzip, sondern folgt den Gepflogenheiten im Lizenzvertragswesen.



Denn da das Unternehmen die fiir das Zustandekommen einer Erfindung férderlichen
Rahmenbedingungen im Laufe der Zeit geschaffen und finanziert hat bzw. diese fort-
wahrend finanziert, hat es regelmafig auch den Gberwiegenden Anteil daran, dass es
Uberhaupt zu einer Erfindung gekommen ist. Mithin muss dem Unternehmen auch der
groRere Teil des Erfindungswerts verbleiben. Denn andernfalls wiirde ungerechtfertigt

in das von Art 14 GG geschitzte Eigentum des Unternehmens eingegriffen.

Daher soll der Arbeitnehmer am Erfindungswert lediglich partizipieren. In welchem
Malie, hangt von seinen Aufgaben und seiner Stellung im Betrieb sowie dem Anteil des
Betriebes am Zustandekommen der Erfindung ab, letztlich also davon, inwieweit das
Zustandekommen der Erfindung den unternehmensbezogenen Rahmenbedingungen

geschuldet ist.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird in Prozentwerten aus-
gedriickt und als Anteilsfaktor bezeichnet. Er hdngt davon ab, welche Vorteile der Ar-
beitnehmer gegeniiber einem auRenstehenden Erfinder bei der Entstehung der Erfin-
dung hatte und in welchem MaRe das Zustandekommen der Erfindung deshalb dem
Unternehmen zuzuschreiben ist, und wird ermittelt, indem diese Fragestellung gemaR
den RL Nr. 30 — RL Nr. 36 aus den Perspektiven ,Stellung der Aufgabe” (Wertzahl ,a“),
,Losung der Aufgabe” (Wertzahl ,b“) und ,Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb”
(Wertzahl ,c“) mit Wertzahlen bewertet wird. Die dabei erreichte Gesamtzahl
,a“+“b“+“c”) wird sodann nach der Tabelle der RL Nr. 37 einem Prozentwert zugeord-

net, der den Anteil des Arbeitnehmers wiedergibt.

Mit dieser Betrachtung versuchen die Vergltungsrichtlinien, die konkreten Bedingun-
gen zum Zeitpunkt der Erfindung miteinander zu vergleichen, unter denen einerseits
der in das Unternehmen integrierte Arbeitnehmer die erfinderische Losung gefunden

hat, und denen andererseits ein auRenstehender Erfinder unterlegen ware.

Deshalb kdnnen die Formulierungen in den aus dem Jahr 1959 stammenden RL Nr. 30
— 36, die als Orientierungspunkt ein idealtypisches Unternehmensbild aus dieser Zeit
zum Vorbild haben, regelmalig nur sinn-, aber nicht wortgemaR angewandt werden,

um ihrem Zweck als sachdienliche Erkenntnisquelle gerecht zu werden.

Es ware daher nicht sachgerecht, unter isolierter Bezugnahme auf den bloRen Wort-

laut einzelner Formulierungen der Vergiltungsrichtlinien entgegen dem in



§ 9 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck kommenden gesetzlichen Sinn des Anteilsfaktors den
erfahrungsgemaR Gberwiegenden Anteil des Unternehmens am Zustandekommen ei-

ner Erfindung losgel6st von den realen Gegebenheiten in Frage zu stellen.
Davon ausgehend gilt fiir die Wertzahlen ,a“ —,,c” Folgendes:

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

worden ist, erfinderische Uberlegungen anzustoRen. Entspringen diese Impulse einer
betrieblichen 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
Impulse, erfinderische Uberlegungen anzustoRRen, nicht von einer betrieblichen Initia-
tive her, so dass keine betriebliche Aufgabenstellung gegeben ist. Die genaue Zuord-
nung zu den Gruppen entscheidet sich an der Frage, ob und in welchem Umfang be-
triebliche Einfliisse den Arbeitnehmer an die Erfindung herangefiihrt haben, wobei
diese nicht nur beschrankt auf bestimmte Betriebsteile und Funktionen Beruicksichti-
gung finden, sondern aus der gesamten Unternehmenssphare des Arbeitgebers stam-

men kdnnen.

Beschaftigt ein Unternehmen einen Mitarbeiter, bei dem die Suche nach Lésungen zur
Leistungspflicht gemal® den §§ 611a, 241 BGB zdhlt, so hat das Unternehmen grund-
satzlich bereits eine betriebliche Initiative zur Losung von betrieblich relevanten tech-
nischen Problemen ergriffen. Da damit der Auftrag, Probleme zu I6sen, bereits generell
erteilt wurde, bedarf es keines konkreten Auftrags zur Losung 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 Unter-
nehmen zuzurechnen ist. Regt eine dem Arbeitnehmer so bekannt gewordene Prob-
lemstellung ihn zu erfinderischen Uberlegungen an, ist er mit Ricksicht auf die Inte-
ressen seines Arbeitgebers verpflichtet, diesen nachzugehen. In solchen Fallen liegt
stets ein betrieblicher Impuls vor, erfinderische Uberlegungen anzustoRen, woraus

sich die Wertzahl ,,a=2" ergibt.

Der Antragsteller war bei der Antragsgegnerin in der Abteilung (...)bau im Bereich , Aus-
fihrung” als Statiker eingesetzt. Die Abteilung (...)lbau bestand neben dem Bereich

Ausfiihrung aus den Bereichen ,,Projekte”, ,EDV*, ,Entwicklung” und ,(...)schutz”. Auf-
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grund der Existenz eines eigenen Entwicklungsbereichs kann nicht davon ausgegange-
nen werden, dass der im Bereich ,Ausfiihrung” als Statiker eingesetzte Antragsteller
bereits arbeitsvertraglich zur Losung erfinderischer Aufgabenstellungen verpflichtet

war.

Der Antragsteller hat die Erfindung ,,(...)“ bei der statischen Berechnung bzw. der Be-
messung des (...) gemacht. Dem Antragsteller war dabei aber offensichtlich betrieblich
das Problem bekannt, dass (...) stéren. Er hat daher ein Problem gel6st, das ihm durch
die Betriebszugehdrigkeit bekannt war, ohne dass der Betrieb ihm dazu die Aufgabe
gestellt hat. Das entspricht der Wertzahl ,a=3“. Hinsichtlich der Erfindung Vorrichtung

und Verfahren (...)“ stellt sich der Sachverhalt mutmaRlich vergleichbar dar.

Die Wertzahl , b“ betrachtet die Losung der Aufgabe und beriicksichtigt, inwieweit be-
ruflich geldufige Uberlegungen, betriebliche Kenntnisse und vom Betrieb gestellte

Hilfsmittel und Personal zur Losung gefiihrt haben.

(1) Die Lésung der Aufgabe wird dann mit Hilfe der berufsgeldufigen Uberlegungen
gefunden, wenn sich der Erfinder im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse
bewegt, die ihm durch Ausbildung, Weiterbildung und / oder berufliche Erfah-
rung vermittelt worden sind und die er fiir seine berufliche Tatigkeit haben muss.

Der Antragsteller ist Ingenieur, so dass dieses Teilmerkmal erfillt ist.

(2) Hinsichtlich der betrieblichen Arbeiten und Kenntnisse ist malRgeblich, ob der Ar-
beitnehmer dank seiner Betriebszugehorigkeit Zugang zu Arbeiten und Kenntnis-
sen hatte, die den innerbetrieblichen Stand der Technik bilden und darauf auf-
gebaut hat. Damit dieses Merkmal erfiillt ist, ist es nicht erforderlich, dass die
gefundene L6sung quasi den logischen nachsten Evolutionsschritt darstellt. Es
reicht aus, wenn im Rahmen der Tatigkeit erlangte Erkenntnisse Potential offen-
baren. MaRstab ist der Vergleich zum freien Erfinder. Auch dieses Teilmerkmal

ist vorliegend erfillt.

(3) Die Unterstiitzung mit vom Unternehmen bereitgestellten Hilfsmitteln ist nur
dann nicht gegeben, wenn die flir 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 Erfinder entstanden ist, sich als solche
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ohne weiteres schriftlich niederlegen liel} und damit im patentrechtlichen Sinne

bereits fertig war. Das war vorliegend nicht der Fall.
Bei drei erflllten 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 Leis-
tungserwartungen der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer stellen darf. Entscheidend
dafir sind die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und seine Vorbildung zum Zeit-
punkt der Erfindung. Hierbei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im Verhalt-
nis zum Anteil des Arbeitgebers verringert, je grofRer - bezogen auf den Erfindungsge-
genstand - der durch die Stellung ermdglichte Einblick in die Entwicklung im Unterneh-
men ist. MalRgeblich ist also nicht eine formale Zuordnung, sondern eine Bewertung
der internen und externen Vernetzung und der damit verbundenen Informationszu-
flisse und der Moglichkeit, diese aufgrund der eigenen Befdhigung, fiir deren Einbrin-
gung das Unternehmen ein hierarchieaddaquates Arbeitsentgelt bezahlt, nutzbringend

verarbeiten zu kdnnen.

Die hochste Wertzahl, die Ingenieure erreichen kénnen, ist die Wertzahl ,,c=5“. Der
Richtliniengeber hatte dabei aber vor Augen, dass solche Ingenieure in der Fertigung
eingesetzt sind und dort naturgemafl nur sehr wenige Anknipfungspunkte und Infor-
mationszufliisse haben, aus denen Erfindungen resultieren kénnen. Fir Ingenieure in
der Entwicklung hat der Richtliniengeber die Wertzahl ,,c=4“ vorgesehen. Der Antrag-
steller bewegt sich nach Auffassung der Schiedsstelle dazwischen. Denn er war zwar
nicht in der Entwicklung eingesetzt, hat aber ganz individuell die Auslegung von einzel-

nen Anlagenteilen berechnet.
Somit erscheint die Wertzahl ,,c=4,5“ angemessen.

Aus dem Gesamtpunktwert 8,5 (,a=3"“+"“b=1"“+“c=4,5") ergibt sich nach der Konkor-
danztabelle der RL Nr. 37, dass die streitgegenstandlichen Erfindungen zu 16,5 % auf
das Wirken des Antragstellers zurilickzufiihren sind, wahrend das Unternehmen einen

Anteil von 83,5 % zum Zustandekommen der Erfindungen beigetragen hat.

Der Erfindungswert ist dementsprechend auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufzutei-

len.
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IV. Hohe des Vergiitungsanspruchs des § 16 Abs. 3 ArbEG

Wenn ein Arbeitgeber eine Schutzrechtsposition aus freien Stlicken aufgibt, sich aber ein
Nutzungsrecht vorbehalt und die technische Lehre weiter nutzt, steht dem Arbeitnehmer
ein Vergitungsanspruch nach § 16 Abs. 3 ArbEG zu, wenn er die Schutzrechtsposition vom

Arbeitgeber ibernimmt und weiterfiihrt.

Der Hohe nach entspricht dieser Vergltungsanspruch strukturell dem des § 9 ArbEG. 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 Verglitungsberechnung weiterhin zu be-

ricksichtigen ist.

Aus der reinen Tatsache an sich, dass der Arbeitgeber ein Nutzungsrecht erhalten hat, re-
sultiert hingegen kein Erfindungswert. Das Nutzungsrecht als solches ware nur dann zu ver-
glten, wenn es als Ergebnis einer arbeitsrechtlich nicht geschuldeten und deshalb mit dem
Arbeitsentgelt nicht abschlieRend vergiiteten Sonderleistung anzusehen ware und der Ge-
setzgeber mit dem Gesetz liber Arbeitnehmererfindungen bezweckt hatte, diese zusatzlich
zu vergiiten. Der Gesetzgeber hat sich im Gesetz Gber Arbeitnehmererfindungen aber fir
das Monopolprinzip als Grundlage einer Vergiitung und nicht fir das Sonderleistungsprin-
zip entschieden und diese Entscheidung konsequent durchgehalten.® Ein Erfindungswert
resultiert deshalb nur aus tatsachlichen Nutzungshandlungen wie den sieben im vorliegen-
den Fall unstreitig nach Ubertragung der Schutzrechtspositionen erfolgten Anlagenverkiu-

fen.

Uberdies berechtigt das vorbehaltene Nutzungsrecht den Arbeitgeber in gleicher Weise
wie das urspringliche Schutzrecht, im Rahmen der Eigennutzung eine Fremdfertigung vor-
zunehmen und so Dritte fiir sich tatig werden zu lassen, was er nach dem Vortrag des An-
tragstellers getan hat. Denn die Anzahl der nutzungsberechtigten Marktteilnehmer wird
solange nicht vermehrt und damit die nunmehr beim Arbeitnehmer liegende Hoheit (iber
das Monopolrecht nicht verletzt, als der Dritte nur in einem Umfang tatig wird, der dem
Arbeitgeber aus dem Nutzungsrecht ohnehin zustehen wiirde. Das ist dann der Fall, wenn

der Arbeitgeber den bestimmenden, sich fur ihn wirtschaftlich auswirkenden Einfluss auf

6 ausfuhrlich dazu FuRnote Nr. 5
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Art und Umfang der Herstellung und des Vertriebs hat sowie die absolute Kontrolle hin-
sichtlich der Nutzung behalt.” Deshalb kommt vorliegend auch kein Schadensersatzan-
spruch wegen einer Uberschreitung des Nutzungsrechts aus § 16 Abs. 3 ArbEG in Betracht.
Flr den Vergltungsanspruch des Antragstellers ist ausschlieRlich der fir den Arbeitgeber

aus den Nutzungshandlungen resultierende Erfindungswert relevant.

Bei der Abschatzung des Erfindungswerts ist weiter zu beriicksichtigen, dass der Arbeitge-
ber aufgrund der Ubernahme der Schutzrechtsposition durch den Arbeitnehmer iiber keine
Monopolstellung mehr verfiigt, sondern nur noch Uber ein einfaches Nutzungsrecht, das
entsprechend weniger wert ist. Denn der Arbeitgeber behilt bei der Ubertragung der
Schutzrechtsposition auf den Arbeitnehmer nur noch ein Eigennutzungsrecht, kann aber
keine Wettbewerber mehr rechtlich vom Markt fernhalten. Das rechtfertigt bei der Ab-
schatzung des Erfindungswerts einen deutlichen Abschlag von regelmaRig 50 % von dem

der Verglitung nach § 9 ArbEG zu Grunde zu legenden Erfindungswert.

Das dem Patent innewohnende Verbietungsrecht kann nach Ubertragung nur noch der Ar-
beitnehmer geltend machen. Es besteht, solange er die Schutzrechtsposition aufrechter-
halt. Gibt der Arbeitnehmer die Schutzrechtsposition auf, wird die erfindungsgemale tech-
nische Lehre fiir jedermann und damit auch fir den Arbeitgeber zu frei verfliigbarem Stand
der Technik, weshalb dann aus einer Nutzung des Arbeitgebers kein Erfindungswert mehr
resultiert und der Verglitungsanspruch des Arbeitnehmers nach § 16 Abs. 3 ArbEG weg-

fallt.

Da sich durch die Ubertragung der Schutzrechtsposition an den Arbeitnehmer nichts an der
Tatsache @ndert, dass dem Unternehmen im Regelfall der Giberwiegende Anteil an der Ent-
stehung der Diensterfindung - hier 83,5 % - zuzuschreiben ist, ist der Arbeitnehmer auch
im Rahmen des § 16 Abs. 3 ArbEG am Erfindungswert nur im Umfang seines persénlichen

Anteilsfaktors zu beteiligen, hier also mit 16,5 %.

7 siehe BGH vom 22.05.2012 — 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
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V. Zur Abschatzung des Erfindungswerts bei verwerteter Schutzrechtsposition

Die Hohe des Erfindungswerts hangt gemaR § 9 Abs. 2 ArbEG i.V.m. § 2 ArbEG davon ab,

wie sich die vom Arbeitgeber aufgrund der Diensterfindung geschaffene Schutzrechtsposi-

tion technisch und wirtschaftlich konkret fir das Unternehmen gegeniber Dritten aus-

wirkt.

a)

b)

Hat der Arbeitgeber eine Diensterfindung lizenziert oder verkauft, geben die daraus
resultierenden Einnahmen konkrete Hinweise darauf, welchen Marktwert das aus der
Diensterfindung resultierende Monopolrecht fir den Arbeitgeber hat. Die Lizenzein-
nahmen (bzw. der Kaufpreis) stellen allerdings lediglich den Bruttoertrag und noch
nicht den Erfindungswert dar, der dem Arbeitgeber aus den Vertragen zugeflossen ist.
Denn im Bruttoertrag sind in jedem Fall erfindungsfremde und erfindungsneutrale
Leistungen, Kosten und Aufwendungen des Arbeitgebers enthalten, die zunachst ab-
zuziehen sind, wodurch sich der Nettoertrag ergibt. Nachdem wie bei der Herstellung
eigener Produkte auch im Abschluss eines Lizenzvertrags (und auch eines Kaufvertra-
ges) stets ein potentielles unternehmerisches Risiko liegen kann und ein Unternehmen
immer auch Gemeinkosten zu decken hat, die nicht konkret zugeordnet werden kén-
nen, stellt aber auch der Nettoertrag noch nicht den Erfindungswert dar. Vielmehr
muss ein betrachtlicher Teil des Nettoertrags als Unternehmensgewinn dem Arbeitge-
ber verbleiben. Deshalb sind in der Regel tatsachlich lediglich 30 %8 des Nettoertrags

(bei Verkauf 40 %) als echter Erfindungswert anzusehen.

Hinsichtlich der Diensterfindung ,,(...)“ ist die grundsatzliche Benutzung in Zusammen-
hang mit einem Lizenzvertrag unstreitig. Aus dieser Benutzung resultiert deshalb ein

Erfindungswert.

Macht der Arbeitgeber von einer von einer Schutzrechtsposition betroffenen techni-

schen Lehre selbst Gebrauch, erhalt er keine direkten Zahlungen fiir das erlangte Mo-

nopolrecht. Thm flieBen aber durch die tatsdchliche Benutzung der monopolgeschiitz-
ten technischen Lehre von der Starke des Patentschutzes abhangige geldwerte Vorteile
zu. Diese bestehen darin, dass er fir das Recht zur Nutzung der technischen Lehre auf-
grund der Tatsache des Bestehens von Schutzrechtspositionen angemessene Zahlun-

gen an den Rechteinhaber — liblicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder

8 stindige Schiedsstellenpraxis, vgl. z.B. Arb.Erf. 08/18 vom 06.03.2019, www.dpma.de
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ein freier Erfinder — leisten miuisste, die er sich erspart, weil er das Recht auf das Patent
im Wege der Inanspruchnahme von seinem Arbeitnehmer tibernommen hat. Beim tat-
sdachlichen Einsatz einer Diensterfindung hangt die Hohe des Erfindungswerts deshalb
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” Vergii-
tung hat, sind bei dieser Schatzung Ungenauigkeiten nach Méglichkeit zu minimieren,
weshalb die Schatzung so nahe wie mdoglich auf realen Tatsachengrundlagen aufzu-

bauen hat.

Zu diesen Tatsachen gehort, dass Unternehmen die Gestattung der Nutzung einer pa-

tentgeschitzten technischen Lehre (iblicherweise in einem Lizenzvertrag regeln.

Deshalb kann durch die fiktive Nachbildung eines zwischen einem Unternehmen und
einem anderen Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Rahmenbedin-
gungen geschlossenen verniinftigen Lizenzvertrags am besten der Preis und damit der
Erfindungswert abgeschatzt werden, den der Arbeitgeber einem anderen Marktteil-
nehmer oder einem freien Erfinder fir die Nutzung der monopolgeschiitzten techni-
schen Lehre zahlen misste und an dem der Arbeitnehmererfinder im Umfang des ihm

zukommenden Anteilsfaktors beteiligt werden soll.

Folglich ist darauf abzustellen, welche Lizenzvertragsgestaltung das Unternehmen bei
einer Ein-Lizenzierung der zu bewertenden Erfindung von einem Marktteilnehmer o-
der freien Erfinder unter normalen Bedingungen akzeptieren wiirde oder zu welchen
Vertragsbedingungen es im Normalfall bereit ware, die Erfindung an einen Marktteil-
nehmer zu lizenzieren bzw. zu welchen Bedingungen ein anderer verniinftiger Markt-
teilnehmer bereit ware, Lizenzgebiihren zu bezahlen. Denn MaRstab sind nicht singu-
lare Ausnahmesituationen wie beispielsweise die in einem Verletzungsprozess bei
nachgewiesener Verletzung, sondern das Verhalten redlicher in gesundem und dauer-

haften Wettbewerb stehender Kaufleute.

Dahingegen kommt es auf die betriebliche oder 6ffentliche Wertschatzung der techni-
schen Losung an sich letztlich nicht entscheidend an, auch wenn es unter psychologi-

schen Aspekten nachvollziehbar ist, dass diese Perspektive die vom Arbeitnehmerer-
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finder vorrangig wahrgenommene ist, sondern nur darauf, welche Bedeutung Wettbe-
werber der zur Erteilung eines Patents angemeldeten technischen Lehre mutmaRlich

zumessen, und was sie deshalb zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen wiirden.

Die fiktiv nachzubildende, jeweilige Gestaltung eines realen Lizenzvertrags unterliegt

im konkreten Fall letztlich der Vertragsfreiheit der Lizenzvertragsparteien.

Bei Umsatzgeschéften sind jedoch ganz Giberwiegend Lizenzvertrage die Regel, in de-
nen ein von den Vertragsparteien zu Grunde gelegter erfindungsgemaler Umsatz oder
Umsatzanteil, der als gepragt von den Merkmalen der Patentanspriiche angesehen
und deshalb vom Monopolschutz getragen wird, mit einem marktiiblichen haufig auch
gestaffelten Lizenzsatz multipliziert wird, der in der Regel bei maximal 1/8 — 1/3, im
Schnitt bei 1/5° der allgemeinen von den verschiedenen Wettbewerbern am Produkt-
markt durchschnittlich langfristig erzielbaren (iblichen Margen seine Obergrenze fin-
det, da bei Lizenzsatzen, die im Widerspruch zu den typischen Kalkulationsspielrdaumen
des jeweiligen Produktmarkts stehen, keine hinreichende Gemeinkostendeckung mog-

lich ware und kein hinreichender Gewinn erzielt wiirde.

Deshalb richten sich die Praxis der Schiedsstelle und die obergerichtliche Rechtspre-
chung sowohl bei der Ermittlung des Erfindungswerts im Arbeitnehmererfindungs-
recht als auch bei der Ermittlung des Erfindungswerts fir den Schadensersatzanspruch
im Patentverletzungsverfahrenl® nach diesem Vorbild. Denn so werden belastbare
Tatsachengrundlagen zu Grunde gelegt, die der Realitat nahekommen, wodurch Un-
genauigkeiten bei der Abschatzung des Erfindungswerts nach Moglichkeit minimiert

werden.

Daher ist es sachgerecht, bei der fiktiven Nachbildung des Lizenzvertrags zu liberlegen,
auf welche Nettoumsatze verniinftige Lizenzvertragsparteien im Hinblick auf den

Schutzumfang des Patents im konkreten Fall in einem Lizenzvertrag abgestellt hatten

9 vgl. allgemein zunéchst OLG Disseldorf vom 09.10.2014 —1-2 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 auf die konkrete Marge des streitgegenstandlichen Produkts
rechnerisch anwendbar, da bloBe Analogie zum Schatzansatz des GRUR-Fachausschusses aus dem Jahr 1957 zum Nettonut-
zen 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 dlteren Rechtsprechung (Copolyester Il = X ZR 132/95 vom 13.11.1997;
Spulkopf — X ZR 6/96 vom 13.11.1997; abgestuftes Getriebe — X ZR 127/99 vom 16.04.2002)

10 BGH vom 06.03.1980, X ZR 49/78 — Tolbutamid; BGH vom 06.03.2012 - X ZR 104/09 — antimykotischer Nagellack
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(BezugsgroRe) und welchen Lizenzsatz sie in Anbetracht der Marktsituation darauf an-

gewendet hatten und ob sie diesen gestaffelt hatten.

Welche BezugsgrolRe Lizenzvertragsparteien konkret vereinbaren, hangt maRgeblich
davon ab, welche Bedeutung sie der monopolgeschitzten Technik fiir das am Markt
gehandelte Produkt zumessen und in welcher Héhe sie deshalb Produktumsatze zum

Gegenstand eines Lizenzvertrags machen.

Erfahrungsgemal kann davon ausgegangen werden, dass potentielle Lizenzvertrags-
parteien bei der Bewertung dieser Frage darauf abstellen, inwieweit das Produkt durch
die patentgeschiitzte Technik wesentlich gepragt wird bzw. inwieweit es in seinen
Funktionen von der patentgeschitzten technischen Lehre wesentlich beeinflusst wird,
wozu der Patentschutz ausgehend von der Reichweite der Patentanspriiche unter Be-

rucksichtigung aller Umstdnde des Einzelfalls gewirdigt wird.11

Auf eine so ermittelte BezugsgroRe wenden sie dann einen marktiblichen Lizenzsatz

an.

Die Diensterfindung ,(...)“ wurde unstreitig in 10 Anlagen zu verschiedenen Zeitpunk-
ten benutzt, in denen die Antragsgegnerin Uber eine Schutzrechtsposition verfiigte.
Fiir diese Nutzungen kann der Erfindungswert durch die fiktive Nachbildung eines

marktublichen Lizenzvertrags ermittelt werden.

Die Antragsgegnerin hat die Diensterfindung ,(...)“ Uberdies unstreitig in weiteren 7
Anlagen zu Zeitpunkten benutzt, als sie nur noch tber das einfache Nutzungsrecht aus
§ 16 Abs. 3 ArbEG verfiigte. Fiir diese Nutzungen kann der Erfindungswert ebenfalls
wie bei den vorangegangenen 10 Anlagen ermittelt werden. Das Ergebnis ist jedoch
sodann im Hinblick darauf, dass die Antragsgegnerin liber keine rechtliche Monopol-

stellung gegenliber Wettbewerbern mehr verflgte, zu halbieren.

c) Benutzt ein Arbeitgeber eine Diensterfindung als Sperrpatent, kann sich auch daraus

ein Erfindungswert ergebenl2,

Der Antragsteller hat die Auffassung vertreten, dass die Antragsgegnerin seine Diens-

terfindungen als Sperrpatente eingesetzt habe, indem sie nicht auf ihr nach

11 BGH vom 17.11.2009 — Az.: X ZR 137/07 — Turinnenverstarkung
12 Gesetzesbegriindung, Blatt fir PMZ 1957, S. 232
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§ 16 Abs. 3 ArbEG vorbehaltenes Nutzungsrecht verzichtet habe. Denn wegen dieses
Nutzungsrechts hatten Wettbewerber der Antragsgegnerin davon Abstand genom-
men, bei ihm eine Lizenz zu nehmen. Die Antragsgegnerin hatte sich so den Markt
wettbewerberfrei gehalten. Der Antragsteller begehrt mit dieser Argumentation eine

Verglitung aus § 16 Abs. 3 ArbEG.

Grundvoraussetzung flir die Annahme eines Erfindungswerts aus dem Einsatz einer
Diensterfindung als Sperrpatent ist jedoch, dass der Arbeitgeber aus einem erteilten
Patent gegenliber Wettbewerbern tber das Verbietungsrecht des § 9 PatG verfiigt und
damit einen Produktmarkt von Umgehungslésungen von Wettbewerbern freihalten
kann, in dem er aufgrund der korrespondierenden Nutzung eines anderen Patents das

Monopol hat.

Deshalb wird auch ein erteiltes, aber nicht konkret benutztes Patent 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 Sperr-
patent haufig in wechselndem Sinn gebraucht. So werden als Vorratspatente mitunter
lediglich solche unbenutzten Patente angesehen, deren konkrete Anwendungsmog-
lichkeiten nicht absehbar sind, so dass die Schutzwirkung gegeniiber einem Wettbe-
werber zundchst von untergeordneter Bedeutung ist. Als Sperrpatente hingegen gel-
ten dieser Logik folgend Patente schon dann, wenn deren technische Lehre zwar nicht
selbst in der eigenen Produktion eingesetzt wird, diese sich aber dazu eignen, gegebe-
nenfalls vorhandene oder vermutete gleichgerichtete Bemiihungen von Wettbewer-

bern zu storen oder zu unterbinden.

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

findungswert begriindendes Sperrpatent sind jedoch dezidierter!3,

Denn jedes Patent hat nach § 9 PatG die Wirkung, dass ausschlieflich der Patentinha-
ber befugt ist, die patentierte Erfindung zu benutzen. Somit wohnt jedem Patent eine
Sperrwirkung inne, deren Umfang gemal § 14 PatG durch die Patentanspriiche be-

stimmt wird.

13 stdndige 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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Die Wirkung eines echten Sperrpatents geht aber Uber diese Sperrwirkung hinaus.
Denn die Kernaufgabe eines echten Sperrpatents ist es, Uber seine gemaR
§§ 9, 14 PatG vorhandene origindre Sperrwirkung hinaus einen derartigen technologi-
schen Sperrbereich um ein im Betrieb des Patentinhabers bereits genutztes anderes
Patent zu schaffen, dass ein bestimmtes technisches Gebiet insgesamt flir Wettbewer-
ber blockiert wird. Das Sperrpatent in diesem Sinne starkt somit die vorhandene Mo-
nopolsituation und steigert den Erfindungswert des eigentlich benutzten Patents. Nur
an dieser Erfindungswertsteigerung soll der Arbeitnehmererfinder dann auch teilha-
ben. Eine Erfindungsverglitung aufgrund eines Sperrpatents hat daher die folgenden
Voraussetzungen, die vollumfanglich gegeben sein missen. Fehlt es auch nur an einer
dieser Voraussetzungen, so flieBt dem Unternehmen kein Erfindungswert unter dem

Gesichtspunkt eines Sperrpatents zu.

e Furdie Diensterfindung muss tatsachlich ein Patent bestandskraftig erteilt worden
sein.

e Neben diesem sogenannten Sperrpatent muss eine auf einen gleichartigen Gegen-
stand gerichtete monopolistische betriebliche Erzeugung vorhanden sein, die
nicht allgemeiner Stand der Technik ist, im Regelfall also auf einem weiteren
Schutzrecht oder einem Betriebsgeheimnis beruht.

e Der Gegenstand des sogenannten Sperrpatents muss produktionsreif und geeig-
net sein, als wirtschaftlich sinnvolle Alternative eingesetzt werden zu kénnen.

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 monopolisti-
sche Benutzung der tatsachlich benutzten technischen Lésung abzusichern. Das
Sperrpatent muss also, wenn es als solches gelten soll, einen weiteren 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 gestért werden. Er muss vom Markt
ferngehalten werden. Das ist nicht der Fall, wenn marktfahige Umgehungslosun-
gen existieren, auch wenn diese nicht in gleicher Weise elegant oder kostengtins-

tig sein sollten.
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e Weitere Voraussetzung fir die Annahme eines Erfindungswerts aufgrund eines
Sperrpatents ist schlieBlich, dass das Hinzutreten des Sperrpatents kausal eine Er-
findungswertsteigerung im Hinblick auf die bereits vorhandene Erfindung/Produk-

tion bewirkt.

Damit sollte klargeworden sein, dass die Argumentation des Antragstellers nicht zum
Ziel fihren kann. Denn das Nutzungsrecht aus § 16 Abs. 3 ArbEG verschafft dem Ar-
beitgeber gerade kein Verbietungsrecht gegeniiber Wettbewerbern. Der Antragsteller
als Inhaber von Patenten waére rein hypothetisch vielmehr in der Lage, aus dem Unter-
nehmen der Antragsgegnerin auszuscheiden und mit Hilfe seiner Patente bei einem
Wettbewerber einzusteigen und mit diesem dem Arbeitgeber Marktanteile abzuneh-
men. Weiterhin fehlt es auch an der Einrichtung eines weiteren Sperrkreises um eine
bereits vorhandene anderweitig geschitzte Nutzung durch den Arbeitgeber. Auch
nach Auffassung des Antragstellers behindert der Arbeitgeber mit seinem einfachen
Nutzungsrecht lediglich die Nutzung ein und desselben Patents durch den Arbeitneh-

mer.

Dass es dem Arbeitnehmer nicht gelungen ist, die von ihm auf eigene Kosten weiter-
gefuhrten Schutzrechtspositionen zu verwerten, ist zwar bedauerlich, jedoch aus-
schliefSlich dem von ihm im Rahmen der Privatautonomie mit der Weiterflihrung der
Schutzrechtspositionen tGbernommenen unternehmerischen Risiko geschuldet. Die
Schaffung oder Weiterfihrung einer Schutzrechtsposition ist schlichtweg eine Wette

auf die Zukunft, die aufgehen kann oder auch nicht.

Dem Arbeitgeber steht das Nutzungsrecht aus § 16 Abs. 3 ArbEG (iberdies schon allein
deswegen bedingungslos zu, weil er nicht nur zum ganz Uberwiegenden Anteil — hier
zu 83,5 % - dafiir verantwortlich ist, dass es Gberhaupt zu einer Diensterfindung ge-
kommen ist, sondern auch, weil er alle Kosten der Anmeldung und Aufrechterhaltung

bis zur Ubernahme durch den Arbeitnehmer getragen hat.

Ein geldwerter Anspruch des Arbeitnehmers auf einen Verzicht des Arbeitgebers auf

das Nutzungsrecht ist daher letztlich unter keinem Aspekt denkbar.
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VI. Zur Abschdtzung des Erfindungswerts bei nicht verwerteter Schutzrechtsposition

Verwertet ein Arbeitgeber die Diensterfindung nicht, gibt es nur zwei denkbare Fallgestal-
tungen, in denen gegebenenfalls trotzdem ein Erfindungswert flir das Unternehmen unter-
stellt wird, an dem der Arbeitnehmer im Rahmen seines Miterfinderanteils und seines An-
teilsfaktors zu beteiligen ist, aber keinen allgemeinen Rechtsgrundsatz, dass bereits der
abstrakten Nutzungsmoglichkeit ein Erfindungswert innewohnen wiirde, an dem der Erfin-

der im Rahmen 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 tatsachlich nicht ausgenutzt werden.14 Die Annahme
eines derartigen Erfindungswerts unterliegt allerdings sehr strengen Anforderungen.
Denn die Frage, ob, wann und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich
betatigen will, ist grundrechtlich in Form der unternehmerischen Entscheidungsfrei-
heit geschiitzt, die aus Art. 2 Abs. 1 (allgemeine Handlungsfreiheit), Art. 12 (Berufsfrei-
heit) und Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) hergeleitet wird.1> Daraus folgt, dass aus-
schliefRlich dem Arbeitgeber die Entscheidung obliegt, ob er ein unternehmerisches Ri-
siko eingehen mochte. Denn wenn sich das Risiko realisiert, mindert es seine Vermo-
genswerte und damit sein Eigentum. Einer Diensterfindung einen Erfindungswert trotz
bzw. sogar aufgrund der Tatsache zuzuerkennen, dass ein Arbeitgeber diese nicht ver-
wertet, 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 gefihrt haben, aus ex-ante-Sicht absolut unbegriindet waren
und jeglicher wirtschaftlicher Vernunft widersprochen haben, weshalb dem Arbeitge-
ber die Nichtverwertung vorzuwerfen ist, weil eine Verwertung vollig risikolos gewe-

sen ware.

Gemessen an diesen Voraussetzungen kommt ein Erfindungswert aufgrund ausgelas-
sener Verwertungsmoglichkeiten nach den Erfahrungen der Schiedsstelle regelmaRig

und so auch hier nicht in Betracht.

14 Gesetzesbegriindung, Blatt fir PMZ 1957, S. 232
15 BAG vom 26. September 2002 — Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 — AZ.: 2 AZR 673/11
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Denn der Arbeitnehmer hat keinen Anspruch gegen den Arbeitgeber auf Maximierung
der Erfindungsvergitung. Dem steht die unternehmerische Freiheit entgegen. Er hat
lediglich einen Anspruch, an tatsachlich erzielten monopolgeschuldeten Vorteilen be-

teiligt zu werden.

Wie aufgezeigt ist ein Arbeitgeber aufgrund der unternehmerischen Entscheidungs-
freiheit grundsatzlich nicht verpflichtet, eine Diensterfindung zu benutzen, sei es un-
mittelbar oder als Sperrpatent, sie zu lizenzieren oder zu verkaufen. Er kann sie auch
schlicht unbenutzt in seinem Portfolio belassen, ohne dass dies als Enteignung des Ar-
beitnehmers anzusehen ware. Denn das Recht auf das Patent ist bereits durch die In-
anspruchnahme in das Eigentum des Unternehmens lbergegangen. Die technische

Lehre an sich gehort ihm als Arbeitsergebnis ohnehin.

Dem Arbeitgeber flieBt dann dem Grunde nach kein geldwerter Vorteil i.S.v.
§ 9 Abs. 2 ArbEG zu, aus dem ein Erfindungswert resultiert. Er hat vielmehr nur Kosten

fir die Aufrechterhaltung der Patentanmeldung oder des erteilten Patents.

Wenn er das Patent oder die Patentanmeldung aber trotzdem aufrechterhilt, tut er
dies mutmalilich, weil er der Diensterfindung einen Wert zubilligt, der von der Hoff-
nung auf einen irgendwie gearteten Nutzen wie zum Beispiel einer méglichen spateren

Verwertbarkeit der Erfindung genahrt wird.

Da nur ein erteiltes Patent ein Verbietungsrecht verleiht, kann auch nur auf einem sol-
chen eine derartige Hoffnung beruhen. Weiterhin raumt das Patentgesetz dem Unter-
nehmen in § 44 Abs. 2 PatG eine Uberlegungszeit von sieben Jahren fiir die Entschei-
dung ein, ob es liberhaupt Prifungsantrag stellen mochte. Die Schiedsstelle unterstellt
deshalb auch erst ab dem 8. Jahr ab Anmeldung, dass die Entscheidung fir die Auf-
rechterhaltung der Hoffnung auf einen spateren Nutzen geschuldet ist. Ein solcher
Nutzen kann beispielsweise darin bestehen, aufgrund der im Portfolio befindlichen un-
benutzten Schutzrechte generell eine verbesserte Verhandlungsposition gegentiber

Wettbewerbern zu haben.

Der der Hoffnung auf einen Nutzen konkret zuzubilligende Erfindungswert kann letzt-

lich aber nur frei geschatzt werden.
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Dabei ist zu berlicksichtigen, dass ein moglicher spaterer Nutzen einerseits vollig offen
ist, dass das Unternehmen andererseits aber ganz real regelmaRig Kosten fiir die Auf-
rechterhaltung, mitunter auch firr die Verteidigung der Schutzrechtspositionen aufzu-

wenden hat.

Die Schiedsstelle ist bei ihrer Schatzung deshalb von ihr bekannten durchschnittlichen
Erfindungswerten tatsachlich benutzter Patente ausgegangen und hat davon einen ge-
ringeren Jahreserfindungswert flr Vorratspatente abgeleitet, der bei 640 € flr natio-
nale Schutzrechte liegt. Existieren zusatzlich Auslandsschutzrechte, erhoht sich dieser

Betrag auf 770 €.

Dieser Jahreserfindungswert fallt bei erteiltem Patent ab dem 8. Jahr jahrlich solange
an, wie Patentschutz besteht. Voraussetzung fiir einen solchen Erfindungswert ist
Uberdies, dass die Diensterfindung nicht schon einen Erfindungswert aus tatsachlicher
Nutzung generiert hat. Denn in einem solchen Fall scheidet ein Vorratswert schon be-

grifflich aus.

Ein Vorratserfindungswert kime daher Gberhaupt nur hinsichtlich der Diensterfindung
»,Vorrichtung und Verfahren (...)" in Betracht. Die Antragsgegnerin hat die darauf ent-
fallenden Schutzrechtspositionen jedoch nicht tiber das 8. Schutzrechtsjahr hinaus auf-
rechterhalten, sondern bereits 1998/1999 aufgegeben bzw. dem Antragsteller iber-

tragen.

Aus dem nach der Ubertragung bestehenden einfachen Nutzungsrecht des
§ 16 Abs. 3 ArbEG kann wiederum kein Vorratserfindungswert resultieren, da dieses
ein Verbietungsrecht des Arbeitgebers gegeniiber Wettbewerbern voraussetzen

wirde, das das einfache Benutzungsrecht jedoch nicht verleiht.

VII. Zur Darlegungs- und Beweislast und zum Auskunftsanspruch hinsichtlich weiterer be-

haupteter Nutzungshandlungen

Der Antragsteller hat (iber die Nutzung der Diensterfindung ,(...)“ in einem Lizenzvertrag
und in 10 Anlagen vor der Ubertragung der Schutzrechtspositionen und in 7 Anlagen nach
Ubertragung der Schutzrechtspositionen weitere Nutzungshandlungen behauptet, solche

aber nicht bewiesen, obwohl ihm dafiir die Darlegungs- und Beweislast oblegen hatte.
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Denn die Darlegungs- und Beweislast fir das Bestehen des Verglitungsanspruchs tragt
nach dem allgemeingiltigen Rechtsgrundsatz, dass derjenige, der von einem anderen et-
was fordert, die Berechtigung dieser Forderung darzulegen und zu beweisen hat, der Ar-

beitnehmer.

Im Hinblick auf das Vorliegen eines Erfindungswerts ist die vorbehaltslose Zuweisung der

Darlegungs- und Beweislast zum Arbeitnehmer allerdings im Hinblick auf die vom Gesetz-
geber verfolgten Intention, dem Arbeitnehmer das Recht auf das Patent nicht ersatzlos zu
nehmen, sondern dieses nur in ein Teilhaberecht am Erfindungswert umzugestalten, nicht

unproblematisch.

Denn die Tatsachen, die einen Erfindungswert begriinden, stellen regelmaRig Geschafts-
geheimnisse dar und liegen somit ausschlieBlich in der Herrschaftssphare des Arbeitge-
bers. Der Arbeitnehmer ist daher zumeist schon tatsachlich, in jedem Fall aber rechtlich
nicht in der Lage, die notwendigen Informationen beizubringen und unter Beweis zu stel-
len. Dem Arbeitgeber ware es mithin ein Leichtes, berechtigte Vergiltungsanspriiche des

Arbeitnehmers schon auf der Beweislastebene zu vereiteln.

Daran gehindert wird der Arbeitgeber jedoch von § 242 BGB, der dem Arbeitnehmer in
Verbindung mit § 9 Abs. 2 ArbEG einen Anspruch auf Auskunft gegen den Arbeitgeber
hinsichtlich der Tatsachen verschafft, die fiir die Abschatzung des Erfindungswerts beno-

tigt werden.
Die vom Arbeitgeber abzugebende Auskunft ist eine Wissenserklarung.16

Wenn der Arbeitgeber wie hier mitteilt, eine Diensterfindung in einem Lizenzvertrag und
zusatzlich in 17 Anlagen verwertet zu haben (Positivauskunft) und die andere Diensterfin-
dung gar nicht verwertet zu haben (Negativauskunft), hat der Arbeitgeber seiner Aus-
kunftspflicht Genlige getan. Denn damit ist das Wissen des Arbeitgebers vollstandig preis-

gegeben.

Die Auskunftspflicht wéare in einem solchen Fall nur dann nicht erfillt, wenn die abgege-
bene Erklarung von vornherein unglaubhaft oder zumindest unvollstdndig ist. Ob dies der
Fall ist, ist nach objektiven Umsténden unter Beriicksichtigung der Lebenserfahrung zu

beurteilen.

16 BGH vom 23.01.2003 — Az.: | ZR 18/01 — Cartier-Ring
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Dabei geniigen auf der einen Seite die pauschale Verdachtigung, der Arbeitgeber unter-
driicke bewusst oder unbewusst sein Erinnerungsvermaogen, oder die schlichte Behaup-
tung, die Auskunft sei falsch, nicht, um eine Erklarung als unvollsténdig oder unglaubhaft

einzustufenl?.

Auf der anderen Seite ist die Auskunftspflicht aber nicht nur auf das prasente Wissen des
Arbeitgebers beschrankt. Dieser ist vielmehr verpflichtet, die unternehmensinternen Infor-
mationsmoglichkeiten auszuschépfen und zur Erteilung einer vollstandigen Auskunft her-

anzuziehen.1® Diesen Anforderungen ist die Antragsgegnerin gerecht geworden.

Nachdem der Antragsteller keine belastbaren Zweifel an der Richtigkeit der Auskunft der
Antragsgegnerin vorgetragen hat, wird sich die Schiedsstelle im Folgenden ausschlieflich
mit der Verglitung der Nutzung der Diensterfindung ,,(...)“ in einem Lizenzvertrag und in 10
Anlagen vor der Ubertragung der Schutzrechtspositionen und in 7 Anlagen nach Ubertra-

gung der Schutzrechtspositionen befassen.

VIIIl.Zum Vorwurf der Verletzung von Informationspflichten

Der Antragsteller hat hinsichtlich der Diensterfindung ,(...)“ vorgetragen, dass ihm anlass-
lich der Mitteilung der Antragsgegnerin vom 5. Januar 2000, Schutzrechtspositionen aufge-
ben zu wollen, der falsche Rechtsstatus des deutschen, des brasilianischen und des korea-
nischen Patents mitgeteilt worden sei. Alle drei seien als ,,Patentanmeldungen” deklariert
gewesen, obgleich Patente bereits erteilt gewesen seien. Dies sei ein Grund dafiir gewesen,
dass er von einer Ubernahme abgesehen habe. Ein weiterer Grund sei gewesen, dass die
Antragsgegnerin ihn nicht darGber informiert hatte, dass sie die Erfindung in verschiedenen
Auftragen verwendet und zum Gegenstand eines Lizenzvertrags gemacht hatte, obgleich

sie ihm bereits 1994 mitgeteilt hatte, dass die Nutzung jahrlich Gberprift werden wirde.

Fraglich ist, ob daraus fiur den Antragsteller Giber die unzweifelhaft bestehenden Vergi-

tungsanspriiche aus den §§ 9, 16 Abs. 3 ArbEG hinaus weitere Anspriiche entstanden sind.

Nach § 15 Abs. 1 ArbEG hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zugleich mit der Anmel-

dung der Diensterfindung zur Erteilung eines Schutzrechts Abschriften der Anmeldeunter-

17 OLG Dusseldorf vom 09.08.2007 — Az.: I-2 U 41/06
18 BGH vom 23.01.2003 — Az.: | ZR 18/01 — Cartier-Ring
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lagen zu geben. Er hat ihn vom Fortgang des Verfahrens zu unterrichten und ihm auf Ver-
langen Einsicht in den Schriftwechsel zu gewahren. Das hat die Antragsgegnerin vorliegend
gegebenenfalls nicht im erforderlichen Umfang getan. Eine Nichtbeachtung des
§ 15 ArbEG kann eine Verletzung eines zugunsten des Arbeitnehmers bestehenden Schutz-
gesetzes im Sinne von § 823 BGB darstellen. Die Norm hat zwischenzeitlich allerdings stark
an Bedeutung verloren, da es seit dem Jahr 2000 jedermann moglich ist, den im vorliegen-
den Fall streitgegenstandlichen Status einer Patentanmeldung im elektronischen Patent-
dokumentenarchiv DEPATISnet zu recherchieren und damit Patentanmeldungen betreffen-
des Herrschaftswissen des Arbeitgebers nicht mehr in dem MaRe besteht, wie es bei der
Entstehung des Gesetzes liber Arbeitnehmerfindungen in den 1950iger Jahren noch der
Fall war. Fiir den vorliegenden Fall gereicht das der Antragsgegnerin jedoch noch nicht zum
Vorteil. Denn die falsche Statusangabe erfolgte am 5. Januar 2000, weshalb nicht gesichert
angenommen werden kann, dass der Antragsteller zu diesem Zeitpunkt schon tber die not-
wendigen Zugriffsmoglichkeiten verfligte und dass die Moglichkeit, von diesen Zugriffs-
moglichkeiten Kenntnis zu erlangen, mit der gleichen Selbstverstindlichkeit wie heute
(,Google-Recherche”) gegeben war. Allerdings muss derjenige, der Schadensersatz ver-
langt, einen kausal auf die Pflichtverletzung zuriickgehenden Vermdgensschaden darlegen
und beweisen. Das hat der Antragsteller nicht getan und es erschlief3t sich auch nicht, worin
ein konkreter Vermogensschaden bestehen sollte. Nach § 249 BGB ist im Falle der Scha-
densersatzverpflichtung der Zustand herzustellen, der bestehen wirde, wenn der zum
Schadensersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten ware. Unterstellt man jedoch
hypothetisch, die Antragsgegnerin hatte dem Antragsteller im Januar 2000 beim Angebot
zur Ubernahme der Schutzrechtspositionen mitgeteilt, dass es sich nicht um Patentanmel-
dungen, sondern um erteilte Patente handelt, so ergibt sich allein daraus noch nicht die
Option auf eine verbesserte Vermogensposition, da jede Schutzrechtsposition, solange
keine konkrete Nutzung fiir den Inhaber, hier mithin fir den Arbeitnehmer als den poten-
tiellen zukiinftigen Inhaber gesichert ist, lediglich eine im Hinblick auf die Kosten der Auf-
rechterhaltung kostentriachtige Wette auf die Zukunft darstellt. Uberdies war die Frage der
Erteilung von Patenten fiir den Antragsteller wohl offensichtlich auch nicht vorrangig fir
die Entscheidung von Belang, ob er Schutzrechtspositionen libernehmen mochte. Denn die

deutsche Schutzrechtsposition hat er ibernommen, obgleich auch deren Status nicht kor-
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rekt angegeben war. Lediglich die koreanische und die brasilianische hat er nicht tibernom-
men. Somit scheidet bereits an diesem Punkt eine Kausalitdt zwischen der falschen Status-

mitteilung und einem hypothetischen Schaden aus.

Aus dem bloBen Wortlaut des § 16 ArbEG ergibt sich tber die bloBe Mitteilung der Aufga-
beabsicht hinaus keine weitere Informationspflicht des Arbeitgebers. Er kann allerdings
aufgrund seiner arbeitsrechtlich bestehenden Fiirsorgepflicht aus § 241 Abs. 2 BGB gehal-
ten sein, den Arbeitnehmer lber ihm bekannte bestehende Rechte an der aufzugebenden
Schutzrechtsposition wie z.B. Lizenzrechte Dritter zu informieren, wenn dies unter Umstéan-
den maligeblichen Einfluss auf die Entscheidung des Arbeitnehmers haben kann, ob er die
Schutzrechtsanmeldung oder das Schutzrecht (ibernehmen méchte. Denn wenn ein Arbeit-
nehmer im Wege des § 16 ArbEG Schutzrechtspositionen tibernimmt, fiir die ein Lizenzver-
trag besteht, stehen ihm ab der Ubertragung des Patentes die auf die Schutzrechtsposition
entfallende Lizenzgebihr zu. § 16 Abs. 3 ArbEG hat namlich lediglich ein einfaches Benut-
zungsrecht des Arbeitgebers zum Inhalt. Hat der Arbeitgeber vor Ubertragung der Schutz-
rechtsposition Lizenzen erteilt, hat er das aber auf Grundlage seines Verbietungsrechts als
Schutzrechtsinhaber gemacht, das er mit Ubertragung der Schutzrechtsposition auf den
Arbeitnehmer verliert. Deshalb fallen Forderungen aus einem vor der Schutzrechtsiibertra-
gung abgeschlossenen Lizenzvertrag, soweit sie Nutzungen nach der Schutzrechtsiibertra-
gung betreffen, nicht unter das Nutzungsrecht des § 16 Abs. 3 ArbEG, sondern gehen ge-
meinsam mit der Schutzrechtsibertragung gemaf §§ 398, 404 BGB im Wege einer konklu-
denten Abtretung an den Neuinhaber der Schutzrechtsposition iber19, allerdings nur so-
weit, als solche Forderungen auf die Schutzrechtsposition an sich entfallen. Schutzrechts-
fremde und —neutrale Einnahmen, die ihre Ursache im weitesten Sinne in der Ubertragung
von Know-how, Weiterentwicklungen, Engineering oder vergleichbaren Positionen haben,
gehen hingegen nicht Giber. Denn daran hat der Arbeitgeber das Eigentum mit Aufgabe der
Schutzrechtsposition nicht verloren. Es erscheint es deshalb naheliegend, dass der Antrag-
steller in Kenntnis des Lizenzvertrags das koreanische Patent Gibernommen hatte. Deshalb
besteht nach den §§ 16 ArbEG, 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB ein Schadensersatzanspruch
des Antragstellers dem Grunde nach. Da aber spatestens 1999 letztmals in Lizenz gebaute
Anlagen verkauft wurden, die Ubernahme der Schutzrechtsposition aber erst ab dem Jahr

2000 im Raum stand, besteht nach 249 BGB der Hohe nach kein Schadensersatzanspruch

19 so auch Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 6. Auflage, § 16 RNr. 62/63



28

des Antragstellers. Hatte der Lizenznehmer hingegen nach der Schutzrechtsiibertragung
weitere Anlagen gebaut, so ware dies der monetar weitaus interessanteste Aspekt dieses
Schiedsstellenverfahrens, der allerdings eine sehr aufwandige Analyse nach sich gezogen
hatte, was genau fiir welche Gegenleistung lizenziert worden ist. Denn Gegenstand des
Schadensersatzanspruches ware lediglich der Anteil der blanken Schutzrechtsposition an
den vereinbarten Lizenzeinnahmen, mit denen auch eine Vielzahl anderer Positionen ab-

gegolten wurde.

Letztlich verbleibt es mithin dabei, dass dem Antragsteller aus dem streitgegenstandlichen
Sachverhalt ausschliefSlich Vergiitungszahlungen nach § 9 ArbEG (10 verkaufte Anlagen; Li-
zenzeinnahmen) und § 16 Abs. 3 ArbEG (7 verkaufte Anlagen) hinsichtlich der Diensterfin-

dung ,(...)" zustanden.

. Zum Verjahrungseinwand der Antragsgegnerin

Die Antragsgegnerin hat die Einrede der Verjahrung gegen etwaige Zahlungsverpflichtun-
gen erhoben. Der Antragsteller hat im Jahr 2020 die Schiedsstelle angerufen. Zu diesem
Zeitpunkt waren bereits alle Verglitungsanspriiche des Antragstellers verjahrt, die vor dem

Jahr 2017 entstanden waren.

Dem liegt die grundsitzliche Uberlegung zu Grunde, dass sich im Laufe der Zeit die Mog-
lichkeit, einen Sachverhalt aufzuklaren, stark verschlechtern kann, weshalb eine Rechts-
lage, die dazu zwingen wiirde, unbegrenzt Unterlagen aufzubewahren und Riicklagen fir
Risiken aus lange zurlickliegenden Sachverhalten zu bilden, regelmaRig nicht sinnvoll und
zumutbar ist. Unter diesem Gesichtspunkt rechtfertigt der Erhalt des Rechtsfriedens die
Verjahrung und hat Vorrang vor dem Glaubigerschutz, wenn der Glaubiger lange genug die
faire Chance hatte, seine Anspriiche durchzusetzen.20 Der vorliegende Streit steht fast
schon exemplarisch fiir diese Uberlegungen, denn die aufzukldrenden Sachverhalte liegen
mehr als 20 Jahre zuriick und stehen eben solange schon im Streit, wahrend die Schieds-

stelle erst im Jahr 2020 angerufen worden ist.

20 Palandt, Biirgerliches Gesetzbuch, 79. Auflage, Uberblick vor § 194, RNr. 7 ff.
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Dieser Uberlegung folgend betrigt die regelmiRige Verjahrungsfrist in § 195 BGB drei
Jahre. Sie beginnt nach § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB mit dem Schluss des Jahres, in dem der An-
spruch entstanden ist. Nach Art 229 § 6 Abs. 4 EGBGB endeten vor dem 01.01.2002 gel-

tende langere Verjahrungsfristen spatestens am 31.12.2004.

Voraussetzung der dreijahrigen Verjahrungsfrist ist gemald § 199 Abs. 1 Nr. 1, 2 BGB, dass
der Arbeitnehmer Kenntnis von den anspruchsbegriindenden Umstanden hat. Das ist nach
der standigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann der Fall, wenn dem Arbeitneh-
mer aufgrund der ihm bekannten oder aufgrund grober Fahrldssigkeit unbekannt gebliebe-
nen Tatsachen zugemutet werden konnte, zur Durchsetzung seiner Anspriiche gegen die
Arbeitgeberin aussichtsreich, wenn auch nicht risikolos Klage zu erheben. Dazu ist es nicht
erforderlich, den Anspruch abschlieRend beziffern zu konnen. Es genligt, wenn der Arbeit-
nehmer eine Feststellungsklage oder im Falle, dass er fur die Bezifferung noch Angaben

vom Arbeitgeber benétigt, Stufenklage erheben konnte.2!

Die Kenntnis der Tatsachen, auf denen der arbeitnehmererfinderrechtliche Vergiitungsan-
spruch beruht, muss dazu nicht alle Einzelheiten zu Art, Umfang und exakter Hohe des je-
weiligen Verglitungsanspruchs umfassen. Ebenso wenig kommt es grundsatzlich nicht auf
eine zutreffende rechtliche Wirdigung dieser Umstdnde durch den Arbeitnehmererfinder
an. Es reicht aus, dass der Arbeitnehmer die anspruchsbegriindenden Tatsachen zumindest

in den wesentlichen Grundziigen bzw. Grunddaten kennt.

Das sind grundsatzlich seine Erfinder-/Miterfindereigenschaft, der Charakter als Dienster-
findung, die erfolgte Inanspruchnahme, sowie die bloBe Tatsache der Verwertung der Er-

findung durch den Arbeitgeber, nicht jedoch die exakte Hohe der Verwertungserlése?22.

Diese Kenntnisse hatte der Antragsteller seit dem Jahr 2001. Denn er hatte nach vorange-
gangenen gescheiterten schriftlichen Verhandlungen lber die Vergiitung der Nutzung der
Diensterfindung ,,(...)“ in einem Lizenzvertrag und in selbst gebauten Anlagen mit anwaltli-
chem Schreiben vom 16. Oktober 2001 der Verglitungsfestsetzung durch die Antragsgeg-

nerin widersprochen.

21 vgl. BGH vom 16. Mai 2017, X ZR 85/14 — Sektionaltor 2; BGH vom 10. Mai 2012, | ZR 145/11 — Fluch der Karibik
22 LG Dusseldorf vom 3. 12 2013 — Az.: 4a O 13/12 — Rohranfasgerat
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Erst die Anrufung der Schiedsstelle nach dem Gesetz Uber Arbeitnehmererfindungen
hemmt die Verjahrung (§§203, 209 BGB) in entsprechender Anwendung des
§ 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB.23 Die Schiedsstelle wurde im Jahr 2020 angerufen.

Zu diesem Zeitpunkt waren somit alle Anspriiche verjahrt, die vor dem Jahr 2017 entstan-

den waren und von denen der Antragsteller vor dem Jahr 2017 Kenntnis erlangt hatte.

Der Lizenzvertrag stammt aus dem Jahr 1994. Die Antragsgegnerin hat aus diesem Lizenz-
vertrag bis zum Jahr 1999 Einnahmen erzielt, die Gegenstand der im Jahr 2001 gescheiter-
ten Vergitungsverhandlungen waren. Mithin waren die Anspriiche aus dem Lizenzvertrag

spatestens ab dem 1. Januar 2005 verjahrt.

Die letzte Eigennutzung der Antragsgegnerin stammt aus dem Jahr 2004. Sie hat den An-
tragsteller dartiber im Jahr 2008 in Kenntnis gesetzt. Stellt man auf diese Kenntnis ab, so
waren alle Anspriiche auf Erfindungsvergiitung aus Eigennutzung spatestens am 1. Januar

2012 verjahrt.

Die Antragsgegnerin kann sich somit wirksam auf Verjahrung berufen.

Zwischenergebnis

Dem Antragsteller standen lediglich hinsichtlich der Diensterfindung ,,(...)“ Verglitungszah-
lungen nach § 9 ArbEG (10 verkaufte Anlagen; Lizenzeinnahmen) und § 16 Abs. 3 ArbEG (7

verkaufte Anlagen) zu, die jedoch verjdhrt sind.

Lediglich zum Zwecke einer glitlichen Einigung wird die Schiedsstelle in der Folge trotzdem
den aus den Nutzungen folgenden Erfindungswert abschdtzen und einen Vergitungsvor-
schlag unterbreiten. Dessen Durchsetzbarkeit hangt sodann einzig und alleine von dem Wil-
len der Verfahrensbeteiligten ab, den Einigungsvorschlag zu akzeptieren und damit ver-

bindlich werden zu lassen.

Erfindungswert der Lizenzeinnahmen

Die Hohe des Erfindungswerts hdangt davon ab, welche Vorteile dem Arbeitgeber durch den

durch die Diensterfindung erlangten Monopolschutz konkret zugeflossen sind.

23 BGH vom 26.11.2013 — Az.: X ZR 3/13 — Profilstrangpressverfahren
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Bei einem Lizenzvertrag sind dem Arbeitgeber Lizenzeinnahmen zugeflossen, die deshalb

den Ausgangspunkt der Uberlegungen zum Erfindungswert bilden miissen.

Auch bei einem reinen Patentlizenzvertrag stellen diese Einnahmen jedoch lediglich den
Bruttoertrag dar, der dem Arbeitgeber aus dem Vertrag zugeflossen ist. Denn im Bruttoer-
trag sind in jedem Fall erfindungsfremde und erfindungsneutrale Leistungen, Kosten und
Aufwendungen des Arbeitgebers enthalten, die zunachst abzuziehen sind, wodurch sich

der Nettoertrag ergibt.

Nachdem wie bei der Herstellung eigener Produkte auch im Abschluss eines Lizenzvertrags
stets ein potentielles unternehmerisches Risiko liegen kann und ein Unternehmen immer
auch Gemeinkosten zu decken hat, die nicht konkret zugeordnet werden kénnen, stellt
aber auch der Nettoertrag noch nicht den Erfindungswert dar. Vielmehr muss ein betracht-
licher Teil des Nettoertrags als Unternehmensgewinn dem Arbeitgeber verbleiben. Deshalb
sind in der Regel tatsichlich lediglich 30 %24 des Nettoertrags als echter Erfindungswert

anzusehen.

Der hier gegenstandliche Vertrag ist hinsichtlich der geschuldeten Leistungen aber kein rei-

ner Patentlizenzvertrag, sondern ein gemischter Vertrag.

Bei gemischten Vertragen ist die Ermittlung des Erfindungswerts aufwandiger als bei einem
reinen Patentlizenzvertrag. Denn der gemischte Vertrag ist in einem ersten Schritt zundchst

auf einen reinen Lizenzvertrag zu bereinigen.

Die Schiedsstelle rechnet zu diesem Zweck regelmaRig den nicht schutzrechtsbezogenen

Ill

Anteil (vereinfachend als ,Know-how-Anteil” bezeichnet) pauschal mit einem Faktor von

30 % - 80 % heraus.

Das findet seine Bestatigung in der Literatur, wo davon ausgegangen wird, dass die Mehr-
zahl abgeschlossener Lizenzvertrage einen erheblichen Know-how-Anteil enthalten, wobei
im Schnitt 35% Know-how-Anteil dann anzunehmen seien, wenn der Lizenznehmer vorran-

gig an der Einrdumung der Nutzungsrechte fiir Schutzrechte interessiert seien.

Das ist vorliegend jedoch absolut nicht der Fall. Im gesamten Lizenzvertrag wird das Schutz-

recht nicht einmal genannt.

24 standige Schiedsstellenpraxis, vgl. z.B. Arb.Erf. 08/18 vom 06.03.2019, www.dpma.de
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Stehen die Nutzungsrechte an bestimmten Schutzrechten aber nicht allein im Vordergrund,
ist es sachgerecht, nur einen Anteil von 20 % - 40 % des Bruttoertrags dem eigentlichen
Patentlizenzvertrag zuzurechnen, mithin einen Abzug von 60 % - 80 % fiir den ,Know-how-

Anteil” vorzunehmen.

Aus den so ermittelten, die Patentlizenzierung betreffenden Bruttoeinnahmen ist sodann
der Nettoertrag und im Anschluss dann mittels Umrechnungsfaktor der Erfindungswert des

lizenzierten Portfolios zu errechnen.

Ist es jedoch nicht oder nur mit véllig unverhaltnismaigem Aufwand maoglich, im Einzelnen
die Kosten fiir die Betriebsreifmachung der lizenzierten Erfindungen und auch der anderen
Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Erwirkung der Schutzrechte und deren Li-
zenzierung standen, und damit den Nettoertrag zu ermitteln, setzt die Schiedsstelle eine
Pauschale an, indem sie auf die konkrete Bereinigung der Bruttolizenzeinnahme auf die
Nettolizenzeinnahme und die daran ankniipfende Ermittlung des Erfindungswerts mittels
Umrechnungsfaktor verzichtet und stattdessen die um den Know-how-Anteil bereits berei-
nigte Bruttolizenzeinnahme in einem einzigen Rechenschritt auf den Erfindungswert um-
rechnet. Dazu werden dann nicht 30 % des Nettoertrags als Erfindungswert angesehen,

sondern 20 % des um den Know-how-Anteil bereits bereinigten Bruttoertrags.

Besteht weiterhin die Schwierigkeit, dass der so ermittelte Erfindungswert nicht ein Schutz-
recht, sondern mehrere Schutzrechte erfasst, ist der Erfindungswert aufzuteilen, wobei
eine gleichwertige Aufteilung des Erfindungswerts auf die lizenzierten Schutzrechte haufig

nicht sachgerecht ist.

Denn Ankniupfungspunkt bei der Aufteilung des Erfindungswerts auf die einzelnen Schutz-
rechte muss eine wirtschaftliche Betrachtung aus Sicht des Lizenznehmers sein. Denn die-
ser wird die Lizenzgebihr vorrangig fiir die Schutzrechte bezahlen, die er vorrangig beno-

tigt.

Lizenzierte Schutzrechte missen deshalb zumeist in Gruppen eingeteilt werden, denen

eine bestimmte Wertigkeit zugestanden wird.

Eine sachgerechte und in Anbetracht der Tatsache, dass die Klarung von Detailfragen fiir
den weit Uber 20 Jahre zuriickliegenden Sachverhalt illusorisch erscheint, kursorische An-
wendung dieser Vorgaben auf die bekannten Eckpunkte flihrt nach Auffassung der Schieds-

stelle zu folgendem Ergebnis:
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Die Antragsgegnerin hat bis 1999 folgende Betrage vereinnahmt, die nach Auffassung der

Schiedsstelle wohl zumindest auch fiir Schutzrechtspositionen bezahlt wurden:
e 1.000.000 DM Grundlizenz
e 1.000.000 DM (5 Anlagen) Stiicklizenz
e 1.045.502 DM (3 Anlagen) Stiicklizenz
Insgesamt ergeben sich somit 3.045.502 DM Lizenzgebiihr, was 1.557.140 € entspricht.

Nachdem etwaige Schutzrechte in dem Lizenzvertrag ganz offensichtlich nur eine unterge-
ordnete Rolle spielen, erachtet es die Schiedsstelle fiir sachgerecht, lediglich 20 % davon

als schutzrechtsbezogenen Lizenzgebihrenanteil (Bruttoertrag) anzusehen.

Somit ergibt sich ein schutzrechtsbezogener Bruttoertrag von 311.428 €, aus dem der Er-

findungswert abzuleiten ist.

Da es nicht moglich sein wird, im Einzelnen die Kosten fiir die Betriebsreifmachung lizen-
zierter Erfindungen und auch der anderen Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der
Erwirkung der Schutzrechte und deren Lizenzierung standen, zu ermitteln, erscheint es
sachgerecht eine Pauschale anzusetzen, die auf die konkrete Bereinigung des Bruttoertrags
auf die Nettolizenzeinnahme und die daran anknlipfende Ermittlung des Erfindungswerts
mittels Umrechnungsfaktor verzichtet und stattdessen den um den Know-how-Anteil be-
reinigten Bruttoertrag in einem einzigen Rechenschritt auf den Erfindungswert umrechnet.
Wie ausgefiuihrt, geschieht dies im Regelfall dadurch, dass 20 % des um den Know-how-
Anteil bereits bereinigten Bruttoertrags als Erfindungswert angesehen werden. Da die An-
tragsgegnerin die Aufwendungen fir die Betriebsreifmachung der Erfindung aber auch hin-
sichtlich der Eigennutzung getétigt hat, halt die Schiedsstelle im vorliegenden Fall die Erho-

hung des Umrechnungsfaktors auf 25 % fiir sachgerecht.

Somit ergibt sich ein Erfindungswert von 77.857 € fir alle lizenzierten Schutzrechtspositio-
nen. Kommt man dem Antragsteller entgegen und geht von nur zwei Schutzrechtspositio-
nen aus und gewichtet die streitgegenstandliche Schutzrechtsposition wie vom Antragstel-
ler begehrt mit 80 %, fuhren die fir die Diensterfindung ,(...)“ vereinnahmten Lizenzein-

nahmen zu einem Erfindungswert von 62.286 €.
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Xll. Erfindungswert der Eigennutzung

Die Hohe des Erfindungswerts der Eigennutzung hangt davon ab, auf welche Nettoumsatze
vernunftige Lizenzvertragsparteien im Hinblick auf den Schutzumfang des Patents im kon-
kreten Fall in einem Lizenzvertrag abgestellt hatten (BezugsgroRe) und welchen Lizenzsatz
sie in Anbetracht der Marktsituation darauf angewendet hatten und ob sie diesen gestaffelt

hatten.

Welche BezugsgroRe Lizenzvertragsparteien konkret vereinbaren, hangt malRgeblich davon
ab, welche Bedeutung sie der monopolgeschiitzten Technik fiir das am Markt gehandelte
Produkt zumessen und in welcher Hohe sie deshalb Produktumsatze zum Gegenstand eines

Lizenzvertrags machen.

Erfahrungsgemal kann davon ausgegangen werden, dass potentielle Lizenzvertragspar-
teien bei der Bewertung dieser Frage darauf abstellen, inwieweit das Produkt durch die
patentgeschitzte Technik wesentlich gepragt wird bzw. inwieweit es in seinen Funktionen
von der patentgeschitzten technischen Lehre wesentlich beeinflusst wird, wozu der Pa-
tentschutz ausgehend von der Reichweite der Patentanspriiche unter Beriicksichtigung al-

ler Umstdnde des Einzelfalls gewirdigt wird.25

Wenn unter diesen Aspekten ein ganzes Produkt durch die Erfindung gepragt wird, legen

Lizenzvertragsparteien dessen Umsatz als BezugsgrolRe zugrunde.

Wird das Produkt aber nur teilweise beeinflusst - etwa weil freier Stand der Technik oder
andere technische Schutzrechte ebenfalls zu berilcksichtigen sind und / oder von der Erfin-
dung nicht betroffene Produktanteile, die anderen als von der Erfindung geldsten Problem-
kreisen zugeordnet werden kénnen, im Umsatz enthalten sind - wird nur ein Umsatzanteil

herangezogen.26

So liegen die Dinge nach Auffassung der Schiedsstelle auch im vorliegenden Fall, wobei der
konkret abgeschlossene Lizenzvertrag aufgrund seiner Eigenschaft als gemischter Vertrag

keine belastbaren Anhaltspunkte hinsichtlich der sachgerechten BezugsgroRe bietet.

25 BGH vom 17.11.2009 — Az.: X ZR 137/07 — Turinnenverstarkung
26 OLG Dusseldorf, Urteil vom 13. September 2007 —1-2 U 113/05, 2 U 113/05
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In Anbetracht des Zeitablaufs, die letzte Nutzungshandlung ist schon 18 Jahre her, erscheint
es deshalb sachgerecht, von dem vor iber 20 Jahren aufwéandig ermittelten Nettoverkaufs-
preis von 274.000 DM, mithin 140.094 € auszugehen und diesen auf alle ausgelieferten An-

lagen anzuwenden.

Fir die Uberlegungen, wie Lizenzvertragsparteien den an diese BezugsgroRe ankniipfenden
Lizenzsatz gestaltet hatten, enthalten die aufgrund von § 11 ArbEG erlassenen Verglitungs-

richtlinien in RL Nr. 10 und RL Nr. 11 konkrete Hinweise.

In der RL Nr. 10 findest sich eine Lizenzsatzspanne von 1/3 bis 10 % in der Maschinenin-

dustrie.

Den Vergutungsrichtlinien kommt allerdings keine normierende Wirkung zu. Denn Sie sind
weder ein im parlamentarischen Verfahren zustande gekommenes Gesetz noch sind sie
eine Rechtsverordnung, da § 11 ArbEG keine Verordnungsermachtigungi.S.v. Art 80 GG ist.
Deshalb sind sie lediglich ein Hilfsmittel, das der Ermittlung der angemessenen Hohe der
Vergiltung von Arbeitnehmern dienen soll, wenn diese eine dem Arbeitsverhaltnis zuzu-
ordnende Erfindung gemacht und in der Folge einen Vergitungsanspruch nach § 9 ArbEG
gegen ihren Arbeitgeber erworben haben. Darauf hat auch der Richtliniengeber selbst be-

reits in RL Nr. 1 hingewiesen.

Die Rechtsprechung hat deshalb bereits vor Gber 30 Jahren klargestellt, dass die Vergi-
tungsrichtlinien nicht daran hindern, eine andere als in den RL vorgesehene Bemessung der
Vergitung als den Umstanden des Einzelfalls besser Rechnung tragend anzusehen, wenn

bessere Erkenntnisquellen als die Vergltungsrichtlinien vorhanden sind.2?

Das gilt insbesondere fiir die Hinweise in RL Nr. 10 zur H6he von Lizenzsatzen, die weitge-
hend realitatsfern und deshalb unbrauchbar sind. Denn Lizenzsétze in der dort angegebe-
nen Hohe waren bereits bei Erlass der Vergutungsrichtlinien im Jahr 1959 iberholt. Der
Richtliniengeber hatte namlich ohne Ricksicht auf die zwischenzeitlich am Markt tatsach-
lich realisierbaren Margen einfach nur den vom Reichsgericht2® vor tiber 100 Jahren aufge-
stellten allgemeinen Patentlizenzrahmen von 1 % - 10 % grob unterteilt und dabei auch nur
auf Industriezweige, nicht aber auf Produktmarkte abgestellt, was fiir eine sachgerechte

Nachbildung marktiblicher Lizenzvertrage unabdingbar gewesen ware. Ware die RL Nr. 10

27 BGH vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86 — Vinylchlorid
28 RG vom 20.03.2018, RGZ 92, 329, 331
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verbindlich, wiirde dies deshalb regelmafig dazu fiihren wiirden, 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.

Vielmehr ist bei der fiktiven Festlegung der Hohe des Lizenzsatzes zu berlcksichtigen, dass
Lizenzvertragsparteien keine unbegrenzten Spielrdume bei der Frage haben, was sie for-
dern oder akzeptieren kénnen, da ihnen die jeweiligen wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen Grenzen setzen. Denn Lizenzsatze sind ebenso wie die eigentlichen Herstellungskosten
eines Produkts eine Kostenposition bei der Kalkulation eines marktfahigen Preises, der zum
einen wettbewerbsfdhig sein muss und zum anderen einen addquaten Gewinn ermogli-
chen muss, wobei zu beachten ist, dass sich die mit Lizenzkosten belastbare Gewinnmarge
nicht aus der isoliert betrachteten Differenz von Verkaufspreis und Herstellkosten des kon-
kreten Produkts ergibt. Denn ein Unternehmen hat viele weitere Kosten, wie beispiels-
weise Entwicklungskosten, Schutzrechtsmanagement, Personalmanagement, Marketing o-
der Vertrieb, die durch den Produktverkauf bei gleichzeitiger Gewinnerzielung ebenfalls

gedeckt werden mussen.

Fir die Frage, welche Bandbreite im konkreten Fall fiir Lizenzsatze in Betracht kommt (Li-
zenzsatzrahmen), ist daher losgeldst von RL Nr. 10 entscheidend, in welchem Produkt-
markt das Unternehmen mit dem erfindungsgemalRen Produkt aktiv ist und welche Margen
dieser Produktmarkt Unternehmen ganz allgemein erlaubt. Daher spiegeln sich die typi-
schen Kalkulationsspielrdume auf dem jeweiligen Produktmarkt auch in den in diesem Pro-
duktmarkt Gblichen Lizenzgebiihren wieder. So sind in Produktmaérkten mit relativ geringen
Margen wie z.B. der Automobilzulieferindustrie tendenziell relativ niedrig liegende Lizenz-
rahmen zu beobachten, wahrend in margenstarken Produktmarkten wie z.B. im Pharma-

bereich deutlich hohere Lizenzgebihren bezahlt werden.

Die im jeweiligen Vergltungsfall als marktiblich in Betracht zu ziehende Lizenzgebihr ist
deshalb nach standiger Schiedsstellenpraxis und der Rechtsprechung durch Riickgriff auf
diese Erfahrungswerte und Auswertung der am Markt fir gleichartige oder vergleichbare

Erzeugnisse bekannt gewordene Lizenzsatze zu ermitteln, weshalb das Unternehmen auch
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nicht zur Auskunft Giber den mit dem einzelnen erfindungsgemafen Produkt konkret erziel-
ten Gewinn verpflichtet ist.29 Denn dieser ist wie ausgefiihrt fir sich genommen nicht re-
levant und erlaubt als isolierter Einzelfall auch keine generellen Riickschliisse auf das allge-

meine Marktumfeld.

Bei der Festlegung der Hohe des im Einzelfall von fiktiven Lizenzvertragsparteien innerhalb
des marktiiblichen Rahmens mutmaRlich ausgehandelten Lizenzsatzes gilt weiterhin, dass
dieser davon abhéangt, in welchem MaRe die Erfindung dem Inhaber den Ausschluss von
Wettbewerbern ermdoglicht. Denn die Lizenz wird dafiir gezahlt, dass die Stdrke der patent-
rechtlichen Monopolstellung Wettbewerber am Markt in ihrem eigenen Handeln ein-
schrankt und sie deshalb bereit sind, Lizenzgebiihren in Kauf zu nehmen und die eigene

Kostenkalkulation damit zu belasten.

Die Schiedsstelle hat sich in letzter Zeit in verschiedenen Schiedsstellenverfahren mit der
wirtschaftlichen Situation im Anlagenbau auseinandergesetzt und festgestellt, dass mit der
wirtschaftlichen Situation korrelierende Hochstlizenzsatze regelmaRig bei 3 %, maximal bei
4 % liegen, wenn ganze Erfindungskomplexe lizenziert werden. Davon ausgehend liegen

gute Einzellizenzsatze selten hoher als 2 %.30

Orientiert man sich im vorliegenden Fall an dem konkret abgeschlossenen Lizenzvertrag als
zusatzlicher Erkenntnisquelle, obgleich dieser aufgrund seiner komplexen Gestaltung hin-
sichtlich der reinen Patentlizenzgebiihr nicht ibermaRig aussagekraftig ist, kommt man zu
einem Lizenzsatz von 3,5 %, der fir mehrere Schutzrechte vereinbart war. Gesteht man der
streitgegenstdndlichen Erfindung einen Anteil von 80 % am Schutzrechtskomplex zu, so
ergibt sich daraus ein Lizenzsatz von 2,8 %, was im Hinblick auf die Erfahrungen der Schieds-
stelle einen Uberaus Uppigen Einzellizenzsatz im Anlagenbau darstellt. Die Schiedsstelle
schlagt deshalb ausschlieBlich zum Zwecke einer giitlichen Einigung ohne Anerkennung ei-
ner Verbindlichkeit flir zuklinftige Vergitungsfalle vor, gleichwohl von diesem atypisch ho-

hen Einzellizenzsatz auszugehen.

29 BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 — Turinnenverstarkung

30 Arb.Erf. 18/19 vom 07.05.2020: groRtechnische Anlage 2%; Arb.Erf. 14/19 vom 05.11.2020: Industrieanlage 3% bei enger

BezugsgroRe; Arb.Erf. 22/19 vom 21.07.2020: Hafenanlage 1,5 %; Arb.Erf. 39/17 vom 30.04.2019: lebensmitteltechnische

Anlage 1,75 %; Arb.Erf. 69/18 vom 22.09.2021: Industriekiihlanlage 1%; Arb.Erf. 21/19 vom 16.04.2021: Turbinenanlage 2%;

die zitierten Einigungsvorschldge sind Gberwiegend nicht oder noch nicht veréffentlicht.
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In der Lizenzvertragspraxis ist weiterhin zu beobachten, dass die Héhe des Lizenzsatzes ab-
hangig von Umsatzhohe oder Stiickzahl oftmals (ab)gestaffelt wird, weshalb die Vergii-

tungsrichtlinien in RL Nr. 11 auch dazu sehr konkrete Hinweise enthalten.

Abstaffelung bedeutet, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen abgesenkt
wird (in der Praxis haufig aus Griinden der Vereinfachung mit identischem Ergebnis Berech-
nung der Lizenzgebiihr durch gestaffelte rechnerische ErmaRigung der relevanten Umsatze

bei gleichbleibendem Lizenzsatz).

Der Hintergrund der Vereinbarung eines gestaffelten Lizenzsatzes ist, dass ein verniinftiger
Lizenzgeber seine Erfindung schon im Eigeninteresse vorrangig an ein Unternehmen lizen-
zieren wird, das aufgrund seiner Moglichkeiten und Erfahrungen am Markt hohe bis sehr
hohe Umsétze erzielen kann. Damit verbunden ist dann auch das Zugestandnis im Lizenz-
vertrag zu einer Absenkung (Abstaffelung) des Lizenzsatzes ab regelmaRig tGber die Laufzeit
kumulierten Umsatzgrenzen, da ein solches Unternehmen eben nicht nur aufgrund der pa-
tentgeschitzten technischen Lehre, sondern auch aufgrund seiner Marktstellung in der
Lage ist, hohe Umsétze zu generieren. Denn letztlich wird ein Lizenzgeber auf diese Art und
Weise im Ergebnis gleichwohl héhere Lizenzeinnahmen erzielen, als wenn er seine Erfin-
dung an ein nicht entscheidend im Markt verhaftetes Unternehmen lizenziert und dafur

keine Abstaffelung des Lizenzsatzes vereinbart.

Die RL Nr. 11 macht ihrem Wortlaut nach die Berlicksichtigung der Abstaffelung von der
Ublichkeit im entsprechenden Industriezweig abhingig. Von diesem Anhaltspunkt haben
sich Schiedsstellenpraxis und Rechtsprechung gel6st. Sie sind Gbereinstimmend der Auffas-
sung, dass es bessere Erkenntnisquellen fiir die Frage gibt, wann Lizenzvertragsparteien
den Lizenzsatz staffeln wiirden, zumal es schon aufgrund der Tatsache, dass Lizenzvertrage
Betriebsgeheimnisse darstellen, strukturell niemals méglich wire, den Ublichkeitsnachweis

zu fuhren.

So hat der BGH31 deutlich gemacht, dass die Frage der Abstaffelung eine Frage der Ange-
messenheit der Vergitung i.S.v. § 9 Abs. 1 ArbEG ist und die RL Nr. 11 insofern keine ver-
bindliche Vorschrift darstellt, sondern ein Hilfsmittel, um die Angemessenheit zu erreichen,

und die Frage, ob eine Abstaffelung hoher Umsatze zur Erreichung einer angemessenen

31 BGH vom 4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86— Vinylchlorid
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Vergiitung angezeigt ist, somit auch unabhingig vom Nachweis der Ublichkeit im entspre-

chenden Industriezweig entschieden werden kann.

Dementsprechend ist es standige, von den Gerichten32 gebilligte Schiedsstellenpraxis, bei
der Nachbildung von Lizenzvertragen anzunehmen, dass verninftige Lizenzvertragspar-
teien bei zu erwartenden hohen Umséatzen33 eine Abstaffelung des Lizenzsatzes dann ver-
einbaren wirden, wenn sie davon ausgehen missen, dass fir die hohen Umsatze neben
der erfindungsgemalien technischen Lehre noch andere Faktoren kausal sein werden. Dem
liegt der Gedanke zu Grunde, dass bei hohen Umsatzen die Kausalitat hierfir von der Erfin-
dung weg zu Faktoren wie Marktstellung, gefestigter Kundenbindung, Marketing, Quali-

tats- und Serviceruf etc. verlagert sein kann.

Fir die konkrete Ausgestaltung der Lizenzsatzstaffel sieht die RL Nr. 11 starre Umsatzgren-
zen mit genau definierten Absenkungsschritten vor. Diese entsprechen erfahrungsgemalfd
nicht 1:1 den in realen Lizenzvertragen vorzufindenden Staffeln. Anders als zur H6he von
Lizenzsatzen gibt es zur Frage der konkreten Staffel allerdings keine verallgemeinerungsfa-
higen Erkenntnisse aus der Lizenzvertragspraxis, die man anstelle der Lizenzsatzstaffel der
RL Nr. 11 bei der fiktiven Nachbildung von Lizenzvertragen anwenden kdnnte. Dafiir sind
die Staffeln in Lizenzvertragen, in die die Schiedsstelle im Laufe der Jahre im Rahmen von

Schiedsstellenverfahren Einblick nehmen konnte, zu vielfiltig gestaltet.

Deshalb wenden die Schiedsstelle und die Industrie stets die Abstaffelungstabelle der RL
Nr. 11 auf die fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrags zum Zwecke der Bemessung der an-
gemessenen Erfindungsverglitung an, wenn sie die Voraussetzung fir die Annahme einer
Abstaffelung bejaht haben. Sie weichen davon nur ab, wenn im konkreten Fall eine bessere
Erkenntnisquelle in Form eines real abgeschlossenen vergleichbaren Lizenzvertrags be-
kannt ist, der anders ausgestaltet ist und dessen Nachbildung damit zu einem realitatsna-

heren Ergebnis flhrt.

Im vorliegenden Fall sieht die Schiedsstelle zwar eine Kausalitatsverschiebung als gegeben
an, weshalb sie die Abstaffelung des Lizenzsatzes grundsatzlich bejahen wiirde. Anderseits

sieht der ebenfalls abgeschlossene Lizenzvertrag als konkreteste Erkenntnisquelle keine

32 OLG Dusseldorf vom 20.12.2012 — Az.: I-2 U 139/10, 2 U 139/10 - Stahlbetontunnel
33 OLG Dusseldorf vom 9.10.2014 — Az.: 1-2 U 15/13
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Abstaffelung des Lizenzsatzes vor, weshalb die Schiedsstelle vorliegend darauf verzichten

mochte.

Die Antragsgegnerin hat 10 Anlagen vor der Ubertragung der Schutzrechtspositionen ver-

kauft, woraus sich folgender Erfindungswert ergibt:
140.094 € (Bezugsgrofie) x 10 (verkaufte Anlagen) x 2,8 % (Lizenzsatz) = 39.226 €

Die Antragsgegnerin hat iberdies 7 Anlagen nach der Ubertragung der Schutzrechtspositi-
onen verkauft, auf die ein halbierter Lizenzsatz anzuwenden ist, woraus sich folgender Er-

findungswert ergibt:
140.094 € (BezugsgrofRe) x 7 (verkaufte Anlagen) x 1,4 % (Lizenzsatz) = 13.729 €

Insgesamt ergibt sich somit aus der Eigennutzung ein Erfindungswert von 52.955 €.

Xlll. Ergebnis
Der Diensterfindung ,,Vorrichtung und Verfahren {(...)“ kommt kein Erfindungswert zu.

Zum Zwecke einer gitlichen Einigung gesteht die Schiedsstelle der Diensterfindung ,,(...)"
einen Erfindungswert von 62.286 € (Lizenzvertrag) + 52.955 € (Eigennutzung) = 115.241 €

zu.
Bei einem Anteilsfaktor von 16,5 % ergibt sich somit ein Verglitungsanspruch von 19.015 €.
Die Antragsgegnerin hat bereits Verglitungszahlungen von insgesamt 10.015 € geleistet.

Die Schiedsstelle schlagt deshalb vor, den Streit gegen eine Zahlung von 9.000 € abschlie-

Rend gltlich beizulegen.

Die Schiedsstelle weist darauf hin, dass das aus ihrer Sicht auf Grund der Verjahrungsthe-
matik die letzte Moglichkeit fiir den Antragsteller ist, Vergltungszahlungen tatsachlich zu
realisieren, empfiehlt aber auch der Antragsgegnerin darauf einzugehen, um in Ansehung
sicherlich ungliicklicher Ablaufe in der Vergangenheit, Rechtsfrieden einkehren zu lassen

und sich gegeniiber dem Arbeitnehmer erkenntlich zu zeigen.
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