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Leitsdtze (nicht amtlich):

1.

Wird ein Betriebsteil auf Seiten des Verkaufers durch zwei Konzernunternehmen verau-
Rert, kann die Zahlung eines auffallig niedrigen Preises fur IP an einen der beiden Verkdu-
fer zumindest dann ein Indiz dafiir sein, dass dieser ausgewiesene Preis lediglich eine der
Konzernstruktur geschuldete Zahlungsmodalitat darstellt, wenn sich ein groRer Teil des

Vertrags detailliert dem IP widmet.

Ist aus dem Gesamtkaufpreis deshalb fiktiv ein Anteil flir IP abzuleiten, muss aus dem
Gesamtkaufpreis der Know-how-Anteil und der Anteil fir andere ,, Assets” herausgerech-

net werden.

Dabei erscheint erfahrungsgemal eine Aufteilung zwischen Know-how und IP in einem
Verhaltnis von ca. 35 % fir Know-how und ca. 65 % fiir IP sachgerecht, wenn der Vertrags-
partner vorrangig an der Einrdumung der Nutzungsrechte interessiert ist. Andernfalls

Uberwiegt in der Regel der Know-how-Anteil.

Wurden mehrere Schutzrechtspositionen verkauft, hdngt deren Anteil am fir IP ange-
nommen Kaufpreis von einer wirtschaftlichen Betrachtung aus Sicht des Erwerbers ab. Im

Regelfall wird dieser vorrangig flr benutzte Schutzrechtspositionen bezahlen.



5. Aufgrund der durch Art. 2 Abs. 1, 12, 14 GG geschiitzten unternehmerischen Entschei-
dungsfreiheit obliegt ausschlieBlich dem Arbeitgeber die Entscheidung, ob und wie er ins
unternehmerische Risiko geht. Er muss deshalb im Rahmen der Verwertung von Schutz-
rechten nicht direkten Wettbewerbern zu strategischen Vorteilen verhelfen. Der Arbeit-
nehmer hat keinen Anspruch gegen den Arbeitgeber auf Maximierung der Erfindungsver-
gltung, sondern lediglich den Anspruch, an tatsachlich erzielten monopolgeschuldeten

Vorteilen beteiligt zu werden.

Begrindung:

(...)

Streitgegenstand im vorliegenden Fall ist die Frage, welcher Kaufpreis der Ermittlung des Er-

findungswerts fiir sechs Patentfamilien, die zu den Schutzrechtspositionen

o A
o B”
o ,C“
o ,D“
o EY
o F“

gehoren, zu Grunde gelegt wird.

Die Positionen waren Gegenstand einer ,Kauf- und Ubertragungsvereinbarung” (...) mit den

Parteien ,X“ (,,Seller 1“) / ,Y“ (,,Seller 2“) und ,,Z2“ (,,Purchaser”) aus dem Jahr 2020.
Das Gesamtvolumen des Vertrags betrug 1.000.000 €.
Nach dem Vertrag sollten davon entfallen
e 600.000 € auf ,,Sold Assets”
e 399.000 € auf ,Know-How"
die an den ,,Seller 1“ zu entrichten waren.

1.000 € waren als ,,IP Purchase Price” an den ,Seller 2“ zu entrichten.



Ausloser des erfinderrechtlichen Streits war das Verhaltnis des ,IP Purchase Price” zum Ge-

samtvolumen des Vertrags.

Bei einer Bewertung dieser Frage durch die Schiedsstelle kann nach Auffassung der Schieds-
stelle der fiir ,,Sold Assets” angesetzte Betrag von 600.000 € aulRer Betracht bleiben. Denn
Anhaltspunkte, die dafiir sprachen, dass diese Position nicht angemessen gewesen sein

konnte, sind im Schiedsstellenverfahren nicht zu Tage getreten.

Somit bleibt die Frage, ob die Aufteilung der verbleibenden 400.000 € auf 399.000 € fir
,Know-How“ und auf 1.000 € ,,IP Purchase Price” fiir sechs Patentfamilien und 3 Marken so
erfolgt ist, dass von einer unter Marktbedingungen zustande gekommenen Aufteilung auszu-

gehen ist.

Nach Durchsicht des Vertrags hat die Schiedsstelle Zweifel, ob diese Aufteilung tatsdchlich in
Ansehung des IP-Werts erfolgt ist, bzw. ob eine Aufsplittung zwischen ,Know-How“ und ,,IP“
nicht anders oder vielmehr voraussichtlich gar nicht erfolgt wéare, ware auf Seiten des Verkau-
fers der ,Seller 1“ auch formal Inhaber der wohl aus seiner Entwicklungstatigkeit hervorge-

gangenen Patente gewesen und nicht das weitere Konzernunternehmen ,,Seller 2“.

In Anbetracht der Tatsache, dass sich ein groRer Teil des Vertrags detailliert der IP widmet,
halt die Schiedsstelle die Annahme fiir belastbar, dass die Vertragsparteien der IP tatsachlich
einen Wert zugemessen haben, der deutlich iber einem Anteil von 0,25 % von 400.000 € hin-
ausgegangen ist und dass es sich bei der Zahlungsverpflichtung des ,,Purchasers” in Hohe von
lediglich 1.000 € an das die Patentrechte haltende Konzernunternehmen ,Seller 2“ um eine
Vertragsabwicklungsmodalitat gehandelt hat, deren Grund in der Konzernkonstellation zu su-

chen ist.

Das zu Grunde legend erscheint es sachgerecht, zum Zwecke der Erfindungsvergiitung eine
von der tatsachlichen Vertragsgestaltung abweichende fiktive Aufteilung der 400.000 € auf

Know-how und IP vorzunehmen.

Letztlich war der streitgegenstandliche Vertrag darauf gerichtet, einen erfolgreichen Weiter-
betrieb zu gewéhrleisten. In solchen Fallen rechnet die Schiedsstelle den nicht schutzrechts-
bezogenen Anteil am Gesamtpreis in einer GroBenordnung von 30 % - 80 % heraus, wobei in
der Literatur davon ausgegangen wird, dass im Schnitt von 35 % nicht schutzrechtsbezogenem
Know-how auszugehen sei, wenn der Vertragspartner vorrangig an der Einrdumung der Nut-

zungsrechte fur die Schutzrechte interessiert sei.



Letzteres ist vorliegend jedoch in Ansehung des Gesamtvertrags erkennbar nicht gegeben. Der
Schiedsstelle erscheint es daher sachgerecht, der gesamten IP fiktiv einen Anteil von 35 %,
(Know-how-Anteil 65 %), mithin einen Betrag von 140.000 € zuzuweisen, wobei die Schieds-
stelle den drei Wortmarken vorliegend keine besondere Bedeutung zumisst. Denn wenige
Jahre nach Verkauf liefert eine , Google“-Recherche dazu keine nennenswerten Ergebnisse
und es ist auch nicht ersichtlich, dass dies zum Zeitpunkt des Verkaufs anders gewesen sein
konnte. Denn das Internet vergisst nichts. Deshalb konnen die 140.000 € vollumfanglich flr

die sechs Patentfamilien angesetzt werden.

Da es sich dabei sowohl um benutzte wie auch um nicht benutzte Patentfamilien handelt,
erscheint eine gleichwertige Aufteilung der 140.000 € jedoch nicht sachgerecht. Ankniipfungs-
punkt bei der Aufteilung des Erfindungswerts auf die einzelnen Schutzrechte muss vielmehr
eine wirtschaftliche Betrachtung aus Sicht des Erwerbers sein. Denn dieser wird vorrangig fir
die Schutzrechte bezahlen, die er fiir die Fortsetzung des Betriebs tatsachlich bendtigt. Die
Ubrigen wird er als ,,add on” gerne mitnehmen, ihnen aber keinen besonderen wirtschaftli-
chen Wert einrdumen, fiir den er bereit ware, groRere Zahlungen zu leisten, auler, er hat die
begriindete Erwartung auf einen zuklnftigen Nutzen. Die Schiedsstelle schldagt deshalb vor,
die Schutzrechte zunachst in zwei Gruppen einzuteilen, namlich die fur die Fortfihrung des
Betriebs erforderlichen, also die beiden benutzten und die fir die Fortfihrung des Betriebs

nicht erforderlichen, also die vier nicht benutzten.

Unterstellt, dass zum Zeitpunkt des Verkaufs den unbenutzten Diensterfindungen die begriin-
dete Hoffnung auf einen zukiinftigen Nutzen zugemessen wurde, wofir gegebenenfalls die
langen Restlaufzeiten als Indiz gelten kénnten, erscheint es sachgerecht, eine Aufteilung im
Verhaltnis 80:20 vorzunehmen. Den fiir den Betrieb erforderlichen Schutzrechtspositionen
wird somit ein Anteil von 80 % zugebilligt, wahrend den nicht erforderlichen Schutzrechtspo-
sitionen ein Anteil von 20 % verbleibt. Innerhalb der beiden Gruppen kann dann im vorliegen-

den Fall eine paritdtische Aufteilung vorgenommen werden.
Im Ergebnis schlagt die Schiedsstelle somit folgende Kaufpreisaufteilung vor:
e jeweils 56.000 € fiir die beiden benutzten Schutzrechtsfamilien

e jeweils 7.000 € fiir die vier unbenutzten Schutzrechtsfamilien.



Die Antragsteller hatten im Ubrigen eingewandt, dass die Antragsgegnerin kein Interesse an
einem Verkauf an konkurrierende Unternehmen gehabt hatte, obgleich sich so moglicher-
weise ein hoherer Kaufpreis hatte erzielen lassen kdnnen. Auch hatte sie davon abgesehen,

die Schutzrechte den Erfindern zum Erwerb anzubieten.

Eine erhdhte oder zusatzliche Erfindungsvergltung resultiert aus dieser Argumentation je-

doch nicht.

Denn die Frage, ob, wann und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betatigen
will, ist grundrechtlich in Form der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit geschiitzt, die
aus Art. 2 Abs. 1 (allgemeine Handlungsfreiheit), Art. 12 (Berufsfreiheit) und Art. 14 GG (Ei-

gentumsgarantie) hergeleitet wird.?

Daraus folgt, dass ausschlieBlich dem Arbeitgeber die Entscheidung obliegt, ob und wie er ins
unternehmerische Risiko geht. 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 wie vom Arbeit-
nehmer gewiinscht verwertet, kommt daher nur dann in Betracht, wenn es unternehmerisch
nicht vertretbar war, mit einer Diensterfindung verbundene potentielle Verwertungsmaglich-
keiten nicht zu nutzen. Das wiederum setzt voraus, dass die Uberlegungen eines Arbeitgebers
hinsichtlich der gewahlten Verwertung aus ex-ante-Sicht absolut unbegriindet waren und jeg-
licher wirtschaftlichen Vernunft widersprochen haben. Dem Arbeitgeber muss seine Entschei-
dung also vorgeworfen werden kdénnen, weil er eine vollig risikolose Verwertung ausgeschla-
gen hat. Es liegt deshalb auf der Hand, dass der Arbeitgeber im Rahmen der Verwertung nicht
direkten Wettbewerbern zu strategischen Vorteilen verhelfen muss. Denn der Arbeitnehmer
hat keinen Anspruch gegen den Arbeitgeber auf Maximierung der Erfindungsvergiitung. Dem
steht die unternehmerische Freiheit entgegen. Er hat lediglich einen Anspruch, an tatsachlich
erzielten monopolgeschuldeten Vorteilen beteiligt zu werden. Im Ubrigen hat ein Arbeitneh-
mer nur im Rahmen des § 16 ArbEG Anspruch auf Ubertragung einer Schutzrechtsposition,

der vorliegend aber nicht einschlagig war.
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