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1.

Sind die Umstédnde fir eine direkte Bestimmung des erfindungsgemafen Umsatzanteils
zu komplex, missen sich Lizenzvertragsparteien auf eine andere im konkreten Einzelfall
belastbare Alternative zur Ermittlung des erfindungsbezogenen Umsatzanteils verstandi-
gen, die haufig darin besteht, auf die Herstellungskosten der monopolgeschiitzten Teile,
Baugruppen oder Verfahren und einen Aufschlagsfaktor abzustellen, und so den vom Pa-

tentschutz gepragten Anteil am AuBenumsatz fiktiv festzulegen.

Der auf die Herstellungskosten anzusetzende Aufschlag ist dabei davon abhangig, in wel-
chen GréBenordnungen das Unternehmen letztlich betriebswirtschaftlich tatsachlich kal-
kuliert. Hat die Schiedsstelle keine konkreten Anhaltspunkte, wie ein Unternehmen in
dem von ihm bedienten Markt kalkuliert, wendet sie regelmaRig pauschal einen Auf-
schlagfaktor in einem Bereich von ca. 1,3 bis 1,6 an, auch abhangig davon, ob Einkaufs-
preise von Zukaufteilen oder Kosten der Eigenherstellung oder eine Mischung aus beiden

zu beaufschlagen ist.

Diese Aufschlagspanne ist aber nur ein Erfahrungswert der Schiedsstelle, der sich in einer
Vielzahl von Fallen als belastbar herausgestellt hat. Er stellt aber keine absolute Ober-

grenze dar. Liegt dieser Erfahrungswert unterhalb des tatsachlich kalkulierten Gewinnauf-



schlags, ist der tatsachliche Gewinnaufschlag in Ansatz zu bringen. Denn der Gewinnauf-
schlag folgt keinem Selbstzweck, sondern dient der fiktiven Ermittlung des auf die Erfin-

dung fallenden Umsatzanteils bezogen auf den tatsachlichen Nettoabgabepreis.

Wenn das Unternehmen an Wettbewerber abgegebene Lizenzangebote regelmaBig in

dieser Art kalkuliert, ist auch der Erfindungswert so abzuschatzen.

Begriindung:

Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

()

Gegenstand des Verglitungsanspruchs aus § 9 ArbEG

Einem Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung im Sinne der §§ 2, 4 ArbEG gemacht hat,
steht lediglich das erfinderrechtliche Recht auf das Patent nach § 6 PatG zu, wahrend die
der Erfindung zu Grunde liegende technische Losung ein Arbeitsergebnis ist, deshalb dem
Arbeitgeber von vornherein nach § 611 a BGB gehort und somit mit dem Arbeitsentgelt
bereits abschlieBend vergutet ist, ganz unabhdngig davon, wie erfolgreich sich die techni-

sche Losung in der Sache auch immer einsetzen lasst.

Aber auch Uber das Recht auf das Patent, das zunachst patentrechtlich dem Arbeitnehmer
zugewiesen ist, kann der Arbeitnehmer nicht frei befinden, was auch explizit in
§ 7 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck gebracht wird. Denn das beim Arbeitnehmer liegende
Recht auf das Patent ist nach den §§ 6, 7 ArbEG mit dem Inanspruchnahmerecht des Ar-
beitgebers belastet, da auch das Recht auf das Patent ein Arbeitsergebnis im Sinne von
§ 611 a BGB ist und der Arbeitgeber fiir die Erbringung der Arbeitsleistung nicht nur das
Arbeitsentgelt bezahlt hat, sondern auch die fiir das Zustandekommen der Erfindungen

wesentlichen férderlichen Rahmenbedingungen geschaffen und finanziert hat.

Wenn der Arbeitgeber von seinem Inanspruchnahmerecht Gebrauch macht, verliert der
Erfinder auch das Recht auf das Patent an den Arbeitgeber. Die in dem Recht auf das Patent
bestehende Vermogensposition des Arbeitnehmers wird dann inhaltlich neugestaltet, in-
dem § 9 Abs. 1 ArbEG dem Arbeitnehmer als Ersatz einen Anspruch auf angemessene Ver-

gutung zubilligt.



Die Hohe des Vergutungsanspruchs muss dementsprechend mit dem korrelieren, was der
Arbeitnehmer verloren hat. Verloren hat er aber nur das Recht auf das Patent. Das Recht
auf ein Patent an sich hat jedoch keinen eigenstandigen Wert. Denn es ist lediglich eine mit
Kosten verbundene Wette auf die Zukunft, mit der man auf den Eintritt eines irgend gear-

teten moglichen zukiinftigen Nutzens setzt.

Deshalb hdngt die Hohe der Vergitungsanspruch gemall § 9 Abs. 2 ArbEG davon ab, wel-
che Vorteile dem Arbeitgeber durch eine realisierte Verwertung des rechtlichen Monopol-
schutzes zugeflossen sind. Aus dem Einsatz einer technischen Lésung resultierende wirt-
schaftliche Vorteile des Arbeitgebers konnen deshalb nur insoweit eine Gber das Arbeits-
entgelt hinausgehende Verglitungspflicht begriinden, als der Arbeitgeber angestolRen von
der Erfindung (iber ein patentrechtliches Verbietungsrecht gegentiber Wettbewerbern ver-
flgt und ihm dieses tUber den bloRen technischen und wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes

einer technischen Lésung im Betrieb hinaus gesonderte wirtschaftliche Vorteile verschafft.

An solchen gesonderten Vorteilen wird der Arbeitnehmer dann gemaR § 9 Abs. 2 ArbEG zu
einem bestimmten Anteil beteiligt, der berlicksichtigt, dass regelmaRig der Arbeitgeber
den Uberwiegenden Anteil daran hat, dass es Gberhaupt zu einer Diensterfindung gekom-
men ist, weil er erfinderische Tatigkeiten ermoglichende Rahmenbedingungen geschaffen

und finanziert hat.
Der Vergiitungsanspruch besteht somit aus einem Teilhaberecht des Arbeitnehmers an
Vorteilen, die ein Arbeitgeber kausal durch ein rechtliches Monopol erhalten hat.

Hohe des Vergiitungsanspruchs nach § 9 ArbEG

§ 9 Abs. 2 ArbEG macht die Hohe des Verglitungsanspruchs abhdngig von der

e wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung*

und von

e den ,Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Be-
triebes am Zustandekommen der Diensterfindung“.

Im Einzelnen bedeutet das fir die Hohe des Vergitungsanspruchs Folgendes:

(1) Auf den ersten Blick verleitet der Begriff der ,wirtschaftlichen Verwertbarkeit” auf-

grund seines Wortlauts zu der Fehlinterpretation, dass das theoretische Potential einer



Erfindung deren Wert bestimme. Der Gesetzgeber wollte mit dieser Begrifflichkeit je-
doch lediglich zum Ausdruck bringen, dass es eine grofRe Bandbreite an Verwertungs-

formen fir Diensterfindungen geben kann.

Tatsachlich hat er nur die Vorteile als wertbestimmend angesehen, die dem Arbeitge-
ber durch eine realisierte Verwertung der Erfindung zugeflossen sind, und zwar be-
grenzt auf die Vorteile, die der Reichweite des Rechts auf das Patent, also der Reich-

weite des rechtlichen Monopolschutzes geschuldet sind.

Denn nur das Recht auf das Patent hat der Arbeitnehmer durch das Gesetz tber Ar-
beitnehmererfindungen an den Arbeitgeber verloren, nicht aber das Eigentum an der
technischen Losung an sich. Die technische L6sung an sich gehort dem Arbeitgeber als
Arbeitsergebnis ndmlich schon von vornherein nach § 611 a BGB und ist somit mit dem
Arbeitsentgelt ganz unabhdngig davon, wie erfolgreich sich diese auch immer betrieb-

lich verwerten l3sst, bereits abschlielend vergiitet.

Ein Gber die reinen Vorteile der Monopolstellung hinausgehender arbeitnehmererfin-
derrechtlicher Vergilitungsanspruch wiirde deshalb nur dann bestehen, wenn eine
Diensterfindung eine arbeitsrechtlich nicht geschuldete und deshalb mit dem Arbeits-
entgelt nicht abschlieRend verglitete Sonderleistung darstellen wiirde und der Gesetz-
geber mit dem Gesetz (iber Arbeitnehmererfindungen bezweckt hatte, solche Sonder-
leistungen als solche zusatzlich zu vergiten. Das hat der Gesetzgeber jedoch nicht ge-
tan. Denn er hat im Gesetz lber Arbeitnehmererfindungen gerade nicht das Sonder-
leistungsprinzip, sondern das reine Monopolprinzip zur Grundlage der Vergiitungser-

mittlung gemacht und diese Entscheidung konsequent durchgehalten.

Aus dem Einsatz der gefundenen technischen Losung resultierende wirtschaftliche
Vorteile des Arbeitgebers konnen deshalb nur insoweit eine lUber das Arbeitsentgelt
hinausgehende Vergitungspflicht begriinden, als der Arbeitgeber angestoRen von der
Erfindungsmeldung Gber ein patentrechtliches Verbietungsrecht gegeniiber Wettbe-
werbern verfiigt und ihm dieses tiber den bloRen Erfolg einer technischen Losung im

Betrieb hinaus gesonderte wirtschaftliche Vorteile verschafft.

Daher werden vom Begriff der , wirtschaftlichen Verwertbarkeit” nur die Vorteile er-

fasst, die durch die Nutzung der geschaffenen Monopolstellung verursacht wurden



(2)

und dem Unternehmen zugeflossen sind. Diese Vorteile werden als Erfindungswert

bezeichnet.

Soweit der Arbeitnehmer nicht Alleinerfinder ist, geht der Erfindungswert selbstre-

dend nur im Umfang seines Miterfinderanteils auf ihn zurick.

Mit dem Faktor ,,Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie Anteil des
Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung” bringt der Gesetzgeber zum Aus-
druck, dass die auf den Erfinder zurlickgehenden, als Erfindungswert bezeichneten
wirtschaftlichen Vorteile dem Arbeitnehmer nicht in Ganze zustehen, weil es der bei
einem Unternehmen beschéftigte Erfinder dank der dem Unternehmen geschuldeten
Rahmenbedingungen regelmalig deutlich leichter als ein auBenstehender, freier Erfin-
der hat, patentfahige und am Markt verwertbare neue technische Lésungen zu entwi-

ckeln.

Denn da das Unternehmen die fiir das Zustandekommen einer Erfindung férderlichen
Rahmenbedingungen im Laufe der Zeit geschaffen und finanziert hat bzw. diese fort-
wahrend finanziert, hat es regelmaRig auch den liberwiegenden Anteil daran, dass es
Uberhaupt zu einer Erfindung gekommen ist. Mithin muss dem Unternehmen auch der
groRere Teil des Erfindungswerts verbleiben. Andernfalls wiirde ungerechtfertigt in

das von Art. 14 GG geschiitzte Eigentum des Unternehmens eingegriffen.

Daher soll der Arbeitnehmer an dem auf ihn zurlickgehenden Erfindungswert lediglich
partizipieren. In welchem Mal3e das geschehen soll, hdngt von seinen Aufgaben und
seiner Stellung im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der
Erfindung ab, letztlich also davon, inwieweit das Zustandekommen der Erfindung den

unternehmensbezogenen Rahmenbedingungen geschuldet ist.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird als Anteilsfaktor be-
zeichnet und in Prozentwerten ausgedriickt. Er hangt davon ab, welche Vorteile der
Arbeitnehmer gegeniber einem aulRenstehenden Erfinder bei der Entstehung der Er-
findung hatte und in welchem MaRe das Zustandekommen der Erfindung deshalb dem

Unternehmen zuzuschreiben ist, und wird ermittelt, indem diese Fragestellung gemaR



den RL Nr. 30— 361 aus den Perspektiven ,,Stellung der Aufgabe” (Wertzahl ,a“), ,L6-
sung der Aufgabe” (Wertzahl ,,b“) und ,,Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb” (Wert-
zahl ,,c”) mit Wertzahlen bewertet wird. Die dabei erreichte Gesamtzahl (,,a“+,b“+,c”)
wird sodann nach der Tabelle der RL Nr. 37 einem Prozentwert zugeordnet, der den

Anteil des Arbeitnehmers wiedergibt.

Mit dieser Betrachtung versuchen die Vergltungsrichtlinien, die konkreten Bedingun-
gen 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 auRenstehender 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 wortgemaR angewandt werden,

um ihrem Zweck als sachdienliche Erkenntnisquelle gerecht zu werden.

Es wére daher nicht sachgerecht, unter isolierter Bezugnahme auf den bloRen Wort-
laut einzelner Formulierungen der Vergiitungsrichtlinien ohne Berlicksichtigung der
tatsachlichen Umstande der Erfindungsentstehung entgegen dem in § 9 Abs. 2 ArbEG
zum Ausdruck kommenden gesetzlichen Sinn des Anteilsfaktors den erfahrungsgemaf
Uberwiegenden Anteil des Unternehmens am Zustandekommen einer Erfindung in

Frage zu stellen.
Davon ausgehend gilt fiir die Wertzahlen ,a“ —,,c” Folgendes:

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

ist, erfinderische Uberlegungen anzustoRen. Entspringen diese Impulse einer betrieb-
lichen Initiative, liegt eine betriebliche Aufgabenstellung im Sinne der Gruppen 1 und
2 der RL Nr. 31 vor. Bei den Gruppen 3 — 6 der RL Nr. 31 hingegen riihren die Impulse,
erfinderische Uberlegungen anzustoRen, nicht von einer betrieblichen Initiative her, so
dass keine betriebliche Aufgabenstellung gegeben ist. Die genaue Zuordnung zu den
Gruppen entscheidet sich an der Frage, ob und in welchem Umfang betriebliche Ein-

flisse den Arbeitnehmer an die Erfindung herangefiihrt haben, wobei diese nicht nur

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



beschrankt auf bestimmte Betriebsteile und Funktionen Berlicksichtigung finden, son-

dern aus der gesamten Unternehmenssphére des Arbeitgebers stammen kdnnen.

Beschaftigt ein Unternehmen einen Mitarbeiter, bei dem die Suche nach Lésungen zur
Leistungspflicht gemaR den §§ 611a, 241 BGB zahlt, so hat das Unternehmen grund-
satzlich bereits eine betriebliche Initiative zur L6sung von betrieblich relevanten tech-
nischen Problemen ergriffen. Da damit der Auftrag, Probleme zu |6sen, bereits generell
erteilt wurde, bedarf es keines konkreten Auftrags zur Losung eines Problems mehr.
Ausreichend fir eine betriebliche Aufgabenstellung ist dann, ob dem Erfinder eine
Problemstellung in einer Art und Weise bekannt geworden ist, die letztlich dem Unter-
nehmen zuzurechnen ist. Regt eine dem Arbeitnehmer so bekannt gewordene Prob-
lemstellung ihn zu erfinderischen Uberlegungen an, ist er mit Ricksicht auf die Inte-
ressen seines Arbeitgebers verpflichtet, diesen nachzugehen. In solchen Fallen liegt
stets ein betrieblicher Impuls vor, erfinderische Uberlegungen anzustoRen, woraus

sich die Wertzahl ,,a=2" ergibt.

Das entspricht exakt der vom Antragsteller vorgetragenen Situation, wonach die Erfin-
dung in Anbetracht der Kenntnis der (...) Verbesserungsfahigkeit des (...)-Gerats der

ersten Generation entstanden sei.
Somit kann keine hohere Wertzahl als ,a=2“ in Betracht kommen.

Die Wertzahl ,,b“ betrachtet die Losung der Aufgabe und berticksichtigt, inwieweit be-
ruflich geldufige Uberlegungen, betriebliche Kenntnisse und vom Betrieb gestellte

Hilfsmittel und Personal zur Losung gefiihrt haben.
Zwischen den Beteiligten besteht Einigkeit Gber 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 Leis-
tungserwartungen der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer stellen darf. Entscheidend
dafir sind die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und seine Vorbildung zum Zeit-
punkt der Erfindung. Hierbei gilt, dass sich der Anteil eines Arbeitnehmers im Verhalt-
nis zum Anteil des Arbeitgebers verringert, je grofler — bezogen auf den Erfindungsge-
genstand — der durch die Stellung ermdglichte Einblick in die Entwicklung im Unterneh-

men ist. MalRgeblich ist also nicht eine formale Zuordnung, sondern eine Bewertung



der internen und externen Vernetzung und der damit verbundenen Informationszu-
flisse und der Moglichkeit, diese aufgrund der eigenen Befdhigung, fiir deren Einbrin-
gung das Unternehmen ein hierarchieaddaquates Arbeitsentgelt bezahlt, nutzbringend

verarbeiten zu kdnnen.
Zwischen den Beteiligten besteht Einigkeit Gber die Wertzahl ,,c=4“.

Aus einem Gesamtpunktwert von 8 (,,a=2“+,b=2“+, c=4") ergibt sich nach der Konkor-
danztabelle der RL Nr. 37, dass die Erfindung des Antragstellers zu 15 % auf das Wirken
des Arbeitnehmers zurtickzufiihren ist, wahrend das Unternehmen einen Anteil von

85 % zum Zustandekommen der Erfindungen beigetragen hat.

IV. Zum streitigen Miterfinderanteil

Die Kldrung der vom Antragsteller streitig gestellten Frage, welchem Miterfinder welcher
Miterfinderanteil zukommt, gehoért nicht zu den Aufgaben, die der Gesetzgeber dem
Schiedsstellenverfahren zugedacht hat, um gerichtliche Auseinandersetzungen nach Mog-

lichkeit von vornherein zu vermeiden.

Denn nach dem Wortlaut des & 28 ArbEG kann die Schiedsstelle nur in Streitfdllen auf
Grund des Gesetzes liber Arbeitnehmererfindungen angerufen werden. Was ein Streitfall
»aufgrund des Gesetzes liber Arbeitnehmererfindungen” ist, der vor einer streitigen Ausei-
nandersetzung vor einem Zivilgericht nach Méglichkeit durch die Schiedsstelle bereinigt
werden soll, ergibt sich aus § 37 Abs. 1 ArbEG. Danach sind Streitfadlle Gber Rechte oder

Rechtsverhaltnisse gemeint, die im Gesetz liber Arbeitnehmererfindungen geregelt sind.

Im Gesetz liber Arbeitnehmererfindungen sind ausschlief3lich Rechte enthalten, die Arbeit-

nehmer gegen ihre Arbeitgeber oder umgekehrt haben.

Fragen des Umfangs der Erfinderschaft zdahlen nicht zu diesen Rechten. Denn zum einen
sind diese ausschlieBlich im Patentgesetz, namentlich in § 6 PatG, nicht aber im Gesetz liber
Arbeitnehmererfindungen geregelt, da § 6 PatG nicht zwischen freien Erfindern und Arbeit-
nehmererfindern unterscheidet und das Gesetz (iber Arbeitnehmererfindungen keine Son-
derregelungen fir Arbeitnehmererfinder zur Erfinderschaft enthalt. Zum anderen regelt
§ 6 PatG nicht die Rechtsbeziehung von Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sondern die

Rechtsbeziehung mehrerer Erfinder untereinander.



Mit dem Umfang der Miterfinderschaft zusammenhangende Fragestellungen sind somit
ohne vorangegangene Zustandigkeit der Schiedsstelle den Patentstreitkammern der Land-
gerichte unmittelbar zugewiesen. Wenn aber die Durchflihrung eines Schiedsstellenverfah-
rens keine Sachurteilsvoraussetzung fiir die Klarung einer rechtlichen Fragestellung im Kla-
geverfahren vor den Zivilgerichten ist, besteht auch kein Anspruch auf Priifung dieser Frage

durch die Schiedsstelle.2

Steht der Miterfinderanteil zwischen den Erfindern im Streit, ist es letztlich an diesen, Un-
stimmigkeiten untereinander auszurdumen, sei es gerichtlich oder aulRergerichtlich. Die
Schiedsstelle hingegen kann im Schiedsstellenverfahren, das zur Konfliktbeilegung zwi-
schen Arbeitnehmer und Arbeitgeber geschaffen wurde und in dem sich auch nur Arbeit-
geber und Arbeitnehmer gegeniberstehen, letztlich gar keine Entscheidung zum Miterfin-
deranteil treffen. Denn am Ende eines Schiedsstellenverfahrens steht ein Einigungsvor-
schlag, der bei Zustimmung der Beteiligten zu einem verbindlichen Vertrag fihrt. Wirde
die Schiedsstelle somit in einem Einigungsvorschlag die Hohe eines Miterfinderanteils fir
einen Arbeitnehmer erhéhen, wiirde daraus letztlich ein Vertrag zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer resultieren, der die Miterfinderanteile weiterer Miterfinder, die nicht Ver-
tragspartner sind, verkiirzt. Denn in der Summe kann es keinen hdheren Erfindungsanteil
als 100 % geben und der Arbeitgeber muss dementsprechend auch keine Erfindungsvergu-
tung bezahlen, die insgesamt Uiber einen Erfindungsanteil von 100 % hinausgeht. Denn er
schuldet nach § 9 ArbEG lediglich eine angemessene Vergltung. Somit wiirde die Schieds-
stelle mit einem Einigungsvorschlag zum Umfang eines Miterfinderanteils im Falle der An-
hebung des Miterfinderanteils eines Miterfinders die Ursache fiir einen Vertrag zu Lasten
Dritter, namlich der weiteren Miterfinder, setzen, was gegen den Grundsatz der Privatau-

tonomie verstolRen wiirde und damit unzuldssig ware.

Auch deshalb hat der Gesetzgeber der Schiedsstelle, anders als den Patentstreitkammern
der Landgerichte, letztlich nicht das fiir die Aufklarung der Erfinderschaft notwendige volle
Spektrum des prozessualen Instrumentariums, insbesondere des Strengbeweises zur Auf-

klarung der streitentscheidenden Tatsachen zur Verfiigung gestellt.

2 BayVGH vom 11.02.2014 — Az.: 5 C 13.2380
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Um jedoch die auch im vorliegenden Fall fiir die Frage der Erfinderschaft streitentscheiden-
den, die Erfindungsgeschichte betreffenden Tatsachengrundlagen abschlieBend aufzukla-
ren, bedirfte es ausfiihrlicher Zeugeneinvernahmen. Solche sind der Schiedsstelle aber ge-
rade nicht moglich, da sie eben nicht Gber das prozessuale Instrumentarium verfiigt, etwa-
ige Zeugen gegebenenfalls auch gegen deren Willen zum Erscheinen und zur wahrheitsge-

malken Aussage zu verpflichten und sie erforderlichenfalls unter Eid zu stellen.

Die Schiedsstelle setzt sich deshalb in Fallen wie dem vorliegenden, in denen es auf Tatsa-
chendetails der Erfindungsgeschichte ankommt, regelmafig nicht dezidiert mit einzelnen
Behauptungen von Verfahrensbeteiligten zum jeweiligen schépferischen Beitrag auseinan-

der.

In dem hier zu entscheidenden Fall ist Gberdies noch anzumerken, dass der Antragsteller
keinerlei Sachvortrag erbracht hat, aus dem sich ein héherer als der bislang im Raum ste-
hende Miterfinderanteil (...) auch nur ansatzweise ergeben kdnnte. Es soll hier nicht in
Frage gestellt werden, dass er sich wie von ihm vorgetragen in seiner Ausbildung Experten-
wissen (...) angeeignet hat. Daraus folgt aber nicht zwingend, dass nur er das notwendige
Fachwissen fir die Erfindung gehabt haben kann, und fir die tatsachliche Erfindungsge-

schichte folgt daraus gar nichts.

Zur Abschédtzung des Erfindungswerts der Eigennutzung einer Diensterfindung

Macht der Arbeitgeber von einer fiir ihn patentrechtlich geschiitzten technischen Lehre

selbst Gebrauch, erhalt er keine direkten Zahlungen fiir das erlangte Monopolrecht.
So ist das auch im vorliegenden Fall.

Jedoch kann er durch die tatsdchliche Benutzung der erfindungsgemaBen technischen
Lehre geldwerte Vorteile haben, deren Bestehen und GréRenordnung von der Reichweite
und der Starke des patentrechtlichen Monopolschutzes abhdngen. Denn wenn der Arbeit-
nehmer die verwendete technische Lehre nicht erfunden hatte, sondern ein Dritter — Ubli-
cherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder — musste der Arbeit-
geber an diesen Dritten Zahlungen leisten, wenn und soweit ihn fir den Dritten bestehende

Schutzrechtspositionen an der Benutzung der technischen Lehre hindern wirden.
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Beim tatsachlichen Einsatz einer Diensterfindung hangt die Hohe des Erfindungswerts des-
halb davon ab, wie hoch diese Zahlungen unter verniinftigen Vertragsparteien theoretisch

ausgefallen waren, was letztlich nur geschatzt werden kann.

Da der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG Anspruch auf eine ,,angemessene” Verglitung
hat, sind bei dieser Schatzung Ungenauigkeiten nach Moglichkeit zu minimieren. Das er-
reicht man, indem man die Schatzung so weit als moglich auf realen Tatsachengrundlagen

aufbaut.

Von entscheidender Bedeutung ist daher zunachst die Erkenntnis, dass Unternehmen die
Gestattung der Nutzung einer patentgeschitzten technischen Lehre Ublicherweise in ei-

nem Lizenzvertrag regeln.

Legt man diese Erkenntnis zu Grunde, muss man die Hohe der Zahlungen, die der Arbeit-
geber einem anderen Marktteilnehmer oder einem freien Erfinder flr die Nutzung der mo-
nopolgeschitzten technischen Lehre zahlen miisste, dadurch abschatzen, indem man un-
ter Berlicksichtigung bekannter Fakten versucht, einen Lizenzvertrag fiktiv so nachzubilden,
wie er zwischen einem Unternehmen und einem anderen Marktteilnehmer oder freien Er-
finder unter normalen Rahmenbedingungen bei Anlegung verniinftiger Mal3stdbe theore-

tisch Aussicht auf einen einvernehmlichen Abschluss gehabt hatte.

Mit dieser Methodik minimiert man das jeder Schatzung innewohnende Risiko einer Fehl-
einschatzung so weit, als dies liberhaupt moglich ist, und kommt so zu dem einer ,,ange-

messenen”Vergitung i.S.v. § 9 ArbEG zu Grunde zu legenden Erfindungswert.

Folglich ist bei der Ermittlung des Erfindungswerts darauf abzustellen, welche Lizenzver-
tragsgestaltung ein Unternehmen bei einer Ein-Lizenzierung der zu bewertenden Erfindung
von einem Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Bedingungen akzeptieren
wirde oder zu welchen Vertragsbedingungen es im Normalfall bereit ware, die Erfindung
an einen Marktteilnehmer zu lizenzieren bzw. zu welchen Bedingungen ein anderer ver-
niinftiger Marktteilnehmer bereit ware, Lizenzgebiihren zu bezahlen. Denn Mal3stab sind
nicht singuldare Ausnahmesituationen wie beispielsweise die in einem Verletzungsprozess
bei nachgewiesener Verletzung, sondern das Verhalten redlicher in gesundem und dauer-

haften Wettbewerb stehender Kaufleute.
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Entscheidend fiir den Erfindungswert ist deshalb, welche Bedeutung Wettbewerber der
patentrechtlichen Monopolstellung mutmallich zumessen wiirden und was sie deshalb

zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen wirden.

Die konkrete Ausgestaltung eines solchen Lizenzvertrags unterldge im konkreten Fall na-
turlich schlussendlich der Vertragsfreiheit des Patentinhabers und des an einer Lizenz-

nahme interessierten Marktteilnehmers.

Tatsache ist jedoch, dass bei Umsatzgeschaften mit erfindungsgemaRen Produkten erfah-
rungsgemal’ ganz Uberwiegend Lizenzvertrage die Regel sind, in denen ein von den Ver-
tragsparteien zu Grunde gelegter erfindungsgemafer Umsatz oder Umsatzanteil mit einem

marktiblichen haufig auch gestaffelten Lizenzsatz multipliziert wird.

Der Umsatz wird dabei nur soweit berlicksichtigt, als der Patentschutz der Herstellung des
Produkts im Wege steht, was entscheidend von der Reichweite des von den Patentanspru-

chen bestimmten Verbietungsrechts abhangt.

Die mogliche Bandbreite des Lizenzsatzes wiederum wird von den allgemeinen wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen des Marktes begrenzt, auf dem das erfindungsgeméaRe Pro-
dukt vertrieben wird. Denn die fur die jeweiligen Produktmarkte der Schiedsstelle in ihrer
langjahrigen Praxis bekannt gewordenen und in der einschldgigen Literatur publizierten
Bandbreiten verhandelbarer Lizenzsatze stehen erkennbar in Relation zu den von den ver-
schiedenen Wettbewerbern am Produktmarkt durchschnittlich langfristig erzielbaren Gbli-
chen Margen, was sich leicht erklart, da Lizenzkosten, die im Widerspruch zu den typischen
Kalkulationsspielrdumen des jeweiligen Produktmarkts stehen, einer wirtschaftlich sinnvol-
len Betdtigung des Unternehmens am Markt entgegenstehen wiirden. Der konkrete Lizenz-
satz innerhalb des so vorgegebenen Rahmens hangt wiederum von der Starke des Verbie-
tungsrechts der konkreten Schutzrechtsposition und der Frage ab, ob verstandige Lizenz-
vertragsparteien den Lizenzsatz angesichts schutzrechtsneutraler Umsatztreiber gestaffelt

hatten.

Deshalb richten sich die Praxis der Schiedsstelle und die obergerichtliche Rechtsprechung
nach diesen bekannten Tatsachen und bilden sowohl zur Abschatzung des Erfindungswerts

im Arbeitnehmererfindungsrecht als auch zur der Festlegung des Erfindungswerts fiir den
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Schadensersatzanspruch im Patentverletzungsverfahren Lizenzvertrage nach diesen Erfah-
rungswerten fiktiv nach.3 So kdnnen sie belastbare Tatsachengrundlagen zu Grunde legen,
die der Realitdt nahekommen, und damit Ungenauigkeiten bei der Abschatzung des Erfin-

dungswerts nach Moglichkeit minimieren.

Mithin ist es sachgerecht, bei der fiktiven Nachbildung des Lizenzvertrags zu tiberlegen, auf
welche Nettoumsédtze verniinftige Lizenzvertragsparteien im Hinblick auf den Schutzum-
fang des Schutzrechts im konkreten Fall in einem Lizenzvertrag abgestellt hatten (Bezugs-
grofle) und welchen Lizenzsatz sie in Anbetracht der Marktsituation darauf angewendet

hatten und ob sie diesen gestaffelt hatten:

3 BGH vom 06.03.1980, X ZR 49/78 — Tolbutamid; BGH vom 06.03.2012 — X ZR 104/09 — antimykotischer Nagellack
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1. BezugsgroRe

Welche BezugsgroRe Lizenzvertragsparteien konkret vereinbaren, hdangt mafigeblich da-
von ab, welche Bedeutung sie der monopolgeschitzten technischen Lehre flr das am
Markt gehandelte Produkt zumessen und in welcher Hohe sie deshalb dessen Produk-

tumsatze zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen.

Erfahrungsgemal kann davon ausgegangen werden, dass potentielle Lizenzvertragspar-
teien bei der Bewertung dieser Frage darauf abstellen, inwieweit das am Markt gehan-
delte Produkt durch die patentgeschiitzte Technik wesentlich gepragt wird bzw. inwie-
weit es in seinen Funktionen von der patentgeschiitzten technischen Lehre wesentlich
beeinflusst wird, wozu der Patentschutz ausgehend von der Reichweite der Patentan-

spruche unter Berlicksichtigung aller Umstande des Einzelfalls gewtirdigt wird.4

Ergibt sich dabei, dass dem potentiellen Lizenznehmer die Herstellung und der Vertrieb
eines Produkts vom Patentinhaber nicht vollstandig untersagt werden kann, weil es teil-
weise nicht unter den Schutzumfang des Patents fallt, wird dieser nicht bereit sein, fiir
den ungeschiitzten Anteil am Umsatz eine Lizenzgeblihr zu entrichten und der Lizenzge-

ber wird das auch nicht durchsetzen konnen.

Das ist insbesondere dann der Fall, wenn das Produkt nur teilweise dem Monopolschutz
des Schutzrechts unterliegt, beispielsweise weil das Produkt mehrere fiir seine Funktio-
nalitdt relevante technische Problemkreise enthalt, die entweder freien Stand der Tech-
nik darstellen oder in denen auch die technische Lehre anderer Schutzrechte realisiert

ist.

Stellt sich also heraus, dass unter technischen Gesichtspunkten nur einzelne Baugrup-
pen oder Bauteile eines Produkts oder in einem Produkt oder zu dessen Herstellung ver-
wendete Verfahren dem Monopolschutz unterliegen, kommt es bei der Nachbildung des
Lizenzvertrags darauf an, wie Lizenzvertragsparteien in der Realitat damit mutmalilich

umgehen wiirden.

Da der Produktumsatz nicht isoliert mit erfindungsgemalien Bauteilen oder Baugruppen

oder Verfahren, sondern mit dem am Markt gehandelten Endprodukt generiert wird,

4 BGH vom 17.11.2009 — Az.: X ZR 137/07 — Turinnenverstarkung
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mussen sie letztlich eine Losung finden, wie sie einen erfindungsgemaRen Anteil der Er-

findung am Umsatz des Endprodukts definieren.

In der Praxis sind erfahrungsgemald zwei alternative Herangehensweisen gangig, mit de-

nen Lizenzvertragsparteien versuchen, den erfindungsgemaRen Anteil am tatsachlichen

Umsatz zu bestimmen. Bei beiden Herangehensweisen muss am Ende des Tages stets

die Kontrollfrage positiv beantwortet werden kénnen, ob das gefundene Ergebnis auch

bei realen Lizenzvertragsverhandlungen Aussicht auf Bestand hatte haben kdnnen.

Denn darin kommt letztlich der wirtschaftliche Wert der Erfindung am Markt zum Aus-

druck.

(1)

(2)

Kénnen sich Lizenzvertragsparteien in Anbetracht der Reichweite des Patentschut-
zes im Hinblick auf betroffene technische Problemkreise und deren Bedeutung fiir
die Funktionalitat des Gesamtprodukts auf einen direkten Anteil am Nettoendpreis
einigen, werden verniinftige Lizenzvertragsparteien an dieser Stelle ihre Uberlegun-

gen abschliefen und sich auf den daraus resultierenden Anteil am Umsatz einigen.

Sind die Umstédnde fiir eine direkte Bestimmung des erfindungsgemaBen Umsatz-
anteils zu komplex, miissen sich Lizenzvertragsparteien auf eine andere im konkre-
ten Einzelfall belastbare Alternative zur Ermittlung des erfindungsbezogenen Um-
satzanteils verstandigen, die haufig darin besteht, auf die Herstellungskosten der
monopolgeschiitzten Teile, Baugruppen oder Verfahren und einen Aufschlagsfaktor
abzustellen, und so den vom Patentschutz gepragten Anteil am AuRenumsatz fiktiv
festzulegen. So werden nach Kenntnis der Schiedsstelle zum Beispiel in der Auto-
mobilindustrie regelmaRig Lizenzvertrage verhandelt. Der auf die Herstellungskos-
ten anzusetzende Aufschlag ist dabei davon abhangig, in welchen GroRenordnun-
gen das Unternehmen letztlich betriebswirtschaftlich tatsachlich kalkuliert. Hat die
Schiedsstelle keine konkreten Anhaltspunkte, wie ein Unternehmen in dem von ihm
bedienten Markt kalkuliert, wendet sie regelmaRig pauschal einen Aufschlagfaktor
in einem Bereich von ca. 1,3 bis 1,6 an, auch abhangig davon, ob Einkaufspreise von
Zukaufteilen oder Kosten der Eigenherstellung oder eine Mischung aus beiden zu
beaufschlagen ist. Diese Aufschlagspanne ist aber nur ein Erfahrungswert der
Schiedsstelle, der sich in einer Vielzahl von Fallen als belastbar herausgestellt hat.
Er stellt aber keine absolute Obergrenze dar, wie es die Antragsgegnerin meint. Er

ist nur ein Erfahrungswert der Schiedsstelle. Liegt dieser Erfahrungswert unterhalb
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des tatsachlich kalkulierten Gewinnaufschlags, ist selbstredend der tatsachliche Ge-
winnaufschlag in Ansatz zu bringen. Denn der Gewinnaufschlag folgt keinem Selbst-
zweck, sondern dient wie ausgefuhrt der fiktiven Ermittlung des auf die Erfindung

fallenden Umsatzanteils bezogen auf den tatsachlichen Nettoabgabepreis.

Die Antragsgegnerin hat ein von ihr an einen Wettbewerber abgegebenes Lizenzange-
bot ins Schiedsstellenverfahren eingefiihrt (...), aus dem sich ergibt, dass die Antrags-
gegnerin Lizenzangebote an Wettbewerber tatsachlich in der zweiten Art kalkuliert,

weshalb auch der Erfindungswert so abzuschatzen ist.

Die Antragsgegnerin hat in diesem Dokument leider den tatsachlich verwendeten Ge-
winnaufschlag geschwarzt, wozu keine Notwendigkeit bestanden hatte, wenn dieser bei
1,6 oder niedriger liegen wiirde. Die Schiedsstelle hat deshalb ausgehend von den offen
gelegten Herstellkosten den mutmallichen Nettoabgabepreis der hier streitgegen-
standlichen (...)-Gerate unter Einbeziehung der Marktpreise der Gerate, von Vertriebs-
kosten, Handlermargen und Steuern abgeschatzt und halt es fiir schliissig, dass der Auf-

schlagfaktor bei 2 liegen konnte.

Die von der Antragsgegnerin (...) in Ansatz gebrachten anteiligen Herstellungskosten von
7,8 % (...) sieht die Schiedsstelle als sachgerechten Ausgangspunkt an. Es ist im Hinblick
auf den begrenzten Schutzbereich des Patents EP (...) B1 vollig ausgeschlossen, dass ver-
nlinftige Lizenzvertragsparteien einem Lizenzvertrag die vollen Herstellkosten des ledig-
lich das Gerat der ersten Generation verbessernden Gerats der zweiten Generation zu

Grunde gelegt hatten.

Die von der Erfindung beeinflussten Problemkreise machen Uberdies auch aus Kaufer-
sicht maximal 10 % aus (Stiftung Warentest: 5 % (...), 5 % (...)), wobei zumindest die (...)
nicht nur von der streitgegenstandlichen Erfindung beeinflusst wird. Die angesetzten

Herstellungskosten erscheinen daher auch aus dieser Perspektive plausibel.
Lizenzsatz

Fiir die Uberlegungen, wie Lizenzvertragsparteien mutmaRlich den an die BezugsgréRRe
anknlpfenden Lizenzsatz gestalten wiirden, enthalten die Verglitungsrichtlinien zu-
nachst in RL Nr. 10 vermeintlich konkrete und verbindliche Hinweise, an denen Arbeit-

nehmererfinder verstandlicherweise haufig ihre Erwartungshaltung ausrichten.
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Den Vergutungsrichtlinien 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 keine Verordnungsermachtigungi.S.v. Art. 80 GG
ist. Deshalb sind sie lediglich ein Hilfsmittel, das der Ermittlung der angemessenen Hohe
der Vergltung von Arbeitnehmern dienen soll, wenn diese eine dem Arbeitsverhaltnis
zuzuordnende Erfindung gemacht und in der Folge einen Vergitungsanspruch nach
§ 9 ArbEG gegen ihren Arbeitgeber erworben haben. Darauf hat auch der Richtlinienge-
ber selbst bereits bei Erlass der Vergltungsrichtlinien im Jahr 1959 in RL Nr. 1 hingewie-

sen.

Dementsprechend ist es seit tiber 30 Jahren standige obergerichtliche Rechtsprechung,
dass die Vergitungsrichtlinien nicht daran hindern, von den RL abweichende Vergi-
tungsfaktoren als den Umstanden des Einzelfalls besser Rechnung tragend anzusehen,
wenn bessere tatsachliche Erkenntnisquellen als die Verglitungsrichtlinien zum Markt-

wert einer Erfindung zur Verfligung stehen.>

Das gilt in besonderem MalRe fir die Hinweise in RL Nr. 10 zur Hohe von Lizenzsatzen.
Die dort genannten Lizenzsatze sind weitgehend realitatsfern und deshalb unbrauchbar.
Denn Lizenzsatze in der dort angegebenen Hohe waren bereits bei Erlass der Vergi-
tungsrichtlinien im Jahr 1959 liberholt. Der Richtliniengeber hatte namlich ohne Riick-
sicht auf die zwischenzeitlich am Markt tatsachlich realisierbaren Margen einfach nur
den vom Reichsgericht® vor tiber 100 Jahren aufgestellten allgemeinen Patentlizenzrah-
men von 1 % - 10 % grob unterteilt und dabei auch nur auf Industriezweige, nicht aber
auf Produktmarkte abgestellt, was fir eine sachgerechte Nachbildung marktiiblicher Li-
zenzvertrage unabdingbar gewesen ware. Ware die RL Nr. 10 fiir den Abschluss von Li-
zenzvertragen und deren fiktive Nachbildung verbindlich, wiirde dies regelmafig dazu
fuhren, dass lizenzbelastete Produkte auf dem Markt nicht mehr wirtschaftlich bestehen

kénnten.

5 BGH vom 04.10.1988 — Az.: X ZR 71/86 —
Vinylchlorid 6 RG vom 20.03.1918, RGZ 92, 329, 331
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Schiedsstelle und Rechtsprechung stimmen deshalb in standiger Entscheidungspraxis
darin liberein, dass bei der fiktiven Nachbildung eines die Marktgegebenheiten im Ein-
zelfall sachgerecht abbildenden Lizenzvertrags nicht auf die in RL Nr. 10 genannten Bei-

spielslizenzsatze abzustellen ist.

Stattdessen ist bei der fiktiven Festlegung der Hohe des Lizenzsatzes zu berlicksichtigen,
dass Lizenzvertragsparteien keine unbegrenzten Spielraume bei der Frage haben, was
sie fordern oder akzeptieren kénnen, da ihnen die wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen des jeweiligen Marktes, auf dem sie sich wirtschaftlich betatigen, konkrete Grenzen
setzen. Denn Lizenzsatze sind eine von sehr vielen Kostenpositionen, die bei der Kalku-
lation einer auf Gewinnerzielung ausgerichteten wirtschaftlichen Tatigkeit berlcksich-

tigt werden miussen.

Aber auch eine Herangehensweise, die hinsichtlich der Belastbarkeit mit Lizenzkosten
lediglich auf einen isolierten Vergleich der reinen Differenz von Herstellkosten und Ver-
kaufspreis des konkreten Produkts abstellt, greift nicht nur zu kurz, sondern ist schlicht
falsch. Denn ein Unternehmen hat auller den Herstellkosten viele weitere Kostenpositi-
onen wie beispielsweise Entwicklungskosten, Schutzrechtsmanagement, Personalma-
nagement, Marketing oder Vertrieb zu tragen, die durch den Produktverkauf bei gleich-

zeitiger Gewinnerzielung gedeckt werden missen.

Fir die Frage, welche Bandbreite im konkreten Fall fiir die Hohe des Lizenzsatzes in Be-
tracht kommt (Lizenzsatzrahmen), ist daher losgeldst von RL Nr. 10 entscheidend, in
welchem Produktmarkt das Unternehmen mit dem erfindungsgemaf3en Produkt aktiv
ist. Denn die typischen Kalkulationsspielrdume auf dem jeweiligen Produktmarkt spie-
geln sich auch in den in diesem Produktmarkt Gblichen Lizenzgebihren wieder. So sind
in Produktmarkten mit vergleichsweise geringen Margen wie z.B. der Automobilzulie-
ferindustrie relativ niedrig liegende Lizenzrahmen zu beobachten, wahrend in margen-
starken Produktmarkten wie z.B. im Pharmabereich deutlich hohere Lizenzgebihren be-

zahlt werden.

Die im jeweiligen Verglitungsfall als marktiblich in Betracht zu ziehende Lizenzgebiihr
ist deshalb nach standiger Schiedsstellenpraxis und der Rechtsprechung durch Rickgriff

auf diese Erfahrungswerte und Auswertung der am Markt fir gleichartige oder ver-
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gleichbare Erzeugnisse bekannt gewordene Lizenzsatze zu ermitteln, weshalb das Un-
ternehmen auch nicht zur Auskunft Gber den mit dem einzelnen erfindungsgemafen
Produkt konkret erzielten Gewinn verpflichtet ist.” Denn dieser ist fiir sich genommen
nicht relevant und erlaubt als eine aus dem Zusammenhang gerissene isolierte Einzel-

position auch keine generellen Riickschliisse auf das allgemeine Marktumfeld.

Die Antragsgegnerin ist ein (...)gerdtehersteller und bietet sowohl Produkte fir den pri-
vaten als auch fir den gewerblichen Gebrauch an. ,(...)“ - Produkte fir den Privatan-
wender haben (...) wie auch das hier streitgegenstandliche (...)-Gerat. Dementsprechend
ist vorliegend auf die aus diesem Markt resultierende Lizenzsatzspanne abzustellen. Die
Antragsgegnerin hat ein von ihr an einen Wettbewerber abgegebenes Lizenzangebot ins
Schiedsstellenverfahren eingefiihrt (...). Aus diesem ergibt sich eine Lizenzsatzober-
grenze fir einen Einzellizenzsatz von 2,5 %, die somit auch fiir die streitgegenstédndliche

Diensterfindung relevant ist.

Bei der Festlegung der Hohe des im Einzelfall von fiktiven Lizenzvertragsparteien inner-
halb des marktiblichen Rahmens mutmaRlich ausgehandelten Lizenzsatzes gilt weiter-
hin, dass dieser davon abhangt, in welchem Malie die Erfindung dem Inhaber den Aus-
schluss von Wettbewerbern ermoglicht. Denn die Lizenz wird dafiir gezahlt, dass die
Starke der patentrechtlichen Monopolstellung Wettbewerber am Markt in ihrem eige-
nen Handeln einschrankt und sie deshalb bereit sind, Lizenzgebihren in Kauf zu nehmen

und die Kostenkalkulation damit zu belasten.

Die Schiedsstelle hat die von der Antragsgegnerin bei der Verhandlung von Lizenzvertra-
gen angewandte Systematik (...) zur Festlegung des konkreten Einzellizenzsatzes im Li-
zenzsatzrahmen auf den vorliegenden Fall angewandt und ist unter den Gesichtspunk-
ten ,,Umgehbarkeit”, ,wirtschaftliche Bedeutung intern (...)“ und ,wirtschaftliche Be-

deutung extern (...)“ zu (...) einem Lizenzsatz von 1,55 % gelangt.

In der Lizenzvertragspraxis ist weiterhin zu beobachten, dass die Hohe des Lizenzsatzes
abhangig von Umsatzhdhe oder Stiickzahl oftmals (ab)gestaffelt wird, weshalb die Ver-

gltungsrichtlinien in RL Nr. 11 auch dazu sehr konkrete Hinweise enthalten.

7 BGH vom 17.11.2009 — Az.: X ZR 137/07 — Turinnenverstarkung
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Abstaffelung bedeutet, dass der Lizenzsatz ab bestimmten Umsatzschwellen abgesenkt
wird (in der Praxis haufig aus Griinden der Vereinfachung mit identischem Ergebnis Be-
rechnung der Lizenzgebiihr durch gestaffelte rechnerische ErmaRigung der relevanten

Umsatze bei gleichbleibendem Lizenzsatz).

Die Logik der Vereinbarung eines gestaffelten Lizenzsatzes ist, dass ein verniinftiger Li-
zenzgeber seine Erfindung schon im Eigeninteresse vorrangig an ein Unternehmen lizen-
zieren wird, das aufgrund seiner Position, seiner Moéglichkeiten und Erfahrungen am
Markt und seiner Kundenbeziehungen hohe bis sehr hohe Umsatze erzielen kann. Damit
verbunden ist dann auch das Zugestandnis im Lizenzvertrag zu einer Absenkung (Abstaf-
felung) des Lizenzsatzes ab regelmaRig liber die Laufzeit kumulierten Umsatzgrenzen,
da ein solches Unternehmen eben nicht nur aufgrund der patentgeschiitzten techni-
schen Lehre, sondern auch aufgrund seiner Marktstellung in der Lage ist, hohe Umsatze
zu generieren. Denn letztlich wird ein Lizenzgeber auf diese Art und Weise im Ergebnis
gleichwohl hohere Lizenzeinnahmen erzielen, als wenn er seine Erfindung an ein nicht
entscheidend im Markt verhaftetes Unternehmen lizenziert und dafiir keine Abstaffe-

lung des Lizenzsatzes vereinbart.

Die RL Nr. 11 macht ihrem Wortlaut nach die Bericksichtigung der Abstaffelung von der
Ublichkeit im entsprechenden Industriezweig abhangig. Von diesem Ankniipfungspunkt
hat sich die Schiedsstellenpraxis schon vor langer Zeit geldst. Denn es gibt bessere Er-
kenntnisquellen fir die Frage, wann Lizenzvertragsparteien den Lizenzsatz staffeln wiir-
den, zumal es schon aufgrund der Tatsache, dass Lizenzvertrage Betriebsgeheimnisse

darstellen, strukturell gar nicht méglich wire, den Ublichkeitsnachweis zu fiihren.

Die Rechtsprechung? vertritt ebenfalls die Auffassung, dass die Frage der Abstaffelung
eine zu beantwortende Teilfrage auf dem Weg zur Ermittlung einer angemessenen Ver-
gltung i.S.v. § 9 ArbEG ist und die RL Nr. 11 deshalb keine verbindliche Vorschrift dar-
stellt, sondern lediglich ein Hilfsmittel sein soll, um die Angemessenheit zu erreichen,
weshalb die Frage, ob eine Abstaffelung hoher Umsatze zur Erreichung einer angemes-
senen Vergilitung angezeigt ist, unabhingig vom Nachweis der Ublichkeit im entspre-

chenden Industriezweig entschieden werden kann.

8 BGH vom 04.10.1988 — Az.: X ZR 71/86 — Vinylchlorid
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Dementsprechend ist es standige, von den Gerichten® gebilligte Schiedsstellenpraxis,
bei der Nachbildung von Lizenzvertragen anzunehmen, dass verniinftige Lizenzvertrags-
parteien bei zu erwartenden hohen Umsatzen10 eine Abstaffelung des Lizenzsatzes dann
vereinbaren wiirden, wenn sie davon ausgehen kénnen, dass fir die hohen Umsatze
neben der erfindungsgemaRen technischen Lehre noch andere Faktoren kausal sein
werden. Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass bei hohen Umséatzen die Kausalitat fir
die Entstehung von Umsatzen weg von der Erfindung hin zu Faktoren wie Marktstellung,
gefestigter Kundenbindung, Marketing, Qualitats- und Serviceruf etc. verlagert sein

kann.
(...)
Die Antragsgegnerin gilt als Weltmarktfihrerin. (...).

Die Voraussetzungen der Kausalitatsverschiebung und damit der Annahme eines gestaf-

felten Lizenzsatzes sind mithin unzweifelhaft gegeben.

9 OLG Dusseldorf vom 20.12.2012 — Az.: I-2 U 139/10, 2 U 139/10 — Stahlbetontunnel
10 OLG Dusseldorf vom 09.10.2014 — Az.: I-2 U 15/13
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