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1.

satz oder ein geringerer Komplexlizenzsatz angemessen ist, hangt vom Einzelfall, u.a. von

der Zusammensetzung des Komplexes ab.

Absenkung des Lizenzsatzes rechtfertigen.

Ob bei der Ermittlung des Erfindungswerts eines Erfindungskomplexes der Hochstlizenz-

Enthélt die Bezugsgrofle sehr teure, aber erfindungsneutrale Materialien, kann das eine

Ein vom Arbeitgeber erst spat gestellter Prifungsantrag kann dem Arbeitnehmer auf-

grund seines Anspruchs auf vorlaufige Vergiitung niemals zum Nachteil gereichen.




(...) ist der Vorsitzende nach Durchsicht der Verfahrensakte der Auffassung, dass im Hinblick

auf den nunmehr im Verfahren erreichten Sach- und Streitstand eine gitliche Einigung nahe-

liegend ist, ohne dass es dazu eines formalen Einigungsvorschlags nach § 34 Abs. 2 ArbEG be-

dirfte, und gibt zu diesem Zwecke gemaR § 28 S. 2 ArbEG folgende Hinweise:

1.

Grundlegende rechtliche Systematik des Erfinderrechts im Arbeitsverhaltnis

Ausgangspunkt des Erfinderrechts im Arbeitsverhaltnis ist die grundlegende arbeitsrecht-
liche Eigentumszuordnung von im Arbeitsverhaltnis erbrachten Arbeitsleistungen und da-
raus entstandenen Arbeitsergebnissen zum Arbeitgeber, weshalb eine einer Erfindung zu
Grunde liegende, im Arbeitsverhaltnis entwickelte technische Problemldsung als solche
nach § 611 a BGB in jedem Entwicklungsstadium bereits Eigentum des Arbeitgebers und

mit dem Arbeitsentgelt vollstandig und abschlieRend vergiitet ist.

Handelt es sich bei der technischen Lésung zugleich um eine Erfindung im Sinne der
§8 1, 2 ArbEG, 1 PatG, liegt das Recht auf das Patent fiir das Entwicklungsergebnis wegen
§ 6 PatG zunachst jedoch abweichend von der arbeitsrechtlichen Rechtezuordnung beim

Erfinder und damit beim Arbeitnehmer.

Ist die Erfindung eine Diensterfindung im Sinne von § 4 Abs. 2 ArbEG, was bei Arbeitser-
gebnissen stets der Fall ist, ist sie aber von vornherein mit dem Inanspruchnahmerecht
des Arbeitgebers nach den §§ 6, 7 ArbEG belastet, da der Arbeitgeber schon durch das
bloRRe Arbeitsumfeld stets ganz erheblich dazu beigetragen hat, dass es zu einer Erfindung
gekommen ist, selbst wenn die Erfindung kein direktes Ergebnis der originar zu erbringen-

den Arbeitsleistung gewesen sein sollte.

Macht der Arbeitgeber vom Inanspruchnahmerecht Gebrauch, wofiir er aufgrund der In-
anspruchnahmefiktion des § 6 Abs. 2 ArbEG und des daraus resultierenden Automatis-
mus nicht gesondert aktiv werden muss, geht sodann auch das Recht auf das Patent auf

den Arbeitgeber lber.

Die aus dem Recht auf das Patent resultierende Vermogensposition wird, da sie dem Ei-
gentumsschutz des Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG unterliegt, dem Arbeitnehmer durch die Inan-

spruchnahme jedoch nicht ersatzlos genommen?l; sie wird aber im Sinne von

1 Die im internationalen Vergleich besonders arbeitnehmerfreundliche Ausgestaltung des deutschen Erfinderrechts ist his-
torisch bedingt, vgl. Kurz, Die Vorarbeiten zum Arbeitnehmererfindergesetz, GRUR 1991 S. 422 ff.:



Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG inhaltlich neugestaltet2, namlich dahingehend, dass § 9 ArbEG dem
Arbeitnehmer anstelle des Rechts auf das Patent eine dem Umfang seines zur Entstehung
der Erfindung geleisteten Beitrags entsprechende Beteiligung (Anteilsfaktor) an den dem
Arbeitgeber erfindungsbedingt zuflieBenden wirtschaftlichen Vorteilen (Erfindungswert)

zugesteht.

Daraus folgt zwingend, dass der Erfindungswert nicht Gber die Vermogensposition hin-
ausgehen kann, die der Arbeitnehmer tatsachlich verloren hat und die lediglich im Recht
auf das Patent bestand. Ein Recht auf ein Patent hat jedoch keinen eigenstandigen imma-
nenten monetdaren Wert. Denn zunachst stellt es lediglich eine mit Kosten verbundene
Wette auf die Zukunft dar, mit der der Patentanmelder auf einen moglichen zukiinftigen
monetdren Nutzen des patentrechtlichen Verbietungsrechts setzt. Daher kann ein vergu-
tungspflichtiger Erfindungswert erst dann bestehen, wenn der Arbeitgeber eine tatsach-
liche Bereicherung erfahren hat, die mit dem erhaltenen rechtlichen Monopolschutz kor-

reliert.

Das ist dem Grunde nach nur dann der Fall, wenn der Arbeitgeber die nach § 7 ArbEG
erhaltene Schutzrechtsposition auch tatsachlich benutzt3, hauptsachlich in Form von Li-
zenzierung, Verkauf oder Eigennutzung, wobei die Hohe des Erfindungswerts davon ab-
hangt, welche Vorteile dem Arbeitgeber durch die jeweilige Nutzung des rechtlichen Mo-

nopolschutzes tatsachlich zuflieRen.

Bezahlt ein Dritter fur die erfindungsgemafe Schutzrechtsposition Lizenzgebihren an den
Arbeitgeber, so zeigen diese, was der Lizenznehmer im Hinblick auf die konkreten Ge-

samtumstande der Lizenzierung bereit war, fiir die Nutzung des rechtlichen Monopol-

(1) infolge des Erstarkens der Arbeitnehmerschaft ab 1900 erster arbeitnehmererfinderfreundlicher, letztlich nicht umge-
setzter Gesetzentwurf von 1913; (2) infolge der wirtschaftlichen Notlage nach dem 1. Weltkrieg ab 1920 Vereinbarung des
Rechts auf Erfinderbenennung und eines Vergiitungsanspruchs in Tarifvertragen;

(3) in Folge des 2. Weltkriegs Aufnahme des Vergtitungsanspruchs in die Verordnung von 1943 zur Steigerung der erfinderi-
schen Beitrage der Arbeitnehmer fir die Wirtschaft, insbesondere flr die Ristungsindustrie;

(4) vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Aufbauphase in den 1950iger Jahren besteht bei der Beratung des Gesetzes
Uiber Arbeitnehmererfindungen Einigkeit, dass nicht mehr hinter die aus der jahrzehntelangen historischen Entwicklung
resultierenden arbeitnehmerfreundlichen Regelungen der Vergangenheit zuriickgegangen werden soll.

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

3 vgl.Gesetzesbegriindung, abgedruckt im Blatt fur PMZ 1957 S. 218 ff., S. 233



schutzes zu bezahlen, weshalb sich aus diesen nach Abzug von Kosten und des Unterneh-
mergewinnanteils ein entsprechender Erfindungswert ergibt4. Gleiches gilt fir einen Ver-

kauf der Schutzrechtsposition>.

Benutzt das Unternehmen die infolge des arbeitnehmererfinderrechtlichen Rechteliber-
gangs erhaltene Schutzrechtsposition selbst, erhalt es anders als bei einer Lizenzierung
oder einem Verkauf keine direkt dem Monopolschutz zuordenbaren Zahlungen. Da es bei
der Eigennutzung durch die Schutzrechtsposition aber vor der Nachahmung durch Wett-
bewerber rechtlich geschiitzt wird, flieBen dem Unternehmen insoweit geldwerte Vor-
teile zu, als unabhdngige Marktteilnehmer fiir die Befreiung vom aus dem Patentschutz
resultierenden Verbietungsrecht in frei ausgehandelten Lizenzvertragen Zahlungen ver-

einbart hatten®.

Bei langer Aufrechterhaltung eines nicht in Produkten oder Lizenzvertragen verwerteten
Patents im Portfolio kann (iberdies eine geldwerte Benutzung als Vorratspatent in Be-

tracht kommen.

2. Anteilsfaktor und Miterfinderanteil

An dem Erfindungswert ist der Erfinder im Umfang seines jeweiligen Miterfinderanteils

und seines personlichen Anteilsfaktors zu beteiligen.

Nach § 9 Abs. 2 ArbEG sind ,,die Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb so-
wie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung” fur die Bemes-

sung der Verglitung maligeblich.

o”

Damit hat der Gesetzgeber klargestellt, dass die aus der , wirtschaftlichen Verwertbarkeit
der Erfindung resultierenden Monopolvorteile des Arbeitgebers, die auf den schopferi-
schen Beitrag des Arbeitnehmers zur Erfindung (Miterfinderanteil) zurlckgehen, zwi-
schen Arbeitnehmer und Arbeitgeber aufzuteilen sind, weil es der bei einem Unterneh-
men beschaftigte Erfinder dank seines Arbeitsumfelds regelmaRig deutlich leichter als ein
aulRenstehender, freier Erfinder hat, patentfahige und am Markt verwertbare neue tech-

nische Losungen zu entwickeln. Das Gesetz tragt damit der Tatsache Rechnung, dass das

4 vgl. Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 20.04.2021 — Arb.Erf. 67/18, abrufbar Gber www.dpma.de

5 vgl. OLG Karlsruhe vom 13.10.2021 — Az.: 6 U 130/19; Einigungsvorschlage der Schiedsstelle vom 06.06.2019 — Arb.Erf.
02/18 und vom 11.12.2018 — Arb.Erf. 30/17, abrufbar tiber www.dpma.de

6 BGH vom 06.03.2012 — Az.: X ZR 104/09 — antimykotischer Nagellack |



Arbeitsumfeld und die damit verbundenen, dem Entstehen von Erfindungen zutraglichen
Rahmenbedingungen vom Unternehmen geschaffen und finanziert wurden und werden,
weshalb das Unternehmen einen groRBen und erfahrungsgemal in der Regel auch den
weit iberwiegenden Anteil daran hat, dass es zu Erfindungen kommt. Aus diesem Grund
soll dem Unternehmen auch der auf diesen Anteil entfallende Teil des Erfindungswerts

verbleiben.

Der Anteilsfaktor des Arbeitnehmers grenzt dementsprechend seine Vermdgensrechte

gegen die Vermogensrechte des Arbeitgebers ab.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers an dem auf seinen Miterfinderanteil zuriickgehen-
den Erfindungswert wird in Prozentwerten ausgedriickt. Er hangt davon ab, welche un-
ternehmensbezogenen Vorteile der Arbeitnehmer gegeniiber einem auRenstehenden Er-
finder bei der Entstehung der Erfindung hatte und in welchem MaRe das Zustandekom-
men der Erfindung deshalb dem Unternehmen zuzurechnen ist, und wird ermittelt, indem
diese Fragestellung gemaR den RL Nr. 30— 367 aus den Perspektiven ,Stellung der Auf-
gabe” (Wertzahl ,,a“), ,Losung der Aufgabe” (Wertzahl ,b“) und ,,Stellung des Arbeitneh-
mers im Betrieb” (Wertzahl ,,c“) mit Wertzahlen bewertet wird. Die dabei erreichte Ge-
samtpunktzahl (,,a“+,b“+,c”) gibt nach der Konkordanztabelle der RL Nr. 37 den auf den

Arbeitnehmer entfallenden Anteil am Erfindungswert prozentual wieder.

Mit dieser Betrachtung versuchen die Vergitungsrichtlinien, die konkreten Bedingungen
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 aullenstehender Erfinder unterlegen ware.

Deshalb konnen 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, regelmaRig nur sinn-, aber nicht wortgemal angewandt werden, um ih-
rem Zweck als sachdienliche Erkenntnisquelle bei der Klarung der Frage gerecht zu wer-
den, wie sich die Beitrage zum Zustandekommen der Erfindung auf das Unternehmen und

den Erfinder verteilen.

7 Vom Bundesminister fiir Arbeit und Sozialordnung nach § 11 ArbEG erlassene Richtlinien fir die Verglitung von Arbeit-
nehmererfindungen im privaten Dienst vom 20.Juli 1959, gedndert durch die Richtlinie vom 1. September 1983



Entscheidend ist daher, wie sich die tatsdchlichen Umstande der Erfindungsentstehung
im Hinblick auf den in § 9 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck kommenden gesetzlichen Sinn des
Anteilsfaktors darstellen und nicht, ob das Festhalten am bloRen Wortlaut einzelner For-
mulierungen der Vergltungsrichtlinien zu einem interessengeleiteten Wunschergebnis

fahrt.

Davon ausgehend bewertet die Wertzahl ,a“ die Impulse, durch die der Arbeitnehmer

veranlasst worden ist, erfinderische Uberlegungen anzustellen.

Entspringen diese Impulse einer betrieblichen Initiative, liegt eine betriebliche Aufgaben-
stellung im Sinne der Gruppen 1 und 2 der RL Nr. 31 vor, wobei dann der Regelfall die
Gruppe 2 ist, wahrend die Gruppe 1 nur seltenen Ausnahmefadllen vorbehalten ist, wel-

chen eine atypische Erfindungsgeschichte zu Grunde liegt.

Rihren die Impulse, die zu erfinderischen Uberlegungen gefiihrt haben, nicht von einer
betrieblichen Initiative her, so ist keine betriebliche Aufgabenstellung gegeben. Dann sind
die Gruppen 3 —6 der RL Nr. 31 einschlagig, wobei sich regelmaRig die Gruppe 3 oder die

Gruppe 4 als zutreffend erweist.

Die genaue Zuordnung zur jeweiligen Gruppe entscheidet sich somit an der Frage, ob und
in welchem Umfang betriebliche Einflisse den Arbeitnehmer an die erfindungsgemaRe

Aufgabenstellung herangefihrt haben.

Beschaftigt ein Unternehmen Mitarbeiter, bei denen die Suche nach Lésungen zur Leis-
tungspflicht gemaR § 611a BGB zahlt, so hat das Unternehmen grundsatzlich bereits mit
dem Personaleinsatz eine betriebliche Initiative zur Lésung von betrieblich relevanten
technischen Problemen ergriffen und damit einen mafRgeblichen Impuls gesetzt. Ein kon-
kreter an den betreffenden Arbeitnehmer gerichteter Auftrag zur Losung eines bestimm-
ten Problems durch das Unternehmen in Austibung des arbeitsrechtlichen Direktions-
rechts nach § 106 GewO ist dann nicht mehr zwingende Voraussetzung fiir die Annahme
einer betrieblichen Aufgabenstellung. Vielmehr reicht dann die Bandbreite der Fallkons-

tellationen, die im Bereich einer betrieblichen Aufgabenstellung liegen, deutlich weiter.

Ausreichend fir eine betriebliche Aufgabenstellung ist dann bereits, ob dem Erfinder eine

Problemstellung in einer Art und Weise bekannt geworden ist, die letztlich dem Unter-



nehmen zuzurechnen ist. Denn ein solcher Arbeitnehmer ist schon nach § 241 BGB ver-
pflichtet, seine erfinderischen Uberlegungen dem Arbeitgeber mitzuteilen, wenn diese
von einer ihm betrieblich bekannt gewordenen Problemstellung herriihren. Deshalb liegt
in solchen Fallen stets ein bereits auf den Personaleinsatz zuriickgehender betrieblicher
Impuls vor, erfinderische Uberlegungen anzustoRen, der ebenso wie ein konkreter Auf-
trag die Wertzahl ,,a=2“ rechtfertigt, selbst wenn der Arbeitnehmer betriebliche Wider-

stande Gberwinden musste.

Es ist dabei auch nicht erforderlich, dass das Problem im Rahmen der aktuell konkret in-
dividuell zugewiesenen Aufgabe zu I6sen war. Denn das ware bereits eine Auftragsertei-
lung in Ausiibung des arbeitsrechtlichen Direktionsrechts nach § 106 GewO. Dementspre-
chend kann die Kenntnis von Problemstellungen aus der gesamten Unternehmenssphare

stammen und trotzdem eine betriebliche Aufgabenstellung begriinden.

Die Antragsteller waren zum Zeitpunkt der streitgegenstandlichen Erfindungen unstreitig
im Entwicklungsbereich eingesetzt und Uberdies auch am selben Forschungs- und Ent-
wicklungsstandort. Es ist daher undenkbar, dass sie die Kenntnis von den erfindungsge-

maRen Problemstellungen nicht unternehmensbezogen erlangt haben.
Somit kommt vorliegend keine héhere Wertzahl als ,,a=2“ in Betracht.
Fiir die Wertzahl ,b“ gilt Folgendes:

Die Wertzahl ,b“ betrachtet die Losung der Aufgabe und berticksichtigt, inwieweit beruf-
lich gelaufige Uberlegungen, betriebliche Kenntnisse und vom Betrieb gestellte Hilfsmittel

und Personal zur Losung gefiihrt haben.

(1) Die Losung der Aufgabe wird dann mit Hilfe der berufsgeldufigen Uberlegungen ge-
funden, wenn sich der Erfinder im Hinblick auf seinen schépferischen Beitrag zu der
Erfindung im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die ihm durch Aus-
bildung, Weiterbildung und/oder berufliche Praxis vermittelt worden sind und die

er fur seine berufliche Tatigkeit haben muss.

(2) Hinsichtlich der Losung der Aufgabe auf Grundlage betrieblicher Arbeiten und
Kenntnisse ist maRRgeblich, ob der Arbeitnehmer dank seiner Betriebszugehdorigkeit
Zugang zu Erkenntnissen hatte, die ein freier Erfinder nicht hat und die ihm das Auf-

finden der Losung einfacher gemacht haben, und seien es nur die Erkenntnis, wie



es nicht, zu aufwandig oder zu teuer geht, oder die Erkenntnis Gber Weiterentwick-
lungsbedarf. Das Teilmerkmal ist zumeist erfillt. Denn die Einblicke in den innerbe-
trieblichen Stand, die Arbeitnehmererfinder regelmaRig haben, hat ein freier Erfin-

der als maRgeblicher VergleichsmaRstab grundsatzlich nicht.
Vorliegend ist dementsprechend auch unstreitig, dass beide Teilmerkmale erfullt sind.

(3) An der Unterstlitzung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es dann, wenn die malRgeben-
den 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 des Erfinders entstanden ist, sich als solche ohne weiteres
schriftlich niederlegen lie und auch in einer Erfindungsmeldung niedergelegt wurde
und damit im patentrechtlichen Sinne ausnahmsweise bereits fertig war8: Bei der Nut-
zung von Werkstatten, Laboren, Testzentren 0.4. oder personellen Ressourcen scheidet
eine solche Gedankenerfindung daher stets aus, sollte eine solche Nutzung nicht aus-

schlieBRlich der Betriebsreifmachung der bereits fertigen Erfindung gedient haben.

Die Antragsteller haben unstreitig die von der Antragsgegnerin eingerichtete (...)werkstatt in
Anspruch genommen. Sie sind dennoch der Auffassung, die Unterstiitzung mit technischen
Hilfsmitteln sei nicht oder zumindest nicht vollstandig gegeben gewesen, weil fiir die Umset-
zung der Erfindung die Einbindung eines (...)herstellers und eines (...)herstellers erforderlich
gewesen sei. Das ist jedoch irrelevant, da dies nicht die Erfindungsentstehung, sondern le-
diglich die Betriebsreifmachung betrifft. Die Inanspruchnahme der eigenen (...)werkstatt bei
der Erfindungsentstehung rechtfertigt indes bereits die Annahme, dass auch das dritte Teil-

merkmal erfillt ist.
Somit betragt die Wertzahl ,b=1“.

Die Wertzahl ,,c” ergibt sich aus den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Be-
trieb. Nach RL Nr. 33 hangt die Wertzahl ,c“ davon ab, welche berechtigten Leistungserwar-
tungen der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer haben darf. Entscheidend dafiir sind die Stel-
lung des Arbeitnehmers im Betrieb und seine nicht notwendigerweise durch Ausbildung,
sondern gegebenenfalls auch praktisch durch Erfahrung erworbene Vorbildung zum Zeit-
punkt der Erfindung. Hierbei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im Verhaltnis zum

Anteil des Arbeitgebers verringert, je grofRer - bezogen auf den Erfindungsgegenstand - der

8 OLG Dusseldorf vom 9.10.2014, Az.: 1-2 U 15/13, 2 U 15/13



durch die Stellung ermdglichte Einblick in die Entwicklung im Unternehmen ist. MalRRgeblich

ist also nicht eine formale Zuordnung, sondern eine Bewertung der unternehmensbezoge-

nen internen und externen Vernetzung und der damit verbundenen funktionsbezogenen In-

formationszufliisse und der Moglichkeit, diese aufgrund der eigenen Befdhigung, fir deren

Einbringung das Unternehmen das Arbeitsentgelt bezahlt, nutzbringend verarbeiten zu kén-

nen.

Die beteiligten sind sich Uber die Wertzahl ,,c“ einig: (...) ,,c=4“, (...) ,,c=4“, (...) ,,c=6".

Aus Gesamtpunktwerten von 7 bzw. 9 ergeben sich nach der Konkordanztabelle der

RL Nr. 37 folgende Anteilsfaktoren, mit denen die Antragsteller an dem auf ihre Miterfinder-

anteile entfallenden Erfindungswert zu beteiligen sind:

(..):13%
(..):13%

(..):18 %

Erfindungswert der Eigennutzung

Aus einer Eigennutzung resultiert dann ein Erfindungswert, wenn der Arbeitgeber fiir
diese Eigennutzung einen Lizenzvertrag hatte abschlieBen missen, unterstellt ein Dritter

und nicht der Arbeitnehmer hatte die Erfindung gemacht.

Folglich offenbart sich der objektive Wert der rechtméaRigen eigenen Nutzung der Erfin-
dung flir den Arbeitgeber aus der fiktiven Nachbildung eines solchen Lizenzvertrags, wo-
bei eine Nachbildung mit Absolutheitsanspruch nicht moglich ist, da es in der Natur der
Sache liegt, dass hinsichtlich der der dabei maRgeblichen Faktoren Wertungsspielrdaume
bestehen, zumal die tatsachliche Ausgestaltung eines realen Lizenzvertrags im konkreten
Einzelfall schlussendlich der Vertragsfreiheit des Patentinhabers und des an einer Lizenz-

nahme interessierten Marktteilnehmers unterliegt.

Soweit Produkte patentgeschiitzt hergestellt werden, werden nach den Erfahrungen der
Schiedsstelle unter Marktteilnehmern jedoch nahezu ausschliefllich umsatzbasierte Li-
zenzvertrage abgeschlossen, die regelmalig als Bezugsgrolle einen von den Vertragspar-

teien als erfindungsgemal’ angesehenen Nettoumsatz ab Werk zu Grunde legen, welcher
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mit einem marktublichen, bei hohen Umsatzen regelmaRig auch gestaffelten Lizenzsatz

multipliziert wird®.

Weichen Lizenzvertragsparteien insbesondere aus Grinden der Praktikabilitdt bei einem
der beiden Faktoren Bezugsgrofie oder Lizenzsatz von dieser Systematik ab, gleichen sie

das dementsprechend bei dem jeweils anderen Faktor wieder aus.

Dieser Erkenntnis folgend bilden sowohl die Schiedsstelle wie auch die obergerichtliche
Rechtsprechung zur Abschatzung des Erfindungswerts im Arbeitnehmererfindungs-
recht10 Lizenzvertrage fiktiv in dieser Art mit dem Ziel nach, aus der Perspektive des Ar-
beitgebers den objektiven Wert der geldwerten Vorteile seiner eigenen Nutzung und da-
mit die durch den rechtlichen Monopolschutz tatsachlich erfolgte Bereicherung zu quan-
tifizieren, was nur dann sachgerecht gelingen kann, wenn man dabei ein Szenario zu
Grunde legt, in dem der Lizenzvertrag von beiden Seiten frei verhandelt werden kann,
ohne einer Drucksituation ausgeliefert zu sein. Das mutmaRliche Ergebnis einer solchen
Verhandlung gibt deshalb bei einer Eigennutzung einer Diensterfindung den Vermogens-
wert wieder, an dem der Arbeitnehmer infolge der Inanspruchnahme der Diensterfindung
durch den Arbeitgeber im Rahmen des Anteilsfaktors und des Miterfinderanteils beteiligt

werden soll.

Welchen Umsatz potentielle Lizenzvertragsparteien ausgehend vom tatsachlich verein-

nahmten Nettoproduktumsatz ab Werk konkret als Bezugsgrof3e in einem solchen Lizenz-
vertrag vereinbaren wirden, hangt mafgeblich davon ab, welche Bedeutung sie der mo-
nopolgeschitzten technischen Lehre fiir das am Markt gehandelte Produkt zumessen und
in welcher GroRenordnung sie deshalb Produktumséatze zum Gegenstand eines Lizenzver-
trags machen wirden.

Bei der Klarung dieser Frage stellen Lizenzvertragsparteien erfahrungsgemaR darauf ab,
inwieweit das am Markt gehandelte Produkt durch die patentgeschiitzte Technik wesent-
lich gepragt wird bzw. inwieweit es in seinen Funktionen von der patentgeschitzten tech-
nischen Lehre wesentlich beeinflusst wird, wozu sie den Patentschutz ausgehend von der
Reichweite der Patentanspriiche unter Berlcksichtigung aller Umstdnde des Einzelfalls

wirdigen.11

9 BGH vom 17.11.2009 — Az.: X ZR 137/07 — Turinnenverstarkung
10 BGH vom 06.03.2012 - X ZR 104/09 — antimykotischer Nagellack
11 vgl. BGH vom 17.11.2009 — Az.: X ZR 137/07 — Tirinnenverstarkung



11

Denn die Reichweite des Monopolschutzes bestimmt die Reichweite des Verbietungs-
rechts des Patentinhabers aus § 9 PatG. Der an einer Lizenznahme Interessierte wird des-
halb nur insoweit bereit sein, eine Lizenzgeblihr zu bezahlen, als er durch die rechtliche
Reichweite des Patents an der Losung eines technischen Problems gehindert wird.

Kann dem potentiellen Lizenznehmer im konkreten Fall die Herstellung und der Vertrieb
eines Produkts vom Patentinhaber nicht vollstandig untersagt werden, weil es teilweise
nicht unter den Schutzumfang des Patents fallt, wird dieser daher in der Regel auch nicht
bereit sein, auch fiir den nicht von dem verhandlungsgegenstandlichen Patent geschiitz-
ten Anteil am Umsatz eine Lizenzgebiihr zu entrichten und der potentielle Lizenzgeber
wird das zumindest in von Drucksituationen unbelasteten Verhandlungssituationen, an
welchen sich der arbeitnehmererfinderrechtliche Erfindungswert stets orientiert, auch
nicht durchsetzen kénnen.

Hinsichtlich der BezugsgroRe soll vorliegend unstreitig auf Umséatze mit I(...)teilen abge-
stellt werden, die aus einer Zusammenstellung aus (...)profil, (...) und Tragern bestehen.
Die Antragsgegnerin hat hierzu mit der (...) einen Gesamtumsatz fiir die Jahre 2012 - 2021

von (...) € und eine Hochrechnung fiir die Jahre 2022 — 2026 von (...) € beauskunftet.

Welchen, bei hohen Umsadtzen regelmaRig auch gestaffelten, marktiiblichen Lizenzsatz
potentielle Lizenzvertragsparteien vereinbaren wiirden, hdngt von den allgemeinen wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen des Marktes ab, auf dem das erfindungsgemaRe Pro-
dukt vertrieben werden soll, da im Widerspruch zu den typischen Kalkulationsspielrdu-
men des jeweiligen Produktmarkts stehende Lizenzkosten einer sinnvollen wirtschaftliche
Betatigung im Wege stehen wiirden.

Hinsichtlich der Hohe des Lizenzsatzes haben die Antragsteller zunachst einen Komplexli-
zenzsatz von 3 %, gefordert. Zuletzt haben sie einen Komplexlizenzsatz von 2 % bean-
sprucht.

Damit werden die Antragsteller jedoch nicht durchdringen kénnen.

Hinsichtlich der Hohe des Lizenzsatzes sind ausgehend von der vereinbarten BezugsgroRe
die Uberlegungen potentieller Lizenzvertragsparteien objektiv nachzubilden, die unter
vernlinftigen Kaufleuten konsensfahig gewesen waren und so mit einer hohen Wahr-
scheinlichkeit zum Abschluss eines Lizenzvertrags gefiihrt hatten.

Als Erkenntnisquellen kommen hierbei grundsatzlich
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e die Vergutungsrichtlinien12,
e Lizenzsatze aus bekannten konkret abgeschlossenen Lizenzvertragen,
e in der Literatur belegte Lizenzsatze und

e die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf dem vom Unternehmen mit dem

streitgegenstandlichen Patent bedienten Produktmarkt

in Betracht. Das daraus abgeleitete Ergebnis muss der Realitdt standhalten kdnnen, wes-
halb auf die Quelle oder die Quellen abzustellen ist, die sich im konkreten Fall als am be-
lastbarsten erweisen.

Den fachkundigen Vertretern der Beteiligten wird bekannt sein, dass die nach RL Nr. 1
unverbindlichen Hinweise in RL Nr. 10 zur Hohe von Lizenzsatzen liberwiegend realitats-
fern und somit weitgehend unbrauchbar sind, da der Richtliniengeber bei Erlass der Ver-
gltungsrichtlinien im Jahr 1959 ohne Riicksicht auf die zwischenzeitlich am Markt tat-
sachlich realisierbaren Margen letztlich einfach nur den vom Reichsgericht13 vor (iber 100
Jahren aufgestellten allgemeinen Patentlizenzrahmen von 1 % - 10 % grob unterteilt hatte
und das bis heute nicht unter Berlicksichtigung der tatsachlichen wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen auf den verschiedenen Produktmarkten korrigiert hat. Schiedsstelle
und Rechtsprechung stimmen deshalb in standiger Entscheidungspraxis darin Uberein,
dass bei der fiktiven Nachbildung eines die Marktgegebenheiten im Einzelfall sachgerecht
abbildenden Lizenzvertrags nicht auf die in RL Nr. 10 genannten Beispielslizenzsatze ab-
gestellt werden kann.

Stattdessen ist bei der fiktiven Festlegung der Hohe des Lizenzsatzes zu beriicksichtigen,
dass Lizenzvertragsparteien keine unbegrenzten Spielrdume bei der Frage haben, was sie
fordern oder akzeptieren kdnnen, da ihnen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des
jeweiligen Marktes, auf dem sie sich wirtschaftlich betatigen, konkrete Grenzen setzen.
Denn Lizenzsatze sind eine von sehr vielen Kostenpositionen, die bei der Kalkulation einer
auf Gewinnerzielung ausgerichteten wirtschaftlichen Tatigkeit berlicksichtigt werden
miussen. Fir die Frage, welche Bandbreite im konkreten Fall fiir die Hohe des Lizenzsatzes

in Betracht kommt (Lizenzsatzrahmen), ist daher entscheidend, in welchem Produktmarkt

12 vom Bundesminister fir Arbeit und Sozialordnung nach § 11 ArbEG erlassene Richtlinien fiir die Verglitung von Arbeit-
nehmererfindungen im privaten Dienst vom 20.Juli 1959, gedndert durch die Richtlinie vom 1. September 1983
13 RGvom 20.03.1918, RGZ 92, 329, 331
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das Unternehmen mit dem erfindungsgemaRen Produkt aktiv ist. Denn die typischen Kal-
kulationsspielraume auf dem jeweiligen Produktmarkt spiegeln sich auch in den in diesem
Produktmarkt tblichen Lizenzgebihren wider.

Die Antragsgegnerin liefert Verbundteile zur (...) von Kraftfahrzeug(...) an Automobilher-
steller. Deshalb ist hinsichtlich des Lizenzsatzes auf Erfahrungswerte aus dem Automobil-
zuliefermarkt zuriickzugreifen.

Die beste Erkenntnisquelle ware gegebenenfalls ein von der Antragsgegnerin auf diesem
Markt fiir vergleichbare Produkte unter normalen Wettbewerbsbedingungen frei verhan-
delter Lizenzvertrag; ein solcher liegt aber nicht vor.

Jedoch hat die Schiedsstelle in verschiedenen Schiedsstellenverfahren wiederholt kon-
krete Einblicke dahingehend erlangt, wie kostensensibel im Automobilzuliefermarkt kal-
kuliert werden muss, weil die Preissetzungsmacht beschrankt ist. Diese Erkenntnisse kor-
relieren mit der verschiedentlich in Schiedsstellenverfahren eréffneten Moglichkeiten der
Einsicht in real abgeschlossene Lizenzvertragel4.

Davon ausgehend liegt die Lizenzsatzobergrenze im Automobilbereich wohl bei 2 %. Diese
ist aber regelmaRig der Lizenzierung von Baugruppen vorbehalten, die einen wertvollen
Komplex aus verschiedenen patentgeschitzten technischen Lehren enthalten. Ist das
nicht der Fall, liegt die Obergrenze dementsprechend erfahrungsgemal regelmaRig eher
bei 1 % und (haufig deutlich) darunter.1>

Im Hinblick auf die Patentanspriiche der streitgegenstandlichen Schutzrechtspositionen
und die hier zu Grunde gelegte BezugsgroRe geht es vorliegend ganz offensichtlich nicht
darum, den Erfindungswert grundverschiedener unterschiedliche Funktionskreise 16sen-
der patentgeschiitzter technischer Lehren in einer komplexen Baugruppe zu bewerten,
wie dies beispielsweise bei der Steuerung eines Doppelkupplungsgetriebes oder bei einer
Scheinwerfereinheit der Fall ist. Schon deshalb kann vorliegend nicht die Lizenzsatzober-
grenze sachgerecht sein. Dazu kommt, dass in der angesetzten BezugsgrolRe in erhebli-
chem Umfang sehr teure, aber erfindungsneutrale Materialien enthalten sind, was bei der
Wechselwirkung von BezugsgrofRe und Lizenzsatzhdhe zu Lasten des Lizenzsatzes zu be-

ricksichtigen ist.

14 z.B. Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 15.11.2017 — Arb.Erf. 30/16, abrufbar Gber www.dpma.de: Staffel ein-
schlieBende Komplexlizenzsatze von 0,25 % bis 0,75 %
15 vgl. Beispiele in Hellebrand/Rabe, Lizenzsatze fiir technische Erfindungen, 6. Auflage, z.B. S. 692 oder S. 312
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Hinsichtlich der Staffel haben die Antragsteller vortragen lassen, sie wiirden sich dagegen

verwehren, dass die Abstaffelung auf Basis des aufsummierten Gesamtumsatzes (iber alle
Fahrzeugtypen erfolge. Vielmehr sei fiir jeden Fahrzeugtyp gesondert zu staffeln. Uber-
dies sei es angezeigt, wie in einem anderen Verfahren von der Schiedsstelle vorgeschla-
gen, nach Euro-Werten zu staffeln.

Dieses Ansinnen der Antragsteller ist jedoch nicht system- und sachgerecht.

Denn der Anwendung der Staffel liegt die Logik zu Grunde , dass ein Lizenzgeber seine
Erfindung zum Zwecke einer moglichst groRen Gewinnerzielung vorrangig an ein Unter-
nehmen wie die Antragsgegnerin lizenziert, das aufgrund seiner Position, seiner Moglich-
keiten und Erfahrungen am Markt und seiner vielfdltigen Kundenbeziehungen hohe bis
sehr hohe Gesamtumsétze erzielen kann, dann aber im Lizenzvertrag auch einer Absen-
kung (Abstaffelung) des Lizenzsatzes ab regelmaRig Uber die Laufzeit kumulierten Gesam-
tumsatzgrenzen zustimmt, da er so voraussichtlich trotzdem hohere Lizenzeinnahmen er-
zielt, als wenn er seine Erfindung an ein Unternehmen ohne hohes Umsatzpotential lizen-
zieren wiirde und im Gegenzug keine Abstaffelung des Lizenzsatzes in Kauf nehmen
miusste. Aus Grinden der Praktikabilitat wird dabei haufig der Umsatz abgestaffelt, was
praktikabler ist und rechnerisch zum selben Ergebnis fihrt.

Dementsprechend ist es standige, von den Gerichten gebilligte16 Schiedsstellenpraxis, bei
der Nachbildung von Lizenzvertragen anzunehmen, dass verniinftige Lizenzvertragspar-
teien bei zu erwartenden hohen Umséatzenl’ eine Abstaffelung des Lizenzsatzes verein-
baren, wenn neben der erfindungsgemaRen technischen Lehre weitere unternehmens-
bezogene Umsatztreiber vorhanden sind (Kausalitdtsverschiebung). Denn solche nicht zu
berlicksichtigen, hielle, die streitgegenstandliche Erfindung in hohem Malie an einem
Umsatz zu beteiligen, fir den sie nicht alleine kausal war.

Das wird durch die Berticksichtigung der Abstaffelung sachgerecht vermieden, die letzt-
lich der Tatsache Rechnung tragt, dass sich die Antragsgegnerin bekanntermafien auf-
grund von Qualitat, Service und guten Kundenbeziehungen eine hervorragende Markt-
stellung erarbeitet hat.

Hinsichtlich der genauen Ausgestaltung der Staffel sieht die RL Nr. 11 einheitliche Um-

satzgrenzen mit genau definierten Absenkungsschritten vor, die erfahrungsgemal} zwar

16 OLG Dusseldorf vom 20.12.2012 — Az.: 1-2 U 139/10, 2 U 139/10 — Stahlbetontunnel
17 OLG Dusseldorf vom 9.10.2014 — Az.: -2 U 15/13
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nicht 1:1 jedweder in realen Lizenzvertragen vorzufindenden Staffel entsprechen kénnen.
Da es anders als zur Hohe von Lizenzsatzen zur Frage der konkreten Staffel aber keine
verallgemeinerungsfahigen Erkenntnisse aus der industriellen Lizenzvertragspraxis oder
der Rechtsprechung gibt, die man anstelle der Lizenzsatzstaffel der RL Nr. 11 als tatsach-
lich wiederkehrendes Muster bei der fiktiven Nachbildung von Lizenzvertragen anwenden
konnte, greift die Schiedsstelle regelmaRig auf die Abstaffelungstabelle der RL Nr. 11 zu-
ruck.

Daher ist im vorliegenden Fall, der eine Nutzungsaufnahme weit in der Vergangenheit

betrifft, nach dem folgenden Muster zu staffeln:

Abstaffelung aktuell umgerechnet in Euro

libersteigende
Staffelgrenze in DM Staffelgrenzen in EUR| (libersteigender Betrag Faktor abgestaffelte abgestaffelter.

Umsitze Umsatz Ergebnis
bis 3.000.000,00 DEM 1.533.875,64 € 100% 1.533.875,64 € 1.533.875,64 €
bis 5.000.000,00 DEM 2.556.459,41 € 90% 920.325,39€ 2.454.201,03 €
bis 10.000.000,00 DEM 5.112.918,81 € 80% 2.045.167,52 € 4.499.368,55 €
bis 20.000.000,00 DEM 10.225.837,62 € 70% 3.579.043,17 € 8.078.411,72 €
bis 30.000.000,00 DEM 15.338.756,44 € 60% 3.067.751,29 € 11.146.163,01 €
bis 40.000.000,00 DEM 20.451.675,25 € 50% 2.556.459,41 € 13.702.622,42 €
bis 50.000.000,00 DEM 25.564.594,06 € 40% 2.045.167,52 € 15.747.789,94 €
bis 60.000.000,00 DEM 30.677.512,87 € 35% 1.789.521,58 € 17.537.311,53 €
bis 80.000.000,00 DEM 40.903.350,50 € 30% 3.067.751,29€ 20.605.062,81 €
bis 100.000.000,00 DEM 51.129.188,12 € 25% 2.556.459,41 € 23.161.522,22 €
ab 100.000.000,00 DEM 51.129.188,12 € 20%

Zwar hatte sich die Schiedsstelle in ihrer jlingsten Praxis18 fur eine Anpassung der Staffel-
tabelle ausgesprochen, dies aber nur fiir schwerpunktmaRig in die Zukunft gerichtete Ver-
gutungsfalle empfohlen. Im vorliegenden Fall sind aber sehr alte Diensterfindungen mit
einer Nutzungsaufnahme bereits im Jahr 2012 Verfahrensgegenstand, weshalb es bei der
Staffel aus der RL Nr. 11 verbleiben muss und erfindungsgemale Umsatze kumuliert (iber

alle Fahrzeugtypen und die gesamte Nutzungsdauer nach RL Nr. 11 abzustaffeln sind.

Ist noch kein Patent erteilt, ist bei der Ermittlung des Erfindungswerts zu bericksichtigen,
dass niemand fiir noch nicht bestandskraftig erteilte Patente die volle Lizenzgebihr be-
zahlt.19 Der Schiedsstelle sind dementsprechend Lizenzvertrage bekannt geworden, die
fiir den Fall der Nichterteilung eine Rickzahlungsverpflichtung von Lizenzgebiihren vor-
sahen. Bei der Vergltung nach dem Gesetz Uiber Arbeitnehmererfindungen wird dieser
Tatsache dadurch Rechnung getragen, dass zunachst ein Risikoabschlag auf den Erfin-

dungswert erhoben wird, der sodann bei bestandskraftiger Patenterteilung durch einen

18 Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 05.07.2022 — Arb.Erf 64/20, abrufbar tiber www.dpma.de
19 vgl. LG Miinchen | vom 14.03.2008 — Az.: 14HK O 8038/06
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entsprechenden Nachzahlungsanspruch des Arbeitnehmers kompensiert wird. Erfolgt
hingegen keine bestandskraftige Patenterteilung muss der Arbeitnehmer die schon erhal-
tene, um den Risikoabschlag verminderte Vergiitung aus Griinden der Rechtssicherheit
nicht zuriickzahlen. Ausgehend von der Erkenntnis, dass weniger als die Halfte der ange-
meldeten Patente erteilt werden29, wird aus Griinden der Praktikabilitat regelmaRig ein
Risikoabschlag von 50 % auf den Erfindungswert angesetzt.

Die Antragsteller haben diesbezliglich ausfiihren lassen, dass es nicht zuldssig sei, dass ein
Unternehmen einerseits fir sich die von § 44 Abs. 2 S. 1 PatG eingerdumte Moglichkeit,
einen Priifungsantrag erst kurz vor Ablauf von sieben Jahren zu stellen, in Anspruch nimmt
und andererseits die Verglitung des Arbeitnehmererfinders dann unter Beriicksichtigung
des Risikoabschlags berechnet, weil es dem Erfinder dadurch seine Vergltung vorent-
halte.

Diese Argumentation ist jedoch abwegig.

Denn zum einen ist das Unternehmen infolge der Uberleitung der Rechte an der Erfindung
nach § 7 ArbEG Eigentlimer dieser Rechte geworden, weshalb es ausschlieRlich in der vom
Grundgesetz geschitzten unternehmerischen Entscheidungsfreiheit (Art.2 Abs. 1,12,
Art. 14 GG) liegt, wann es Priifungsantrag stellt, die auch nicht durch § 13 ArbEG einge-
schrankt wird. Denn § 13 Abs. 1 ArbEG verpflichtet zwar zur unverziglichen Anmeldung,
nicht aber zur unverziglichen Stellung des Priifungsantrags.

Zum anderen kann eine solche Vorgehensweise dem Arbeitnehmererfinder niemals zum
Nachteil gereichen. Vielmehr profitiert er sehr hdufig davon. Denn wenn das Patent erteilt
wird, bekommt der Arbeitnehmer den Risikoabschlag ohnehin nachgezahlt, wird das Pa-
tent aber nicht erteilt, hat der Arbeitnehmer infolge der hinausgezogenen Priifung liber
einen langen Zeitraum Erfindungsvergitung trotz fehlender Schutzfahigkeit erhalten. Das
zeigt sich bei der streitgegenstandlichen (...) auch mehr deutlich. Denn die Patentanmel-
dung ist vom (...) 2009. Der Priifungsantrag wurde erst (...) 2016 gestellt. Der Priifungsbe-
scheid, demzufolge unter keinem Aspekt eine Patenterteilung moglich erscheint, ist vom
(...) 2023 und die Anmeldung ist nach wie vor anhdngig und damit bei Benutzung vergi-

tungspflichtig.

20 Pressemitteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28.02.2020, abrufbar unter www.dpma.de, 2019:
45,5 %; 2018: 43 %; Qualitatsbericht des Europdischen Patentamts 2016, abrufbar unter www.epo.org/service-sup-
port/publications_de.htmI?pubid=133#tab3
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Weiterhin weist der Vorsitzende darauf hin, dass auch die (...) noch nicht erteilt ist und
dass die Prifungsbescheide eine Erteilung nicht unbedingt als wahrscheinlich erscheinen

lassen.

Bewertung des Vergleichsvorschlags der Antragsgegnerin

Die Antragsgegnerin hat angeboten den Streit damit zu beenden, dass der Vergltung
der von den Antragstellern angenommene Gesamtumsatz von (...) € zu Grunde gelegt
wird, der nach RL Nr. 11 abgestaffelt wird. Darauf soll ein Lizenzsatz von 0,75 % ange-
wendet werden. Als Miterfinderanteile und Anteilsfaktoren sollen sodann berticksichtigt

werden:

e (..)ME40%, AF 18 %
e (..)ME40%, AF 18 %
e (..) ME20%, AF25%

AuBerdem hat die Antragsgegnerin angeboten, neu hinzukommende Nutzungssituatio-

nen mit diesen Parametern zusatzlich zu vergiten.

In Anbetracht der gegebenen Hinweise sieht der Vorsitzende der Schiedsstelle diesen
Vergleichsvorschlag der Antragsgegnerin als sinnvoll und den Interessen beider Seiten

gleichermalen angemessen Rechnung tragend an.

Der Vorsitzende der Schiedsstelle ist der Auffassung, dass diese Hinweise geniigen sollten,
um den Streit glitlich beizulegen, ohne dass es noch eines formalen Einigungsvorschlags

der Schiedsstelle bedurfte.
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