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Deutsches Patent- und Markenamt

... besteht aus einem Prdésidenten und weiteren Mitgliedern. Sie miissen die
Befdhigung zum Richteramt ... besitzen (rechtskundige Mitglieder)

oder in einem Zweig der Technik sachversténdig sein (technische Mitglieder)”

§ 27 PatG: Prufungsstellen und Priufungsabteilungen im DPMA
§ 56 MarkG: Markenstellen und Markenabteilungen im DPMA
§ 26a PatG: Das DPMA informiert Gber das geistige Eigentum.
§ 75 VGG: Aufsichtsbehdrde ist das DPMA.
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Schiedsstelle nach dem ArbEG
Gesetz Uber Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957

,Die Schiedsstelle wird beim Patentamt errichtet.” - § 29 ArbEG

Urspriingliche Vorstellungen zum ,, Wo“ und ,, Wie“:

zustandiges Landesarbeitsamt
(Deutscher Gewerkschaftsbund und Deutsche Angestellten-Gewerkschaft)

zustandige Patentstreitkammer beim Landgericht
(Union der Angestellten in Bergbau und Industrie)
Benennung von Sachverstandigen

(Arbeitgeberseite)
Wie kam es zur heutigen gesetzlichen Ausgestaltung?

1951 Vorschlag des im BMJ zustandigen Referenten Dr. Kurt Haertel
1963 — 1975 Prasident des DPMA
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Schiedsstelle nach dem ArbEG

§ 30 Abs. 1 ArbEG

Vorsitzender und zwei Beisitzer

Vorsitzender Beisitzer f
»AUf Antrag eines
Beféhigu Ng zum Zg?ﬂor;sree:f I;rfgsrung auf Beteiligten ist die
Richteramt nach dem - SIreltgesen Besetzung der
deutsch standlichen Gebiet der Schiedsstelle um je einen
eutschen Technik Beisitzer aus Kreisen der
Richtergesetz Arbeitgeber und der
nur fir den Streitfall Arbeitnehmer zu
berufen erweitern.” - § 30 Abs. 4

»--. Sind an Weisungen nicht gebunden ...” - § 30 Abs. 6 ArbEG
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Schiedsstelle nach dem ArbEG

Anrufung der Schiedsstelle durch Arbeitnehmer oder Arbeitgeber

Zustellung der Anrufung an die Gegenseite mit Fristsetzung zur
Einlassung auf das Verfahren

bei Einlassung der Gegenseite Gewahrung rechtlichen Gehors an
beide Seiten bis der Streitfall von den Parteien als
entscheidungsreif angesehen wird

»im tibrigen bestimmt die Schiedsstelle das Verfahren selbst”
§ 33 ArbEG



% Deutsches
Patent- und Markenamt

Schiedsstelle nach dem ArbEG

Einigungsvorschlag

Parteien haben einen Monat Zeit zu widersprechen

kein Widerspruch / Annahme

Widerspruch

verbindlicher privatrechtlicher

Schlichtungsverfahren erfolglos
HEEERY 5 Vertrag

keine weiteren Rechtsfolgen L
Streit beigelegt
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Erfinderrecht im Arbeitsverhaltnis

Erfindung eines Arbeitnehmers

Recht auf das Patent Entwicklungsergebnis
§ 6 PatG § 611 a BGB
Art 14 GG - Vermogensrecht Arbeitsergebnis — Eigentum
des Arbeitnehmers des Arbeitgebers

Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers

§§ 5, 6, 7 ArbEG
Arbeitgeber erhalt das Recht auf das Patent

Vermogensrecht des Arbeitnehmers wird im
ArbEG inhaltlich neu gestaltet und gewahrleistet

§§ 9, 14, 16, 13, 22, 23, 12 Abs. 6 ArbEG:
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Vergutungsanspruch - § 9 ArbEG

Monopolprinzip — § 9 ArbEG: Beteiligung des Arbeitnehmers an den
Monopolvorteilen des Arbeitgebers

Umfang der Beteiligung
(Anteilsfaktor)
abhangig von den Beitragen

* Lizenzerlos Arbeitgeber / Arbeitnehmer zur
Entstehung der Erfindung:

Monopolvorteile

(Erfindungswert)

* Verkaufserlos

. Eigennutzung — fiktive * Impulse far Aufgabenstellung

Nachbildung einer * betriebliche Vorteile bei der
marktgerechten Lizenzgebuhr Losung der Aufgabe
* \orratswert  Stellung im Betrieb —

Leistungserwartung und
Informationsvorteil
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Streitfall ,,die pauschale Vergtitung”
Arb.Erf. 29/20 v. 21.07.2023

2001 — abschlieBende Pauschalvergltungsvereinbarung: 98.963 DM
damals bekannte Umsatzentwicklung:

1998: 292.000 DM

1999: 430.000 DM

2000: 1.131.000 DM

Annahmen bei Berechnung der Pauschalsumme:
jahrlicher Umsatz: 1.131.000 DM
7jahrige Nutzung
Lizenzsatz 5 %
Anteilsfaktor 25 %

tatsachlich :

Nutzung bis zum Ende der Patentlaufzeit 2017
Gesamtumsatz 65.912.081 €

Lizenzvertrag: Lizenzgebuhren 2009 — 2018: 130.800 €
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Streitfall ,,die pauschale Vergtitung”
Arb.Erf. 29/20 v. 21.07.2023

Arbeitnehmer 2019 ,da fe__hlt aber noch
Vergutung*”

Lklingt dem Grunde

nach plausibel” Arbeitgeber 2019

aber: Arbeitnehmer will die Berechnungsparameter aus 2001 auf den
Gesamtumsatz von 65.912.081 € anwenden:

Forderung 823.901 € — 98.963 DM (50.599 €) =773.302 €

-  Schiedsstellenverfahren
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Streitfall ,,die pauschale Vergtitung”
Arb.Erf. 29/20 v. 21.07.2023

Grundsatz der Privatautonomie — Gestaltungsfreiheit
bis Erfindungsmeldung: § 22 S. 1 ArbEG, § 134 BGB
nach Erfindungsmeldung: § 22 S. 2 ArbEG, § 12 Abs. 1 ArbEG

Pauschalvergiitungsvereinbarung war zulassig

Grundsatz der Vertragstreue — , pacta sunt servanda“

Arbeitnehmer und Arbeitgeber miissen sich an der
Pauschalvergiitungsvereinbarung festhalten lassen

Grundsatz der Privatautonomie — Gestaltungsfreiheit § 22 S. 2 ArbEG
Verglitungsvereinbarung kann einvernehmlich abgeandert werden

— scheitert die einvernehmliche Abdnderung, dann gilt die
ursprungliche Vereinbarung weiter - ,,pacta sunt servanda“
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Streitfall ,,die pauschale Vergtitung”
Arb.Erf. 29/20 v. 21.07.2023

Anspruchsgrundlagen, die es Vertragspartnern ermoglichen, sich einseitig
von einer Vergutungsvereinbarung zu losen:

§ 23 ArbEG: Unbilligkeitseinwand
§ 12 Abs. 6 ArbEG: Anpassungsanspruch

Unbilligkeitseinwand:

,Erfinder soll davor geschiitzt werden, dass er ihn erheblich
benachteiligenden Regelungen zustimmt, weil er andernfalls Nachteile von
Seiten des Arbeitgebers befiirchtet.”

Vertragspartei muss bereits im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
erkennbar erheblich benachteiligt worden sein:

,ex-ante” 2001: keine Benachteiligung des Arbeitnehmers erkennbar

— wirksame Pauschalvergiitungsvereinbarung
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Streitfall ,,die pauschale Vergtitung”
Arb.Erf. 29/20 v. 21.07.2023

Anpassungsanspruch:
,setzt voraus, dass sich Umstdnde wesentlich gedndert haben, die flir die

Verglitungsvereinbarung mafsgebend waren”

wenn sich nach Abschluss einer Verglitungsvereinbarung Umstande
vollig anders entwickelt haben, als das bei Vertragsabschluss

vorhersehbar war

Nutzung volle Patentlaufzeit und nicht nur 7 Jahre
Jahresumsatz beim Doppelten bis Sechsfachen des angenommenen
Jahresumsatzes

zusatzlich Lizenzeinnahmen

- Die Umstdnde der Patentnutzung haben sich deutlich anders
entwickelt als bei Vertragsschluss erwartet.
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Streitfall ,,die pauschale Vergtitung”
Arb.Erf. 29/20 v. 21.07.2023

Anpassungsanspruch:

,vom Gesetzgeber geschaffen, um Konstellationen Rechnung zu tragen, die
dazu fiihren, dass die bisherige Vergliitung nicht mehr angemessen erscheint

{4

stellt auf das Tatbestandsmerkmal der ,,Angemessenheit”
des § 9 ArbEG ab

ob ein Anpassungsanspruch besteht, hangt somit davon ab, inwieweit
der gesetzliche Anspruch nach § 9 ArbEG infolge der eingetretenen
Veranderung von der vereinbarten Pauschalverglitung abweicht

- Malstab ist nicht eine Berechnung mit im Jahr 2001 angewandten
Berechnungsparametern (,Lizenzsatz 5 % — Anteilsfaktor 25 %)

sondern

der objektive Erfindungswert / Anteilsfaktor auf Grundlage der
tatsachlichen Umstande
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Streitfall ,,die pauschale Vergtitung”
Arb.Erf. 29/20v. 21.07.2023
Erfindungswert der Eigennutzung nach Lizenzanalogie:

Lizenzvertrag mit Wettbewerber
Lizenzsatz: 6 % fiir einfaches Nutzungsrecht (zwei Schutzrechte)
BezugsgrolRe: voller Produktumsatz bezogen auf Streitpatent

keine Lizenzsatzstaffel

Analyse: konkrete Lizenzanalogie — abstrakte Lizenzanalogie

Was kann direkt libernommen werden, was muss modifiziert werden?

Ergebnis:

Bezugsgrolle voller Produktumsatz
Lizenzsatz 5 %
Abstaffelung nach RL Nr. 11

- objektiver Erfindungswert der Eigennutzung: 1.305.905 €
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Streitfall ,,die pauschale Vergtitung”
Arb.Erf. 29/20 v. 21.07.2023

Erfindungswert der Lizenzeinnahme

1. Schritt: Bereinigung des Bruttolizenzertrags auf den
Nettolizenzertrag durch angemessenen Abzug von
Aufwendungen wie z.B.

Kosten der Betriebsreifmachung

anlasslich der Vertragsanbahnung entstandene Kosten

2. Schritt: pauschaler Abzug von Gemeinkosten / des
Unternehmergewinnanteils / des unternehmerischen
Risikos vom Nettolizenzertrag

Regelumrechnungsfaktor 30 %

— objektiver Erfindungswert der Lizenzeinnahme: 39.240 €
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Streitfall ,,die pauschale Vergtitung”
Arb.Erf. 29/20 v. 21.07.2023

Anteilsfaktor

,Inwieweit ist das Zustandekommen der Erfindung
unternehmensbezogenen Rahmenbedingungen geschuldet — inwieweit
kann die Erfindung dem Arbeitnehmer zugerechnet werden?“

Stellung der Aufgabe
Impulse fiir erfinderische Uberlegungen aus betrieblicher Initiative?

Losung der Aufgabe
Erfinderische Uberlegungen berufsgeldufig / innerbetrieblicher
Stand der Technik / betriebliche Unterstiitzung?

Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb
Leistungserwartung aufgrund betrieblicher Informationszufliisse?

—> Anteilsfaktor 7 %
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Streitfall ,,die pauschale Vergtitung”
Arb.Erf. 29/20 v. 21.07.2023

angemessene Vergutung vs. Pauschalvergitung:
Anspruch: 91.413 € (1.345.145 € Erfindungswert x 7 % Anteilsfaktor)

erhaltene Pauschalverglitung: 50.599 € (98.963 DM)

Abweichung so wesentlich, dass Eingriff in den Grundsatz ,,pacta
sunt servanda“ gerechtfertigt?

gewisse Veranderungen sind irrelevant, weil in der Natur des Sache
liegend und damit von vornherein in Kauf genommen

Missverhaltnis muss Dimension haben, die das Festhalten am
Grundsatz der Vertragstreue als unzumutbar erscheinen lasst

soweit die Ungewissheit Uber zukunftige Entwicklungen bei
Abschluss einer Pauschalvereinbarungen bereits berucksichtigt ist,
ist der Bereich, in dem Abweichungen wesentlich sind, erheblich
eingeschrankt
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Streitfall ,,die pauschale Vergtitung”
Arb.Erf. 29/20 v. 21.07.2023

Ergebnis:

Festhalten am Grundsatz der Vertragstreue ist hier zumutbar:

Arbeitnehmer hat im Jahr 2001 eine pauschale Verglitung erhalten,
die im Jahr 2019 einer Kaufkraft von 65.186 € entspricht

die in damaliger Kenntnis der GUber drei Jahre ansteigenden
Umsatzentwicklung vereinbarte Pauschalvergttung liegt somit nur
29 % unterhalb der maximal angemessenen Vergltung

= kein Anpassungsanspruch!
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Schiedsstelle nach dem ArbEG

Wo finde ich Einigungsvorschlage der Schiedsstelle?

® Aufsicht nach dem Verwertungsgesellschaftengesetz
o ® Schiedsstelle nach dem Verwertungsgesellschaftengesetz
$_v_ < ® Schiedsstelle nach dem Gesetz iber Arbeitnehmererfindungen ———>

® Patentanwaltsausbildung

® Register vergriffener Werke
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