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1.

Die ,,Richtlinien fiir die Vergiitung von Arbeitnehmererfindern im privaten Dienst” beruhen
nicht auf einer Verordnungsermachtigung und enthalten lediglich unverbindliche Hilfe-

stellungen und Anregungen, die der Verwirklichung des Gesetzeszwecks dienen sollen.

Soll im Voraus eine Gesamtverglitung kalkuliert werden, ist bei der Ermittlung des Erfin-
dungswerts der Eigennutzung vorrangig auf die vom Unternehmen im Rahmen seiner un-
ternehmerischen Entscheidungsfreiheit tatsachlich geplante Nutzung und nicht auf die

Annahmen in RL Nr. 41 abzustellen.



Begrindung:

(...)

Zwischen den Parteien ist streitig, in welcher Hohe die Diensterfindung, an der der Antragstel-

ler Miterfinder zu 1/3 ist und die der Patentanmeldung (...) zu Grunde liegt, zu vergiiten ist.

Dem zu dieser Frage unterbreiteten Einigungsvorschlag liegt folgende grundlegende Systema-

tik des arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergitungsanspruchs zu Grunde:

Ausgangspunkt des Erfinderrechts im Arbeitsverhaltnis ist die grundlegende arbeitsrechtliche
Eigentumszuordnung von im Arbeitsverhdltnis erbrachten Arbeitsleistungen und daraus ent-
standenen Arbeitsergebnissen zum Arbeitgeber, weshalb eine einer Erfindung zu Grunde lie-
gende, im Arbeitsverhaltnis entwickelte technische Problemldsung als solche nach § 611a BGB
in jedem Entwicklungsstadium bereits Eigentum des Arbeitgebers und mit dem Arbeitsentgelt

vollstandig und abschlieBend vergiitet ist.

Handelt es sich bei der technischen Losung zugleich um eine Erfindung im Sinne der §§ 1, 2 Ar-
bEG, 1 PatG, liegt das Recht auf das Patent fiir das Entwicklungsergebnis wegen § 6 PatG zu-
nachst jedoch abweichend von der arbeitsrechtlichen Rechtezuordnung beim Erfinder und da-

mit beim Arbeithnehmer.

Ist die Erfindung eine Diensterfindung im Sinne von § 4 Abs. 2 ArbEG, was bei Arbeitsergeb-
nissen stets der Fall ist, ist sie aber von vornherein mit dem Inanspruchnahmerecht des Ar-
beitgebers nach den §§ 6, 7 ArbEG belastet, da der Arbeitgeber schon durch das blofRe Ar-
beitsumfeld stets ganz erheblich dazu beigetragen hat, dass es zu einer Erfindung gekommen
ist, selbst wenn die Erfindung kein direktes Ergebnis der origindr zu erbringenden Arbeitsleis-

tung gewesen sein sollte.

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

Uber.



Die aus dem Recht auf das Patent resultierende Vermogensposition wird, da sie dem Eigen-
tumsschutz des Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG unterliegt, dem Arbeitnehmer durch die Inanspruch-
nahme jedoch nicht ersatzlos genommenl?; sie wird aber im Sinne von 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 Bei-
trags entsprechende Beteiligung (Anteilsfaktor) an den dem Arbeitgeber erfindungsbedingt

zuflieRenden wirtschaftlichen Vorteilen (Erfindungswert) zugesteht.

Daraus folgt zwingend, dass der Erfindungswert nicht Gber die Vermdégensposition hinausge-
hen kann, die der Arbeitnehmer tatsachlich verloren hat und die lediglich im Recht auf das
Patent bestand. Ein Recht auf ein Patent hat jedoch keinen eigenstdandigen immanenten mo-
netdaren Wert. Denn zundchst stellt es lediglich eine mit Kosten verbundene Wette auf die
Zukunft dar, mit der der Patentanmelder auf einen moéglichen zukiinftigen monetdren Nutzen
des patentrechtlichen Verbietungsrechts setzt. Daher kann ein vergitungspflichtiger Erfin-
dungswert erst dann bestehen, wenn der Arbeitgeber eine tatsachliche Bereicherung erfahren

hat, die mit dem erhaltenen rechtlichen Monopolschutz korreliert.

Das ist dem Grunde nach nur dann der Fall, wenn der Arbeitgeber die nach § 7 ArbEG erhal-
tene Schutzrechtsposition auch tatsachlich benutzt3, hauptsachlich in Form von Lizenzierung,
Verkauf oder Eigennutzung, wobei die Hohe des Erfindungswerts davon abhangt, welche Vor-
teile dem Arbeitgeber durch die jeweilige Nutzung des rechtlichen Monopolschutzes tatsach-

lich zuflieRen.

Bezahlt ein Dritter flr die erfindungsgemaRe Schutzrechtsposition Lizenzgebihren an den Ar-
beitgeber, so zeigen diese, was der Lizenznehmer im Hinblick auf die konkreten Gesamtum-
stande der Lizenzierung bereit war, flir die Nutzung des rechtlichen Monopolschutzes zu be-

zahlen, weshalb sich aus diesen nach Abzug von Kosten und des Unternehmergewinnanteils

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.:

(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 Vergitungsanspruchs 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
liber 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



ein entsprechender Erfindungswert ergibt4. Gleiches gilt fir einen Verkauf der Schutzrechts-

position>.

Benutzt das Unternehmen die infolge des arbeitnehmererfinderrechtlichen Rechtelibergangs
erhaltene Schutzrechtsposition selbst, erhilt es anders als bei einer Lizenzierung oder einem
Verkauf keine direkt dem Monopolschutz zuordenbaren Zahlungen. Da es bei der Eigennut-
zung durch die Schutzrechtsposition aber vor der Nachahmung durch Wettbewerber rechtlich
geschitzt wird, flieRen dem Unternehmen insoweit geldwerte Vorteile zu, als unabhangige
Marktteilnehmer fiir die Befreiung vom aus dem Patentschutz resultierenden Verbietungs-

recht in frei ausgehandelten Lizenzvertragen Zahlungen vereinbart hatten®.

Bei langer Aufrechterhaltung (liber das 8. Jahr hinaus) eines niemals in Produkten oder Lizenz-
vertragen verwerteten Patents kann iberdies eine geldwerte Benutzung als Vorratspatent in

Betracht kommen.

Davon ausgehend gilt hier Folgendes:

1. Erfindungswert der Eigennutzung

Vorliegend kommt ein Erfindungswert aufgrund der Eigennutzung der Diensterfindung in

Betracht.

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 rechtmaRigen eigenen Nutzung der Erfin-
dung fiir 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.

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 |



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 erfindungsgemaB angesehenen Nettoumsatz ab Werk zu Grunde legen, welcher
mit einem marktublichen, bei hohen Umsatzen regelmaRig auch gestaffelten Lizenzsatz

multipliziert wird?.

Weichen Lizenzvertragsparteien insbesondere aus Grinden der Praktikabilitdt bei einem
der beiden Faktoren Bezugsgrofle 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 Arbeitnehmererfindungsrecht8
Lizenzvertrage fiktiv in dieser Art mit dem Ziel nach, aus der Perspektive des Arbeitgebers
den objektiven Wert der geldwerten Vorteile seiner eigenen rechtmaligen Nutzung und
damit die durch den rechtlichen Monopolschutz tatsachlich erfolgte Bereicherung zu
quantifizieren, 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 mutmalRliche 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 BezugsgrofRRe in einem solchen Lizenz-
vertrag vereinbaren wirden, hangt malRgeblich davon ab, welche Bedeutung sie der mo-
nopolgeschiitzten technischen Lehre fiir das am Markt gehandelte Produkt zumessen und
in welcher GroRRenordnung sie deshalb Produktumsatze zum Gegenstand eines Lizenzver-

trags machen wirden.

7 BGH vom 17.11.2009 — Az.: X ZR 137/07 — Turinnenverstarkung
8 BGH vom 06.03.2012 — X ZR 104/09 — antimykotischer Nagellack



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.®

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 verhandlungsgegenstdndlichen 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.

Vorliegend sind sich die Beteiligten einig, dass als BezugsgroBe die Umséatze mit der kom-
pletten Verkaufseinheit der (...) herangezogen werden sollen, die von der Antragsgegne-

rin als separater Zubehorartikel zu ihrem Produkt ,(...)“ angeboten und geliefert wird.

Die Antragsgegnerin hat darauf bezogen zuletzt die Auskunft erteilt, dass ausgehend von
100 % des Handlerabgabepreises fiir eine komplette Verkaufseinheit der (...) bezogen auf
den auf 5 Jahre angesetzten Produktzyklus ein Umsatz von 1,8 Mio. Euro anfallen wird,
den sie der Erfindungsvergitung zum Zwecke einer Einmalzahlung zu Grunde legen
mochte. Zur Plausibilisierung hat sie im Verlauf des Schiedsstellenverfahrens die Artikel-
nummern, die Stlickpreise, die bisherigen Umsatze und die Umsatzplanung jeweils bezo-
gen auf einzelne Umsatzjahre offengelegt. Sie hat weiter mitgeteilt, dass sie, sollte sie

entgegen dieser Planung die Produktion wider Erwarten dariber hinaus fortsetzen bzw.

9 vgl. BGH vom 17.11.2009 — Az.: X ZR 137/07 — Tirinnenverstarkung



sollte der Gesamtumsatz tiber 1,8 Mio. Euro hinausgehen, den aus dem (iberschieBenden
Umsatz resultierenden Erfindungswert nachvergiten wird.

Der Antragsteller hat in der Folge die beauskunfteten Umsatzzahlen zuletzt nicht mehr
streitig gestellt. Er hat aber fiir die Vergitungsberechnung ausgehend von einer ,durch-
schnittlichen Laufdauer von 6 Jahren” die Zugrundelegung eines Umsatzes von 2,16 Mio.
Euro verlangt und sich dafir auf die Vergutungsrichtlinien19, namentlich auf RL Nr. 41 be-

rufen.
Diese besagt:

»Nur ein geringer Teil der Patente wird in der Praxis fiir die Gesamtlaufdauer von
18 Jahren aufrechterhalten. Bei patentféhigen Erfindungen hat es sich bei der Ge-
samtabfindung hdéufig als berechtigt erwiesen, im allgemeinen eine durchschnitt-
liche Laufdauer des Patents von einem Drittel der Gesamtlaufdauer, also von 6
Jahren, fiir die Ermittlung der einmaligen festen Vergiitung zugrunde zu legen.
Bei einer wesentlichen Anderung der Umstdinde, die fiir die Feststellung oder Fest-
setzung der Verglitung mafsgebend waren, knnen nach § 12 Abs. 6 des Gesetzes
Arbeitgeber und Arbeitnehmer voneinander die Einwilligung in eine andere Rege-

lung der Vergiitung verlangen.”

Den Vergitungsrichtlinien kommt jedoch keine normierende Wirkung zu. Denn sie sind
weder ein im parlamentarischen Verfahren zustande gekommenes Gesetz noch sind sie
eine Rechtsverordnung, da § 11 ArbEG, auf dem sie beruhen, keine Verordnungsermach-
tigung i.S.v. Art 80 GG darstellt. Die Vergiltungsrichtlinien enthalten deshalb lediglich un-
verbindliche Hilfestellungen und Anregungen fir die Ermittlung der angemessenen Hohe
der Vergitung von Diensterfindungen. Darauf hat auch der Richtliniengeber selbst bereits
bei Erlass der Vergltungsrichtlinien im Jahr 1959 in RL Nr. 1 hingewiesen. Dementspre-
chend haben bei der Abschatzung der angemessenen Vergltung im Sinne von § 9 ArbEG
tatsachlich vorliegende Erkenntnisse hinsichtlich der den Marktwert einer Erfindung be-

stimmenden Faktoren stets Vorrang vor den Anregungen aus den Vergutungsrichtlinien

10 vom Bundesminister fir Arbeit und Sozialordnung nach § 11 ArbEG erlassene Richtlinien fiir die Verglitung von Arbeit-
nehmererfindungen im privaten Dienst vom 20. Juli 1959, geandert durch die Richtlinie vom 1. September 1983; es handelt
sich somit nicht um die Vergilitungsrichtlinien der Schiedsstelle, die Schiedsstelle hat diese lediglich auf der Homepage des
DPMA neben weiteren Informationsmaterialien zum Download zur Verfligung gestellt



(standige Schiedsstellenpraxis und obergerichtliche Rechtsprechung).1l Denn wie ein-
gangs ausgefiihrt besteht die Erfindungsvergiitung in einer Beteiligung des Arbeitneh-
mers an der vom Arbeitgeber unter Monopolgesichtspunkten tatsachlich realisierten Be-

reicherung.

Deshalb ist bei einer im Voraus kalkulierten Gesamtvergiitung stets auf den vom Unter-
nehmen in Austibung der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit tatsachlich geplan-
ten Produktzyklus und die dafiir vom Unternehmen kalkulierten Planzahlen abzustellen
und nicht auf den in RL Nr. 41 enthaltenen Vorschlag von 6 Jahren, der selbst im Wortlaut
der Richtlinie nicht in Stein gemeilRelt ist (,, ... hat es sich bei der Gesamtabfindung hdufig
als berechtigt erwiesen ...“). Im Ubrigen sind die Uberlegungen in den aus dem Jahr 1959
stammenden Verglitungsrichtlinien ohnehin in weiten Teilen stark veraltet und halten ei-
ner Uberpriifung anhand der Realitit hiufig nicht oder nicht mehr stand. So betragt die
in RL Nr. 41 genannte maximale Laufdauer eines Patents bereits seit 1978 nicht mehr 18,

sondern 20 Jahre.12

Letztlich ist die von der Antragsgegnerin beabsichtigte Herangehensweise fir den Antrag-
steller sogar vorteilhaft. Denn sie ist rechtlich nur dazu verpflichtet, den Antragsteller an
tatsachlich erzielten Umsadtzen zu beteiligen, nicht aber an geplanten Umsatzen. Denn ein
Anspruch auf Erfindungsvergitung besteht nur insoweit, als sich beim Arbeitgeber tat-
sachlich eine monopolkausale Bereicherung realisiert hat. Vorliegend soll der Antragstel-
ler aber bereits vorab aufgrund der Planung vergitet werden und fir den Fall, dass die
Planung Ubertroffen wird, vollstandig nachvergiitet werden. Somit wird er in jedem Fall
mindestens die ihm zustehende Verglitung erhalten, wahrend die Moglichkeit, dass der
Antragsteller durch die Vorabgewahrung eine gegebenenfalls zu hohe Vergiitung erhilt,

in der Risikosphdre der Arbeitgeberin verbleibt.

Hinsichtlich des Lizenzsatzes hat der Antragsteller vorgetragen, der erfindungsgemaRe
(...) sei ein zuséatzliches Gerat zur Bedienung einer Maschine (...), weshalb er der Maschi-
nen- und Werkzeugindustrie zuzuordnen sei, in welcher nach den Vergitungsrichtlinien
ein Lizenzsatz von bis zu 10 % Ublich sei. Davon ausgehend halt er einen Lizenzsatz von

5 % fir angemessen. Die Antragsgegnerin hingegen hat darauf Bezug genommen, dass

11 BGH vom 4.10.1988 — Az.: X ZR 71/86 — Vinylchlorid
12 Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergiitung, 4. Auflage, RL Nr. 41 RNr. 9



die Erfindung eine elektrotechnische Vorrichtung betreffe, weshalb im Bereich der Elekt-
rotechnik Ubliche Lizenzsatze relevant seien und einen Lizenzsatz von 2,5 % angeboten,

den sie als grof3ziigig ansieht.

Tatsachlich hdngt die Hohe des in Betracht kommenden, bei hohen Umséatzen gegebe-
nenfalls auch gestaffelten Lizenzsatzes, die im konkreten Fall bei der Nachbildung des Li-
zenzvertrags zu sachgerechten Ergebnissen fiihrt, jedoch von den allgemeinen wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen des Marktes ab, auf dem das erfindungsgemaf3e Produkt ver-
trieben werden soll. Denn wenn das Unternehmen die infolge des arbeitnehmererfinder-
rechtlichen Rechtelibergangs erhaltene Schutzrechtsposition selbst benutzt, ist es vor der
Produktnachahmung durch am selben Markt tatige Wettbewerber rechtlich geschitzt.
Mithin flieRen dem Unternehmen durch die Diensterfindung insoweit geldwerte Vorteile
zu, als unabhangige Teilnehmer dieses Produktmarkts fiir die Befreiung vom aus dem Pa-
tentschutz resultierenden Verbietungsrecht in frei ausgehandelten Lizenzvertrdagen Zah-

lungen vereinbart hatten13,

Hinsichtlich der Hohe des Lizenzsatzes sind deshalb ausgehend von der vereinbarten Be-
zugsgroRe die Uberlegungen potentieller Lizenzvertragsparteien objektiv nachzubilden,
die verniinftige Kaufleute in Anbetracht der typischer Kalkulationsspielraume des be-
troffenen Produktmarkts angestellt hatten. Denn nicht mit den Marktbedingungen korre-
lierende Lizenzkosten wiirden, wenn sie zu niedrig wéren, ein schlechtes Geschaft flir den
Lizenzgeber darstellen, und wenn sie zu hoch waren, einer sinnvollen wirtschaftliche Be-
tatigung des Lizenznehmers im Wege stehen, und waren daher nicht konsensfdhig und
wirden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht zum Abschluss eines Lizenzvertrags fiih-
ren.

Als Erkenntnisquellen fir den produktmarktbezogenen Lizenzsatz kommen grundsatzlich
e die Vergitungsrichtlinien14,
e Lizenzsatze aus bekannten konkret abgeschlossenen Lizenzvertragen,
e inder Literatur/Schiedsstellenpraxis belegte Lizenzsatze und

e zur Plausibilisierung die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf dem vom Unter-

nehmen mit dem streitgegenstandlichen Patent bedienten Produktmarkt

13 BGH vom 06.03.2012 — Az.: X ZR 104/09 — antimykotischer Nagellack |
14 vom Bundesminister flr Arbeit und Sozialordnung nach § 11 ArbEG erlassene Richtlinien fur die Vergitung von Arbeit-
nehmererfindungen im privaten Dienst vom 20. Juli 1959, gedndert durch die Richtlinie vom 1. September 1983
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in Betracht.

Das daraus abgeleitete Ergebnis muss der Realitat standhalten kdnnen, weshalb auf die
Quelle oder die Quellen abzustellen ist, die sich im konkreten Fall als am belastbarsten

erweisen.

Die nach RL Nr. 1 unverbindlichen Hinweise in RL Nr. 10 zur H6he von Lizenzsatzen sind
allerdings in der Regel regelmaRig keine belastbare Quelle, da sie Giberwiegend realitats-
fern und somit weitgehend unbrauchbar sind. Denn der Richtliniengeber hatte bei Erlass
der Verglitungsrichtlinien im Jahr 1959 ohne Riicksicht auf die zwischenzeitlich am Markt
tatsachlich realisierbaren Margen letztlich einfach nur den vom Reichsgericht1> vor tber
100 Jahren aufgestellten allgemeinen Patentlizenzrahmen von 1 % - 10 % grob unterteilt
und hat das bis heute nicht unter Berucksichtigung der tatsachlichen wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen auf den verschiedenen Produktmarkten korrigiert. 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.

Die Antragsgegnerin verkauft die erfindungsgemaRen (...) als (...) in Verbindung mit (...).
Deshalb ist hinsichtlich des Lizenzsatzes auf Erfahrungswerte aus dem Markt fiir hochwer-

tige Kilichengerate zurlickzugreifen.

Die beste Erkenntnisquelle ware gegebenenfalls ein von der Antragsgegnerin auf diesem
Markt fir vergleichbare Produkte unter normalen Wettbewerbsbedingungen frei verhan-

delter Lizenzvertrag; ein solcher liegt aber nicht vor.

Allerdings hat sich die Schiedsstelle in jliingerer Vergangenheit wiederholt mit diesem Pro-
duktmarkt beschaftigt. In einem Fall16ist ihr hierbei ein in einem konkreten Lizenzvertrag
unter Marktteilnehmern vereinbarter Lizenzsatz von 2,5 % bekannt geworden. In einem

anderen Falll7 war ein Lizenzsatz von 3 % unstreitig.

15 RG vom 20.03.1918, RGZ 92, 329, 331
16 Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 15.11.2023 — Arb.Erf. 41/21, in Kirze abrufbar ilber www.dpma.de
17 Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 05.05.2020 — Arb.Erf. 53/18, abrufbar Gber www.dpma.de



11

Davon ausgehend scheint der von der Antragsgegnerin fir die Berechnung der Gesamt-
verglitung zugestandene Lizenzsatz den Antragsteller keinesfalls zu benachteiligen, ins-

besondere da zu bericksichtigen ist, dass noch gar kein Patent erteilt ist.

Denn ist noch kein Patent erteilt, darf bei der Ermittlung des Erfindungswerts beriicksich-
tigt werden, dass in der Regel niemand fiir noch nicht bestandskraftig erteilte Patente die
volle Lizenzgebiihr bezahlt.18 Der Schiedsstelle sind dementsprechend Lizenzvertrage be-
kannt geworden, die flrr den Fall der Nichterteilung eine Rickzahlungsverpflichtung von
Lizenzgebiihren vorsahen. Bei der Vergitung nach dem Gesetz (iber Arbeitnehmererfin-
dungen wird dieser Tatsache in der Regel dadurch Rechnung getragen, dass zunachst ein
Risikoabschlag auf den Erfindungswert erhoben wird, der sodann bei bestandskraftiger
Patenterteilung durch einen entsprechenden Nachzahlungsanspruch des Arbeitnehmers
kompensiert wird. Erfolgt hingegen keine bestandskraftige Patenterteilung muss der Ar-
beitnehmer die schon erhaltene, um den Risikoabschlag verminderte Verglitung aus
Grinden der Rechtssicherheit nicht zurilickzahlen. Ausgehend von der Erkenntnis, dass
weniger als die Halfte der angemeldeten Patente erteilt werden9, wird aus Griinden der

Praktikabilitdt regelmaRig ein Risikoabschlag von 50 % auf den Erfindungswert angesetzt.

Die Antragsgegnerin hat darauf jedoch verzichtet und einen Lizenzsatz von 2,5 % angebo-
ten, den die Schiedsstelle in Anbetracht obiger Ausfiihrungen auch dem Einigungsvor-

schlag zu Grunde gelegt hat.

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 Vergitung mafgeblich.

18 vgl. LG Miinchen | vom 14.03.2008 — Az.: 14HK O 8038/06

19 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.html?pubid=133#tab3
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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) zurickgehen, 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
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 liberwiegenden 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 — 3620 aqus 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.

20 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
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Deshalb kénnen 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, regelmaRBig 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.

Entscheidend ist daher, wie sich die tatsachlichen 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 Verglitungsrichtlinien zu einem interessengeleiteten Wunschergebnis

fuhrt.

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.

Rithren 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 regelmaBig 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 zihlt, so hat das Unternehmen grundsatzlich bereits mit
dem Personaleinsatz eine betriebliche Initiative zur Losung von betrieblich relevanten
technischen Problemen ergriffen und damit einen mafigeblichen Impuls gesetzt. Ein kon-

kreter an den betreffenden Arbeitnehmer gerichteter Auftrag zur Losung eines bestimm-
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ten Problems durch das Unternehmen in Auslibung des arbeitsrechtlichen Direktions-
rechts nach § 106 GewO ist dann nicht mehr zwingende Voraussetzung fir 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 zurlickgehender 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 Uberwinden musste.

Es ist dabei nicht einmal erforderlich, dass das Problem im Rahmen der aktuell konkret
individuell zugewiesenen Aufgabe zu |6sen war. Denn das ware bereits eine Auftragser-
teilung in Ausitibung des arbeitsrechtlichen Direktionsrechts nach § 106 GewO. Dement-
sprechend kann die Kenntnis von Problemstellungen aus der gesamten Unternehmens-

sphare stammen und trotzdem eine betriebliche Aufgabenstellung begriinden.

Der Antragsteller war zum Zeitpunkt der streitgegenstandlichen Erfindungen als Kon-
strukteur beschéftig und hat in dieser Funktion Ende 2020 den Auftrag erhalten, einen

neuen (...) zu entwickeln.
Somit kommt vorliegend keine héhere Wertzahl als ,,a=2“ in Betracht.
Fir die Wertzahl ,,b“ gilt Folgendes:

Die Wertzahl , b“ betrachtet die Lésung der Aufgabe und beriicksichtigt, inwieweit beruf-
lich geldufige Uberlegungen, betriebliche Kenntnisse und vom Betrieb gestellte Hilfsmittel

und Personal zur Lsung 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
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Erfindung im Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die ihm durch Aus-
bildung, Weiterbildung und/oder berufliche Praxis vermittelt worden sind und die

er fir seine berufliche Tatigkeit haben muss.

Der Antragsteller hat selbst vorgetragen, dass sein Beitrag zur Produktentwicklung
auf beruflich geldufigen Uberlegungen beruhte. Er méchte jedoch beriicksichtigt
wissen, dass er wenig Berufserfahrung gehabt habe und dies sein erstes Neuent-
wicklungsprojekt gewesen sei. Dem steht jedoch entgegen, dass er bei der Antrags-
gegnerin bereits eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht hatte, als
Werksstudent tatig war und infolge der erfolgreichen Abschliisse als Bachelor of En-
gineering und als Master im Wirtschaftsingenieurswesen als Konstrukteur beschaf-
tigt wurde. Davon ausgehend kann das Merkmal nur als vollstédndig erfillt angese-

hen werden.

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.

Der Antragsteller mochte hier bericksichtigt wissen, dass es sich bei der Erfindung
um ein komplett neues Produkt handele, das sich von vorhandenen Produkten
deutlich unterscheide. Die Antragsgegnerin hat zugestanden, dass tatsachlich noch
keine eigenen Erfahrungen mit der Entwicklung und Herstellung von (...) bestanden
hatten. Der Antragsteller habe aber auf im Haus durchgefiihrten, umfangreichen

Voranalysen zu Konstruktionen von Wettbewerbern aufbauen kdnnen.

Davon ausgehend sieht die Schiedsstelle dieses Teilmerkmal als nur teilweise erfiillt

an.

An der Unterstlitzung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es nur dann, wenn die maR-
gebenden technischen Merkmale der Erfindung nicht erst durch konstruktive Aus-

arbeitung oder Versuche oder unter Zuhilfenahme eines Modells gefunden worden



16

sind, sondern die technische Lehre im Kopf des Erfinders entstanden ist, sich als
solche ohne weiteres schriftlich niederlegen liel} und auch in einer Erfindungsmel-
dung niedergelegt wurde und damit im patentrechtlichen Sinne ausnahmsweise be-
reits fertig war.21 Bei der Nutzung von Werkstatten, Laboren, Testzentren, externen
Unternehmen 0.4. oder personellen Ressourcen scheidet eine solche Gedankener-
findung daher stets aus, sollte eine solche Nutzung nicht ausschlieflich der Betriebs-

reifmachung der bereits fertigen Erfindung gedient haben.

Die Unterstlitzung, auch durch Fremdfirmen, ist hier unstreitig, so dass dieses Teil-

merkmal erfillt ist.
Bei zweieinhalb erfillten Teilmerkmalen betragt die Wertzahl ,,b=2“.

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 Leistungs-
erwartungen der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer haben darf. Entscheidend dafiir sind
die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und seine nicht notwendigerweise durch Aus-
bildung, sondern gegebenenfalls auch praktisch durch Erfahrung erworbene Vorbildung
zum Zeitpunkt der Erfindung. Hierbei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im
Verhaltnis zum Anteil des Arbeitgebers verringert, je groRer - bezogen auf den Erfindungs-
gegenstand - der durch die Stellung erméglichte Einblick in die Entwicklung im Unterneh-
men ist. Mafgeblich ist also nicht eine formale Zuordnung, sondern eine Bewertung der
unternehmensbezogenen internen und externen Vernetzung und der damit verbundenen
funktionsbezogenen Informationszufliisse und der Moglichkeit, diese aufgrund der eige-
nen Befahigung, fiir deren Einbringung das Unternehmen das Arbeitsentgelt bezahlt,

nutzbringend verarbeiten zu kédnnen.

Die hochste Wertzahl, die Ingenieure wie der Antragsteller erreichen kénnen, ist die
Wertzahl ,,c=5“. Der Richtliniengeber hat exemplarisch fiir diese Wertzahl Ingenieure in
der Fertigung genannt, weil er davon ausgegangen ist, dass derartige Mitarbeiter nur sehr
wenige Anknlpfungspunkte, Gestaltungsmoglichkeiten und Informationszufliisse haben,

aus denen Erfindungen resultieren kénnen.

Fir Mitarbeiter hingegen, die Uiber solche Gestaltungsmdglichkeiten und tiefergehende

Einblicke verfligen, hat der Richtliniengeber maximal die Wertzahl ,,c=4“ und bei einem

21 OLG Dusseldorf vom 9.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13
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funktionsbedingten erhéhten technischen Informationszufluss ein weiteres Absinken der

Wertzahl ,c“ vorgesehen.

Es gilt mithin keine formale Zuordnung. Vielmehr ist auf den stellungsbezogenen und
funktionsbezogenen Informationszufluss und die damit verbundenen Ankniipfungsmog-

lichkeiten fiir technische Verbesserungen abzustellen.

Da der Antragsteller im Konstruktionsbereich eingesetzt war und er in ein Entwicklungs-

projekt eingebunden war, ist unzweifelhaft die Wertzahl ,,c=4" sachgerecht.

Aus einem Gesamtpunktwert von 8 ergibt sich nach der Konkordanztabelle der RL Nr. 37
ein Anteilsfaktor von 15 %, mit dem der Antragsteller an dem auf seinen Miterfinderanteil

entfallenden Erfindungswert der Diensterfindung zu beteiligen ist.

Vergutungsberechnung

Aus einem Umsatz von (...) €, einem Lizenzsatz von 2,5 %, einem Miterfinderanteil von

1/3 und einem Anteilsfaktor von 15 % ergibt sich eine Verglitung von (...) €.

Der Antragsteller hatte zu Beginn des Schiedsstellenverfahrens mitgeteilt, dass ihm eine
einmalige pauschale Pramie zusatzlich zu der noch zu bezahlenden Erfindungsverglitung
bezahlt worden sei. Dieser Sachverhaltsdarstellung ist die Antragsgegnerin nicht entge-
gengetreten, insbesondere nicht in ihrem ersten Schriftsatz vom 24.04.2023. Erst nach-
dem sie sich bei den von ihr zu beauskunftenden Umsatzzahlen von (...) € auf (...) € korri-
gieren musste, hat sie angefiihrt, dass 700 € bereits geleistete Vergiitung in Abzug zu brin-
gen seien, ohne zur Anrechenbarkeit der Pramie Stellung zu nehmen. Die Schiedsstelle
schldagt zum Zwecke einer gutlichen Einigung vor, diese Frage nicht mehr weiter zu vertie-

fen und keine Anrechnung vorzunehmen.
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