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Leitsdtze (nicht amtlich):

1.

Wenn ein Leiharbeitnehmer im Rahmen seiner Tatigkeit beim Entleiher eine Diensterfin-
dung gemacht hat, bestehen die arbeitnehmererfinderrechtlichen Rechte und Pflichten

zwischen Arbeitnehmer und Entleiher.

Ist ein konzernangehoriges Unternehmen im Rahmen von Werk- und Dienstleistungsver-
tragen auch als Auftragsentwickler fir die Konzernmutter tatig, kann das Unternehmen
den Erfindungswert zumindest dann aus den im Rahmen der Werk- und Dienstleistungs-
vertrage erhaltenen Zahlungen herleiten, wenn es als Auftragsentwickler fiir die Konzern-
mutter ein beliebig austauschbarer Dritter ist, weil die Konzernmutter Gber einen eigenen
Entwicklungsbereich verfiigt und die Leistungen des insoweit mit einem Dritten aus-

tauschbaren Auftragsentwicklers nur erganzend einkauft.

Die Hohe der im Rahmen von Auftragsentwicklungen auf technische Schutzrechte geleis-

teten Zahlungen kann regelmaRig nur geschatzt werden.



Begrindung:

(...)

Nach dem Verstandnis der Schiedsstelle vom Sachvortrag der Beteiligten geht es vorliegend

im Kern um folgenden Sachverhalt:

Die Antragsgegnerin erbringt als Arbeitgeberin des Antragstellers einerseits Dienstleistun-
gen/Werkvertragsleistungen fur die ,X-AG“ und verleiht andererseits auch gewerbsmaRig Ar-

beitnehmer an die ,X-AG”“.

Der Antragsteller war bei der Antragsgegnerin als Fachreferent (...)technik angestellt. Einge-
setzt war er zeitweilig bei der Antragsgegnerin und zeitweilig in der Technologieentwicklung

der ,X-AG“.

Aus einem Einsatz bei der , X-AG"“ resultiert der Schwerpunkt der schriftsatzlichen Diskussio-
nen der Beteiligten in diesem Verfahren. Dabei handelt es sich um die Vorgdange um die Pa-
tentanmeldung der ,X-AG” vom (...) 2014 mit dem Aktenzeichen (...), zu der der Antragsteller
als Miterfinder benannt wurde. Gemaf$ dem hierzu ergangenen Priifungsbescheid des DPMA
vom (...) 2015 konnte eine Patenterteilung nicht in Aussicht gestellt werden, weil das Patent-
begehren mangels Neuheit als nicht patentierbar angesehen wurde. Die ,X-AG* hat daraufhin
am (...) 2015 die Riicknahme der Patentanmeldung vor Offenlegung der Anmeldung durch das
DPMA erklart. Die , X-AG“ hat in der Folge am (...) 2014 eine weitere Patentanmeldung mit
dem Aktenzeichen (...) veranlasst. In dieser Patentanmeldung ist der Antragsteller nicht als
Miterfinder benannt. Der Antragsteller macht unter Bezugnahme auf die erste, zurlickgenom-
mene Patentanmeldung (...) jedoch geltend, dass er auch in der zweiten Patentanmeldung (...)
als Erfinder hatte benannt werden miissen. Zu der zweiten Patentanmeldung (...) sind (...) 2015
und am (...) 2024 Priufungsbescheide ergangen. GemaR dieser Prifungsbescheide ist ein Pa-
tent mangels Neuheit und mangels erfinderischer Tatigkeit unter keinen Umstanden gewahr-

bar.

Der Antragsteller macht dariliber hinaus Verglitungsanspriiche aus einer Vielzahl weiterer Pa-

tentanmeldungen geltend.

Zu dem Begehren des Antragstellers weist die Schiedsstelle zunachst auf die grundsatzliche
rechtliche Systematik des arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergltungsanspruchs hin, die von

folgender Anspruchslogik ausgeht:



Wenn ein Arbeitnehmer eine technische Lésung findet, ist die technische Lésung als solche
ein mit dem Arbeitsentgelt abschliefend vergiitetes Arbeitsergebnis und deshalb nach
§ 611a BGB in jedem Entwicklungsstadium Eigentum des Arbeitgebers und kann von diesem
aufgrund seiner unternehmerischen Entscheidungsfreiheit, die von Art. 2 Abs. 1 (allgemeine
Handlungsfreiheit), Art. 12 (Berufsfreiheit) und Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) garantiert

wird,! unbelastet von Verglitungsanspriichen anderer frei verwendet werden.

Handelt es sich bei der technischen Loésung zugleich um eine Erfindung im Sinne der §§ 1, 2 Ar-
bEG, 1 PatG, liegt wegen § 6 PatG das Recht auf das Patent fiir das Entwicklungsergebnis je-
doch zunachst beim Erfinder und damit beim Arbeitnehmer, allerdings gemaR den §§ 6, 7 Ar-
bEG von vornherein belastet mit dem Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers, da der Arbeit-
geber stets einen, zumeist erheblichen Beitrag dazu geleistet hat, dass es zu einer solchen

Erfindung gekommen ist.

Macht der Arbeitgeber von dem Inanspruchnahmerecht Gebrauch, geht auch das Recht auf
das Patent auf den Arbeitgeber (iber, so dass das Entwicklungsergebnis an sich und das Recht

auf ein Patent fir die entwickelte technische Lehre wieder in einer Hand vereint werden.

Dadurch wird die Art. 14 Abs. 1S. 1 GG unterliegende und im Recht auf das Patent beste-
hende Vermdgensposition des Arbeitnehmers zwar nicht ersatzlos beseitigt2, aber inhaltlich
im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG dahingehend neu gestaltet3, dass § 9 ArbEG dem Arbeit-
nehmer anstelle des Rechts auf das Patent eine Beteiligung an dem Arbeitgeber zuflieRenden
geldwerten Vorteilen zugesteht, soweit diese kausal auf den erhaltenen Monopolschutz zu-

riackgehen.

Daraus folgt zwingend, dass der fiir die Hohe der Vergitung des Arbeitnehmererfinders maR-

gebliche wirtschaftliche Wert der Diensterfindung (sogenannter ,Erfindungswert”), an wel-

1 BAG vom 26. September 2002 — Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 — Az.: 2 AZR 673/11

2 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 Vergiitungsanspruchs 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.

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



chem der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 2 ArbEG beteiligt werden soll (sogenannter , Anteilsfak-
tor"), nicht tiber die Vermogensposition hinausgehen kann, die der Arbeitnehmer tatsachlich

verloren hat.

Verloren hat er, aber auch nur wenn er denn tatsachlich als Erfinder im Sinne des Patentrechts
anzusehen ist, nur das Recht auf das Patent. Dieses hat jedoch keinen eigenstandigen imma-
nenten monetaren Wert. Denn es stellt zundchst lediglich eine mit Kosten verbundene Wette
auf die Zukunft dar, mit der der Patentanmelder auf einen maéglichen zukiinftigen monetaren

Nutzen des patentrechtlichen Verbietungsrechts setzt.

Daher kann ein vergitungspflichtiger Erfindungswert nur insoweit bestehen, als dem Arbeit-
geber Uber das ihm arbeitsrechtlich ohnehin gehérende Entwicklungsergebnis hinaus durch
den erhaltenen rechtlichen Monopolschutz zuséatzlich tatsachlich Zahlungen oder geldwerte

Vorteile zugeflossen sind bzw. zuflieRen.

Solche kdnnen dem Grunde nach nur dann entstehen, wenn der Arbeitgeber eine Schutz-
rechtsposition benutzt, vorrangig durch Lizenzierung, Verkauf oder Eigennutzung, wobei die
Hohe des Erfindungswerts dann davon abhangt, welche Vorteile dem Arbeitgeber durch die

jeweilige Nutzung? des rechtlichen Monopolschutzes tatsachlich zuflieRen.

Bezahlt ein Dritter fir die erfindungsgemafe Schutzrechtsposition Lizenzgebiihren an den Ar-
beitgeber, so zeigen diese, was der Lizenznehmer im Hinblick auf die konkreten Gesamtum-
stande der Lizenzierung bereit war, fiir die Nutzung des rechtlichen Monopolschutzes zu be-
zahlen, weshalb sich aus diesen nach Abzug von Kosten und des Unternehmergewinnanteils
ein entsprechender Erfindungswert ergibt>. Gleiches gilt fur einen Verkauf der Schutzrechts-

position®.

Benutzt das Unternehmen eine infolge des Rechtslibergangs nach § 7 ArbEG erhaltene Schutz-
rechtsposition selbst, erhdlt es anders als bei einer Lizenzierung oder einem Verkauf keine
direkt dem Monopolschutz zuordenbaren Zahlungen. Da es bei der Eigennutzung vor der
Nachahmung durch Wettbewerber rechtlich geschitzt wird, flieRen dem Unternehmen je-

doch insoweit geldwerte Vorteile zu, als unabhangige Marktteilnehmer fiir die Befreiung vom

4 Gesetzesbegriindung, abgedruckt im Blatt fir PMZ 1957 S. 218 ff., S. 233

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

6 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



aus dem Patentschutz resultierenden Verbietungsrecht in frei ausgehandelten Lizenzvertra-
gen Zahlungen vereinbart hatten’. Deshalb resultiert aus einer Eigennutzung nur dann ein
durch fiktive Nachbildung eines Lizenzvertrags mit einem Dritten abzuschatzender Erfindungs-
wert, falls der Arbeitgeber einen solchen hatte abschliefen miissen, um die Erfindung nutzen

zu kénnen, wenn ein Dritter und nicht der Arbeitnehmer die Erfindung gemacht hatte.
Davon ausgehend gilt im vorliegenden Fall Folgendes:

1. Erfindungen, die aus einem Einsatz des Antragstellers bei der ,X-AG" resultieren

Fiir diese Erfindungen gilt § 11 Abs. 7 AUG:

»Hat der Leiharbeitnehmer wéihrend der Dauer der Tétigkeit bei dem Entleiher eine Erfin-
dung oder einen technischen Verbesserungsvorschlag gemacht, so gilt der Entleiher als

Arbeitgeber im Sinne des Gesetzes liber Arbeitnehmererfindungen.”

Folglich hat der Antragsteller aus Erfindungen, die aus einem Einsatz als Leiharbeitnehmer
bei der ,X-AG” resultieren, dem Grunde nach einen Vergiitungsanspruch gemaR § 9 Ar-
bEG gegen die ,X-AG" und nicht gegen die Antragsgegnerin, vorausgesetzt, er ist tatsach-

lich als Erfinder anzusehen.

Somit ist einem etwaigen arbeitnehmererfinderrechtlichen Verglitungsanspruch die pa-
tentrechtliche Frage vorgelagert, ob der Arbeitnehmer als Erfinder anzusehen ist. Ist das
nicht der Fall, hat er auch keinen Arbeitnehmererfinderrechte begriindenden Rechtsver-

lust erlitten.

Ausgangspunkt fur die Fragestellung, ob ein Arbeitnehmer als Erfinder anzusehen ist, ist
§ 6 S.1, 2 PatG, wonach demjenigen das Recht auf das Patent zu steht, der die Erfindung

gemacht hat, oder denjenigen die die Erfindung gemeinschaftlich gemacht haben.

Eine Erfindung in diesem Sinne ist das auf einer individuellen Geistestatigkeit beruhende
Aufzeigen einer Anweisung zur wiederholbaren Losung einer technischen Aufgabe mittels
Nutzbarmachung von Naturgesetzlichkeiten.8 Eine Erfindung liegt somit nur dann vor,
wenn sich der Erfinder die Erkenntnis erschlief3t, wie mit bestimmten technischen Mitteln
ein konkretes technisches Problem gelost werden kann und diese Erkenntnis so verlaut-

bart, dass sie als Anweisung zum technischen Handeln genutzt werden kann.

7 BGH vom 06.03.2012 — Az.: X ZR 104/09 — antimykotischer Nagellack |
8 BGH vom 18.05.2010, Az.: X ZR 79/07 — Steuervorrichtung



Mithin ist nur derjenige Erfinder, der einen eigenen, bestimmbaren schépferischen Bei-
trag zu der technischen Lehre geleistet hat, fur die in der Patentanmeldung bzw. in dem

erteilten Patent rechtlicher Monopolschutz beansprucht bzw. gewahrt wird®-

Die Klarung dieser patentrechtlichen Vorfrage gehort allerdings gar nicht zu den Aufga-
ben, die der Gesetzgeber dem Schiedsstellenverfahren zugedacht hat, um gerichtliche

Auseinandersetzungen nach Moglichkeit von vornherein zu vermeiden.

Denn nach dem Wortlaut des § 28 ArbEG kann die Schiedsstelle nur in Streitfallen auf
Grund des Gesetzes Giber Arbeitnehmererfindungen angerufen werden. Was ein Streitfall
»aufgrund des Gesetzes (iber Arbeitnehmererfindungen“ ist, der vor einer streitigen Aus-
einandersetzung vor einem Zivilgericht nach Moglichkeit durch die Schiedsstelle bereinigt
werden soll, ergibt sich aus § 37 Abs. 1 ArbEG. Danach sind Streitfalle Giber Rechte oder

Rechtsverhaltnisse gemeint, die im Gesetz liber Arbeitnehmererfindungen geregelt sind.

Im Gesetz Uber Arbeitnehmererfindungen sind ausschlieBlich Rechte enthalten, die Ar-

beitnehmer gegen ihre Arbeitgeber oder umgekehrt haben.

Fragen des Umfangs der Erfinderschaft zéhlen nicht zu diesen Rechten. Denn zum einen
sind diese ausschlieRlich im Patentgesetz, namentlich in § 6 PatG, nicht aber im Gesetz
Uber Arbeitnehmererfindungen geregelt, da § 6 PatG nicht zwischen freien Erfindern und
Arbeitnehmererfindern unterscheidet und das Gesetz Uiber Arbeitnehmererfindungen
keine Sonderregelungen fiir Arbeitnehmererfinder zur Erfinderschaft enthalt. Zum ande-
ren regelt § 6 PatG nicht die Rechtsbeziehung von Arbeitnehmer und Arbeitgeber, son-

dern die Rechtsbeziehung mehrerer Erfinder untereinander.

Mit der grundsatzlichen Frage, ob jemand patentrechtlich als Erfinder anzusehen ist, oder
mit dem Umfang der Erfinderschaft zusammenh&dngende Fragestellungen sind somit ohne
vorangegangene Zustandigkeit der Schiedsstelle den Patentstreitkammern der Landge-
richte unmittelbar zugewiesen. Wenn aber die Durchfiihrung eines Schiedsstellenverfah-
rens keine Sachurteilsvoraussetzung fur die Klarung einer rechtlichen Fragestellung im
Klageverfahren vor den Zivilgerichten ist, besteht auch kein Anspruch auf Prifung dieser

Fragestellung durch die Schiedsstelle.10

9 BGH vom 17.10.2000 — Az.: X ZR 223/98 — Rollenantriebseinheit
10 BayVGH vom 11. Februar 2014 — Az.: 5 C 13.2380



Dementsprechend hat der Gesetzgeber der Schiedsstelle, anders als den Patentstreitkam-
mern der Landgerichte, auch nicht das fiir die Aufklarung der Erfinderschaft notwendige
volle Spektrum des prozessualen Instrumentariums zur Aufklarung streitentscheidender

Tatsachen der Erfindungsgeschichte zur Verfligung gestellt.

Im Hinblick auf den Sachverhalt Patentanmeldung (...) kdme dariber hinaus aber selbst
dann, wenn man die Erfinderschaft des Antragstellers als gegeben unterstellen wiirde,
das weitere Problem hinzu, dass ein Verglitungsanspruch der Héhe nach das Vorliegen
eines Erfindungswerts voraussetzt, sich ein solcher hinsichtlich einer Nutzung der erfin-
dungsgemalen technischen Lehre durch die ,X-AG“ aber im Hinblick auf die eindeutigen
Hinweise des DPMA in den Prifungsverfahren wenn berhaupt, nur in sehr niedriger
Hohe begriinden lieBe. Denn der Erfindungswert von benutzten Diensterfindungen, auf
die noch kein Patent erteilt ist, unterliegt einem von den Erteilungsaussichten abhdngigen
Risikoabschlag, der im vorliegenden Fall bereits spatestens ab dem Prifungsbescheid vom

(...) 2015 sehr hoch angesetzt werden misste.

2. Erfindungen, die aus einer Beschéaftigung des Antragstellers bei der Antragsgegnerin re-

sultieren

Hinsichtlich dieser Erfindungen hat der Antragsteller dem Grunde nach einen Vergitungs-

anspruch gegen die Antragsgegnerin nach § 9 ArbEG.

Ob ein solcher Anspruch auch der Hohe nach besteht, hangt davon ab, ob der Antrags-
gegnerin tatsdchlich monopolgeschuldete geldwerte Vorteile zugeflossen sind (Erfin-
dungswert) an denen der Antragsteller beteiligt werden misste (Anteilsfaktor), sei es aus
einer Eigennutzung, einer Lizenzierung oder einem Verkauf der Diensterfindung oder we-
nigstens aufgrund einer tGber das achte Schutzrechtsjahr hinausgehenden Aufrechterhal-

tung eines erteilten, aber nicht benutzten Patents unter Vorratsgesichtspunktenl1:

Dabei besteht fur von der Antragsgegnerin flr die ,X-AG” erbrachte Dienstleistungen /
Werkvertragsleistungen mutmaRlich wie meist in solchen Fillen die Schwierigkeit, soweit

der ,X-AG" Erfinderrechte Uberlassen wurden, darauf entfallende, in der Regel als Kauf-

11 vgl. zum Vorratserfindungswert Einigungsvorschlage der Schiedsstelle vom 10.07.2019 — Arb.Erf. 03/17 und vom
05.05.2020 — Arb.Erf. 53/18, beide abrufbar Gber www.dpma.de



preis, abhangig von der Vertragsgestaltung im Ausnahmefall moglicherweis auch als Li-
zenzeinnahme zu qualifizierende Einnahmen der Antragsgegnerin konkret zu beziffern,
da im Rahmen abgeschlossener Dienstleistungs- oder Werkvertrage regelmaRig keine ge-
sonderten Vereinbarungen Uber auf Patentrechte entfallende Gegenleistungen verein-
bart werden. In solchen Fallen verbleibt nur die Méglichkeit, die auf Diensterfindungen
entfallenden Einnahmen ausgehend vom Gesamtvolumen und Inhalt der Dienstleistungs-

/ Werkvertrage zu schatzen.

Dazu hatte die Schiedsstelle bereits mit Einigungsvorschlag vom 4. April 1995 — Arb.Erf.

53/93 (nicht veroffentlicht) folgendes ausgefiihrt:

»(...) Ist der Auftraggeber lediglich an dem Entwicklungsergebnis als solchem, nicht
aber an einer Ausschlussméglichkeit der Wettbewerber hiervon, interessiert, so wird
ein neues und zudem patentfihiges Entwicklungsergebnis im Verhdltnis der beiden
Vertragspartner des Entwicklungsvertrags einen geringeren Wert aufweisen als in
dem Falle, in dem der Auftraggeber auch an einem solchen Ausschlussrecht interes-

siert ist (...)".

Die Schiedsstelle hatte in diesem Einigungsvorschlag die Auffassung vertreten, dass bei
einer vollen Ubertragung aller Rechte an etwaigen Diensterfindungen ein Kaufpreisansatz
von 1% der Auftragssumme in aller Regel an der oberen Grenze dessen lage, was die
Rechte zwischen den Vertragspartnern wert sein konnen. Weiterhin hat die Schiedsstelle
nach mehrmaliger Befassung mit derartigen Entwicklungsvertragen und dabei gewonne-
nen Einblicken in verschiedene derartige Vertrage mit Einigungsvorschlag vom 12. Au-

gust 1997 — Arb.Erf. 84/95 (nicht veroffentlicht) folgendes ausgefiihrt:

»(-..) Insbesondere dann, wenn die Entwicklung einer patentfdhigen technischen L6-
sung fiir den Auftragsgeber nicht im Vordergrund steht, sind nach den Erfahrungen
der Schiedsstelle hochstens etwa 1 % der Auftragssumme als Kaufpreisanteil anzuse-

hen. (...)”

Wenn der Vertrag mit dem Dritten, auf den die Schutzrechte Gbertragen wurden, hinge-

gen eine auf schutzfahige Erfindungen abzielende Forschungstatigkeit zum Gegenstand



hatte, hatte die Schiedsstelle in der Vergangenheit aber auch schon 5 % der Auftrags-

summe als Kaufpreis fur Erfindungsrechte angesetzt.12

Im Ergebnis schatzt die Schiedsstelle den als Kaufpreis fir Patentrechte an Entwicklungen
vereinbarten Anteil in solchen Vertragen also auf 1 % - 5 %, wenn sich aus den Vertragen

nicht etwas anderes unter echten Wettbewerbsbedingungen Verhandeltes ergibt.

Diese Einschatzung entspricht stdndiger und gefestigter Schiedsstellenpraxis13. Tatsa-
chen, die dafiir sprechen, dass im hier vorliegenden Fall eine in dieser Weise vorgenom-
mene Schatzung der auf die Diensterfindungen entfallenden Einnahmen nicht sachge-

recht sein konnte, sind von den Beteiligten nicht mitgeteilt worden.

Darliber hinaus erscheint der Schiedsstelle im Hinblick auf die Rechtsprechung des BGH
zu Konzernkonstellationen14 im vorliegenden Fall insbesondere die Annahme abwegig,
dass vernilinftige Vertragsparteien bei den Auftragsentwicklungen in der hier vorliegen-
den Konstellation die Gegenleistung fiir patentrechtliche Erfindungsrechte an den Um-
fang einer Konzernnutzung der ,X-AG“ gekoppelt hatten. Denn die eigentliche Entwick-
lungstatigkeit der ,X-AG“ findet im Schwerpunkt in eigenen Entwicklungsabteilungen
statt, in die der Antragsteller ja zeitweilig im Wege der Arbeitnehmeriberlassung wohl
auch eingegliedert war, wohingegen die , X-AG“ bei der Antragsgegnerin lediglich zusatz-
lich einzelne Leistungen eingekauft hat, die sie auch woanders hatte einkaufen kénnen.

Die Antragsgegnerin war somit aus Konzernsicht ein beliebig austauschbarer Dritter.

Dies erganzend ist zudem auf die unterschiedlichen Vor- und Nachteile einer Vergiitung
von Erfindern eines Entwicklungsunternehmens und eines produzierenden Unterneh-
mens hinzuweisen. Im produzierenden Unternehmen fallt im Wesentlichen nur dann eine
Verglitung an, wenn eine Erfindung auch benutzt wird, was im Regelfall auf den geringe-
ren Teil der gemeldeten Diensterfindungen zutrifft. In einem Entwicklungsunternehmen
hingegen fallt fir jeden Entwicklungsauftrag ein zu vergiitender Erfindungswert an, unab-
hangig davon, ob das Entwicklungsergebnis spater vom Auftraggeber auch verwertet
wird. Wahlweise aus beiden Welten die jeweils vorteilhaftere Konstellation beanspru-

chen zu wollen, wiére nicht sachgerecht.

12 so Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 24.10.2002 — Arb.Erf. 29/01 (unveroffentlicht)
13 weitere Nachweise bei Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergiitung, 4. Auflage, RL Nr. 16 RNr. 58
14 BGH vom 16.04.2002 — Az.: X ZR 127/99 — abgestuftes Getriebe
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Ist grundsatzlich geklart, welcher Kaufpreis einer Schutzrechtsposition zugeordnet wer-
den kann, wird bei der Abschatzung des Erfindungswerts in einem weiteren Schritt regel-
maRig das Unternehmenswagnis in Abzug gebracht. Das ist der Tatsache geschuldet, dass
auch im Abschluss eines Lizenzvertrags oder eines Kaufvertrags ein potentielles unterneh-
merisches Risiko liegen kann und dass ein Unternehmen regelmafig auch Gemeinkosten
zu decken hat, die nicht konkret zugeordnet werden kdnnen, weshalb ein betrachtlicher
Teil des auf die Schutzrechtspositionen entfallenden Nettoertrags als Unternehmensge-
winn dem Arbeitgeber belassen wird, so dass lediglich 20 % bis 50 %, im Mittel 40 % (so-
genannter Umrechnungsfaktor) des Nettokaufpreises als Erfindungswert angesehen wer-
den, an dem der Arbeitnehmer im Rahmen seines personlichen Anteilsfaktors und gege-
benenfalls Miterfinderanteils partizipieren soll1> Das handhabt die Schiedsstelle dem
Grunde nach auch in den Féllen so, in welchen der Kaufpreis in einen Entwicklungsvertrag

hineininterpretiert wird.16

Nachdem aber unklar geblieben ist, wie die Dienstleistungs-/Werkvertrage der Antrags-
gegnerin mit der , X-AG” gestaltet sind, schlagt die Schiedsstelle ausschlielRlich zum Zwe-
cke einer gitlichen Einigung ohne Anerkennung einer diesbeziiglichen grundsatzlichen
Rechtspflicht vor, vorliegend auf den Umrechnungsfaktor zu verzichten und pauschal 1 %
der Auftragssumme eines Entwicklungsauftrags als Erfindungswert fir Ubertragene

Schutzrechtspositionen anzusetzen.
3. Anteilsfaktor

Mit dem Tatbestandsmerkmal ,Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb so-
wie Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung” hat der Gesetzgeber
in § 9 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck gebracht, dass auf die Erfindung zuriickgehende, als
Erfindungswert bezeichnete wirtschaftliche Vorteile zwischen Arbeitnehmer und Arbeit-
geber aufzuteilen sind, weil es der bei einem Unternehmen beschéftigte Erfinder dank
seines Arbeitsumfelds regelmafig deutlich leichter als ein auBenstehender, freier Erfinder

hat, patentfdhige und am Markt verwertbare neue technische Lésungen zu entwickeln.

Dieses Arbeitsumfeld und die damit verbundenen, dem Entstehen von Erfindungen zu-

traglichen Rahmenbedingungen hat im Laufe der Zeit das Unternehmen geschaffen und

15 stdndige Schiedsstellenpraxis, vgl. z.B. Arb.Erf. 30/17 vom 11.12.2018, abrufbar unter www.dpma.de
16 vgl. z.B.Einigungsvorschlag vom 30.03.2017 — Arb.Erf. 11/15, abrufbar unter www.dpma.de
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finanziert bzw. finanziert diese fortwahrend. Deshalb hat das Unternehmen einen grolRen
und erfahrungsgemaR in der Regel auch den iberwiegenden Anteil daran, dass es zu Er-
findungen kommt. Daher muss dem Unternehmen auch der auf diesen Anteil entfallende
Teil des Erfindungswerts verbleiben, weshalb §9 Abs.2 ArbEG im Sinne von
Art. 14 Abs. 1 S. 1, 2 GG die Vermoégensrechte des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers

dementsprechend gegeneinander abgrenzt.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird als Anteilsfaktor bezeich-
net und in Prozentwerten ausgedriickt. Er hangt davon ab, welche unternehmensbezoge-
nen Vorteile der Arbeitnehmer gegeniiber einem auRenstehenden Erfinder bei der Ent-
stehung der Erfindung hatte und in welchem MaRe das Zustandekommen der Erfindung
deshalb dem Unternehmen zuzuschreiben ist, und wird ermittelt, indem diese Fragestel-
lung gemaR den RL Nr. 30 — 3617 aus den Perspektiven ,Stellung der Aufgabe” (Wertzahl
»a“), ,Losung der Aufgabe” (Wertzahl ,b“) und ,Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb”
(Wertzahl ,c“) mit Wertzahlen bewertet wird. Die dabei erreichte Gesamtzahl
,a“+,b“+,c”) wird sodann nach der Konkordanztabelle der RL Nr. 37 einem Prozentwert

zugeordnet, der den Anteil des Arbeitnehmers wiedergibt.

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.

Entscheidend ist daher, wie sich die tatsachlichen Umstdnde der Erfindungsentstehung

im Hinblick auf den in § 9 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck kommenden gesetzlichen Sinn des

17 Vom Bundesminister fiir 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
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Anteilsfaktors darstellen und nicht, ob das Festhalten am bloRen Wortlaut einzelner For-
mulierungen der Vergiltungsrichtlinien zu einem interessengeleiteten ,besseren” Ergeb-

nis fuhrt.

Davon ausgehend gilt fiir die Wertzahl ,a“ Folgendes:

Die Wertzahl ,a“ bewertet die Impulse, durch die der Arbeitnehmer veranlasst worden

ist, erfinderische Uberlegungen anzustoRen.

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 Ausnahmeféllen vorbehalten ist, wel-

chen eine atypische Erfindungsgeschichte zu Grunde liegt.

Rithren die Impulse, erfinderische Uberlegungen anzustoRen, nicht von einer betriebli-
chen 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 herangefiihrt haben.

Beschaftigt ein Unternehmen Mitarbeiter, bei denen die Suche nach Lésungen zur Leis-
tungspflicht gemall § 611a BGB zahlt, 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-
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 fiir 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
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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 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.

Folglich wird vorliegend von der Wertzahl ,,a = 2“ auszugehen sein, was standiger und

regelmaRig auch veroffentlichter Schiedsstellenpraxis entspricht.18
Fir die Wertzahl ,,b“ gilt Folgendes:

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

und Personal zur Losung gefiihrt haben.

(1) Die Lésung der Aufgabe wird dann mit Hilfe der berufsgeldufigen Uberlegungen ge-
funden, wenn sich der Erfinder im Hinblick auf seinen Beitrag zu der Erfindung im
Rahmen der Denkgesetze und Kenntnisse bewegt, die ihm durch Ausbildung, Weiter-
bildung und/oder berufliche Praxis vermittelt worden sind und die er fiir seine beruf-

liche Tatigkeit haben muss.
Die Schiedsstelle geht davon aus, dass dies hier der Fall ist.

(2) Hinsichtlich der Losung der Aufgabe auf Grundlage betrieblicher Arbeiten und Kennt-
nisse ist malRgeblich, ob der Arbeitnehmer dank seiner Betriebszugehorigkeit Zugang
zu Erkenntnissen hatte, die ein freier Erfinder nicht hat und die ihm das Auffinden der
Losung einfacher gemacht haben, und seien es nur die Erkenntnis, wie es nicht, zu
aufwandig oder zu teuer geht oder die Erkenntnis tiber Weiterentwicklungsbedarf.

Das Teilmerkmal ist zumeist erfillt. Denn die Einblicke in den innerbetrieblichen

18 stellvertretend fur viele: Einigungsvorschlag vom 22.10.2018 — Arb.Erf. 04/16, abrufbar unter www.dpma.de
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Stand, die Arbeitnehmererfinder haben, hat ein freier Erfinder als mafigeblicher Ver-

gleichsmalistab regelmaRig nicht.

(3) Ander Unterstlitzung mit technischen Hilfsmitteln fehlt es nur ausnahmsweise dann,
wenn die malRgebenden technischen Merkmale der Erfindung nicht erst durch kon-
struktive Ausarbeitung oder Versuche oder unter Zuhilfenahme eines Modells gefun-
den worden sind, sondern die technische Lehre im Kopf des Erfinders entstanden ist,
sich als solche ohne weiteres schriftlich niederlegen liel und auch in einer Erfindungs-
meldung niedergelegt wurde und damit im patentrechtlichen Sinne ausnahmsweise
bereits fertig warl9. Bei der Nutzung von Laboren, Testzentren und einem Mitarbei-
terteam scheidet eine solche Gedankenerfindung daher stets aus, sollte eine solche
Nutzung nicht ausschlieRlich der Betriebsreifmachung der bereits fertigen Erfindung

gedient haben.
Davon ausgehend liegt die Wertzahl b regelmaRig zwischen 1 und 2,5.

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 gréBer — bezogen auf den Erfin-
dungsgegenstand — der durch die Stellung ermoglichte Einblick in die Entwicklung im Un-
ternehmen ist. Maligeblich ist also nicht eine formale Zuordnung, sondern eine Bewer-
tung der unternehmensbezogenen internen und externen Vernetzung und der damit ver-
bundenen Informationszuflisse und der Moglichkeit, diese aufgrund der eigenen Befahi-
gung, fur deren Einbringung das Unternehmen ein hierarchieaddaquates Arbeitsentgelt

bezahlt, nutzbringend verarbeiten zu kénnen.

Die héchste Wertzahl, die Beschaftige auf akademischen Wissensniveau erreichen kon-

nen, ist die Wertzahl ,,c=5“. Der Richtliniengeber hat exemplarisch fir diese Wertzahl In-

19 OLG Dusseldorf vom 9.10.2014, Az.: I-2 U 15/13, 2 U 15/13
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genieure in der Fertigung genannt, weil er davon ausgegangen ist, dass derartige Mitar-
beiter nur sehr wenige Anknipfungspunkte, Gestaltungsmoglichkeiten und Informations-

zufllisse haben, aus denen Erfindungen resultieren kdnnen.

Flir Mitarbeiter hingegen, die iber solche Gestaltungsmoglichkeiten und tiefergehende
Einblicke verfligen, hat der Richtliniengeber maximal die Wertzahl ,,c=4“ und bei einem
funktionsbedingten erhohten technischen Informationszufluss ein weiteres Absinken der

Wertzahl ,c“ vorgesehen.

Es gilt mithin keine formale Zuordnung, sondern es ist auf den stellungsbezogenen Infor-
mationszufluss und die damit verbundenen Anknipfungsmaoglichkeiten fir technische

Verbesserungen abzustellen.

Fiir einen Mitarbeiter wie den Antragsteller ist daher zumeist die Wertzahl ,,c=4“ sachge-

recht.

Aus einem Gesamtpunktwert von 7 bis 8,5 ergibt sich nach der Konkordanztabelle der RL
Nr. 37 ein Anteilsfaktor im Bereich von 13 % bis 16,5 %. Die Schiedsstelle schlagt daher
vor, den Antragsteller im Umfang seines Miterfinderanteils und eines Anteilsfaktors von

15 % am Erfindungswert zu beteiligen.



