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Leitsdtze (nicht amtlich):

1. Nach Abgabe einer Erfindungsmeldung kénnen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemaR

§ 22 ArbEG l(iber die gemeldete Diensterfindung Vereinbarungen treffen, in denen zu
Ungunsten des Arbeitnehmers von dessen Rechten aus dem ArbEG abgewichen wird. An
solche Vereinbarungen sind die Vertragspartner nach dem zivilrechtlichen Grundsatz der
Vertragstreue (,pacta sunt servanda“) gebunden. Sie sind nur dann unwirksam, wenn sie
nach § 23 ArbEG in erheblichem Mafe unbillig sind und dies form- und fristgerecht geltend

gemacht wurde.

. Der Unbilligkeitseinwand des § 23 ArbEG kann gegen alle Vereinbarungen erhoben

werden, nicht nur gegen solche (iber die Hohe der Verglitung nach den

§§ 9 Abs. 2, 12 Abs. 1 ArbEG.

. Durch eine Vereinbarung, mit der der Arbeitgeber von der Anmeldepflicht des

§ 13 Abs. 1 ArbEG unabhangig von der voraussichtlichen Schutzfahigkeit der gemeldeten
technischen Lehre entbunden wird, wird die Entscheidung Uber die Sicherung der Priori-
tatsrechte in das Ermessen des Arbeitgebers gestellt. Im Falle der Nichtanmeldung liegt
dann die Unsicherheit, ob die technische Lehre schutzfdhig ist oder nicht, in der Risiko-

sphare des Arbeitgebers. Eine solche Vereinbarung verstoBt deshalb dann gegen das Gebot



objektiver Gerechtigkeit im Einzelfall im Sinne des § 23 Abs. 1 ArbEG, wenn der Arbeitgeber
von der technischen Lehre der Diensterfindung Gebrauch macht, der Arbeitnehmer fiir die
Entbindung des Arbeitgebers von der Anmeldepflicht aber keine Gegenleistung erhalten
hat oder erhalt, die in angemessener Relation zur Gesamtvergitung steht, die dem Arbeit-
nehmer zustande, wenn die gemeldete technische Lehre Gegenstand eines Schutzrechts
geworden ware. Fir die Unwirksamkeit der Vereinbarung ist jedoch zusatzlich erforderlich,
dass dieses Missverhaltnis dem Gerechtigkeitsempfinden objektiv in ganz besonders ge-
steigertem Male entgegensteht (Unbilligkeit in erheblichem Male - § 23 Abs. 1 ArbEG). In
der praktischen Anwendung empfiehlt es sich deshalb, zum Zwecke der Rechtssicherheit
trotz einer allgemein vereinbarten Entbindung von der Anmeldepflicht von einer Anmel-
dung der technischen Lehre zur Erteilung eines Schutzrechts nur dann abzusehen, wenn
eine spatere Nutzung ausgeschlossen erscheint, oder mit dem Arbeitnehmer eine separate
Vereinbarung nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG abzuschliefen, wonach sich beide Seiten dar-

Uber einig sind, dass die gemeldete Erfindung nicht schutzfahig ist.

. Vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer fiir den Verzicht des Arbeitnehmers auf sein
Recht aus § 14 Abs. 2 ArbEG, eine Anmeldung im Ausland vorzunehmen zu kénnen, soweit
dort der Arbeitgeber nicht anmelden mochte, einen Abkaufbetrag, steht diesem in der Re-
gel kein echter Gegenwert gegenliber. Ein VerstoB zum Nachteil des Arbeitnehmers gegen
das Gebot objektiver Gerechtigkeit im Einzelfall ist dann nicht gegeben, weshalb die Unbil-

ligkeit einer solchen Vereinbarung nach § 23 Abs. 1 ArbEG regelmaRig ausscheidet.

. Bei einem routinemaRig zeitnah zur Erfindungsmeldung geschlossenen Rechteabkaufver-
trag, der den Abkauf des Rechts des Arbeitnehmers aus § 16 Abs. 1 ArbEG auf Ubernahme
des Schutzrechts oder der Schutzrechtsanmeldung im Falle der Aufgabeabsicht des Arbeit-
gebers zum Gegenstand hat, wird die Vereinbarung regelmaRig ohne einen von den Par-
teien zu Grunde gelegten Vorbehalt geschlossen, dass das uneingeschrankte Aufgaberecht
vor Ablauf der Hochstschutzdauer an eine fehlende oder im Rahmen der unternehmeri-
schen Freiheit aufgegebene Nutzung geknlipft ist. Somit erkauft sich das Unternehmen da-
mit fiir sich und gegebenenfalls fir Konzernunternehmen die véllige Entscheidungsfreiheit,
mit der es aber, sei es bewusst oder als Nebeneffekt, echte Vermogenspositionen des Ar-

beithehmers beschneiden kann.

Eine solche Vereinbarung wird deshalb dann gegen das Gebot objektiver Gerechtigkeit im

Einzelfall verstofRen, wenn die Aufgabe von Schutzrechtspositionen eigentlich mégliche



Vergiltungsanspriiche des Arbeitnehmers aus § 16 Abs. 3 ArbEG und gegebenenfalls Li-
zenzanspriiche des Arbeitnehmers gegen Konzernunternehmen vereitelt, der Arbeitneh-
mer fir die Entbindung des Arbeitgebers von der Anbietungspflicht aber keine Gegenleis-
tung erhalten hat oder erhalt, die in angemessener Relation dazu steht, was dem Arbeit-
nehmer zustande, wenn er die Schutzrechtsposition ibernommen hatte. Da es einer Un-
billigkeit in erheblichem MaRe bedarf, muss das Missverhaltnis dem Gerechtigkeitsempfin-
den objektiv in ganz besonders gesteigertem Mal3e entgegenstehen. Ist das der Fall, ware

die Abkaufvereinbarung insoweit nach § 23 ArbEG unbillig.

. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn die Monopolsituation vom Arbeitgeber aufgegeben
wird, um der Schaffung einer verbindlichen Normierung den Weg zu bereiten, die die Ge-
staltung der von ihm geschaffenen Losung erlaubt, davon abweichende Gestaltungsformen

aber untersagt.

. Unter Fahrzeugherstellern werden regelmaRig die Herstellungskosten der begehrten pa-
tentgeschitzten Komponenten beaufschlagt mit einem Gewinnaufschlag als Bezugsgrofe
bei der Verhandlung eines Lizenzvertrags herangezogen. Daher ist es sachgerecht, auch bei
der fiktiven Nachbildung eines Lizenzvertrags zur Bestimmung des Erfindungswerts fir die
Ermittlung der Erfindungsvergiitung des Arbeitnehmers so zu verfahren, selbst wenn die

Komponente eine aufpreispflichtige Sonderausstattung darstellt.

. Das Eigentumsrecht an einer Diensterfindung geht durch die Inanspruchnahme der Diens-
terfindung auf den Arbeitgeber Gber und unterliegt dann in den Grenzen des ArbEG und
der Uber die Diensterfindung geschlossenen Vereinbarungen der unternehmerischen Dis-

positionsfreiheit des Arbeitgebers, die dem Erfinderpersonlichkeitsrecht vorgeht.



Begriindung

Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(-..)

.Sachverhalt

Der Antragsteller ist Miterfinder zu 25 % der dem Patent (...) zu Grunde liegenden Diens-
terfindung. Das Patent ist zwischenzeitlich wegen Nichtzahlung der Jahresgebiihr erlo-

schen.
Geschutzt war eine (...).
Die Erfindungsmeldung hatte die Antragsgegnerin am 29. Marz 2011 erhalten.

Mit Schreiben vom 25. Juli 2011 hatte die Antragsgegnerin den Antragsteller gebeten, sie
von der Verpflichtung, die Erfindung im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts anzumel-
den, zu entbinden, und auf die Mdéglichkeit von eigenen Auslandsanmeldungen oder, eine
Ubertragung bei Aufgabeabsicht zu verlangen, zu verzichten. Dafiir und zur Anerkennung
seiner Leistung hatte die Antragsgegnerin dem Antragsteller einen Betrag von 150 € ange-
boten, der zur Halfte auf eine spater aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zu zahlende

Erfinderverglitung anrechenbar sein sollte.
Der Antragsteller hat sich damit mit eigenhandiger Unterschrift einverstanden erklart.

Die Antragsgegnerin hat von der technischen Lehre der Diensterfindung Gebrauch ge-

macht bzw. tut dies immer noch.

Die Antragsgegnerin hatte jedoch zum Zwecke der Schaffung einer verbindlichen Normie-
rung (...) in den Regelungen (...) der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen fir
Europa (UNECE), die die Gestaltung der von der Antragsgegnerin geschaffenen Losung er-
laubt, davon abweichende Gestaltungsformen aber untersagt, von der fir sie bestehen-
den Monopolsituation Abstand genommen und entsprechende Schutzrechte fallen gelas-

sen.

Die Antragsgegnerin ist gleichwohl bereit, die Benutzung der erfindungsgemafien Lehre

zu vergiten.



Der Antragsteller ist der Auffassung, dass eine Vereinbarung nach § 22 ArbEG nur inso-
weit Rechte der Erfinder aus dem ArbEG abbedingen koénne, als dies nicht zu Ungunsten
der Erfinder geschehe. Er ist deshalb der Auffassung, dass ihm die Schutzrechte vor dem
Fallenlassen hatten angeboten werden missen. Dann héatte er einen Anspruch auf Lizenz-
zahlungen gegen die Antragsgegnerin gehabt und Lizenzen an weitere Firmen vergeben
konnen. Dies gelte ebenso fiir die Moglichkeit, eigene Schutzrechte im Ausland anmelden
zu konnen. Die erloschenen Patente seien wieder in Kraft zu setzen, anderenfalls sei Scha-
densersatz zu leisten. Weiterhin hatten Wettbewerber die Schutzrechte auch schon vor

deren Erléschen genutzt, woflir er zu vergiiten sei.

Der fir die Verglitung heranzuziehende Umsatz ergebe sich aus den von den Endkunden

von Autos verlangten Sonderausstattungs-Aufpreisen (...).

Ihm sei es zudem emotional wichtig, Teilhaber eines Patents zu sein, das im StralRenver-

kehr zu deutlich sichtbaren Auswirkungen gefiihrt hat.

(-..)

Wertung der Schiedsstelle

1. Grundsatz der Vertragstreue — ,pacta sunt servanda“

Der Antragsteller hat mit der Antragsgegnerin iber die Diensterfindung einen Rechte-

abkauf- und Incentivevertrag abgeschlossen.

An die darin getroffenen Vereinbarungen sind der der Antragsteller wie auch die An-
tragsgegnerin nach dem Grundsatz, dass Vertrage eingehalten werden missen, gebun-

den (,,pacta sunt servanda“).

Dieses Prinzip der Vertragstreue ist der wichtigste Grundsatz des 6ffentlichen ebenso

wie des privaten Vertragsrechts.

Eine Losung von solchen Vereinbarungen oder deren Anpassung kommt deshalb nurim

Ausnahmefall in Betracht und bedarf einer besonderen Rechtsgrundlage.

2. Nichtigkeit der Vereinbarungen nach den §§ 22 ArbEG, 134 BGB ?

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass § 22 ArbEG der Wirksamkeit der Vereinbarun-

gen entgegensteht. Dem ist jedoch nicht so.



Nach § 22 S. 1 ArbEG kdonnen die Vorschriften des Gesetzes liber Arbeitnehmererfindun-
gen zwar nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abgedungen werden. Dieser Grundsatz
wird jedoch in § 22 S. 2 ArbEG dahingehend konkretisiert, dass Vereinbarungen Uber

Diensterfindungen nach deren Meldung sehr wohl moglich sind.

Damit gemeint sind zu Ungunsten des Arbeitnehmers vom ArbEG abweichende Rege-
lungen. Dies ergibt sich schon aus dem Sinn und Zweck des § 22 ArbEG als Schutzgesetz
fir den Arbeitnehmer. Denn fir die Zuldssigkeit von vom ArbEG zu Gunsten des Arbeit-
nehmers abweichenden Vereinbarungen hatte es § 22 S.2 ArbEG nicht bedurft. Solche

waren jederzeit moglich, denn vor Vorteilen muss niemand geschiitzt werden.

Seine Bestatigung findet das in der Gesetzesbegriindungl. Dort wird ausgefiihrt, dass in
der Vorgangerregelung des § 22 ArbEG gestanden habe, dass ,,die Vorschriften nicht im
Voraus zu Ungunsten des Arbeitnehmers abgedungen werden kénnen“. Dies habe man
beibehalten, jedoch den genauen Zeitpunkt, ab dem solche Vereinbarungen gleichwohl
moglich sein sollen, prazisieren wollen, weshalb nun auf den Zeitpunkt der Meldung ab-

gestellt werde.

Nachdem die Antragstellerin die Erfindungsmeldung des Antragstellers am
29. Mérz 2011 erhalten hatte, der Rechteabkauf- und Incentivevertrag aber erst im
Juli 2011 geschlossen wurde, steht § 22 ArbEG nicht dem vereinbarten Verzicht des An-
tragstellers auf seine Rechte aus den §§ 13 Abs. 1, 14 Abs. 2 und 16 Abs. 1 ArbEG entge-

gen.

3. Unwirksamkeit der Vereinbarungen aufgrund von Unbilligkeit, § 23 ArbEG ?

In dem Vortrag des Antragstellers im Schiedsstellenverfahren kdnnte man gegebenen-

falls das Geltendmachen des Unbilligkeitseinwands nach § 23 Abs. 2 ArbEG sehen.

Nach § 23 Abs. 1 ArbEG sind Vereinbarungen lber Diensterfindungen unwirksam, so-

weit sie in erheblichem MaRe unbillig sind.

Das gilt nach dem Wortlaut des § 23 Abs. 1 ArbEG und dem Willen des Gesetzgebers

(Amtliche Begriindung zum Regierungsentwurf eines Gesetzes liber Erfindungen von Ar-

1 Amtliche Begriindung zum Regierungsentwurf eines Gesetzes tiber Erfindungen von Arbeitnehmern und Be-
amten vom 19. August 1955, abgedruckt im Blatt fir Patent- Muster- und Zeichenwesen 1957 S. 224 ff, 240.



beitnehmern und Beamten vom 19. August 1955, abgedruckt im Blatt fur Patent- Mus-
ter- und Zeichenwesen 1957 S. 224 ff, 240) fur alle Vereinbarungen (ber Diensterfin-
dungen, nicht nur fir solche iber die Hohe der Verglitung. Denn der Arbeitnehmer soll
davor geschitzt werden, dass er aufgrund seines Abhangigkeitsverhéltnisses gravieren-

den Benachteiligungen zustimmt.

Ob dies der Fall ist, hangt davon ab, ob die Vereinbarungen liber den Rechteverzicht des
Antragstellers in erheblichem Mal3e unbillig waren, was anhand folgender MaRstdbe zu

prifen ist:

e In zeitlicher Hinsicht geht es um den Erkenntnisstand der Beteiligten zum Zeitpunkt
des Vertragsabschlusses. Denn der Arbeitnehmer soll durch § 23 ArbEG davor ge-
schitzt werden, infolge seines Abhdngigkeitsverhaltnisses bereits bei Vertragsab-

schluss erkennbare Benachteiligungen zu akzeptieren.

e Inhaltlich ist der Begriff der Unbilligkeit ein unbestimmter Rechtsbegriff. Gemeint

ist damit das Gebot objektiver Gerechtigkeit im Einzelfall.

e Eine bloRe Benachteiligung reicht allerdings nicht aus, um eine geschlossene Ver-
einbarung unwirksam zu machen. Das Gesetz fordert vielmehr eine Unbilligkeit in
erheblichem MaRBe, stellt somit in qualitativer Hinsicht erhéhte Anforderungen.
Deshalb kann eine Vereinbarung nur dann unwirksam sein, wenn sie im Einzelfall
objektiv dem Gerechtigkeitsempfinden in ganz besonders gesteigertem Mal3e ent-
gegensteht. Die hier geschlossenen Vereinbarungen kénnen daher nur dann un-
wirksam sein, wenn zwischen dem Vereinbarten und der in Anwendung der Rege-
lungen des ArbEG Geschuldeten von Anfang an objektiv ein erhebliches Missver-

héltnis bestand.

Der Antragsteller hat mit der Antragsgegnerin nach Meldung der Diensterfindung ver-
einbart, dass er entsprechend seinem Miterfinderanteil gegen eine Zahlung von 75 €
auf die Rechte aus den §§ 13 Abs. 1, 14 Abs. 2 und 16 Abs. 1 ArbEG verzichtet. Unwirk-
sam waren diese Vereinbarungen nur, wenn sie nach § 23 ArbEG bereits im Zeitpunkt
ihres Abschlusses objektiv dem Gerechtigkeitsempfinden in besonders gesteigertem

MafRe entgegenstanden. Hierzu gilt im Einzelnen Folgendes:



a) Anmeldepflicht aus § 13 Abs. 1 ArbEG

Die Antragsgegnerin hatte dem Antragsteller die Verpflichtung aus § 13 Abs. 1 Ar-
bEG zur Anmeldung der Diensterfindung zur Erteilung eines Schutzrechts abgekauft.
Die unverziigliche Anmeldepflicht ist jedoch notwendig, um die Prioritatsrechte, die

nur durch Anmeldung gesichert werden kdénnen, nicht zu gefdhrden.

Bei einer Vereinbarung eines Verzichts auf die Anmeldeverpflichtung des Arbeitge-

bers ist daher zu unterscheiden:

(1) Wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber den Verzicht vereinbaren, weil beide da-
von Uberzeugt sind, dass keine Aussicht auf Erteilung eines Patents oder auf Be-
stand eines Gebrauchsmusters besteht, besteht zwischen Arbeithnehmer und Ar-
beitgeber Einigkeit dariiber, dass die Sicherung eines Prioritdtsrechts keinen
Sinn macht, weil eine rechtliche Monopolstellung nicht erreichbar erscheint.
Der Zweck der Anmeldepflicht liefe in einem solchen Fall ins Leere, weshalb der
Gesetzgeber in § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG ausdriicklich vorgesehen hat, dass die
Anmeldepflicht entfallt, wenn der Arbeitnehmer der Nichtanmeldung zustimmt.
In einem solchen Fall ist der Verzicht auch ohne jede Gegenleistung moglich.
Denn wenn der Arbeitgeber eine solche technische Lehre spadter benutzt,
entgeht dem Arbeitnehmer mangels schutzfahiger Diensterfindung keine Ver-
gltung. Ein VerstoR gegen das Gebot objektiver Gerechtigkeit im Einzelfall kann
in einem solchen Fall nicht gegeben sein. Die Unbilligkeit einer solchen Verein-
barung nach § 23 Abs. 1 ArbEG scheidet daher regelmalig aus. In der prakti-
schen Anwendung empfiehlt es sich daher, in solchen Vereinbarungen auch zu
dokumentieren, dass der Hintergrund der Vereinbarung die Einigkeit Giber man-

gelnde Erteilungs- oder Bestandsaussichten war.

(2) Vereinbaren Arbeitnehmer und Arbeitgeber hingegen die Entbindung von der
Anmeldepflicht unabhdngig von der voraussichtlichen Schutzfahigkeit der ge-
meldeten technischen Lehre, wird die Entscheidung tiber die Sicherung der Pri-
oritatsrechte in das Ermessen des Arbeitgebers gestellt. Dies ist regelmalRig der
Fall bei routinemaRig zeitnah zur Erfindungsmeldung geschlossenen Rechteab-
kauf- und Incentivevertragen, so sie einen Verzicht auf die Anmeldeverpflich-

tung aus § 13 Abs. 1 ArbEG zum Gegenstand haben. Die Vereinbarung wird in



einem solchen Fall auch unabhédngig von Erkenntnissen Uber eine spatere Nut-

zung getroffen.

Im Falle einer Nichtanmeldung liegt dann aber auch die Unsicherheit, ob die
technische Lehre nun schutzfahig ist oder nicht, in der Risikosphéare des Arbeit-
gebers, in dessen unternehmereischer Entscheidungsfreiheit es zudem liegt, ob
er von der technischen Lehre Gebrauch macht oder nicht. Eine solche Verein-
barung flhrt letztlich dazu, dass es allein der Arbeitgeber in der Hand hat, Ver-
gltungsanspriiche entstehen zu lassen oder solche zu vermeiden. Eine solche
Vereinbarung wird deshalb dann gegen das Gebot objektiver Gerechtigkeit im
Einzelfall verstoRen, wenn der Arbeitgeber von der technischen Lehre der
Diensterfindung Gebrauch macht, der Arbeitnehmer fiir die Entbindung des Ar-
beitgebers von der Anmeldepflicht aber keine Gegenleistung erhalten hat oder
erhalt, die in angemessener Relation zur Gesamtverglitung steht, die dem Ar-
beitnehmer zustande, wenn die gemeldete technische Lehre Gegenstand eines
Schutzrechts geworden ware. Da es einer Unbilligkeit in erheblichem MalRe be-
darf, muss das Missverhaltnis dem Gerechtigkeitsempfinden objektiv in ganz

besonders gesteigertem Mal3e entgegenstehen.

In der praktischen Anwendung empfiehlt es sich deshalb, zum Zwecke der
Rechtssicherheit trotz Entbindung von der Anmeldepflicht von einer Anmel-
dung der technischen Lehre zur Erteilung eines Schutzrechts nur dann abzuse-
hen, wenn eine spdtere Nutzung ausgeschlossen erscheint. Erscheint eine Nut-
zung moglich, sollte der Arbeitgeber hingegen eine Anmeldung einreichen, um
sich des Risikos der ungeklarten Schutzfahigkeit zu entledigen. Sollte er auf-
grund aus seiner Sicht entgegenstehendem neuheitsschadlichen Stand der
Technik von der Anmeldung trotz moglicher spaterer Nutzung absehen wollen,
konnte er hierliber mit dem Arbeitnehmer auch eine ergdnzende Vereinbarung
i.S.v. § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG abschlieRen, um die Aufwande einer Anmeldung

zu vermeiden.

Da die Antragsgegnerin wohl genau diese Uberlegungen angestellt hatte und ein
Monopolrecht auf die Diensterfindung erwirkt hat, bedarf es keiner weiteren Pri-

fung der Unbilligkeit im Hinblick auf § 13 Abs. 1 ArbEG, mit anderen Worten: die
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Antragsgegnerin hat sich redlich verhalten und das Abhangigkeitsverhaltnis des Ar-

beitnehmers nicht zu dessen Nachteil ausgenutzt.

b) Freigabepflicht von Auslandsanmeldungen gemaR § 14 Abs. 2 ArbEG

Weiterhin hatte der Antragsteller in dem geschlossenen Vertrag auf die Moglichkeit

von eigenen Auslandsanmeldungen verzichtet.

Das Recht des Arbeitnehmers aus § 14 Abs. 2 ArbEG, in einem Land ein Schutzrecht
erwerben zu kénnen, in dem der Arbeitgeber kein Schutzrecht erwerben will, ist in
der Praxis fir den Arbeitnehmer jedoch regelmalig wertlos. Denn einerseits wird
ein verstandiger Arbeitgeber regelmaRig selbst die Lander mit Schutzrechten abde-
cken, in denen eine Monopolstellung wirtschaftliche Vorteile verspricht. Und ande-
rerseits sind Auslandsanmeldungen mit erheblichen Kosten verbunden, welche der
Tatsache gegenliberstehen, dass es einem einzelnen Arbeitnehmer selbst bei Er-
werb eines Schutzrechts strukturell nur sehr eingeschrankt moglich ist, liberhaupt
eine Verwertung eines solchen Schutzrechts zu realisieren oder ein Verletzungsver-

fahren gegen einen gewerblichen Nutzer durchzustehen.

Wird vom Arbeitgeber fiir den Verzicht des Arbeitnehmers auf sein Recht aus
§ 14 Abs. 2 ArbEG ein Abkaufbetrag bezahlt, steht diesem daher kein echter Gegen-
wert gegenliber. Ein VerstoR zum Nachteil des Arbeitnehmers gegen das Gebot ob-
jektiver Gerechtigkeit im Einzelfall kann somit nicht gegeben sein, weshalb die Un-
billigkeit einer solchen Vereinbarung nach § 23 Abs. 1 ArbEG regelmaRig ausschei-

det.

Dementsprechend wird der fir den Verzicht auf das Recht des Arbeitnehmers aus
§ 14 Abs. 2 ArbEG vereinbarte Abkaufbetrag regelmaRig nicht als Gegenleistung an-
zusehen sein, sondern lediglich als Anreiz, einer Regelung zu zustimmen, die den

Arbeitgeber von Verwaltungsaufwand zu entbindet.

c¢) Entbindung von der Anbietungspflicht des § 16 Abs. 1 ArbEG

Weiterhin hatte der Antragsteller in dem geschlossenen Vertrag auf die Moglichkeit
aus § 16 Abs. 1 ArbEG verzichtet, von der Arbeitgeberin die Ubertragung von
Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen verlangen zu kdnnen, sollte sie diese

aufgeben wollen.
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Geht man von der Pramisse aus, dass ein Unternehmen den Monopolschutz schon
aus Eigeninteresse so lange aufrechterhalten wird, wie es die erfundene technische
Lehre bei bestehendem Monopolschutz wirtschaftlich sinnvoll nutzten kann, wird
das Ubertragungsrecht des Arbeitnehmers aus § 16 Abs. 1 ArbEG in aller Regel
wertlos sein. Denn wenn ein Unternehmen keine Mdglichkeit mehr sieht, wirt-
schaftliche Vorteile aus einer monopolgeschiitzten technische Lehre zu ziehen, wird
ein Schutzrecht oder eine Schutzrechtsanmeldung auch fur den Arbeitnehmer kei-
nen realen Wert mehr darstellen, so dass dem Abkaufbetrag keine echte werthal-
tige Gegenposition gegeniibersteht. Ein VerstoB zum Nachteil des Arbeitnehmers
gegen das Gebot objektiver Gerechtigkeit im Einzelfall kann dann nicht gegeben
sein. Die Unbilligkeit einer solchen Vereinbarung nach § 23 Abs. 1 ArbEG wiirde so-

mit ausscheiden.

Erfolgt eine solche Vereinbarung jedoch ohne den Vorbehalt, dass das das uneinge-
schrankte Aufgaberecht vor Ablauf der Hochstschutzdauer an eine fehlende oder
im Rahmen der unternehmerischen Freiheit aufgegebene Nutzung gekniipft ist oder
die Aufgabe unternehmerisch fir die Nutzung der technischen Lehre erforderlich
war, wird die Entscheidung Uber den Bestand von Verglitungsanspriichen des Ar-
beitnehmers trotz einer Nutzung der technischen Lehre durch das Unternehmen in

die Hand des Arbeitgebers gelegt.

Denn wenn ein Arbeitgeber beispielsweise im Rahmen der Portfoliopflege aus
freien Stlicken Schutzrechte aufgibt, diese aber weiter nutzt, wiirde dem Arbeitneh-
mer bei einer Ubernahme der Schutzrechtsposition und einem vom Arbeitgeber zu
erklarenden Nutzungsvorbehalt ein Verglitungsanspruch nach § 16 Abs. 3 ArbEG
zustehen, den der Arbeitgeber mit Hilfe des Rechteabkaufs einseitig vereiteln

kénnte.

Der Hohe nach handelt es sich hierbei um einen Vergiitungsanspruch, der dem des
§ 9 ArbEG entspricht. Denn durch die Ubertragung des Schutzrechts oder der
Schutzrechtsanmeldung an den Arbeitnehmer hat sich nichts daran gedndert, dass
dem Unternehmen im Regelfall der Lowenanteil am Zustandekommen der Diens-
terfindung zuzuschreiben ist, weshalb auch im Rahmen des § 16 Abs. 3 ArbEG der

Arbeitnehmer an den wirtschaftlichen Vorteilen des Unternehmens nur im Rahmen
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seines personlichen Anteilsfaktors partizipieren soll. Bei der Bewertung des Erfin-
dungswerts ist jedoch zu berticksichtigen, dass der Arbeitgeber aufgrund der Uber-
nahme der Schutzrechtsposition durch den Arbeitnehmer im Unterschied zum Ver-
glitungsanspruch aus § 9 ArbEG Uber keine absolute Monopolstellung mehr verfiigt,
sondern nur noch Uber ein einfaches Nutzungsrecht, das entsprechend weniger
wert ist. Das rechtfertigt einen Abschlag von mindestens 20 % (ggf. bis zu 50 %) bei
der Ermittlung des Erfindungswerts. Geschmalert wird der wirtschaftliche Nutzen
dieses Verglitungsanspruchs fir den Arbeitnehmer zudem dadurch, dass er nach
Ubernahme der Schutzrechtsposition deren Aufrechterhaltungskosten zu tragen
hat. Denn der Verglitungsanspruch besteht nur so lange, als auch die Monopolsitu-
ation aufrechterhalten bleibt. Fallt die Schutzrechtsposition weg, wird die erfin-
dungsgemalle technische Lehre zu fiir jedermann frei verfligbarem Stand der Tech-

nik.

Auf Seiten des Unternehmens besteht allerdings bei nicht abgekauftem
§ 16 Abs. 1 ArbEG neben dem Vergiitungsanspruch des Arbeitnehmers aus
§ 16 Abs. 3 ArbEG weiterhin die Problematik, dass das Nutzungsrecht aus
§ 16 Abs. 3 ArbEG nur arbeitgeberbezogen gilt, jedoch fiir eine etwaige Konzernnut-
zung nicht mehr zur Verfiigung steht. Konzernunternehmen waren dem Arbeitneh-

mer als Inhaber der Schutzrechtsposition sodann lizenzpflichtig.

Bei routinemaRig zeitnah zur Erfindungsmeldung geschlossenen Rechteabkauf- und
Incentivevertragen, die den Abkauf des Rechts des Arbeitnehmers aus
§ 16 Abs. 1 ArbEG zum Gegenstand haben, wird die Vereinbarung nach Auffassung
der Schiedsstelle ohne einen von den Parteien zu Grunde gelegten Vorbehalt ge-
schlossen, dass das das uneingeschrankte Aufgaberecht vor Ablauf der Hochst-
schutzdauer an eine fehlende oder im Rahmen der unternehmerischen Freiheit auf-
gegebene Nutzung geknipft ist oder die Aufgabe unternehmerisch fir die Nutzung
der technischen Lehre erforderlich war. Somit erkauft sich das Unternehmen damit
flr sich und gegebenenfalls fiir Konzernunternehmen die vollige Entscheidungsfrei-
heit, mit der es aber, sei es bewusst oder als Nebeneffekt, wie aufgezeigt auch echte

Vermogenspositionen des Arbeitnehmers beschneiden kann.
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Eine solche Vereinbarung wird deshalb dann gegen das Gebot objektiver Gerechtig-
keit im Einzelfall verstoBen, wenn die Aufgabe von Schutzrechtspositionen eigent-
lich moégliche Vergltungsanspriiche des Arbeitnehmers aus § 16 Abs. 3 ArbEG und
gegebenenfalls Lizenzanspriiche des Arbeitnehmers gegen Konzernunternehmen
vereitelt, der Arbeitnehmer fiir die Entbindung des Arbeitgebers von der Anbie-
tungspflicht aber keine Gegenleistung erhalten hat oder erhilt, die in angemesse-
ner Relation dazu steht, was dem Arbeitnehmer zustinde, wenn er die Schutz-
rechtsposition iGbernommen hatte. Da es einer Unbilligkeit in erheblichem MalRe
bedarf, muss das Missverhaltnis dem Gerechtigkeitsempfinden objektiv in ganz be-
sonders gesteigertem Mal3e entgegenstehen. Ist das der Fall, ware die Abkaufver-

einbarung insoweit nach § 23 ArbEG unbillig.

Da die Antragsgegnerin jedoch trotz Wegfalls der Monopolstellung infolge des Fal-
lenlassens der Schutzrechtspositionen bereit ist, die Diensterfindung weiter nach
§ 9 ArbEG zu verglten, bedarf es keiner weiteren Priifung der Unbilligkeit der Ab-
kaufvereinbarung im Hinblick auf § 16 Abs. 1 ArbEG, mit anderen Worten: die An-
tragsgegnerin hat sich redlich verhalten und das Abhangigkeitsverhaltnis des Arbeit-

nehmers nicht zu dessen Nachteil ausgenutzt.

Dariber hinaus ist zu bertlicksichtigen, dass die Antragsgegnerin die Schutzrechts-
positionen nicht aus freien Stiicken aufgegeben hat, etwa um Kosten zu sparen,
sondern um die zu Grunde liegende technische Lehre Gberhaupt dauerhaft nutzen
zu kdnnen. Denn sie hatte die Monopolsituation aufgegeben, um der Schaffung ei-
ner verbindlichen Normierung (...) den Weg zu bereiten, die die Gestaltung der von
ihr geschaffenen Losung erlaubt, davon abweichende Gestaltungsformen aber un-
tersagt. Mit anderen Worten: bei Beharren auf den Schutzrechtspositionen, gleich
ob diese im Eigentum der Antragsgegnerin gestanden hatten oder dem Antragstel-
ler Gibertragen worden waren, waren vollig wertlose aber mit Kosten verbundene
Schutzrechtspositionen einem gezahlten Abkaufbetrag gegenliber gestanden. Auch

von daher kommt eine Unwirksamkeit der Abkaufvereinbarung nicht in Betracht.

Im Ergebnis ist die geschlossene Abkaufvereinbarung unter den im vorliegenden Fall ge-

gebenen Rahmenbedingungen uneingeschrankt wirksam.
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4. Vergitungsanspruch und Verglitungsberechnung bei unterstellter Monopolstellung

Macht ein Arbeitnehmer eine Erfindung, steht ihm als Erfinder nach § 6 PatG zunachst
das Recht auf ein Patent fiir Erfindung zu. Wenn die Erfindung des Arbeitnehmers aller-
dings aus einer dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tatigkeit entstanden ist oder
mafgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes beruht (sogenannte Dienster-
findung), kann der Arbeitgeber nach den §§ 6, 7 ArbEG das Recht auf das Patent durch
Erklarung gegenitiber dem Arbeitnehmer oder schlicht durch Verstreichenlassen der In-

anspruchnahmefrist einseitig in sein Eigentum Uberleiten.

Als Ausgleich fur den damit verbundenen Verlust des Rechts auf das Patent erhilt der
Arbeitnehmer im Gegenzug nach § 9 Ab 1 ArbEG einen Anspruch gegen seinen Arbeit-

geber auf eine angemessene Erfindungsvergltung.

Die Hohe dieser Erfindungsvergiitung ist in § 9 Abs. 2 ArbEG geregelt. Sie hangt von der
wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung und den Aufgaben und der Stellung
der Arbeitnehmer im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der

Diensterfindungen ab.

Mit dem Begriff , wirtschaftliche Verwertbarkeit” meint der Gesetzgeber die Vorteile,
die dem Arbeitgeber durch die tatsachlich realisierte Verwertung des Rechts auf das Pa-
tent am Markt zugeflossenen sind bzw. zuflieBen2. Diese Vorteile werden als Erfin-
dungswert bezeichnet. Bei mehreren Miterfindern verteilt sich der Erfindungswert
selbstverstandlich auf diese entsprechend ihrem Anteil am Zustandekommen der erfin-

derischen Lehre, § 6 S.2 PatG.

Diese Vorteile stehen jedoch nicht in Ganze dem Arbeitnehmer zu. Denn der bei einem
Unternehmen beschaftigte Erfinder hat es regelmaRig deutlich leichter als ein freier Er-
finder, patentfahige und am Markt verwertbare neue technische Lésungen zu entwi-
ckeln. Wahrend ein freier Erfinder zunachst einen Produktmarkt finden muss, auf wel-
chem ihm die wirtschaftliche Verwertung einer technischen Neuerung gelingen kann,
steht dem Arbeitnehmererfinder die Produktpalette des Arbeitgebers zur Verfligung.

Bei seinen Uberlegungen und Arbeiten zum Auffinden der technischen Lehre der Erfin-

2 Bundestagsdrucksache 1648 — Begriindung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8.
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dung wird der Arbeitnehmererfinder vom Arbeitgeber mit seinem Gehalt bezahlt, wah-
rend der freie Erfinder sich selbst finanzieren muss. Ferner erhdlt der Arbeitnehmerer-
finder sowohl fiir die konkrete technische Aufgabenstellung als auch fiir deren Losung
regelmalig Anregungen aus dem betrieblichen Umfeld. Auch kann er fiir die Problem|o-
sung typischerweise auf positive wie negative technische Erfahrungen zuriickgreifen, die
im Betrieb mit entsprechender Technik gemacht wurden, und er erhalt oft auch techni-
sche und personelle Unterstiitzung, wenn Versuche durchgefiihrt oder teure Hilfsmittel
oder gar Fremdleistungen hierflr in Anspruch genommen werden mussen. All diese
Rahmenbedingungen hat das Unternehmen geschaffen und finanziert. Es hat somit re-
gelmaRig einen erheblichen Anteil daran, dass es Uberhaupt zu einer Erfindung gekom-
men ist. Deshalb soll der Arbeitnehmer am Erfindungswert lediglich partizipieren. In wel-
chem MaRe ist abhdngig von seinen Aufgaben und seiner Stellung im Betrieb sowie dem
Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Erfindung. Der sachgerechte Anteil des
Arbeitnehmers am Erfindungswert wird in Prozentwerten ausgedriickt und als Anteils-

faktor bezeichnet.

Die angemessene Arbeitnehmererfindervergiitung nach § 9 Abs. 1 ArbEG ist somit das

Produkt aus

Erfindungswert x Miterfinderanteil x Anteilsfaktor

a) Erfindungswert

Ausgangspunkt fur die Ermittlung des Erfindungswerts ist die Wirkung, die die Erfin-
dung gegeniiber dem Stand der Technik entfaltet. Denn der Arbeitgeber hat ja das
urspriinglich dem Arbeitnehmer nach § 6 PatG zustehende Recht auf das Patent
(Monopolrecht) erlangt. Dementsprechend knlpft der Erfindungswert gemald
§ 2 ArbEG daran an, wie sich die geschiitzte technische Lehre im Vergleich zum Stand
der Technik konkret technisch und wirtschaftlich fiir den Arbeitgeber am Markt aus-

wirkt.

Hat der Arbeitgeber eine Diensterfindung lizenziert oder verkauft, geben die verein-

barten Lizenzgeblhren bzw. der ausgehandelte Kaufpreis konkrete Hinweise darauf,
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welchen Wert das aus der Diensterfindung resultierende Monopolrecht am Markt

fir den Arbeitgeber hat.

Benutzt der Arbeitgeber die Diensterfindung hingegen wie vorliegend selbst, erhalt
er keine derartigen Zahlungen. Er hat aber durch die tatsachliche Benutzung der
Diensterfindung vom Monopolrecht abhdngige geldwerte Vorteile. Denn hatte er
das Recht zur Nutzung der technischen Lehre nicht von seinem Arbeitnehmer Uber-
nommen, misste er fiir deren Nutzung aufgrund der Tatsache, dass sie monopolge-
schitzt ist, Zahlungen an den Rechteinhaber — Ublicherweise ist das ein anderer
Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder — leisten. Die mutmaRliche Hohe dieser

Zahlungen bestimmt somit den Wert der Erfindung bei einer Eigennutzung.

Typischerweise sind solche Zahlungen das Resultat eines Lizenzvertrags, den ein Pa-
tentinhaber zur Gestattung der Benutzung einer patentgeschitzten technischen
Lehre mit dem an der Nutzung Interessierten abschlielt. Hinsichtlich der Hohe der
Zahlungen vereinbaren Lizenzvertragsparteien regelmalig eine Multiplikation von

erfindungsbezogenen Nettoumsatzen mit einem marktiiblichen Lizenzsatz.

Deshalb kann durch die fiktive Nachbildung (Lizenzanalogie) eines solchen zwischen
einem Unternehmen und einem anderen Marktteilnehmer oder freien Erfinder un-
ter normalen Rahmenbedingungen geschlossenen verniinftigen Lizenzvertrags am
besten der Marktpreis und damit der Erfindungswert abgeschatzt werden, den der

Arbeitgeber einem anderen Marktteilnehmer oder einem freien Erfinder zahlen

miisste3 und an dem der Arbeitnehmererfinder im Umfang des ihm zukommenden

Anteilsfaktors nach dem Willen des Gesetzes beteiligt werden soll.

Vergleichsweise einfach gestaltet sich diese fiktive Nachbildung, wenn Uber das
streitgegenstandliche Schutzrecht oder zumindest Gber den betroffenen Technolo-
giebereich bereits ein oder mehrere Lizenzvertrage abgeschlossen wurden. Dann
sind entsprechende Uberlegungen zur Abschitzung des Erfindungswerts an diesen
zu orientieren, da diese die belastbarsten und praktikabelsten Anhaltspunkte fiir

den tatsachlichen Marktwert der Erfindung bieten.

3 BGH vom 17.11.2009, Az.: X ZR 137/07 — Turinnenverstarkung; vom 16.04.2002, Az.: X ZR 127/99 — abgestuf-
tes Getriebe; vom 13.11.1997, Az.: X ZR 6/96.
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Ist das jedoch nicht der Fall, kann der marktibliche Lizenzvertrag nur rein fiktiv
nachgebildet werden. Dabei ist darauf abzustellen, welche Lizenzvertragsgestaltung
das Unternehmen bei einer Ein-Lizenzierung der zu bewertenden Erfindung von ei-
nem Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Bedingungen akzeptie-
ren wirde oder zu welchen Vertragsbedingungen es im Normalfall bereit ware, die
Erfindung an einen Marktteilnehmer zu lizenzieren. Denn MaBstab sind nicht singu-
lare Ausnahmesituationen wie beispielsweise die in einem Verletzungsprozess bei
nachgewiesener Verletzung, sondern das Verhalten redlicher in gesundem und dau-

erhaften Wettbewerb stehender Kaufleute.

Daher ist zu Uberlegen, auf welche Nettoumsatze verninftige Lizenzvertragspar-
teien in einem Lizenzvertrag abgestellt hatten (Bezugsgrofle) und welchen Lizenz-

satz sie darauf angewendet hatten.
(1) BezugsgroRe

Die Bezugsgrofle hangt maligeblich davon ab, welchen Einfluss man der mono-
polgeschiitzten Technik unter technischen und wirtschaftlichen Aspekten auf

das Produkt und damit auf die Produktumsatze zugesteht.

Die streitgegenstandliche Erfindung betrifft den (...) von Kraftfahrzeugen. Die
Antragsgegnerin handelt jedoch nicht mit (...), sondern mit Kraftfahrzeugen.
Werden entsprechende Bauteile oder Baugruppen aber nicht am Markt gehan-
delt, sondern die Produkte, in denen diese enthalten sind, muss nach einem
Malstab gesucht werden, der in irgendeiner Weise den Anteil der Erfindung an
den am Markt gehandelten Gegenstanden wiedergibt. Welcher Losungsansatz
hierbei verniinftiger Weise gewahlt wird, hdangt im Wesentlichen von den ver-
figbaren Losungsalternativen und vom Umfang der Schwierigkeiten bei der tat-

sachlichen Abwicklung der Berechnung der fiktiven Lizenzgebihren ab.

Der Antragsteller hat bei seinen Uberlegungen hierzu die Sonderausstattungs-
Aufpreise herangezogen, die die Antragsgegnerin von Fahrzeugkunden verlangt,
die das von ihnen bestellte Fahrzeug mit der erfindungsgemafRen (...) ausgestat-
tet haben wollen. Das entsprdache nach den Erfahrungen der Schiedsstelle je-

doch nicht der marktiiblichen Lizenzvertragspraxis von Automobilherstellern.
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Denn Fahrzeughersteller verkaufen Fahrzeuge und versuchen dabei die Preise
zu erzielen, die die Endkunden bereit sind dafiir zu bezahlen. Der Fahrzeugpreis
setzt sich damit immer aus der Summe der Herstellungskosten aller Teile des
Fahrzeugs und dem Gewinnaufschlag zusammen. Der Endpreis des gesamten
Fahrzeugs ist dann davon abhangig, was der Kunde bereit ist, flr Serienausstat-
tung und Sonderausstattung insgesamt zu zahlen. Das ist einem standigen Wan-
del unterworfen. So miissen beispielsweise regelmalig bestimmte zunachst auf-
preispflichtige Sonderausstattungsmerkmale in die Serienausstattung Uber-
nommen werden, um mit auf den Markt kommenden Modellen von Wettbe-
werbern konkurrieren zu knnen oder um gegebenenfalls fir das Fahrzeugmo-
dell die vom Markt geforderten Euro NCAP Sterne fiir die Fahrzeugsicherheit zu
erhalten. Folglich ist der Endpreis immer eine Mischkalkulation. Mit manchen
Fahrzeugteilen konnen zumindest zeitweise Gber die Option als Sonderausstat-
tung hohere Endpreise realisiert werden, andere oder zu einem spdteren Zeit-
punkt vielleicht sogar die gleichen Fahrzeugteile miissen in der Basisversion mit-
geliefert werden, obgleich deshalb nicht der Basispreis erhoht werden kann. Ist
aber ein solches Teil patentgeschiitzt und wiirde es ein Wettbewerber gerne
auch verwenden, wird das Unternehmen seinem Wettbewerber keine Freilizenz
erteilen, nur weil es selbst nicht in der Lage ist, das Teil endpreiserhéhend zu
verwerten. Im Umkehrschluss wird auch nie ein aktuell erzielbarer Aufpreis zu
Grunde gelegt werden, zumal ein Wettbewerber damit vielleicht gar keinen Auf-

preis erzielen mochte oder kann.

Deshalb werden unter Fahrzeugherstellern regelmaRig die Herstellungskosten
der begehrten patentgeschiitzten Komponenten beaufschlagt mit einem Ge-
winnaufschlag als Bezugsgrofle bei der Verhandlung eines Lizenzvertrags her-

angezogen.

Somit ist bei der fiktiven Nachbildung eines die Marktgegebenheiten moglichst

real wiedergebenden Lizenzvertrags in gleicher Weise vorzugehen.

Das heildt, bei der Ermittlung des BezugsgroRenumsatzes ist auf die Herstel-
lungskosten oder die Einkaufspreise bestimmter Bauteile oder Bauteilgruppen

abzustellen und zu festzulegen, inwieweit diese durch die Erfindung wesentlich
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gepragt bzw. in ihren Funktionen wesentlich beeinflusst werden4. Dabei ist die
Erfindung ausgehend von ihrem tatsachlichen Inhalt unter Beriicksichtigung al-
ler Umstande des Einzelfalls zu wiirdigen. Im Vordergrund stehen dabei die
technischen Einfliisse und Eigenschaften der geschiitzten technischen Lehre,
wirtschaftliche Uberlegungen und am Ende die Frage, was von der Erfindung
hierdurch sein kennzeichnendes Geprage erhalten hat. Wenn ein ganzes Pro-
dukt durch die Erfindung in diesem Sinne gepragt wird, kann es als Bezugsgrolie
zugrunde gelegt werden; wird es dagegen nur teilweise beeinflusst, etwa weil

bereits freier Stand der Technik ebenfalls zu beriicksichtigen ist und / oder noch

weitere Schutzrechte relevant sind, ist nur dieser Anteil heranzuziehen®. Auf

eine so ermittelte BezugsgroRe bezieht sich dann der marktibliche Lizenzsatz.

Methodisch ist es sachgerecht, hierzu zunachst im ersten Schritt von der tech-
nischen Lehre, wie sie Patentschutz bekommen soll oder hat, auszugehen und
zu lberlegen, wo sich in einem Produkt die Erfindung technisch niederschlagt,
entsprechende Bauteile oder Baugruppen zu identifizieren und zu tberlegen,
welche das Gesamtprodukt betreffenden technischen Problemkreise die Erfin-

dung |6st.

Dariber hinaus ist die wirtschaftliche Wirkung der Erfindung ins Auge zu neh-
men, um zu vermeiden, dass ein betroffenes Bauteil oder eine betroffene Bau-
gruppe oder ein zu ldsender Problemkreis zwar so wesentlich fir die Funktion
des Produkts sind, dass sie den Wettbewerbsvorteil des Produkts gegeniiber
anderen Produkten zumindest mit vermitteln, diese aber im Verhaltnis zu ihrer
Wirkung sehr preiswert herzustellen sind (,kleine Ursache — grofe Wirkung®).
Andernfalls bestiinde die Gefahr, den abzuschidtzenden Marktwert der Erfin-

dung unterzubewerten.

Hat man so die erfindungsgemaRen Herstellungskosten / Einkaufspreise fest-
gelegt, sind diese mittels eines Gewinnaufschlagfaktors auf Nettoendpreise

hochzurechnen. Aufgrund ihrer Erfahrungen erscheint der Schiedsstelle der

4 BGH vom 17.11.2009 — Az.: X ZR 137/07 — Tlrinnenverstarkung.
S5 OLG Dusseldorf, Urteil vom 13. September 2007 —1-2 U 113/05, 2 U 113/05.
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hier in Ansatz gebrachte Gewinnaufschlag von 1,45 sachgerecht. Er ist letztlich

auch unstreitig.
(2) Lizenzsatz

Ebenfalls sachgerecht erscheint der Schiedsstelle der vorliegend angewandte

Lizenzsatz von 1,3 %. Auch dieser ist zwischen den Beteiligten unstreitig.

Die Schiedsstelle weist noch darauf hin, dass dieser Lizenzsatz bei hoheren er-
findungsgemaRBen Umsatzen als den bislang bekannten nach RL Nr. 11 abzu-

staffeln sein wird.

Abstaffelung bedeutet, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen
reduziert wird. Die Antragsgegnerin fertig Kraftfahrzeuge in sehr hohen Stiick-
zahlen. Bei hohen Stiickzahlen ist die Abstaffelung der Ausgangslizenzsatze
aber regelmaRig auch Gegenstand eines Lizenzvertrages (in der Praxis aus
Grinden der vereinfachten Berechnung mit identischem Ergebnis rechnerische
ErmaRigung der relevanten Umsatze fiir die Berechnung der Lizenzgebihr).
Dies hat den Hintergrund, dass ein verninftiger Lizenzgeber seine Erfindung
schon im Eigeninteresse vorrangig an ein Unternehmen lizenzieren wird, das
aufgrund seiner Marktposition hohe bis sehr hohe Umsatze erwarten lasst. Da-
mit verbunden ist dann auch das Zugestandnis im Lizenzvertrag zu einer Redu-
zierung (Abstaffelung) des Lizenzsatzes ab bestimmten Umsatzgrenzen, da ein
solches Unternehmen eben nicht nur aufgrund der neuen technischen Lehre,
sondern auch aufgrund seiner Marktposition in der Lage ist, hohe Umsatze zu
generieren. Denn letztlich wird ein Lizenzgeber auf diese Art und Weise im Er-
gebnis gleichwohl héhere Lizenzeinnahmen erzielen, als wenn er seine Erfin-
dung an ein nicht entscheidend im Markt verhaftetes Unternehmen lizenziert
und daflr keine Abstaffelung des Lizenzsatzes vereinbart. Die RL Nr. 11 macht
ihrem Wortlaut nach eine Abstaffelung zwar von der Ublichkeit in den verschie-
denen Industriezweigen abhéngig. Jedoch hat der BGH (Entscheidung vom
4.10.1988 - Az.: X ZR 71/86— Vinylchlorid) deutlich gemacht, dass die Frage der
Abstaffelung von hohen Umséatzen eine Frage der Angemessenheit der Vergi-

tung i.S.v. § 9 Abs. 1 ArbEG ist und die RL Nr. 11 insofern keine verbindliche
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Vorschrift darstellt, sondern ein Hilfsmittel, um die Angemessenheit zu errei-
chen und die Frage, ob eine Abstaffelung hoher Umsétze zur Erreichung einer
angemessenen Vergltung angezeigt ist, somit auch unabhangig vom Nachweis
der Ublichkeit im entsprechenden Industriezweig entschieden werden kann.
Vor diesem Hintergrund ist es standige Schiedsstellenpraxis, eine Kausalitats-
verschiebung als Voraussetzung fiir eine Abstaffelung gentigen zu lassen. Dem
liegt der Gedanke zu Grunde, dass bei hohen Umsatzen die Kausalitat hierfur
von der Erfindung weg zu anderen Faktoren verlagert sein kann. Dann ware
eine Erfinderverglitung aus den ungekirzten vollen Umsatzen unangemessen,
weil die Erfindung an sich hierfiir nicht mehr die Ursache war. Die Antragsgeg-
nerin zahlt zu den groBen Automobilherstellern mit entsprechender Marktstel-
lung, die einen gehorigen Anteil zu den Umsatzen beitragt. In einem solchen
Fall setzt die Anwendung der Abstaffelungstabelle nach RL Nr. 11, die eine Gber
die Jahre kumulierte Betrachtung der Umsatze vorsieht, den Erfindungswert in

ein angemessenes Verhaltnis zur Bedeutung der Erfindung.

Miterfinderanteil

Der Miterfinderanteil ist unstreitig und betragt 25 %.

Anteilsfaktor

Ein Anteilsfaktor von 16,5 % ist unstreitig und liegt nach den Erkenntnissen der

Schiedsstelle eher im oberen Bereich.

Erfindungswert aufgrund der behaupteten Verletzung des Diensterfindungsschutz-

rechts durch einen Wettbewerber

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass er Vergltungsanspriche gegen die Antrags-

gegnerin wegen einer Nutzung der Diensterfindung durch Wettbewerber habe.

Ein solcher Vergltungsanspruch ist grundsatzlich denkbar. Denn auf der einen Seite

hat der Gesetzgeber im Ausnahmefall mit dem Begriff ,wirtschaftliche Verwertbarkeit”

auch Moglichkeiten der Verwertung einer Diensterfindung mit bedacht, die an sich im

Betrieb bestehen, aber tatsachlich nicht ausgenutzt werden (Bundestagsdrucksache

1648 — Begriindung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8). Und auf der anderen
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Seite eroffnet die widerrechtliche Benutzung einer Diensterfindung durch einen Wett-
bewerber dem Arbeitgeber grundsatzlich die Moglichkeit, Schadensersatzanspriiche
geltend zu machen. Unterldsst er dies, so nutzt er mogliche Verwertungsmoglichkeiten

nicht aus.

An die Annahme eines Erfindungswerts aufgrund ausgelassener Verwertungsmoglich-
keiten sind allerdings strenge Anforderungen zu stellen. Denn die Frage, ob, wann und
in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betatigen will, ist grundrechtlich in
Form der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit geschiitzt, Art. 2 Abs. 1, Art. 12 und
Art. 14 GG (BAG vom 26. September 2002 — Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November
2012 — AZ.: 2 AZR 673/11). Dem Arbeitgeber allein obliegt die Entscheidung, ein unter-
nehmerisches Risiko einzugehen, da die Realisierung des Risikos auch nur ihn allein trifft.
Einer Diensterfindung einen Erfindungswert aufgrund der Tatsache zuzuerkennen, dass
ein Arbeitgeber diese nicht verwertet, greift somit in dessen Grundrechtspositionen ein,
was nicht leichtfertig geschehen darf. Ein Erfindungswert aufgrund nicht ausgeschopfter
Verwertungsmoglichkeiten kommt daher nur dann in Betracht, wenn es wirtschaftlich
nicht vertretbar ware, mit einer Diensterfindung verbundene Verwertungsmaglichkei-
ten nicht zu nutzen, die Nichtverwertung also dem Unternehmen auch unter Beriick-
sichtigung der grundgesetzlich geschiitzten unternehmerischen Freiheit vorzuwerfen
ware. Daflir reicht es aber nicht, dass eine Diensterfindung gegebenenfalls objektiv ver-
wertbar erscheint. Denn dem Arbeitgeber steht ein weiter Beurteilungsspielraum ein-
schlieflich einer Kosten-Nutzen-Analyse zu (Schiedsstelle vom 3.12.1987 — Arb.Erf.
57/87, BIPMZ 1988, S. 265). Die Entscheidung, das Risiko einzugehen, dass im Ergebnis
die Kosten den Nutzen Uberwiegen, liegt im Kernbereich der unternehmerischen Ent-
scheidungsfreiheit. MalRgebend fiir die Annahme eines Erfindungswerts aufgrund unter-
lassener Verwertung ist daher, ob die Uberlegungen eines Arbeitgebers zur Nichtver-
wertung absolut unbegriindet sind und jeglicher wirtschaftlicher Vernunft widerspre-
chen, dem Arbeitgeber also die Nichtverwertung vorzuwerfen ist (Schiedsstelle vom

12.06.2008 — Arb.Erf. 23/06 — in Datenbank).

Um aus einer moéglichen Verletzung eines Patents durch einen Wettbewerber einen Nut-
zen zu ziehen, musste der Arbeitgeber eine Verletzungsklage vor dem Landgericht an-
strengen und im Zweifel durch die Instanzen gehen, was mit erheblichem Aufwand ver-

bunden ist. Weiterhin wird sich der Arbeitgeber dann einem Nichtigkeitsverfahren vor
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dem Bundespatentgericht ausgesetzt sehen, das ebenfalls Kosten verursacht und das im

schlechtesten Fall mit dem Verlust des Patents enden kann.

Es muss daher dem Arbeitgeber (iberlassen bleiben, ob er hier ins Risiko gehen moéchte,
zumal im vorliegenden Fall die Benutzung der streitgegenstandlichen technischen Lehre
durch Dritte wahrend des Bestehens von Schutzrechten nach dem Sachvortrag des An-
tragstellers wohl nur geringe Stiickzahlen betraf, mithin dem Aufwand selbst im Fall ei-
nes erfolgreichen Vorgehens nur ein sehr geringer, voraussichtlich niedrigerer Ertrag ge-

genliberstehen dirfte.

Ein Erfindungswert aufgrund nicht ausgeschopfter Verwertungsmoglichkeiten kommt

daher vorliegend nicht in Betracht.

Erfinderpersonlichkeitsrecht und Schlussbemerkung

Der Antragsteller hat vorgetragen, dass es ihm emotional wichtig sei, Teilhaber eines
Patents zu sein, das im StralRenverkehr zu deutlich sichtbaren Auswirkungen gefiihrt

hat.

Es ist nachvollziehbar, dass ein Erfinder zu Recht stolz auf seine kreative Leistung ist.
Jedoch geht das Eigentumsrecht an einer Diensterfindung regelmaRig auf den Arbeitge-
ber Gber und unterliegt dann im Rahmen des ArbEG und hierzu geschlossener Verein-
barungen dessen unternehmerischer Dispositionsfreiheit, die dem Erfinderpersonlich-

keitsrecht vorgeht.

Die Schiedsstelle hofft, mit ihren Ausfiihrungen zur Klarung der aufgeworfenen Fragen
und letztlich zu einer Beilegung des Streits beigetragen zu haben. Den Beteiligten sollte
es nunmehr moglich sein, sich anhand der Ausfihrungen der Schiedsstelle auch auf eine

verbindliche BezugsgrofRe zu einigen.
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