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Leitsdtze (nicht amtlich):

1.

eine Wissenserklarung. Die blof3e Tatsache, dass ein Arbeitgeber eine Schutzrechtsposi-
tion lange aufrechterhalt, ist nicht geeignet, die Auskunft des Arbeitgebers, die Dienster-

findung nicht verwertet zu haben (,,Negativauskunft”), als unvollstandig oder unglaubhaft

erscheinen zu lassen.

dere Zwecke genutzt, ist es sachgerecht, den erfindungsgemafSen Umsatz fiktiv durch Be-
aufschlagung der Herstellkosten mit einem Aufschlagfaktor abzuschatzen, da unter sol-
chen Umstanden auch tatsachliche Lizenzvertragsparteien einen Lizenzvertrag regelma-

Rig auf diesem Weg aushandeln, um diesen nicht mit Schwierigkeiten in der praktischen

Durchfihrbarkeit zu Gberfrachten.

Die vom Arbeitgeber gemaR § 242 BGB i.V.m. § 9 Abs. 2 ArbEG geschuldete Auskunft ist

Werden erfindungsgemalie Module in unterschiedlich komplexen Produkten und fir an-




Begrindung:

(...)

Streitgegenstand des Schiedsstellenverfahrens sind die sechs Diensterfindungen, an welchen
der Antragsteller im Rahmen seines (...) bis 2021 bestehenden Beschaftigungsverhaltnis mit

der Antragsgegnerin als Miterfinder beteiligt war.

Die Beteiligten hatten hinsichtlich aller Diensterfindungen jeweils Vergiitungsvereinbarungen
abgeschlossen, in welchen sie den jeweiligen Miterfinderanteil, den jeweiligen Anteilsfaktor
und hinsichtlich der Ermittlung des Erfindungswerts die jeweilige Bezugsgrole, die Staffelung
des BezugsgroBenumsatzes nach RL Nr. 11 und den jeweiligen Lizenzsatz festgelegt haben. In
diesen Verglitungsvereinbarungen haben die Beteiligten tGberdies die Abgeltung einer etwai-
gen Vorratsverglitung — abhangig vom jeweiligen Miterfinderanteil — vereinbart. Dementspre-
chend hat der Antragsteller jeweils Betrage zwischen 180 € und 660 € erhalten. AuBerdem hat
der Antragsteller aus diesen Verglitungsvereinbarungen jeweils 300 € fiir den Verzicht auf

seine Rechte aus den §§ 14, 16 ArbEG erhalten.

Im Schiedsstellenverfahren fordert der Antragsteller nunmehr Vergitung auf Grundlage von
neuen Vergutungsfaktoren, die die vereinbarten Verglitungsfaktoren ganz erheblich tGberstei-

gen.

Damit kann der Antragssteller nach Auffassung der Schiedsstelle jedoch schon deshalb nicht
durchdringen, weil es sich bei den abgeschlossenen Verglitungsvereinbarungen um Vertrage
im Sinne der §§ 311 BGB, 12 ArbEG handelt, an die die Beteiligten nach dem zivilrechtlichen
Grundsatz der Vertragstreue, wonach Vertrage einzuhalten sind (,,pacta sunt servanda“), ge-

bunden sind.

Denn die Beteiligten haben die Vereinbarungen weder einvernehmlich wieder aufgehoben
noch ist ein einschldgiger Rechtsgrund ersichtlich, der es dem Antragsteller ermoglichen

wirde, sich einseitig von den Vergltungsvereinbarungen zu I6sen.

Nur der Vollstandigkeit halber merkt die Schiedsstelle auRerdem an, dass die vereinbarten
Vergitungsfaktoren nach Auffassung der Schiedsstelle bei objektiver Betrachtung tberdies
auch sachlich nicht zu beanstanden sind, wahrend die vom Antragsteller im Schiedsstellenver-
fahren geltend gemachten Vergiitungsfaktoren vollig Giberhdht und keiner sachlichen Recht-

fertigung zuganglich sind.



Die Antragsgegnerin hat zu der Diensterfindung, die zu dem Patent ,,A” gefiihrt hat, mitgeteilt,
70.000 erfindungsgemale (...)module bis zum Ende des Jahres 2021 hergestellt zu haben, die
in unterschiedlichen Gesamtprodukten verwendet worden seien, unentgeltlich im Rahmen ei-
ner Gewahrleistung als Ersatzteile abgegeben worden seien oder intern fir Entwicklungszwe-
cke genutzt worden seien. Sie hat weiterhin die Auskunft erteilt, dass fir diese Module insge-

samt Herstellkosten von 10.000.000 € angefallen seien.

Hinsichtlich der Diensterfindungen, die bislang zu den Schutzrechtspositionen

o B
o C”
e D“
o E“
o F

geflihrt haben, hat die Antragsgegnerin die Auskunft erteilt, dass diese in der Vergangenheit

nicht benutzt worden seien und auch eine zukiinftige Benutzungsaufnahme nicht geplant sei.

Diese Auskunft hat der Antragsteller mit der Begriindung in Frage gestellt, dass dann nicht
nachvollziehbar sei, dass die Antragsgegnerin Schutzrechtspositionen trotz Nichtnutzung so

lange aufrechterhalte.

Dieses Argument verfangt nach Auffassung der Schiedsstelle jedoch nicht. Denn die vom Ar-
beitgeber gemaR § 242 BGB in Verbindung mit § 9 Abs. 2 ArbEG geschuldete Auskunft ist eine
Wissenserklarung.l Wenn der Arbeitgeber wie hier mitteilt, eine Diensterfindung benutzt zu
haben (Positivauskunft) und die anderen Diensterfindungen nicht verwertet zu haben (Nega-
tivauskunft), hat der Arbeitgeber sein Wissen grundsatzlich vollstandig preisgegeben und der
Auskunftspflicht Genlige getan. Die Auskunftspflicht ware in einem solchen Fall deshalb nur
dann nicht erfillt, wenn die abgegebene Erklarung von vornherein unglaubhaft oder zumin-
dest unvollstandig ist. Ob dies der Fall ist, ist nach objektiven Umstdanden unter Beriicksichti-

gung der Lebenserfahrung zu beurteilen, wobei die pauschale Verdachtigung, der Arbeitgeber
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unterdriicke bewusst oder unbewusst sein Erinnerungsvermaogen, oder die schlichte Behaup-
tung, die Auskunft sei falsch, nicht geniigt, um eine Erklarung als unvollstandig oder unglaub-

haft erscheinen zu lassen?.

Gemessen daran tragt die Argumentation des Antragstellers, die abgegebene Auskunft sei un-
glaubwiirdig, weil die Antragsgegnerin unbenutzte Schutzrechte aufrechterhalte, nicht. Denn
mit der Inanspruchnahme nach § 6 ArbEG wird der Arbeitgeber nach § 7 ArbEG Eigentliimer
des Rechts auf das Patent und kann somit aufgrund seiner durch Art.2 Abs. 1, 12, 14 GG
grundgesetzlich geschiitzten unternehmerischen Entscheidungsfreiheit frei entscheiden, in
welcher Art und Weise er vom Recht auf das Patent Gebrauch macht. Unternehmerische
Griinde, eine bestehende Schutzrechtsposition nicht zu benutzen, gibt es vielfaltige und sei es
nur, dass das strategische Augenmerk auf ein moglichst groRBes Portfolio gelegt wird, z.B. um
seinem Ruf als innovatives Unternehmen gerecht zu werden. Die pauschale Behauptung, eine
Negativauskunft sei unglaubwiirdig, weil eine ungenutzte Schutzrechtsposition aufrechterhal-
ten wird, ist folglich vollig ungeeignet, begriindete Zweifel an der Richtigkeit einer konkreten

Auskunft zu erwecken.

Der Antragsteller hat auBerdem vorgetragen, ohne seine Ideen zu den Schutzrechtspositionen
LE“und ,F“héatte es spater das Patent ,,A“ nicht gegeben, weshalb beide Erfindungen aufgrund
ihres ,,immensen Mehrwerts” im Rahmen eines entsprechenden Verglitungsangebots beriick-
sichtigt werden missten. Auch wenn man die darin offenbar gewordene Erwartungshaltung
aus Sicht eines Arbeitnehmers menschlich noch nachvollziehen kann, so ergibt sich aus dem
Vortrag des anwaltlich vertretenen Antragstellers gleichwohl keine logische, juristisch belast-

bare und damit tragfahige Begriindung einer Verglitungserwartung.

Somit war in diesem Schiedsstellenverfahren nur noch zu klaren, wie beim Patent ,,A” die Um-
satzberechnung im Rahmen der fiktiven Nachbildung eines umsatzbasierten Lizenzvertrags
sachgerecht erfolgen kann. Vereinbart hatten die Beteiligten in der Vergltungsvereinbarung

aus dem Jahr 2012 zur BezugsgroRe:

»,35 % des Nettoumsatzes (ggf. fiktiver Anteil) der erfindungsgemdf3 hergestellten {(...)
Module”

Diese Vereinbarung stellt nach Auffassung der Schiedsstelle sachgerecht darauf ab, dass in der

Lizenzvertragspraxis erfahrungsgemal zwei alternative Herangehensweisen gangig sind, mit
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denen Lizenzvertragsparteien versuchen, den erfindungsgemaRen Anteil am tatsdachlichen
Umsatz zu bestimmen, die der Tatsache Rechnung tragen, dass Lizenzvertragsparteien einen

Lizenzvertrag hinsichtlich der spateren Durchfiihrung praxistauglich gestalten mussen.

(1) Konnen sich Lizenzvertragsparteien in Anbetracht der Reichweite des Patentschutzes im
Hinblick auf betroffene technische Problemkreise und deren Bedeutung fir die Funktio-
nalitat des konkret vertriebenen Gesamtprodukts auf einen direkten Anteil am Nettoend-
preis einigen, kénnen verniinftige Lizenzvertragsparteien an dieser Stelle ihre Uberlegun-
gen abschlieRBen und den sich so ergebenden Anteil am Umsatz als BezugsgroRe verein-

baren.

(2) Sind die Umstande fir eine direkte Bestimmung des erfindungsgemaRen Umsatzanteils
zu komplex, missen sich Lizenzvertragsparteien auf eine andere im konkreten Einzelfall
belastbare Alternative zur Ermittlung des erfindungsbezogenen Umsatzanteils verstandi-
gen, die regelmaRig darin besteht, auf die Herstellungskosten der monopolgeschiitzten
Teile, Baugruppen oder Verfahren und einen Aufschlagsfaktor abzustellen, und so den
vom Patentschutz gepragten Anteil am AuRenumsatz fiktiv festzulegen. So werden nach
Kenntnis der Schiedsstelle zum Beispiel in der Automobilindustrie regelmalig Lizenzver-
trage verhandelt. Der auf die Herstellungskosten anzusetzende Aufschlag ist dabei davon
abhangig, in welchen GréBenordnungen das Unternehmen letztlich betriebswirtschaftlich
tatsachlich kalkuliert. Hat die Schiedsstelle keine konkreten Anhaltspunkte, wie ein Un-
ternehmen in dem von ihm bedienten Markt kalkuliert, setzt sie bei der fiktiven Nachbil-
dung des Lizenzvertrags regelmaBig pauschal einen Aufschlagfaktor in einem Bereich von
ca. 1,3 bis 1,6 an, auch abhéangig davon, ob Einkaufspreise von Zukaufteilen oder Kosten
der Eigenherstellung oder eine Mischung aus beiden zu beaufschlagen ist. Diese Auf-
schlagspanne ist ein Erfahrungswert der Schiedsstelle, der sich in einer Vielzahl von Sach-
verhalten als belastbar herausgestellt hat. Liegt der tatsachlich kalkulierte Gewinnauf-
schlag unterhalb oder oberhalb des Erfahrungswerts, ist der tatsachliche Gewinnauf-
schlag in Ansatz zu bringen. Denn der Gewinnaufschlag dient der fiktiven Ermittlung des
auf die Erfindung fallenden Umsatzanteils bezogen auf den tatsachlichen Nettoabgabe-

preis.

Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin die Auskunft erteilt, dass die bis zum Ende des
Jahres 2021 hergestellten 70.000 erfindungsgemafien (...)module in unterschiedlichen kom-

plexen Gesamtprodukten verwendet worden seien. Nach Auffassung der Schiedsstelle ware



das fiir verniinftige Lizenzvertragsparteien Anlass genug gewesen, herstellungskostenbezo-
gene Bezugsgrolle zu vereinbaren, um den Lizenzvertrag nicht mit Schwierigkeiten in der prak-
tischen Durchfiihrbarkeit zu belasten. Die Antragsgegnerin hat hierzu den Aufschlagfaktor
oberhalb des Erfahrungswerts der Schiedsstelle angewandt und damit offensichtlich der tat-

sachlichen Kalkulation Rechnung getragen.

Folglich ist die von der Antragsgegnerin im Schriftsatz vom (...) vorgenommene Vergiitungs-
berechnung sachgerecht. Davon ausgehend halt die Schiedsstelle auch das Angebot der An-
tragsgegnerin fir eine abschlieBende Vergitung fur sachgerecht und hat dies deshalb und in
Anbetracht des beendeten Arbeitsverhéltnisses zum Gegenstand des Einigungsvorschlags ge-

macht.

(...)
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