R

Deutsches
Patent- und Markenamt

Instanz: Schiedsstelle Quelle: Deutsches Patent- und
nach § 28 ArbEG Markenamt

Datum: 14.06.2023 Aktenzeichen: Arb.Erf. 23/21

Dokumenttyp: Vorsitzenden- Publikationsform: fir Veroffentlichung
verfligung bearbeitete Fassung

Normen: § 9 ArbEG, § 26 ArbEG, UmwG

Stichwort: Vergltungsschuldner und Anknipfungspunkt fiir den Erfindungswert

| bei Umstrukturierung des Unternehmens nach Ausscheiden des Erfin-

ders

Leitsdtze (nicht amtlich):

1.

Vergltungsschuldner ist der Arbeitgeber. Verglitungsgegenstand ist eine Beteiligung an
den wirtschaftlichen Vorteilen, die aus der Verwertung der durch die Diensterfindung ge-
schaffenen Monopolstellung durch den Arbeitgeber resultieren. Das Beteiligungsrecht an
solchen Vorteilen des Arbeitgebers besteht (iber das Ende des Arbeitsverhaltnisses hin-

aus.

Bei einem Verkauf eines Patents durch den Arbeitgeber unter unabhangigen Marktteil-
nehmern wird der Schuldner der Verglitung deshalb nicht ausgetauscht, sondern der Ar-

beitnehmer aus dem Verkaufspreis abschlieRend vergitet.

Etwas anderes gilt nur dann, wenn das Arbeitsrecht aufgrund eines Betriebsiibergangs
nach § 613 a BGB im Zusammenhang mit dem Verkauf der Schutzrechtspositionen einen
Schuldnerwechsel anordnet. Dann ist der Arbeitnehmer nicht aus dem Verkaufspreis zu

verglten, sondern aus den Monopolvorteilen des Betriebserwerbers.

Nimmt ein Arbeitnehmer nicht am Betriebslibergang teil, insbesondere weil er zuvor aus-
geschieden ist, gilt beim Verkauf eines Betriebs oder Betriebsteils bzw. bei der Umstruk-

turierung von Unternehmen Folgendes:



a)

b)

c)

Werden die Wirtschaftsglter des Arbeitgebers im Wege der Singularsukzession ein-
zeln transferiert (,,Asset-Deal”), wird der Arbeitnehmer aus dem auf IP entfallenden

Verkaufspreis abschlieend vergiitet.

Erfolgt hingegen lediglich eine Ubertragung der Unternehmensanteile (,,Share-Deal“),
bleibt die Arbeitgebereigenschaft des Unternehmens im Sinne von § 9 Abs. 1 ArbEG
erhalten und das Beteiligungsrecht des Arbeitnehmers an Monopolvorteilen des Un-

ternehmens besteht weiter.

Erfolgt eine Verschmelzung oder Spaltung nach dem Umwandlungsgesetz, erhalten
die ursprunglichen Anteilsinhaber Anteile am aufnehmenden/neuen Rechttrager. Das
Vermogen des (ibertragenden Rechtstragers geht im Wege der Gesamtrechtsnach-
folge einschlieBlich der damit verbundenen Verbindlichkeiten auf den tibernehmen-
den Rechtstrager Gber. Waren auf Diensterfindungen beruhende Schutzrechtspositi-
onen Gegenstand der Gesamtrechtsnachfolge, zahlen zu diesen Verbindlichkeiten
auch die Verglitungsanspriiche des Arbeitnehmers, weshalb dieser weiterhin an Vor-
teilen aus Verwertungshandlungen des aufnehmenden/neuen Unternehmens zu be-

teiligen ist.



(-..)

Sachverhalt

(-..)

Streitgegenstand im vorliegenden Fall ist die Frage, wie eine Diensterfindung der beiden
Antragsteller zu vergliten ist, die zu dem Patent EP (...) B1 und der dazugehorigen Patent-

familie gefiihrt hat, und wer Vergitungsschuldner ist.

Die Antragsteller waren bis Oktober 2017 bzw. bis Mai 2019 bei der ,X-AG" beschaftigt,

die in verschiedenen Geschéftsfeldern wie z.B. (...) operierte.

Zum August 2019 wurde das operative Geschéft der ,X-AG“ auf die rechtlich selbstdandi-
gen Tochtergesellschaften , Y-AG“, ,,Z-AG*, (...) verteilt. Die ,X-AG“ (...) wurde zur Dachge-
sellschaft mit (...) Steuerungsfunktionen sowie konzerniibergreifenden Dienstleistungen

fir die Tochtergesellschaften.

Nach dem Vortrag der Antragsgegnerin sei die streitgegenstdndliche Patentfamilie mit
Vertrag vom August 2020 von der ,, X-AG" an die ,,Z-AG” im Rahmen eines Patentverkauf-
und Ubertragungsvertrags iibertragen worden, mit dem eine groRe Anzahl von Patenten
gegen Zahlung eines nicht ndher aufgeschliisselten Gesamtkaufpreises verkauft und tiber-

tragen worden seien.
Im Dezember 2020 erfolgte der Bérsengang der ,,Z-AG*“.

Unstreitig wurde die Diensterfindung ab April 2019 bei der ,X-AG" im Geschaftsfeld (...)

verwendet und die Verwendung bei der ,Z-AG” fortgesetzt.

Die ,,Z-AG" vertritt die Auffassung, dass sie nicht vergltungspflichtig sei, da die Antrag-

steller niemals bei ihr angestellt gewesen seien.

Die ,X-AG” vertritt die Auffassung, sie sei vergutungspflichtig fir die Nutzung der Diens-
terfindung bis November 2020 (zunachst im Geschaftsbereich der ,X-AG“ und sodann bei
der ,Z-AG“. Fir eine Nutzung bei der ,,Z-AG"” ab Dezember 2020 sei sie aber nicht vergi-
tungspflichtig. Vor allem sei sie aber nicht verglitungspflichtig aus dem im Rahmen des
Patentverkauf- und Ubertragungsvertrags vom August 2020 geflossenen Kaufpreis, da

dies lediglich ein konzerninterner Umsatz und kein Aullenumsatz gewesen sei.



(-..)

2. Vergltungsschuldner und Vergiitungsgegenstand

GemaR § 9 Abs. 2 ArbEG besteht der Verglitungsanspruch des Arbeitnehmers gegen den
Arbeitgeber in einer Beteiligung an den wirtschaftlichen Vorteilen, die aus der Verwer-

tung der durch die Diensterfindung geschaffenen Monopolstellung resultieren.

Dementsprechend ist der Arbeitnehmer, wenn der Arbeitgeber eine Lizenz an der Schutz-
rechtsposition vergeben oder die Schutzrechtsposition verkauft hat, an den daraus resul-
tierenden Erlésen zu beteiligen. Bei einer Eigennutzung einer Diensterfindung flieBen
zwar keine derartigen unmittelbaren Erlose fiir den Monopolschutz, es entstehen aber
geldwerte Vorteile, die letztlich darin bestehen, dass der Arbeitgeber keine Lizenzgebiih-
ren fur die Nutzung des Monopolschutzes zahlen muss. Deshalb ist der Arbeitnehmer
dann an einer fiktiv zu ermittelnden marktiblichen Patentlizenzgebihr zu beteiligen, de-
ren Hohe davon abhangt, welche Lizenzgebiihren unter verniinftigen Vertragsparteien
mutmallich vereinbart worden waren. Entsprechendes gilt bei einer Verwertung der
Schutzrechtsposition als Sperrpatent. Bei einer Verwertung der Schutzrechtsposition aus-

schlieBlich als Vorratspatent ist der Erfinder am Vorratserfindungswert zu beteiligen.

Dieser Beteiligungsanspruch des Arbeitnehmers besteht nach § 26 ArbEG einerseits auch
nach dem Ende des Arbeitsverhaltnisses weiter, andererseits ist nach § 9 Abs. 1 ArbEG
der gesetzliche Schuldner des Verglitungsanspruchs der Arbeitgeber. Deshalb wird bei ei-
nem Verkauf des Patents der Schuldner der Erfindungsvergiitung nicht ausgetauscht, au-
RBer der Erwerber tritt aufgrund eines arbeitsrechtlich gesetzlich angeordneten Schuldner-
wechsels als neuer Arbeitgeber des Erfinders gemall § 613 a BGB (analogl) in die Vergi-

tungspflicht des VerduRBerers ein.

Davon ausgehend entscheidet sich bei einem Verkauf die Frage, ob ein ausgeschiedener
Arbeitnehmer abschlieBend an dem Erlds des urspriinglichen Inhabers oder fortlaufend
an nutzungsbedingten Vorteilen des neuen Inhabers zu beteiligen ist, an der Frage, wie

sich der Inhaberwechsel rechtlich vollzogen hat:

1 Einigungsvorschlag vom 08.12.2016 — Arb.Erf. 14/13, abrufbar unter www.dpma.de



e ,Asset-Deal”

Erfolgt der Inhaberwechsel durch eine Ubertragung einzelner Wirtschaftsgiiter in
Form eines Verkaufs einer einzelnen Schutzrechtsposition oder eines ganzen
Schutzrechtsportfolios, ist der ausgeschiedene Arbeitnehmer abschliefend am Ver-
kaufserlds des Patents zu beteiligen. Das gilt auch dann, wenn der Verkauf Gegen-
stand eines Unternehmensverkaufs im Wege der Singularsukzession ist, d.h. wenn
die Wirtschaftsgiter (Assets) wie Grundstlicke, Gebdaude, Maschinen, Patente etc.

zum Zwecke des Unternehmensverkaufs einzeln transferiert werden.

e ,Share-Deal”:

Werden keine einzelnen Wirtschaftsgiiter veraulRert, sondern erfolgt lediglich eine
Ubertragung der Unternehmensanteile (,,Shares” — je nach Rechtsform: Aktien, Ge-
schéaftsanteile, Kapitalanteile), so hat das Unternehmen zwar einen neuen Eigenti-
mer (oder gegebenenfalls mehrere), der im Ergebnis iber seine Unternehmensan-
teile auch neuer Eigentliimer der Patente des Unternehmens wird. Da das Unterneh-
men jedoch (gegebenenfalls zwar umfirmiert, aber dem Grunde nach aber selbst
bei Formwechsel unverindert?2) fortbesteht, hat rechtlich hinsichtlich des Patents
kein Inhaberwechsel stattgefunden, der als Anknlipfungspunkt fir einen Vergi-
tungsanspruch dienen konnte3. Damit besteht der Verglitungsanspruch gegen das
Ubertragene Unternehmen auch bei beendetem Arbeitsverhaltnis fort und der aus-
geschiedene Arbeitnehmer ist nicht auf Grundlage der VerdauBerung der Unterneh-
mensanteile abschliefend zu vergiiten, sondern weiterhin an Vorteilen aus Verwer-
tungshandlungen des tbertragenen Unternehmens zu beteiligen. Vergitungs-
schuldner ist bzw. bleibt das libertragene Unternehmen fiir vergangene und zukinf-

tige Verwertungen.

2 vgl. §§ 190 ff. UmWG
3 vgl. auch Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 6. Auflage, § 1 RNr. 114 — 2. Absatz



¢ Umwandlung auf Grundlage des Umwandlungsgesetzes

- Verschmelzung nach den §§ 2 ff. UmwG:

Bei einer Verschmelzung werden verschiedene Rechtstrager miteinander mit
der Folge vereint, dass nur noch einer der Rechtstrager fortbesteht (Ver-
schmelzung zur Aufnahme) oder die bisherigen Rechtstrager erléschen und ein
neuer Rechtstrager entsteht (Verschmelzung zur Neugriindung). Als Gegenleis-
tung erhalten die urspriinglichen Anteilsinhaber Anteile des Gibernehmenden
oder des neuen Rechtstrigers. Es erfolgt somit keine gesonderte Ubertragung
einzelner Vermoégensgegenstande wie beim Asset-Deal, sondern das Vermo-
gen der Ubertragenden Rechtstrager geht gemafR § 20 Nr. 1 UmwG im Wege
der Gesamtrechtsnachfolge einschlieflich der Verbindlichkeiten auf den Gber-

nehmenden Rechtstrager tber.

Zu diesen Verbindlichkeiten zahlen damit auch die Verglitungsanspriiche des
Arbeitnehmererfinders, weshalb der Vergltungsanspruch auch bei zum Zeit-
punkt der Verschmelzung beendetem Arbeitsverhaltnis gegen das aufneh-
mende Unternehmen fortbesteht und der ausgeschiedene Arbeitnehmer nicht
anlasslich der Zuweisung der Unternehmensanteile am aufnehmenden oder
neuen Rechtstrager abschlieBend zu verglten ist, sondern weiterhin auch an
zuklinftigen Vorteilen aus Verwertungshandlungen des aufnehmenden oder
neuen Unternehmens zu beteiligen ist. Verglitungsschuldner fiir vergangene
und zukiinftige Verwertungen ist dann das aufnehmende oder neue Unterneh-

men.

- Spaltung nach den §§ 123 ff. UmwG:

(1) In Form der Aufspaltung — § 123 Abs. 1 UmwG:
das Vermogen eines Rechtstragers wird unter dessen Auflésung auf beste-
hende oder dadurch neu gegriindete Rechtstrager aufgespalten. Der bishe-
rige Rechtstrager erlischt. Als Gegenleistung erhalten die Gesellschafter
des erloschenden Rechtstragers Anteile an den aufnehmenden oder neu

gegriindeten Rechtstragern.



(2) In Form der Abspaltung — § 123 Abs. 2 UmwG:
ein Teil oder mehrere Teile des Vermogens eines Rechtstragers wird bzw.
werden auf bestehende oder dadurch neu gegriindete Rechtstrager abge-
spalten. Der bisherige Rechtstrager bleibt weiterbestehen. Die Gesellschaf-
ter des bisherigen Rechtstragers erhalten Anteile an den aufnehmenden

oder neu gegriindeten Rechtstragern.

(3) In Form der Ausgliederung — § 123 Abs. 3 UmwG:
ein Teil oder mehrere Teile des Vermdgens eines Rechtstragers wird bzw.
werden auf bestehende oder dadurch neu gegriindete Rechtstrdger ausge-
gliedert. Der bisherige Rechtstrager bleibt weiterbestehen und erhalt
selbst die Anteile an den aufnehmenden oder neu gegriindeten Rechtstra-

gern.

Auch bei der Spaltung erfolgt keine gesonderte Ubertragung einzelner Vermo-
gensgegenstdande wie beim Asset-Deal, sondern das Vermogen des lbertra-
genden Rechtstragers geht gemaR § 131 Nr. 1 UmwG im Wege der Gesamt-
rechtsnachfolge einschlieRlich der Verbindlichkeiten auf die Gibernehmenden

Rechtstrager Uber.

Zu diesen Verbindlichkeiten zahlen somit auch die Verglitungsanspriiche des
Arbeitnehmererfinders, weshalb der Vergltungsanspruch auch bei zum Zeit-
punkt der Spaltung beendetem Arbeitsverhaltnis gegen das Glbernehmende
Unternehmen fortbesteht und der ausgeschiedene Arbeitnehmer nicht anlass-
lich der vom Gesetz angeordneten Zuweisung der Unternehmensanteile ab-
schlieBend zu verglten ist, sondern weiterhin an Vorteilen aus Verwertungs-
handlungen des aufnehmenden oder neuen Unternehmens zu beteiligen ist.
Vergltungsschuldner ist hinsichtlich solcher Verwertungshandlungen dann das

aufnehmende oder neue Unternehmen.

Im vorliegenden Fall fehlt es fiir eine abschlieRende Bewertung der Frage des Verglitungs-
schuldners und des Verglitungsgegenstands durch die Schiedsstelle derzeit an Klarheit
hinsichtlich der Vorgdnge ab August 2019 um das Geschaftsfeld (...) bei der Antragsgeg-
nerin, die die Antragsgegnerin aufzukldaren und gegeniiber den Antragstellern zu beaus-

kunften hat.



Denn es ist der Schiedsstelle nach der derzeitigen Aktenlage nicht hinreichend klar, wie
die Aufteilung der ,X-AG” auf die ,,Z-AG” und andere Aktiengesellschaften {(...) vollzogen

wurde. Es ist an der Antragsgegnerin, hier Transparenz zu schaffen.

Sollte die Aufteilung in Form einer Ausgliederung nach § 123 Abs. 3 UmwG erfolgt sein,
so kénnte die Verglitungspflicht der Gesamtrechtsnachfolge auf die ,Z-AG“ unterliegen
und der Borsengang (...) wiirde sich lediglich als Share-Deal ohne Auswirkung auf die Ver-
gutungspflicht der ,,Z-AG“ darstellen. Das wiirde aber voraussetzen, dass das streitgegen-

standliche Patent Gegenstand einer entsprechenden Gesamtrechtsnachfolge war.

Dagegen spricht derzeit, dass die ,Z-AG“ (...) offensichtlich im Vorfeld des Borsengangs
von der ,X-AG” das flir den Geschaftsbetrieb erforderliche Patentportfolio noch kauflich

erwerben musste.

Eines ist jedoch bereits jetzt klar. Entweder es besteht weiterhin ein nutzungsbezogener
Vergiltungsanspruch gegen die ,,Z-AG*“. Dafilir konnte moglicherweise eine Ausgliederung
nach dem Umwandlungsgesetz mit Gesamtrechtsnachfolge auch hinsichtlich des Patent-
portfolios sprechen. Oder es besteht ein abschlieRender Vergitungsanspruch gegen die
»X-AG" aus dem erhaltenen Kaufpreis. Letzteres erscheint derzeit plausibler. Denn dafiir
spricht der separate spatere Verkauf des Patentportfolios. Dieser erscheint nach derzeiti-
gem Kenntnisstand dann schlissig, wenn das Portfolio im Rahmen von konzerniibergrei-
fenden Dienstleistungen fiir die Tochtergesellschaften zunachst weiterhin im Eigentum
der ,X-AG” verblieben war. Eine rechtlich tragfahige Konstruktion, die beide Anknip-
fungspunkte fiir einen Vergltungsanspruch gleichermalRen ausschlieRt, ist hingegen un-

ter keinem Aspekt denkbar.

Ermittlung des Erfindungswerts hinsichtlich der Nutzung

Macht ein Unternehmen von einer patentrechtlich geschiitzten technischen Lehre selbst
Gebrauch, erhilt es zwar im Regelfall Umsatzerlose aus dem Verkauf von Produkten, aber

keine direkten Zahlungen fiir das erlangte Monopolrecht.

Jedoch kann es durch die tatsachliche Benutzung der erfindungsgemafen technischen
Lehre in den Produkten geldwerte Vorteile haben, deren Bestehen und GréBenordnung
von der Reichweite und der Stirke des patentrechtlichen Monopolschutzes abhdngen.

Denn wenn der Arbeitnehmer die verwendete technische Lehre nicht erfunden hatte,



sondern ein Dritter — Ublicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier
Erfinder — miisste der Arbeitgeber an diesen Dritten Zahlungen leisten, wenn und soweit
ihn fir den Dritten bestehende Schutzrechtspositionen an der Benutzung der technischen

Lehre hindern wiirden.

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

retisch ausgefallen waren, was letztlich nur geschatzt werden kann.

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

grundlagen aufbaut.

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

nem Lizenzvertrag regeln.

Legt man diese Erkenntnis zu Grunde, muss man die Hohe der Zahlungen, die der Arbeit-
geber einem anderen Marktteilnehmer oder einem freien Erfinder fiir die Nutzung der
monopolgeschiitzten technischen Lehre zahlen misste, dadurch abschatzen, indem man
unter Beriicksichtigung bekannter Fakten versucht, einen Lizenzvertrag fiktiv so nachzu-
bilden, wie er zwischen einem Unternehmen und einem anderen Marktteilnehmer oder
freien Erfinder unter normalen Rahmenbedingungen bei Anlegung verniinftiger MaR-

stabe theoretisch Aussicht auf einen einvernehmlichen Abschluss gehabt hatte.

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

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

Folglich ist bei der Ermittlung des Erfindungswerts darauf abzustellen, welche Lizenzver-
tragsgestaltung das Unternehmen bei einer Ein-Lizenzierung der zu bewertenden Erfin-
dung von einem Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Bedingungen ak-
zeptieren wiirde oder zu welchen Vertragsbedingungen es im Normalfall bereit ware, die
Erfindung an einen Marktteilnehmer zu lizenzieren bzw. zu welchen Bedingungen ein an-

derer vernilinftiger Marktteilnehmer bereit ware, Lizenzgeblhren zu bezahlen. Denn
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Malstab sind nicht singuldre Ausnahmesituationen wie beispielsweise die in einem Ver-
letzungsprozess bei nachgewiesener Verletzung, sondern das Verhalten redlicher in ge-

sundem und dauerhaftem Wettbewerb stehender Kaufleute.

Dahingegen kommt es fiir die Ermittlung des Erfindungswerts auf eine innerbetriebliche,
offentliche oder kundenseitige Wertschatzung der einzelnen technischen Lésung als sol-
cher oder des Produkts als Ganzem letztlich nicht entscheidend an, auch wenn es unter
psychologischen Aspekten verstandlich ist, dass diese Perspektive die vom Arbeitnehmer-

erfinder vorrangig wahrgenommene ist.

Denn entscheidend fiir den gesetzlichen Erfindungswert ist lediglich, welche Bedeutung
Wettbewerber der im Produkt verwendeten zur Erteilung eines Patents angemeldeten
technischen Lehre mutmallich zumessen wiirden und was sie deshalb zum Gegenstand

eines Lizenzvertrags machen wiirden.

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

nahme interessierten Marktteilnehmers.

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

nem marktiblichen hadufig auch gestaffelten Lizenzsatz multipliziert wird.

Der zu bericksichtigende Umsatz wird dabei von der Reichweite des Patentschutzes be-

stimmt.

Die mogliche Bandbreite des Lizenzsatzes wiederum wird von den allgemeinen wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen des Marktes begrenzt, auf dem das erfindungsgemalie Pro-
dukt vertrieben wird. Denn die fiir die jeweiligen Produktmarkte der Schiedsstelle in ihrer
langjahrigen Praxis bekannt gewordenen und in der einschldgigen Literatur publizierten

Bandbreiten verhandelbarer Lizenzsitze stehen erkennbar in Relation4 zu den von den

4 vgl. allgemein zunachst OLG Dusseldorf vom 09.10.2014 — -2 U 15/13, 2 U 15/13; sehr fundiert vor allem aber Hellebrand,
GRUR 2001, S. 678 ff. und Mitteilungen 2014 S. 494 ff: nicht rein rechnerisch auf die konkrete Marge des streitgegenstandli-
chen Produkts anwendbar, da bloRe Analogie zum Schatzansatz des GRUR-Fachausschusses aus dem Jahr 1957 zum Netto-
nutzen bei rein innerbetrieblicher Nutzung; daher nur zur Plausibilisierung von Lizenzsatzbeispielen geeignet; aus diesem
Grund kein Anspruch auf Auskunft des konkreten Produktgewinns, bestatigt durch BGH vom 17.11.2009 — Az.: X ZR 137/07
— Tlrinnenverstarkung unter Aufgabe seiner alteren Rechtsprechung aus Copolyester Il — X ZR 132/95 vom 13.11.1997,
Spulkopf — X ZR 6/96 vom 13.11.1997 und abgestuftes Getriebe — X ZR 127/99 vom 16.04.2002
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verschiedenen Wettbewerbern am Produktmarkt durchschnittlich langfristig erzielbaren
Ublichen Margen, was sich leicht erklart, da Lizenzkosten, die im Widerspruch zu den ty-
pischen Kalkulationsspielrdumen des jeweiligen Produktmarkts stehen, einer wirtschaft-
lich sinnvollen Betatigung des Unternehmens am Markt entgegenstehen wirden. Der
konkrete Lizenzsatz innerhalb des so vorgegebenen Rahmens hangt wiederum von der

Starke der Monopolwirkung der konkreten Schutzrechtsposition ab.

Mithin bieten sowohl der anzusetzende Umsatz wie auch der anzusetzende Lizenzsatz
hinreichende Anknipfungspunkte fiir die Berlicksichtigung der von den Antragstellern
vorgetragenen Argumente, weshalb eine Bemessung des Erfindungswerts auf Grundlage

von Einsparungsberechnungen nicht sachgerecht ware.

Ob der bislang von der Antragsgegnerin berechnete Erfindungswert diesen Anforderun-
gen gerecht wird, kann die Schiedsstelle derzeit nicht nachvollziehen, da es hierzu bislang
an einer transparenten alle im Schiedsstellenverfahren bislang angesprochenen Aspekte

bericksichtigenden Darstellung der Antragsgegnerin fehlt.

Ergebnis

()
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