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Gesetz iiber Arbeitnehmererfindungen (ArbEG)

Vom 25. Juli 1957 (BGBI.1S.756)
(BGBL. III/FNA 422-1)
zuletzt gedndert durch Art. 7 G zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom
31. Juli 2009 (BGBL I S.2521)
— Auszug —

Vorbemerkungen zu §§ 1ff

Literatur: Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, Kommentar, 5. Aufl. 2012 (zit.: Bartenbach/
Volz); Busse, Patentgesetz, Kommentar, 6. Aufl. 2003; Hansen/Kelber/ZeifSig/Breezmann/Confurius,
Rechtsstellung der Fuhrungskrifte in Unternehmen, 2006 (zit.: Hansen/Kelber); Johannesson, Arbeit-
nehmererfindungen, Kurzdarstellung des Gesetzes mit Hinweisen aus praktischen Erfahrungen, 1979
(zit.: Johannesson, Arbeitnehmererfindungen); Reimer/Schade/Schippel, ArbEG, Kommentar, 9. Aufl.
2010; Schwab, Arbeitnehmererfindungsrecht, Handkommentar, 3. Aufl. 2014 (zit.: HK-ArbNErfR);
Volmer/Gaul, KommArbEG, Kommentar, 2. Aufl. 1983 (zit.: Volmer/Gaul, KommArbEG); Boemke/
Kursawe, Gesetz iiber Arbeitnehmererfindungen, Kommentar, 20135 (zit.: Boemke/Kursawe).

Das Gesetz tiber Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) unterscheidet zwischen Erfindungen und
technischen Verbesserungsvorschligen.

Unter Erfindungen versteht das Gesetz nur solche Erfindungen, die schutzfihig, dh patent-
oder gebrauchsmusterfahig sind (§ 2). Dabei wird zwischen gebundenen Erfindungen (Dienst-
erfindungen) und freien Erfindungen unterschieden (§ 4).

Diensterfindungen sind Erfindungen, die wihrend der Dauer des Arbeitsverh. gemacht wor-
den sind und

B entweder aus der dem AN obliegenden Titigkeit entstanden sind

B oder mafSgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes beruhen.

Alle sonstigen Erfindungen sind freie Erfindungen (§ 4 Abs. 3). Uber freie Erfindungen kann
der AN wie ein freier Erfinder grundsitzlich frei verfiigen, sofern er sie dem AG mitteilt und
zur Benutzung anbietet (§§ 18 und 19).

Unter technischen Verbesserungsvorschliagen versteht das Gesetz alle Vorschlage fiir sonstige
technische Neuerungen, die nicht als Patent oder Gebrauchsmuster schutzfihig sind (§ 3).

Die technischen Verbesserungsvorschlidge unterteilen sich in solche, die dem AG eine dhnliche
Vorzugsstellung gewihren wie ein gewerbliches Schutzrecht, sog qualifizierte technische Ver-
besserungsvorschlige (§ 20 Abs. 1), und in sonstige einfache Verbesserungsvorschlige, die ggf.
von einem tariflich oder betrieblich vereinbarten Vorschlagswesen erfasst werden (§ 20
Abs. 2). Insgesamt haben sich die gesetzlichen Regelungen zu den technischen Verbesserungs-
vorschligen in der Praxis jedoch nicht durchgesetzt und wurden durch wesentlich flexiblere
Regelungen des betrieblichen Vorschlagwesens ersetzt.

Der AN, der eine Diensterfindung gemacht hat, ist verpflichtet, diese unverziiglich dem AG
schriftlich zu melden und hierbei kenntlich zu machen, dass es sich um die Meldung einer Er-
findung handelt (§ 3).

Die Inanspruchnahme der Diensterfindung durch den AG gilt als erklart, wenn er sie nicht in-
nerhalb von vier Monaten nach Meldung freigibt (§ 6).

Eine Diensterfindung wird frei, wenn der AG sie durch Erklarung freigibt (§ 8). Das bedeutet,
dass der AN diese Erfindung selbst zB zur Erteilung eines Schutzrechtes anmelden und Lizen-
zen vergeben oder die Erfindung verduflern kann.

Mit der Inanspruchnahme gehen alle Rechte an der Diensterfindung auf den AG iiber (§ 7
Abs. 1), dem AN verbleibt lediglich das Erfinderpersonlichkeitsrecht, dh, dass er bei Patentan-
meldungen als Erfinder benannt werden muss.

Bei Inanspruchnahme ist der AG verpflichtet, die Erfindung unverziiglich im Inland zur Ertei-
lung eines Schutzrechts (Patent- oder Gebrauchsmuster) anzumelden (§ 13). Hiervon kann er
nur absehen, wenn der AN zustimmt oder wenn berechtigte Belange des Betriebes es erfor-
dern, die Erfindung nicht bekannt werden zu lassen; im letzteren Fall muss der AG jedoch
dem AN gegentuber die Schutzfihigkeit der Erfindung ausdriicklich anerkennen oder die
Schiedsstelle beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) zur Herbeifithrung einer Eini-
gung tiber die Schutzfihigkeit der Erfindung anrufen (,,Betriebsgeheimnis®, § 17).
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Vor §§ 1ff. ArbEG

Verletzt der AG die Anmeldepflicht und bewirkt er die Anmeldung auch nicht innerhalb einer
ihm vom AN gesetzten Nachfrist, so kann der AN die Anmeldung fiir den AG auf dessen Na-
men und Kosten vornehmen (§ 13 Abs. 3).

Zugleich mit der Anmeldung der Diensterfindung durch den AG beim Patentamt hat dieser
dem AN unaufgefordert Abschriften der Anmeldeunterlagen zu geben. Ebenso hat er ihn von
sich aus von dem Fortgang des Verfahrens zu unterrichten. Zusitzlich kann der AN Einsicht
in den Schriftwechsel verlangen (§ 15 Abs. 1).

Es ist selbstverstandlich, dass der AN den AG beim Anmeldeverfahren nach besten Kriften
unterstiitzt. Meist sind vor der Fertigstellung der Anmeldung noch Recherchen zum Stand der
Technik notig, Ausfithrungsbeispiele zu ergidnzen, Vergleichsbeispiele nachzureichen und
Messmethoden zu prizisieren, weil es formal unzulissig ist, die Anmeldung fiir ein Patent
oder Gebrauchsmuster, wenn sie erst einmal eingereicht ist, nachtriglich durch zusitzliche
neue Gesichtspunkte zu erginzen oder zu verbessern.

Neben der verpflichtenden Inlandsanmeldung ist der AG bei Inanspruchnahme berechtigt, die
Erfindung im Ausland zur Erteilung von Schutzrechten anzumelden (§ 14 Abs. 1).

Fir Staaten, in denen der AG Schutzrechte nicht erwerben will, muss er die Erfindung dem
AN freigeben und ihm auf Verlangen den Erwerb von Auslandsschutzrechten ermoglichen
(§ 14 Abs. 2). Gleichzeitig mit der Freigabe kann sich der AG ein nicht ausschlieSliches Recht
zur Benutzung der Erfindung in den betreffenden Staaten vorbehalten, allerdings nur gegen
eine zusitzliche angemessene Vergiitung (§ 14 Abs. 3).

Ist die Diensterfindung frei geworden, hat allein der AN das Recht, die Erfindung zur Ertei-
lung eines Schutzrechts anzumelden (§ 13 Abs. 4). Will der AG ein angemeldetes oder erteiltes
Schutzrecht nicht weiter nutzen, muss er es dem AN anbieten und gegebenenfalls tibertragen.

In der Praxis sind die Unternehmen in den letzten Jahren dazu iibergegangen, den Erfindern
ihre Rechte auf Antragsfreigabe (§ 14 Abs. 2) und Ubertragung nach Aufgabe des Schutzrech-
tes (§ 16 Abs. 1) durch Zahlung einer Pauschalsumme abzukaufen.

Fiir Erfindungen, die der AG in Anspruch nimmt, hat er dem Erfinder oder den Erfindern eine
angemessene Vergiitung zu zahlen, die sich nach dem wirtschaftlichen Nutzen richtet, den der
AG durch die Nutzung der Erfindung erzielt.

Falls der AG die Erfindung in Anspruch genommen hat, entsteht die Vergiitungspflicht grund-
sdtzlich mit Inanspruchnahme der Erfindung. Das setzt voraus, dass die ,, Verwertbarkeit* der
Erfindung schon feststeht, was erst dann der Fall ist, wenn die Erfindung entweder im Betrieb
oder durch Lizenzvergabe genutzt wird. Nicht selten kommt es vor, dass fiir die Erfindung zu-
mindest schon vor Patenterteilung eine betriebliche Nutzung aufgenommen wird. Unabhingig
davon, dass in diesem Fall der AG noch keinen wirtschaftlichen Nutzen aus einem bestehen-
den Monopol fiir die Erfindung ziehen kann, haben die Erfinder einen Anspruch auf Vergii-
tung, allerdings kann der AG einen Teil der Vergiitung als Risikoabschlag zuriickhalten (meist
50 %), da noch nicht sicher ist, ob und in welcher Form er Patentschutz fir die Erfindung
erhilt. Wird das Patent nicht erteilt, entfillt die Zahlung nur fiir die Zukunft, die Riickzah-
lung einer bereits geleisteten Vergiitung kann nicht verlangt werden (§ 12 Abs. 6 S. 2).

Art und Hohe der Vergiitung sollen in angemessener Frist nach der Inanspruchnahme durch
eine Vereinbarung zwischen AG und Erfinder festgestellt werden (§ 12 Abs. 1). In der Praxis
sieht das so aus, dass der AG den Erfindern ein schriftliches Angebot unterbreitet, in dem er
unter Anwendung der Richtlinien zum Gesetz die Hohe fiir die kiinftige jahrliche Vergiitung
vorschligt, die sich in aller Regel am Umsatz mit dem erfindungsgemifsen Produkt orientiert.
In dem Vorschlag miissen den Erfindern die Berechnungsmethode und deren Faktoren erldu-
tert werden, die die Grundlage des Vorschlags waren. Kommt eine einvernehmliche Vereinba-
rung auf diesem Weg nicht zustande, hat der AG die Vergiitung durch eine begriindete schrift-
liche Erklirung einseitig festzusetzen und entsprechend dieser Festsetzung zu zahlen (§ 12
Abs. 3).

Bei Inanspruchnahme der Erfindung muss die Festsetzung der Vergiitung drei Monate nach
Aufnahme der Nutzungshandlung, spitestens jedoch bis zum Ablauf von drei Monaten nach
Erteilung des Schutzrechtes erfolgen.

Durch hochstrichterliche Rspr. ist klargestellt worden, dass diese Fristen keineswegs fiir den
Normalfall gelten, sondern vielmehr nur den dufersten Zeitpunkt bezeichnen, bis zu dem bei
verwerteten Erfindungen eine Vergiitungsregelung gefunden sein muss. Der AN darf also zB
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ArbEG Vor §§ 1ff.

keineswegs generell vertrostet werden, bis zum Ablauf des Patenterteilungsverfahrens zu war-
ten. Vielmehr steht ihm vom Beginn der Verwertung an ein Vergiitungsanspruch zu.

Sind mehrere AN an der Erfindung beteiligt, muss die Vergiitung fiir jeden Erfinder gesondert
festgestellt werden. Dabei muss der AG allen beteiligten Erfindern die Gesamthohe der Vergii-
tung und die Anteile der einzelnen Erfinder bekannt geben (§ 12 Abs. 2).

Widerspricht der AN einer Festsetzung der Vergiitung nicht innerhalb von zwei Monaten
schriftlich, wird die Festsetzung fiir beide Seiten verbindlich (§ 12 Abs. 4). Widerspricht der
AN fristgemaf3, kann er zur Herbeifiihrung einer Einigung die Schiedsstelle beim DPMA an-
rufen oder Klage erheben.

Fiir die Hohe der Vergiitung gelten gem. § 9 Abs. 2 insbesondere folgende BewertungsmafSsta-
be:

B die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Erfindung

®  die Aufgaben und die Stellung des AN im Betrieb sowie

B der Anteil des Betriebs am Zustandekommen der Erfindung.

Der Bundesminister fiir Arbeit und Sozialordnung hat im Auftrag des Gesetzgebers (§ 11) am
20.7.1959 Richtlinien fiir die Vergiitung von Arbeitnehmererfindungen erlassen.! Die Richtli-
nien geben wichtige Anhaltspunkte fiir die Berechnung einer angemessenen Erfindervergii-
tung. Auch die Schiedsstelle beim DPMA und die Gerichte ermitteln und tiberpriifen die An-
gemessenheit anhand der Richtlinien.

Andern sich die Umstinde, die fiir die Feststellung oder Festsetzung der Vergiitung maf3ge-
bend waren, wesentlich, konnen AG und AN voneinander die Einwilligung in eine geanderte
Vergiitungsregelung verlangen (§ 12 Abs. 6).

Das ArbEG kennt eine Vergiitungspflicht nur fiir technische Verbesserungsvorschlige, die dem
AG eine dhnliche Vorzugsstellung gewihren wie ein gewerbliches Schutzrecht (sogenannte
qualifizierte technische Verbesserungsvorschlage, § 20). Unter Vorzugsstellung ist die tatsich-
liche wirtschaftliche Machtposition des AG gegeniiber anderen Wettbewerbern zu verstehen.
Der Anspruch auf angemessene Vergiitung entsteht mit der Verwertung, wobei die §§ 9
und 12 sinngemaf3 gelten.

Von der Vergiitungspflicht nach dem ArbEG darf nicht zuungunsten des AN abgewichen wer-
den (§ 22). Geschieht dies doch, sind solche Regelungen nichtig.

Zulissig sind jedoch abweichende Vereinbarungen iiber Diensterfindungen nach deren Mel-
dung und uber freie Erfindungen und technische Verbesserungsvorschlige nach deren Mittei-
lung. Der Gesetzgeber geht von der Vorstellung aus, dass der AN vom Zeitpunkt der Mel-
dung bzw. Mitteilung an eine stirkere Verhandlungsposition hat. Derartige Vereinbarungen
sind jedoch unwirksam, soweit sie in erheblichem Mafse unbillig sind (§ 23). Die Unbilligkeit
muss aber spitestens bis zum Ablauf von sechs Monaten nach der Beendigung des Arbeits-
verh. schriftlich geltend gemacht werden.

Auch nach der Beendigung des Arbeitsverh. bestehen die Rechte und Pflichten aus dem Gesetz
tiber Arbeitnehmererfindungen weiter (§ 26). Dabei ist es unbedeutend, aus welchen Griinden
das Arbeitsverh. aufgelost worden ist.

Hiufig versuchen die Firmen, bei der Beendigung des Arbeitsverh. kiinftige Vergiitungsan-
spriiche pauschal abzugelten. Dies kann, muss aber keineswegs von Vorteil fiir den Erfinder
sein, weshalb auch hier eine kritische Priifung vorgenommen werden sollte.

Hat der Erwerber beim BU das Schutzrecht mit iibernommen, hat er die Vergiitungsansprii-
che fiir Nutzungshandlungen nach dem BU zu erfiillen. Fiir Nutzungshandlungen vor BU haf-
ten der alte und der neue Betriebsinhaber gesamtschuldnerisch fiir alle Anspriiche, die inner-
halb eines Jahres nach dem BU fillig werden.

Wird tiber das Vermogen des AG die Insolvenz eroffnet, hat der Insolvenzverwalter dem AN
die Diensterfindung zur Ubernahme anzubieten (§ 27).

In allen Streitigkeiten aus dem Gesetz iiber Arbeitnehmererfindungen, insbesondere bei Strei-
tigkeiten iiber die Vergiitungshohe, kann sowohl der AN als auch der AG die Schiedsstelle
beim DPMA anrufen (§ 28).

Die Schiedsstelle hat den Beteiligten einen Einigungsvorschlag zu machen, der fiir beide Seiten
verbindlich wird, wenn ihm nicht innerhalb eines Monats widersprochen wird (§ 34).

1Zu finden ua unter: www.vaa.de/nc/publikationen/publikationen-quellen.
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Erfindungen § 2 ArbEG

Erfolgt ein solcher Widerspruch oder lasst sich einer der Beteiligten nicht auf das Schiedsver-
fahren ein, so ist dieses erfolglos beendet. Anschlieffend kann dann eine Klage beim zustandi-
gen Landgericht erhoben werden. Unter gewissen Voraussetzungen — insbesondere, wenn der
AN aus dem Betrieb ausgeschieden ist — ist eine Klageerhebung auch ohne Vorschaltung eines
Schiedsverfahrens zulissig.

Bestehen Aussichten, dass iRd Schiedsstellenverfahrens eine Einigung herbeigefihrt werden
kann, empfiehlt sich die Anrufung der Schiedsstelle nicht nur deshalb, weil sie sachkompetent
mit einem Vorsitzenden Richter und in der Regel zwei technischen Priifern des DMPA besetzt
ist, sondern auch deshalb, weil das Schiedsstellenverfahren ein preiswertes Verfahren ist, fiir
das keine Gerichtskosten erhoben werden und fiir das jede Partei nur ihre eigenen Kosten
tragt.

Erster Abschnitt Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
§1 'Anwendungsbereich

Diesem Gesetz unterliegen die Erfindungen und technischen Verbesserungsvorschliage von Ar-
beitnehmern im privaten und im 6ffentlichen Dienst, von Beamten und Soldaten.

Der rdumliche Geltungsbereich des ArbEG umfasst das gesamte Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland. Es findet Anwendung, wenn das Arbeitsverh. dem Recht der Bundesrepublik
untersteht. Der personliche Geltungsbereich erstreckt sich auf AN im privaten und offentli-
chen Dienst, Beamte und Soldaten, wobei unter privaten Dienst Unternehmen privater
Rechtsform fallen. Die Abgrenzung erfolgt nach der formellen Rechtsform, nicht der Art der
Titigkeit. Das ArbEG bezieht sich auf den AN nach dem im ArbR herkémmlichen Sinne.?
Eigene Begriffsbestimmungen der erfassten Personengruppen sind im Gesetz nicht enthalten,
sondern vorausgesetzt. Uneingeschrinkte Anwendung findet das ArbEG auf sog arbeitneh-
merihnliche Personen,> Auszubildende (vgl. § 5 Abs. 1 BetrVG; § 3 Abs. 2 BBiG; § 4 Abs. 1
BPersVG), Praktikanten, Volontire und Werkstudenten, Leiharbeitnehmer (vgl. § 11 Abs. 7
AUG) sowie leitende Angestellte* (iSd § 5 Abs. 3 BetrVG, § 14 KSchG).

Maf3geblich fiir die Annahme eines Arbeitsverh. ist die personliche, nicht die rein wirtschaftli-
che Abhingigkeit des AN. Ausgenommen vom personlichen Anwendungsbereich sind daher
die sog freien Berufe sowie freie Mitarbeiter,” Heimarbeiter,’ Handelsvertreter, Entwicklungs-
helfer sowie gesetzliche Vertreter juristischer Personen.

Eine analoge Anwendung auf die nicht erfassten Personengruppen erscheint duflerst fraglich.
Die Anwendbarkeit einzelner oder aller materieller Vorschriften kann mit Ausnahme des § 27
iRd Vertragsfreiheit vereinbart werden. An das Vorliegen einer stillschweigenden Bezugnahme
sind indes strenge Anforderungen zu stellen.”

Der sachliche Anwendungsbereich bestimmt sich nach den in den §§ 2—4 genannten Tatbe-
stinden.

§ 2 Erfindungen

Erfindungen im Sinne dieses Gesetzes sind nur Erfindungen, die patent- oder gebrauchsmus-
terfahig sind.

Mangels eigenstiandiger Regelung im ArbEG kniipft § 2 an die Vorschriften des deutschen Pa-
tent- und Gebrauchsmustergesetzes an. Diese benennen jedoch lediglich als Voraussetzung an
die Erfindung, dass sie schutzfihig sein muss, ohne eine Definition zu liefern (vgl. §§ 1-5
PatG; §§ 1-3 GebrMG). Ein einheitlicher Erfindungsbegriff fehlt. Im weiteren Sinne stellt die
Erfindung eine auf einer schopferischen Leistung beruhende Anweisung zur Losung einer

1 Hinsichtlich eines urheberrechtlich geschiitzten Werkes, dessen Urheber das Werk in Erfiillung seiner
Verpflichtung aus einem Arbeits- oder Dienstverhiltnis geschaffen hat, vgl. § 43 Urheberrechtsgesetz. 2 Vgl.
zum Arbeitnehmerbegriff BAG 22.4.1998 — 5 AZR 191/197, NZA 1998, 1275; 22.4.1998 - 5 AZR 2/97,
NZA 1998, 1277, jeweils mwN. 3 Str., wie hier Gaul, Der personliche Geltungsbereich des Arbeitnehmerer-
findungsgesetzes, RAA 1982, 268, 274; aA Bartenbach/Volz, § 1 Rn.25. 4 Vgl. BGH 25.2.1958 - I ZR
181/56, GRUR 1958, 334. 5 Bartenbach/Volz, § 1 Rn. 15f. 6 Str., aA Gaul, RdA 1982, 268, 273 f. 7 Bar-
tenbach/Volz, § 1 Rn. 93 ff.
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ArbEG § 2 Erfindungen

technischen Aufgabe mittels Nutzbarmachung von Naturgesetzlichkeiten dar.! Abzugrenzen
ist die Erfindung von der bloffen Entdeckung, dem Auffinden von Vorhandenem oder Vorge-
gebenem? sowie sonstigen im Arbeitsverh. geschaffenen schopferischen Leistungen.’

Gem. § 1 Abs. 1 PatG ist Voraussetzung der Patentfahigkeit, dass die zugrunde liegende Lehre
relativ oder absolut neu ist, auf einer erfinderischen Titigkeit beruht und gewerblich anwend-
bar ist (§§ 1 ff. PatG).* Das Merkmal der Neuheit der Lehre findet erst iRd Schutzfihigkeit
der Erfindung Bedeutung.’ Im Patentverfahren wird ihr Vorliegen im Erteilungsverfahren von
Amts wegen gepriift, im Gebrauchsmusterverfahren erfolgt die Prifung der Neuheit erst im
Loschungsverfahren.

Gebrauchsmusterfihig sind Erfindungen einer gegentiber der patentierbaren Erfindung gerin-
geren Erfindungshohe, sofern eine Bereicherung der Technik in einem gewissen Ausmafs statt-
findet (§ 1 GebrMG).¢ Eine wertende Unterscheidung zwischen Patent- und Gebrauchsmuster
ist nach § 2 nicht vorgesehen. Auch schlieflen sich Patent- und Gebrauchsmusterschutz nicht
gegenseitig aus, sondern sind gleichzeitig anwendbar.” Bedeutung erlangt die Einteilung in pa-
tent- oder gebrauchsmusterfihige Erfindungen bei der Frage nach der Anmeldeverpflichtung
und der Vergiitung.

Die Feststellung der Schutzfihigkeit einer Erfindung erfolgt fiir den Zeitpunkt der Fertigstel-
lung im Verhiltnis des AN zum AG, noch bevor ein patentrechtliches Verfahren eingeleitet
ist.® Die endgiiltige Entscheidung obliegt dem hierzu berufenen Patentamt sowie dem Bundes-
patentgericht. Bei Patenten erfolgt die Entscheidung im Erteilungs- und Nichtigkeitsverfahren,
wobei ersteres mit einer zulassungsbediirftigen Rechtsbeschwerde, letzteres mit Berufung an
den BGH geltend zu machen ist, wihrend bei Gebrauchsmustern die Feststellung der materi-
ellen Schutzfihigkeit lediglich im Léschungsverfahren zu erreichen ist (§§ 35 ff., 73 ff.,
100 ff., 110 ff. PatG, 17 ff. GebrMG). Die Durchfithrung eines Schlichtungsverfahrens vor
einer Schiedsstelle ist nach den §§ 28 ff. moglich, eine Bindungswirkung entfaltet deren Stel-
lungnahme indes nicht, sofern nicht auf den Vorschlag ein vertraglicher Vergleich zwischen
den Beteiligten geschlossen wird.

Streitig ist, ob und inwieweit sich ein AG gegentiber dem AN auf eine nach seiner Ansicht feh-
lende Schutzfihigkeit einer als schutzfihig gemeldeten technischen Neuerung berufen kann.
Nach der auch hier vertretenen Auffassung des BGH? ist dies dem AG nicht méglich, da er an
seine gegeniiber dem Patentamt abgegebene Erklirung gebunden ist. Sofern die Anmeldung
nicht ausdriicklich auf die Erteilung eines Schutzrechts abstellt, sind auch alle einschldgigen
Bestimmungen des ArbEG anzuwenden, da deren Wirkungen nicht an den Nachweis der
Schutzfihigkeit, sondern an die der Erfindung von vorneherein anhaftende Moglichkeit des
Vorliegens der Schutzmerkmale sowie einer daran anschlieffenden Erteilung eines Schutzrechts
ankniipft.!” Anhaltspunkte einer Differenzierung zwischen formellen und materiellen Vor-
schriften sind im ArbEG nicht angelegt, vielmehr soll § 2 eine einheitliche Begriffsbestimmung
der Erfindung iSd ArbEG insgesamt begriinden.!!

Bis zur abschliefenden amtlichen oder gerichtlichen Feststellung des Vorliegens der Schutzfi-
higkeit werden die Rechtsfolgen des ArbEG durch das Abstellen auf die blofSe Moglichkeit
der Schutzrechterteilung wirksam, es sei denn, diese ist im Einzelfall offensichtlich ausge-
schlossen. Nach bestands- bzw. rechtskriftiger Entscheidung in einem der vorgesehenen Ver-
fahren entfallen alle Rechte und Pflichten aus dem ArbEG ex tunc.

1Vgl. BGH 1.7.1976 — X ZB 10/74, GRUR 1977, 152; 13.12.1999 - X ZB 11/98, GRUR 2000, 498; Busse,
§ 1 PatG Rn. 24; vgl. ferner zu den verschiedenen Ansichten Bartenbach/Volz, §2 Rn. 2 ff. 2 Bartenbach/
Volz, § 2 Rn. 3. 3 Hansen/Kelber, Rechtsstellung der Fiihrungskrifte in Unternehmen, S.291. 4 Beziiglich
der Gleichstellung des europiischen Patents mit dem nationalen Patent (vgl. Art. 66 EPU) wird auf die in-
haltsgleichen Regelungen im EPU lediglich verwiesen. 5 Bartenbach/Volz, §2 Rn.2. 6 Hansen/Kelber,
S.291. 7 BPatG 1.9.1983 — § W (pat) 16/82, GRUR 1984, 115; vgl. auch die amtliche Begriindung zur. An-
derung des GebrMG, BT-Dr. 10/3903, 23. 8 Johannesson, Arbeitnehmererfindungen, S.8. 9 BGH
2.12.1960 — I ZR 23/59, GRUR 1961, 338. 10 Wie hier auch Bartenbach/Volz, §2 Rn. 16 ff.; Boemke/
Kursawe, § 2 Rn. 52 f. ; aA Danner, Bemerkungen zu dem Urteil des BGH vom 2.12.1960 — Chlormethylie-
rung, GRUR 1962, 25, 26; differenzierend nach den verschiedenen Bestimmungen des Gesetzes Reimer/Scha-
de/Schippel, § 2 Rn. 6; offengelassen von OLG Karlsruhe 14.7.1976 - 6 U 61/74, wonach jedoch zumindest
die Vorschriften anzuwenden sind, welche den Rechtsanspruch des AG an der Diensterfindung und die Kli-
rung der Schutzfihigkeit als Patent oder Gebrauchsmuster regeln. 11 Bartenbach/Volz, § 2 Rn. 16 mwN.
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Diensterfindungen und freie Erfindungen § 4 ArbEG

§ 3 Technische Verbesserungsvorschlige

Technische Verbesserungsvorschlige im Sinne dieses Gesetzes sind Vorschlage fiir sonstige
technische Neuerungen, die nicht patent- oder gebrauchsmusterfihig sind.

Vom ArbEG erfasst werden nur solche technischen Verbesserungsvorschlige, die aufgrund
ihres geringeren Erfindungsgrades nicht patent- oder gebrauchsmusterfihig sind, auch wenn
es sich bei ihnen um Vorschlige fir technische Neuerungen handelt. Der Begriff des Vor-
schlags steht an dieser Stelle fur das Aufzeigen der Losung eines technischen Problems, woge-
gen das blofSe Erkennen und Aufzeigen eines Mangels noch keinen Vorschlag fur eine Verbes-
serung darstellt.! Auch der technische Verbesserungsvorschlag ist als technische Neuerung als
Erfindung iwS anzusehen, indes fehlen ihm die Schutzvoraussetzungen der §§ 1 ff. PatG, 1 ff.
GebrMG, so dass die Abgrenzung an dieser Stelle vorzunehmen ist. Der Unterschied liegt in
den MafSstiben des Grades der schopferischen Leistung, nach welchen die Neuerung als sol-
che bewertet wird.?

Ein weiteres, wenn auch ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal des technischen Verbesse-
rungsvorschlags bildet die ,,Unternehmensbezogenheit“. Diese liegt unabhingig von der Ein-
setzbarkeit in dem Betrieb als organisatorisch-arbeitstechnische Einheit bereits vor, wenn der
Verbesserungsvorschlag eine unternehmensbezogene Aktivitit betrifft; dh dann, wenn durch
den Vorschlag der innerbetriebliche Stand der Technik dadurch verbessert wird, dass die Leh-
re im Vergleich zu dem bisherigen internen Stadium des Betriebs neu ist und dieses hebt.? Eine
Differenzierung anhand des Titigkeitsbereichs des AN in ,,gebundene®, ,freie“ oder ,,dienst-
liche“ Vorschlidge ist im Rahmen des nicht schutzfihigen Vorschlags im ArbEG nicht angelegt
und verfehlt. Vielmehr richtet sich die Zuordnung nach der Moglichkeit der Nutzbarmachung
im vorhandenen oder vorbereiteten Unternehmen.*

§ 4 Diensterfindungen und freie Erfindungen

(1) Erfindungen von Arbeitnehmern im Sinne dieses Gesetzes konnen gebundene oder freie Er-

findungen sein.

(2) Gebundene Erfindungen (Diensterfindungen) sind wihrend der Dauer des Arbeitsverhalt-

nisses gemachte Erfindungen, die entweder

1. aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb oder in der offentlichen Verwaltung obliegenden
Tatigkeit entstanden sind oder

2. mafSgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes oder der 6ffentlichen Verwal-
tung beruhen.

(3) 'Sonstige Erfindungen von Arbeitnehmern sind freie Erfindungen. 2Sie unterliegen jedoch

den Beschrankungen der §§ 18 und 19.

(4) Die Absitze 1 bis 3 gelten entsprechend fiir Erfindungen von Beamten und Soldaten.

Erfindungen sind nach dem ArbEG jeweils einem von drei gesetzlichen Typen zuzuordnen.
Zwei davon enthilt § 4. Dessen Abs. 2 normiert die wihrend und aufgrund des Arbeitsverh.
entstandenen gebundenen Erfindungen, sog Diensterfindungen. Diese sind nach der Anord-
nung im Gesetz unterteilt in sog Auftragserfindungen, welche dem Titigkeitsbereich und Auf-
gabenfeld des Erfinders entsprungen sind, wobei es auf den Zeitpunkt und die Art der Auf-
tragserteilung nicht ankommt, und die sog Erfahrungserfindungen, fiir welche Erfahrungen
oder Arbeiten des Betriebes oder der Dienststelle mafigebend waren. Bei den zugrunde geleg-
ten Erfahrungen muss es sich um dem AN zugingliche betriebliche Erfahrungen handeln, de-
ren objektives Vorhandensein geniigt nicht. Nicht erfasst sind von auflen mit eingebrachte Er-
fahrllmgen, diese konnen jedoch iRd ,,obliegenden Tatigkeit“ nach Nr. 1 Beriicksichtigung fin-
den.

1 Bartenbach/Volz, § 3 Rn. 3, 7. 2 Gaul/Bartenbach, Individualrechtliche Rechtsprobleme betrieblicher Ver-
besserungsvorschliage, DB 1978, 1161, 1162. 3 Gaul/Bartenbach, DB 1978, 1161, 1162; vgl. zum Ganzen
Bartenbach/Volz, § 3 Rn. 12 ff. 4 Reimer/Schade/Schippel, § 3 Rn. 8; Ménig, Der technische Verbesserungs-
vorschlag im Sinne von §20 Abs.1, GRUR 1972, 518, 529 f.; Bartenbach/Volz, § 3 Rn. 15; Boemke/Kursa-
we, §3 Rn.42f; aA Volmer, Zur Problematik des technischen Verbesserungsvorschlages, BB 1960, 1332,
1334; Ropke, Arbeitsrechtliche Verpflichtungen bei Verbesserungsvorschlagen (I), DB 1962, 369, 370. 1Vgl.
Reimer/Schade/Schippel, § 4 Rn. 12.
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Fir die Einordnung als Diensterfindung ist allein die Entstehungszeit wihrend der Dauer ei-
nes bestehenden Arbeitsverh. mafSgeblich.? Die relevante Zeitspanne bemisst sich nach dem
rechtlichen, nicht dem tatsichlichen Arbeitsverh.? Fehlt es an einem zeitlichen Zusammen-
hang zur betrieblichen Titigkeit liegt eine freie Erfindung iSd § 4 Abs. 3 vor. Diese stehen dem
Erfinder grundsitzlich zur freien Verfiigung, wobei die Beschrankungen der §§ 18, 19 zu be-
achten sind.

Bei Erfindungen nach Beendigung des Arbeitsverh. gilt der tatsichliche Fertigstellungszeit-
punkt, fiir den im Streitfall der AG die Beweislast trigt.* Fine Beweislastumkehr insoweit,
dass den Erfinder eine vorherige Darlegungspflicht trifft, ist vom BGH? lediglich fiir die Erfin-
dungsanmeldung unmittelbar nach dem Ausscheiden des Erfinders aus dem Betrieb angenom-
men worden, wobei der Zeitraum hierfiir auf lingstens drei Wochen anzusetzen ist. Nach an-
derer Auffassung in der Literatur® ist es eine Frage des Einzelfalls, innerhalb welcher Zeit-
spanne nach Beendigung des Arbeitsverh. eine Erfindung noch dem ehemaligen AG zugerech-
net werden kann. Hierbei sei auch die Art und der technische Umfang der Erfindung mafgeb-
lich. Danach kann auch noch eine sechs Monate nach dem Ausscheiden erfolgende Erfin-
dungsmeldung zu einer Darlegungspflicht des AN fiihren.

Vgl. zum Verbesserungsvorschlag als drittem gesetzlichen Fall die Kommentierung zu § 3.

Zweiter Abschnitt Erfindungen und technische
Verbesserungsvorschlige von Arbeitnehmern im privaten Dienst

1. Diensterfindungen
§ 5 Meldepflicht

(1) 'Der Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat, ist verpflichtet, sie unverziiglich
dem Arbeitgeber gesondert in Textform zu melden und hierbei kenntlich zu machen, dafi es
sich um die Meldung einer Erfindung handelt. 2Sind mehrere Arbeitnehmer an dem Zustande-
kommen der Erfindung beteiligt, so konnen sie die Meldung gemeinsam abgeben. 3Der Ar-
beitgeber hat den Zeitpunkt des Fingangs der Meldung dem Arbeitnehmer unverziiglich in
Textform zu bestatigen.

(2) n der Meldung hat der Arbeitnehmer die technische Aufgabe, ihre Lésung und das Zu-
standekommen der Diensterfindung zu beschreiben. 2Vorhandene Aufzeichnungen sollen bei-
gefiigt werden, soweit sie zum Verstindnis der Erfindung erforderlich sind. 3Die Meldung soll
dem Arbeitnehmer dienstlich erteilte Weisungen oder Richtlinien, die benutzten Erfahrungen
oder Arbeiten des Betriebes, die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit angeben
und soll hervorheben, was der meldende Arbeitnehmer als seinen eigenen Anteil ansieht.

(3) Eine Meldung, die den Anforderungen des Absatzes 2 nicht entspricht, gilt als ordnungs-
gemifS, wenn der Arbeitgeber nicht innerhalb von zwei Monaten erklirt, daff und in welcher
Hinsicht die Meldung einer Erganzung bedarf. 2Er hat den Arbeitnehmer, soweit erforderlich,
bei der Erganzung der Meldung zu unterstiitzen.

Der AN, der eine Erfindung gemacht hat, ist verpflichtet, diese unverziglich iSv § 121 BGB
dem AG zu melden, wobei die Meldung gesondert von sonstigen Mitteilungen an den AG zu
erstatten und als solche kenntlich zu machen ist. Die Meldepflicht des AN prazisiert die die-
sem aufgrund des arbeitsrechtlichen Treuegrundsatzes obliegende Informationspflicht in eine
Offenbarungspflicht. Sie dient der schnellstméglichen Einschiatzung der Verwertbarkeit der
Erfindung durch den AG generell und in seinem Betrieb. Eine ordnungsgemifle Meldung er-
fordert das Beinhalten der Voraussetzungen der Abs. 1 und 2. Das Erfordernis der Schriftlich-
keit der Meldung wie auch der Eingangsbestitigung besteht nicht mehr. Mail oder Fax rei-
chen aus, denn Textform (§ 126 b BGB) geniigt nunmehr.

Das Mitwirken von Miterfindern ist einschliefSlich deren prozentualen Beteiligung anzugeben.
Dabei ist es jedem Miterfinder tiberlassen, die Meldung gemeinsam oder selbststindig zu er-
statten. Um Rechtsfolgen gegeniiber jedem der Miterfinder zu begriinden, setzt die ordnungs-

2 Johannesson, Arbeitnehmererfindungen, S.10. 3 BGH 18.5.1971 — X ZR 68/67, GRUR 1971, 407. 4 Be-
zuigl. der Beweislast vgl. amtl. Begr. BT-Dr. 1I/1648, 20. 5BGH 16.11.1954 - I ZR 40/53, GRUR 1955,
286. 6 Boemke/Kursawe, §4 Rn. 122 f.
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gemifle gemeinsame Meldung die Unterzeichnung jedes Miterfinders voraus.! Ausreichend ist
jetzt auch eine mechanisch hergestellte Unterschrift oder eine Angabe oberhalb oder im Inhalt
des Textes.
Meldepflichtig sind Diensterfindungen nach § 5 nur, wenn sie wahrend des Bestehens eines
Arbeitsverh. fertig gestellt worden sind. Fertig gestellt ist eine Erfindung dann, wenn der Er-
finder keine Zweifel mehr an einer erfolgreichen Umsetzung hat und eine Schutzrechtsanmel-
dung durchgefiihrt werden kénnte.? Relevant ist allein der Zeitpunkt der tatsichlichen Fertig-
stellung, so dass die Meldepflicht iiber die Dauer des Arbeitsverh. hinaus fortbestehen kann.
Die nicht form- oder fristgerechte Meldung 16st keine Folgen aus, wenn der AG tiber die Fer-
tigstellung einer Diensterfindung hinreichend informiert ist, dh tiber deren Gegenstand und
den Erfinder, denn dann ist der Zweck der ordnungsgemifSen Erfindungsmeldung gewahrt.
Eine ausreichende Information trotz fehlerhafter Meldung kann regelmifSig angenommen
werden, wenn der AG unter Nennung des Erfinders die Erfindung zum Patent anmeldet.? Die
Anmeldung stellt in diesem Fall die Dokumentation der erforderlichen Unterrichtung dar,
denn Zweck der Unterrichtung ist die Nutzung der Meldeunterlagen als Grundlage zur Pa-
tentanmeldung. Nicht ersetzt wird indes die schriftliche Inanspruchnahme durch den AG.
Diese ist in § 6 Abs. 2 S. 2 mit einer viermonatigen Ausschlussfrist angeordnet und beginnt bei
Fehlen einer Meldung durch den AN mit der Anmeldung zum Schutzrecht.* Die vor Fertig-
stellung gemachte Meldung setzt die Inanspruchnahmefrist nicht in Gang.’
Inhaltlich ist die Meldepflicht in Abs. 2 ndher beschrieben, wonach bei der Meldung nahere
Angaben tber die technische Aufgabe, ihre Losung und deren Zustandekommen zu machen
sind. Dem AG sind dariiber hinaus Unterlagen sowie Skizzen einzureichen; vorhandene Zeich-
nungen sollen beigefiigt werden, soweit sie zum Verstindnis der Erfindung erforderlich sind.
Auferdem soll der AN angeben,
B welche dienstlich erteilten Weisungen vorgelegen haben,
B welche Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebs er benutzt hat
B und welche Mitarbeiter mitgewirkt haben sowie welcher Art und Umfang deren Mitarbeit
war. Dabei soll der AN hervorheben, was er als seinen eigenen Anteil ansieht.
Auf die Genauigkeit der Angaben ist auch aus Sicht des AN hochste Sorgfalt anzuwenden, da
sich die Hohe der Vergiitung nach dem jeweiligen Umfang des Beitrags von Arbeitnehmerer-
finder und Betrieb bestimmt.® Je detaillierter die schopferische Leistung des AN dargelegt ist,
desto weniger kann der AG die Erfindung dem betrieblichen Bereich zuordnen.
Abs. 3 rdumt dem AG ein auf die Inhalte nach Abs. 2 beschrinktes Beanstandungsrecht ein.
Dieses hat er innerhalb von zwei Monaten geltend zu machen. Anderenfalls gilt auch die un-
gentigende Meldung als ordnungsgemifS erbracht. Der AG ist gegeniiber dem meldenden Er-
finder fursorgepflichtig und daher gehalten, diesen bei der Ergidnzung sowie Nachbesserung
beanstandeter Meldungen zu unterstiitzen. Die Inanspruchnahme im Betrieb gelegentlich vor-
handener Erfindungsberater (§ 21) ist dem AN dringend zu empfehlen, eine schuldhafte Ver-
letzung der Meldepflicht kann ihm dann nicht zur Last gelegt werden.
An § 5 ankniipfende gesetzliche Rechtsfolgen finden sich in § 6 Abs.2 5.2, §5 Abs.3S5.1,§ 8
Abs. 1, §§ 13, 17, 22 und 24. Entsteht dem AG ein dem AN vorwerfbarer Schaden, stehen
dem AG alle zivilrechtlichen Schadensersatzanspriiche zu. § 5 ist Schutzgesetz iSd § 823
Abs. 2 BGB. Bei unterlassener Offenbarung erlangt der AG gegen den Erfinder einen Erfiil-
lungsanspruch, der auch nach Beendigung des Arbeitsverh. durchsetzbar sowie nach gerichtli-
cher Geltendmachung gem. § 888 ZPO vollstreckbar ist.” Darlegungs- und beweispflichtig fiir
Schutzfihigkeit sowie Pflichtverletzung ist der AG. Dieser muss substantiiert nachweisen, dass
er die Erfindung bei rechtzeitiger Meldung in Anspruch genommen hitte, in welchem Umfang
ihm konkrete Verwertungsmoglichkeiten offengestanden hitten sowie deren Erfolg. Keinen
Schaden begriindet die blofle Vorenthaltung der Moglichkeit einer Schutzrechtsanmeldung.®

1 Reimer/Schade/Schippel, § 5 Rn. 27. 2 Schwab, Erfindungen von Arbeitnehmern, Rn. 50; Reimer/Schade/
Schippel, § 5 Rn. 18. 3 Volmer/Gaul, KommArbEG, §5 Rn. 102. 4 BGH 4.4.2006 — X ZR 155/03, NJW-
RR 2006, 1123. 5 BGH 30.3.1951 - I ZR 58/50, GRUR 1951, 404. 6 Diubler, Erleichterung von Innova-
tionen — eine Aufgabe des Arbeitsrechts?, BB 2004, 2521, 2525. 7 OLG Nurnberg 24.8.1967 — 3 W
107/66, GRUR 1968, 147. 8 BGH 8.12.1981 — X ZR 50/80, GRUR 1982, 227.
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§ 6 Inanspruchnahme

(1) Der Arbeitgeber kann eine Diensterfindung durch Erklarung gegeniiber dem Arbeitnehmer
in Anspruch nehmen.

(2) Die Inanspruchnahme gilt als erklirt, wenn der Arbeitgeber die Diensterfindung nicht bis
zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemiflen Meldung (§ 5 Abs. 2
Satz 1 und 3) gegeniiber dem Arbeitnehmer durch Erklirung in Textform freigibt.

Die Inanspruchnahme ist als einseitiges, empfangsbediirftiges Gestaltungsrecht ein vom Wil-
len des Arbeitnehmererfinders unabhingiges bedingungsfeindliches Rechtsgeschift. Sie ge-
wihrt dem AG ein dinglich wirkendes Optionsrecht.! Grundsitzlich ist die Inanspruchnahme
auf schutzfihige Diensterfindungen iSd ArbEG beschrinkt. Ausnahmen sind moglich tiber die
§§ 18, 19. Eine bedingte Inanspruchnahme insofern, dass sich die Erfindung als schutzfihig
erweist, ist nicht moglich, denn die Schutzfihigkeit ist Voraussetzung der Inanspruchnahme.
Stellt sich die Erfindung als nicht schutzfahig heraus, steht sie dem AG als Arbeitsergebnis oh-
nehin zu, so dass die Inanspruchnahmeerklirung gegenstandslos wird.>? Umgekehrt gilt aber
auch, dass der Verzicht auf eine vom AG als nicht schutzfihig erachtete Erfindung nach alter
Rechtslage das Freiwerden dieser zur Folge hatte (§ 8 Abs. 1) und der AN ein uneingeschrank-
tes Verfiigungsrecht an der Erfindung erhielt.?

Im Zuge der Neuregelung 2009 ist die Moglichkeit der beschriankten Inanspruchnahme einer
Erfindung grundsitzlich entfallen. Es hat sich gezeigt, dass in der Praxis von dem Institut der
beschrinkten Inanspruchnahme regelmifSig kein Gebrauch gemacht wurde, weil sie sowohl
fiir den AG als auch fir den AN mit nicht unerheblichen Einschrinkungen verbunden war.

2009 wurde die frither in Abs. 2 S. 1 enthaltene Regelung aufgenommen, wonach die Inan-
spruchnahme der Erfindung durch ,Erklirung gegentiber dem Arbeitnehmer® erfolgt. Da-
durch ist klargestellt, dass es sich bei der Inanspruchnahme um eine einseitige, empfangsbe-
dirftige Willenserklirung handelt. Nach der fritheren Regelung waren in Abs. 2 zusitzliche
Anforderungen an Form und Frist dieser Erklarungen enthalten. Diese sind durch die neu ein-
gefiithrte Fiktion der Inanspruchnahme vier Monate nach ordnungsgemifler Meldung entbehr-
lich geworden. Da die Wirkungen der Inanspruchnahme ohne weiteres Zutun mit Zeitablauf
eintreten, ist es Uberflissig, fur die weiterhin mogliche — ausdriickliche — Inanspruchnahme
einen besonderen Formzwang vorzusehen.

In Abs. 2 ist das Institut der unbeschrinkten Inanspruchnahme den praktischen Erfordernis-
sen angepasst. In der Vergangenheit hat die frithere Regelung haufig zu Problemen gefiihrt,
weil Fristen versdumt und Formerfordernisse nicht beachtet wurden. Die Verkniipfung der
formlichen Inanspruchnahme mit der férmlichen Erfindungsmeldung fiihrte regelmifSig dann
zu Meinungsverschiedenheiten, wenn der AN die Formlichkeit einer Erfindungsmeldung nicht
beachtet und der AG seinerseits eine formliche fristgerechte Inanspruchnahme unterlassen
hatte. Die Wirkung des Freiwerdens trat regelmifig selbst dann ein, wenn beide Arbeitsver-
tragsparteien von einer Zuordnung der Diensterfindung zum AG ausgingen. In einer Schutz-
rechtsanmeldung auf den Namen des AG und ggf. auch in einer Nutzung im Unternehmen
des AG wurde regelmifig keine schliissige Uberleitung gesehen. Zielsetzung der Neufassung
ist es, einerseits eine Zuordnung der im Arbeitsverh. entstandenen Erfindung zum AG sicher-
zustellen und andererseits dem Erfinder eine angemessene Vergiitung fiir die Zuordnung sei-
ner Erfindung zum AG zu gewihrleisten. Im Sinne dieser Zielsetzung liegt es, dass, wenn
nicht ausschlieSlich auf die ausdriickliche formliche Inanspruchnahmeerklirung abgestellt
wird, die Regelungen iiber die Inanspruchnahme einer Erfindung durch eine Fiktion erginzt
werden. Die Inanspruchnahme einer gemeldeten Erfindung wird damit zur Regel, die Freigabe
zur — ausdriicklich zu erklirenden — Ausnahme, fiir die der Formzwang besteht. Die Fiktion
kniipft an die ordnungsgemifle Erfindungsmeldung an. Sofern diese ausnahmsweise entbehr-
lich ist, weil der AG auf andere Weise von den nach § 5 relevanten Tatsachen Kenntnis erlangt
hat, ist firr den Fristbeginn der Zeitpunkt mafSgeblich, zu dem diese Kenntnis des AG offen-
kundig wird. Im Regelfall diirfte es sich dabei um das Datum der Schutzrechtsanmeldung
handeln.

1 Volmer/Gaul, KommArbEG, §6 Rn. 7, 10; Reimer/Schade/Schippel, § 6 Rn. 3; Bartenbach/Volz, §6 nF
Rn. 16. 2 Reimer/Schade/Schippel, § 6 Rn. 22. 3 Bartenbach/Volz, § 6 aF Rn. 17.
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§ 7 Wirkung der Inanspruchnahme

(1) Mit der Inanspruchnahme gehen alle vermogenswerten Rechte an der Diensterfindung auf
den Arbeitgeber iiber.

(2) Verfiigungen, die der Arbeitnehmer iiber eine Diensterfindung vor der Inanspruchnahme
getroffen hat, sind dem Arbeitgeber gegeniiber unwirksam, soweit seine Rechte beeintrichtigt
werden.

Mit dieser Regelung wird im Interesse der Erfinder klargestellt, dass lediglich alle tibertragba-
ren — vermogenswerten — Rechte an der Erfindung auf den AG tibergehen, das Erfinderper-
sonlichkeitsrecht jedoch beim Erfinder verbleibt.

Dieses ist absolutes Recht iSv § 823 Abs. 1 BGB und kann neben einem vorbeugenden Unter-
lassungsanspruch des AN bei schwerwiegenden Eingriffen zu einem Anspruch auf Schmer-
zensgeld fithren. Rechte des Erfinders gegeniiber dem AG, ihn in der Offentlichkeit als Erfin-
der! oder den Umfang seines Miterfindungsanteils® zu benennen, bestehen nicht.

Herstellung und Vertrieb einer nicht ordnungsgemafS in Anspruch genommenen Erfindung be-
griinden Anspriiche gegen den AG aus ungerechtfertigter Bereicherung. Auf die Schutzrechts-
erteilung kommt es idR nicht an. Anspriiche entstehen jedoch frihestmoglich mit der Anmel-
dung zum Patent.3

§ 8 Frei gewordene Diensterfindungen

1Eine Diensterfindung wird frei, wenn der Arbeitgeber sie durch Erklirung in Textform frei-
gibt. 2Uber eine frei gewordene Diensterfindung kann der Arbeitnehmer ohne die Beschrin-
kungen der §§ 18 und 19 verfiigen.

Die Regelung zum Freiwerden von Diensterfindungen tragt dem Umstand Rechnung, dass die
fehlende ausdriickliche Inanspruchnahme nicht zum Freiwerden der Erfindung fiihrt, sondern
in diesen Fillen eine Fiktion der Inanspruchnahme eingreift. Die fiir ein Freiwerden der
Diensterfindung notwendige, ausdriickliche Freigabeerklirung des Arbeitgebers soll zu Be-
weiszwecken in Textform erfolgen.

Eine Beschrinkung der Verfiigungsgewalt des AN tiber frei gewordene Erfindungen in Form
eines Wettbewerbsverbotes ist auch mit Blick auf die arbeitsrechtliche Treuepflicht nicht gege-
ben, denn der AG hat auf sein Aneignungsrecht gerade verzichtet und damit befunden, dass
ein betriebsbezogener Nutzen der Erfindung nicht besteht. Insbesondere hat auch der im Ge-
setzgebungsverfahren befasste Ausschuss' in seiner Stellungnahme zu § 25 ausdriicklich da-
rauf hingewiesen, dass der AN seine frei gewordene Diensterfindung dem Konkurrenten sei-
nes AG anbieten darf und diese Ansicht im letzten Halbsatz niedergelegt. Die eingeschrankte
Treuepflicht des AN ist dadurch gerechtfertigt, dass auch der AG durch die Abwilzung des
Patentrisikos der beschrinkt in Anspruch genommenen Erfindung nur noch eine einge-
schrankte Fiirsorgepflicht austibt. Zwar kann es durch eine damit mogliche Lizenzgewahrung
an konkurrierende Unternehmen zu einer Aushohlung des Treueverhiltnisses kommen, aller-
dings ist bereits die Schutzwiirdigkeit des AG fraglich und jede Verwertung in das Ermessen
des AN zu stellen.

Nach dem Freiwerden ist der AN nicht mehr an die Geheimhaltungspflicht gebunden. Der
AG muss Nachteile, die aus einer Offenbarung des AN im Rahmen der Verwertung der Erfin-
dung entstehen, auch dann hinnehmen, wenn diese Schliisse auf den betriebsinternen Stand
der Entwicklung zulassen.?

Mangels einer Rechtsgrundlage im ArbEG stehen dem AG gegen den AN keine Anspriiche
auf Ersatz von vor dem Freiwerden auf die Erfindung gemachten Aufwendungen zu. Auch zi-
vilrechtliche Anspruchsgrundlagen sind nicht gegeben. Ein Vorbenutzungsrecht des AG nach
§§ 12 Abs. 1 PatG, 13 Abs. 3 GebrMG ist nach dem Freiwerden ausgeschlossen.

1BGH 17.3.1961 - 1 ZR 70/59, GRUR 1961, 470. 2 BGH 30.8.1968 — X ZR 67/66, GRUR 1989, 133.
3 BGH 4.4.2006 - X ZR 155/03, NJW-RR 2006, 1123. 1Vgl. Ausschussbericht zu BT-Dr. 1I/3327, 8.
2 Ebenso Johannesson, Arbeitnehmererfindungen, S.25; Bartenbach/Volz, § 8 Rn. 81 ff.; Volmer/Gaul, Kom-
mArbEG, § 8 Rn. 78 ff., 135 ff.; aA Reimer/Schade/Schippel, § 8 Rn. 20 mwN.

HK-ArbR/Kronisch 217

ey



ArbEG § 9 Vergiitung bei Inanspruchnahme

§ 9 Vergiitung bei Inanspruchnahme

(1) Der Arbeitnehmer hat gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergiitung,
sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung in Anspruch genommen hat.

(2) Fiir die Bemessung der Vergiitung sind insbesondere die wirtschaftliche Verwertbarkeit der
Diensterfindung, die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der An-
teil des Betriebes an dem Zustandekommen der Diensterfindung mafigebend.

Mit der Inanspruchnahme der Diensterfindung entsteht gem. § 9 Abs. 1 unmittelbar der ge-
setzliche Anspruch des AN gegen den AG auf Zahlung einer angemessenen Vergiitung dem
Grunde nach. Dieser in den §§ 22, 23 rechtlich abgesicherte obligatorische Vergiitungsan-
spruch bildet das Kernstiick des ArbEG, und stellt die Gegenleistung fir die vom AN erbrach-
te und nach unbeschrinkter Inanspruchnahme auf den AG ibergegangene Diensterfindung
dar. Auf eine tatsichliche Benutzung der Diensterfindung kommt es nicht an. Nach dem
BVerfG! bringt die in § 9 getroffene Vergiitungsregelung die schutzwiirdigen Interessen des
Arbeitnehmererfinders und die Belange des AG zu einem gerechten Ausgleich. § 9 stellt eine
zuldssige Inhaltsbestimmung des Eigentums iSv Art. 14 GG dar, indem die grundsatzliche Zu-
ordnung des wirtschaftlichen Wertes der Erfindung zum Erfinder gewihrleistet ist.

Ob als Grundlage der Vergiitung das Monopol- oder Sonderleistungsprinzip heranzuziehen
ist, ist umstritten. Da jedoch die Erfindervergiitung an wirtschaftliche Vermdgenswerte ge-
kniipft ist, die der AG durch den Erwerb eines Ausschlussrechtes erlangt, und der Erfinder
nur an den wirtschaftlichen Vorteilen zu beteiligen ist, die das Monopol bringt (Vergiitungs-
grundsatz), ist der Vergiitungsanspruch mit der ganz herrschenden Meinung als Ausfluss des
Monopolprinzips zu werten.”

Die Erfindervergiitung ist keine neben den Arbeitslohn tretende Entlohnung fiir eine mehrjih-
rige, auf die Patentreife ausgerichtete Tatigkeit, sondern ein Entgelt dafiir, dass der AG Dritte
von der Benutzung ausschliefen kann, wobei der Schaffensgang sowie dessen Dauer unbe-
riicksichtigt bleiben. Demnach unterliegen Vergiitungen von Arbeitnehmererfindungen auch
nicht einem begiinstigten Steuersatz als auflerordentliche Einkiinfte iSv § 34 EStG, der die
Vergiitung fiir eine mehrjihrige Titigkeit begiinstigt.? Seit Auslaufen der ArbNErfVO und der
ErfVO zum 31.12.1988 unterliegen Erfindervergiitungen steuerrechtlich uneingeschrankt den
allgemeinen Vorschriften .* Eine Ausnahme gilt nach einer noch unveréffentlichten Entschei-
dung des BFH fiir den Fall einer Abfindungsvereinbarung. In dem vom BFH entschiedenen
Fall hatte ein Erfinder zunichst jahrlich eine Arbeitnehmererfindervergiitung erhalten. Nach
Eintritt in den Ruhestand schlossen die Parteien eine Abfindungsvereinbarung iiber die kiinfti-
gen Anspriiche auf Arbeitnehmererfindervergiitung, nach der der Erfinder eine einmalige Ab-
findung erhielt. Diese Zahlung unterliegt nach § 34 Abs. 1 iVm § 24 Nr. 1 a EStG einer ermi-
Bigten Besteuerung.

Unabhingig von den Ergebnissen eines Patenterteilungsverfahrens entsteht der Vergiitungsan-
spruch bei unbeschriankter Inanspruchnahme bereits vor der Schutzrechtserteilung als vorlau-
figer Anspruch, dessen Bestehen auch von einer spiteren Schutzrechtsversagung unberiihrt
bleibt.® Wihrend der vorliufige Anspruch bei einer spiteren Erteilung eines Schutzrechts mit
der Hohe der Gesamtvergiitung verrechnet wird, gilt fir den Fall der Nichtigerkldrung oder
des Widerrufs des Schutzrechts, dass der vorlaufige Anspruch mit Wirkung fiir die Zukunft
erlischt, die vorliufig gezahlte, nicht riickforderbare Vergiitung jedoch nicht entfillt.” § 9 ent-
hilt keinen Falligkeitszeitpunkt, aber § 12 Abs. 1 bestimmt, dass Art und Hohe der Vergiitung
»in angemessener Frist* nach Inanspruchnahme festgesetzt werden sollen. Fiir die unbe-
schrankte Inanspruchnahme setzt § 12 Abs. 3 eine dufSerste Frist. Nach der hochstrichter-
lichen Rspr® wird als mafgebliches Kriterium fiir die Filligkeit nicht auf den Abschluss des
Erteilungsverfahrens, sondern auf den Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme durch den AG abge-
stellt. Fehlt es an der Schutzrechtserteilung und der Benutzung der Diensterfindung, liegt ein

1 BVerfG 24.4.1998 — 1 BvR 587/8, DB 1998, 1460. 2 Bartenbach/Volz, Einl. vor §§9-12 Rn. 9, 11 mwN;
Reimer/Schade/Schippel, § 9 Rn. 3 ff.; aA Volmer/Gaul, KommArbEG, §9 Rn. 15; Volmer, Das (unechte)
Monopolprinzip im Arbeitnehmererfindungsrecht und seine Bedeutung in der Praxis, BB 1964, 1223,
1226 f.; Volmer, Zehn Jahre Titigkeit der Schiedsstellen fiir Arbeitnehmererfindungen, BB 1968, 253, 258.
3 BFH 6.10.2004 — VI R 43/00, DStRE 2005, 572. . 4 Bartenbach/Volz, §9 Rn. 55.3, 350. 5 Vom
29.2.2012 - IX R 28/11, DB 2012, 1362 . 6 BGH 28.6.1962 - I ZR 28/61, GRUR 1963, 135. 7 BGH
6.2.2002 - X ZR 215/00, GRUR 2002, 609. 8 BGH 23.6.1977 — X ZR 6/75, GRUR 1977, 784.
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filliger Vergiitungsanspruch idR nicht vor, wenngleich sich die Angemessenheit der Frist je-
weils nach den Umstinden des Einzelfalles richtet.

Die Bemessung der Vergiitung richtet sich faktisch nach Richtlinien, die der Bundesminister
fiir Arbeit gem. § 11 erlassen hat.” Soweit Firmen sich ausnahmsweise nicht nach diesen rich-
ten, ist es zweckmifSig, zusitzlich eine Vergleichsberechnung nach den ministeriellen Richtli-
nien vorzunehmen.

Zu den vergiitungspflichtigen Erfindungen gehéren an erster Stelle die bereits verwerteten Er-
findungen. Die Verwertung kann

B durch eigene betriebliche Nutzung (RL Nr. 3 ff.)

B durch Vergabe von Lizenzen (RL Nr. 14)

B durch Kauf- und Austauschvertrige (RL Nr. 16 und 17)

B durch die Benutzung als Sperrpatent (RL Nr. 18) erfolgen.

Grundsitzlich zu vergiiten sind auch sog Vorrats- und Ausbaupatente (RL Nr. 21), wobei ers-
te Patente fir Erfindungen sind, mit deren spaterer Verwertung oder Verwertbarkeit zu rech-
nen ist.

Die Vergiitungsdauer ist nicht geregelt, da die Vergiitung jedoch neben der Anspruchsentste-
hung auch den Erfindungswert voraussetzt, ist auf den Zeitpunkt abzustellen, zu welchem
dieser erstmals nachweisbar war. Dieser trifft idR mit dem der ersten Verwertung zusammen.
Da die Vergiitungsregelung dem Monopolprinzip entstammt, bemisst sich die Dauer des Ver-
giitungsanspruchs grundsitzlich nach der fiktiven Laufzeit des Schutzrechts (RL Nr. 42) und
endet mit dessen tatsichlichem Wegfall bzw. der rechtskriftigen Versagung des Schutzrechts
im Erteilungsverfahren. Ein lingerer Bemessungszeitraum kann indes gelten, wenn die Mono-
polstellung des AG fortdauert.!® Die Laufzeiten der einzelnen Schutzrechte sind bestimmt in
§ 16 PatG, § 23 GebrMG, § 9 GeschMG und § 5 Abs. 2 Halbleiterschutzgesetz. Nach den
vom DPMA herausgegebenen Jahresberichten (Stand 2015 betrigt die mittlere Laufdauer von
Patenten 12,4 Jahre).!!

Die Art der Vergiitung ist nicht angeordnet, § 12 geht jedoch von Geldleistungen aus, welche
auch in der Praxis die Regel sind. In Einzelfillen kann die Vergiitung bei Einverstindnis der
Beteiligten auch durch geldwerte Vorteile oder Sachleistungen erfolgen, wobei derartige Leis-
tungen nur neben der Barzahlung stehen sollten.'> Weil die Vergiitung umsatzbezogen ermit-
telt wird, erfolgt sie iiblicherweise durch laufende Zahlungen, die nachkalkulatorisch bemes-
sen werden konnen. RL Nr. 40 Abs. 1 S. 2 empfiehlt eine jahrliche Abrechnung, wobei im Ein-
zelfall entsprechende Abschlagzahlungen angemessen sein kénnen.!3

Die in Abs. 1 angelegte Angemessenheit der Vergiitung ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der
in Abs. 2 durch bei der Bemessung der Erfindervergiitung maflgeblich zu beriicksichtigende
Kriterien erginzt wird, jedoch die wesentlichen Faktoren nicht aufzihlt. Eine Konkretisierung
findet sich in den Richtlinien, die nicht verbindlich sind (RL Nr. 1), aber Anhaltspunkte bie-
ten. Die Berechnung der Vergiitung richtet sich mafSgeblich nach dem Verhiltnis des Wertes
der Erfindung zum Anteil des AN hieran, wobei Bezugsgroffe und MafSstab des Erfindungs-
wertes die wirtschaftliche Verwertbarkeit des Erfindungsgegenstandes ist.'#

Die Arbeitnehmererfindervergiitung ist vergleichbar mit der Vergiitung, die der AG einem Er-
finder auf dem freien Markt zahlen wiirde, dem sog Erfindungswert. Gemif§ RL Nr. 3 kann
der Wert einer Erfindung bei betrieblicher Eigennutzung, dh dem tatsichlichen Einsatz der Er-
findung im Betrieb des AG, nach drei Berechnungsmethoden ermittelt werden, von denen die
gebriuchlichste die der sog Lizenzanalogie ist (RL Nr. 6-11), bei welcher auf den Umsatz mit
dem erfindungsgemifsen Produkt abgestellt wird. Dabei ist der Anteil der Erfindung am Ge-
samtprodukt entscheidend, dh, welche Teile des Produkts durch die Erfindung mafSgeblich be-
einflusst werden. BezugsgrofSe kann daher der Wert des Gesamtprodukts oder nur der Wert
eines Einzelteiles sein. Je umfangreicher die Bezugsgrofse, desto niedriger liegt der Lizenzsatz.
Bei der Ermittlung des Erfindungswertes nach dem Umsatz wird ein Lizenzsatz zugrunde ge-
legt, der auch gegentiber freien Erfindern auf dem technischen Gebiet der Erfindung iiblich ist
(RL Nr. 10). Fehlen konkrete Lizenzsitze und ist auch das Heranziehen von Lizenzsitzen fiir

9 Zu finden ua unter: www.vaa.de/nc/publikationen/publikationen-quellen. 10 BGH 28.4.1970 - X ZR
38/67, GRUR 1970, 459; 28.6.1962 — 1 ZR 28/61, GRUR 1963, 135. 11 BIPMZ, 118 (2016), H3, S. 100.
12 Reimer/Schade/Schippel, § 8 Rn. 57. 13 Bartenbach/Volz, §9 Rn. 55.1. 14 Volmer/Gaul, KommArbEG,
§9 Rn. 33f.
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vergleichbare Erfindungen nicht moglich, kann ausnahmsweise auf tbliche Lizenzsitze zu-
riickgegriffen werden, wobei bei der Auswahl im Hinblick auf die Einzelkriterien hochste
Sorgfalt walten muss.'’ Insbesondere zu beachten ist das Wechselverhiltnis zwischen Lizenz-
satz und Bezugsgrofle sowie eine etwaig vorzunehmende Abstaffelung. Die Hohe des Lizenz-
satzes bestimmt sich nach dem Abstand der Erfindung zum allgemeinen Stand der Technik
und der Wertigkeit des Schutzrechts. Im Ergebnis ergibt der Lizenzsatz den Anteil am Gewinn
des Unternehmens, wobei der Anteil nach stindiger Praxis der Schiedsstelle beim DPMA bei
einem Regelwert von 1/4-1/5 liegt.'®

Kritik an der Hohe der Vergiitung setzt meistens an dem konkret angenommenen Lizenzsatz
an. Dabei ist stets zu berticksichtigen, dass ein einzelnes Verkaufsprodukt, an dem nicht selten
mehrere Erfindungen gleichzeitig beteiligt sind, eine Gesamtbelastung an Lizenzsdtzen ver-
kraften muss, so dass auf die einzelne Erfindung oft nur ein Bruchteil des vollen Lizenzsatzes
entfillt. In der nachfolgenden Tabelle sind einige Lizenzsdtze aus der praktischen Erfahrung
zusammengestellt:

Herstellung von chemischen Grundstoffen 1-2%
Chemische Erzeugnisse fiir gewerbliche Zwecke 2-3%
Handelsiibliche Rohstoffe 1-2,5 %
Farbstoffe 36 %
Feinchemikalien 37 %
Chemische Spezialititen 24 %
Verfahrensverbesserungen 0,5 %
Pharma 7,5-10 %
Chemische Verfahren 23 %
Wasch- und Korperpflegemittel 24 %
Herstellung von Chemiefasern 3%
Kunststoffteile 13 %
Kunststoffprofile und Folien 2,5%
Mineral6lverarbeitung 0,2-0,7 %
Analysegerite 4-5 %

Neben der Lizenzanalogie kann des Weiteren auf die Methode des erfassbaren betrieblichen
Nutzens (RL Nr. 12), also den Nutzen, der dem Betrieb aus der Benutzung der Erfindung tat-
siachlich erwichst, abgestellt werden; dh die durch die Nutzung der Erfindung verursachte
Differenz zwischen Kosten und Ertrigen. Diese Methode findet wegen ihrer Schwierigkeit in
der Praxis kaum Anwendung. Die Schiedsstelle geht davon aus, dass 1/8 bis 1/3 des betriebli-
chen Nutzens als Erfindungswert anzusehen ist.

Subsidiar anzuwenden ist die Methode der Schitzung (RL Nr. 13), wenn der Erfinderwert
nach den beiden vorgenannten Methoden nicht oder nur mit unverhaltnismifSig hohen Auf-
wendungen beziffert werden kann.'” Welche der Methoden vorrangig anzuwenden ist, ist
zwar nicht abschlieflend bestimmt, da jedoch keine exakt ist, richtet sich die Berechnung nach
den Umstinden des Einzelfalles.!® Auflerdem empfiehlt sich als Gegenkontrolle die Berech-
nung nach allen Methoden."

Der ermittelte Erfindungswert ist um den Wert der Vorteile zu mindern, den der AN gegen-
iiber dem freien Erfinder dadurch innehat, dass er keinem wirtschaftlichen Risiko ausgesetzt
ist, Rohstoffe, Anlagen und Erfahrungen des Betriebs bei der Losungsentwicklung nutzen
kann und ein regelmifiges Einkommen zur Verfiigung hat. Dieser Vorteil wird dem Betrieb
oder Unternehmen zugeordnet, indem er vom Erfindungswert nach einem Punkteschema ab-
gezogen wird, dem sog Anteilsfaktor, der sich in Prozenten ausdriickt. Auch dieser Faktor
setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen (RL Nr. 30). In den RL Nr. 31 ff. sind drei

15 Bartenbach/Volz, § 9 Rn. 133 ff. 16 Vgl. die Nachweise bei Bartenbach/Volz, § 9 Rn. 134. 17 Schwab,
HK-ArbNErfR, §9 Rn.20. 18 Bartenbach/Volz, §9 Rn. 106f. 19 Ebenso Schwab, HK-ArbNErfR, §9
Rn. 21.
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Unterfaktoren, namlich Stellung sowie Losung der Aufgabe und die Aufgabe und Stellung des
AN im Betrieb, aufgefiihrt, welchen jeweils bestimmte Wertzahlen zugeordnet sind. Diese er-
geben zusammengerechnet anhand einer Tabelle (RL Nr. 37) den Anteilsfaktor, mit dem der
Erfinder am Wert der Erfindung beteiligt ist. Daraus ergibt sich die Berechnungsformel
(RL Nr. 39):

Erfindungswert (Euro) x Anteilsfaktor (%) = Vergiitung

Bei einem besonders hohen Umsatz sieht RL Nr. 11 vor, dass eine ErmifSigung des Lizenzsat-
zes in Gestalt einer Abstaffelung vorzunehmen ist. Eine solche Praxis findet sich auch in freien
Lizenzvertriagen, wobei die Staffel tiblicherweise bei Massenartikeln in Serienherstellung Be-
riicksichtigung findet.?? Von der Abstaffelung kann abgesehen werden, wenn die Umsitze be-
kannt sind und auf den gesamten Umsatz ein einheitlich niedriger Lizenzsatz angesetzt wird.>!
Zwar ist in der RL die Abstaffelung lediglich auf Berechnungen nach dem Umsatz vorgeschla-
gen, da jedoch unabhingig davon, ob man auf Gewinn oder Umsatz abstellt, dasselbe Ergeb-
nis ermittelt werden muss, ist die Staffel auch bei der Berechnung nach dem Nutzen anzuwen-
den,?? wobei die Schiedsstelle fiir die Ubertragung vom Umsatz auf den Nutzen das Wertver-
hiltnis 5:1 zugrunde legt.

RL Nr. 11 sieht fir Sitze bis 51 129 188,11 EUR eine steigende Abstaffelung und fiir Umsit-
ze dariiber eine gleichbleibende Abstaffelung um 80 % vor, das heifst, es werden nur noch
20 % des Umsatzes in Ansatz gebracht. Diese im Prinzip eigenartige, mit steigenden Umsitzen
einhergehende Minderung in der Wertschitzung einer Erfindung fiihrt der Gesetzgeber auf
eine ,,Kausalititsverschiebung® zuriick. Besonders hohe Umsitze kommen niamlich nur zu-
stande, wenn der Verkauf neuer Produkte durch aufwindige Marketingmaffnahmen und Wer-
bekampagnen oder den guten Ruf eines Unternehmens unterstiitzt wird. Die Richtlinien spre-
chen in diesem Zusammenhang vom ,,Gesamtumsatz“, worunter der iiber die 20 Jahre der
Gesamtlaufzeit des Patentes kumulierte Umsatz verstanden werden muss.

Seit dem 1.1.1984 wird folgende Tabelle angewandt bei Nutzen
bis 1 533 876 EUR (3 000 000 DM) keine Ermifigung
ab 1533 876 EUR (3 000 000 DM) 10 % ErmifSigung
ab 2 556 495 EUR (5 Mio. DM) 20 % Ermifigung
ab 5112 919 EUR (10 Mio. DM) 30 % Ermafligung
ab 10225 838 EUR (20 Mio. DM) 40 % ErmifBigung
ab 15 338 756 EUR (30 Mio. DM) 50 % ErmifSigung
ab 20 451 675 EUR (40 Mio. DM) 60 % Ermifiigung
ab 25 564 594 EUR (50 Mio. DM) 65 % Ermifiigung
ab 30 677 513 EUR (60 Mio. DM) 70 % Ermifligung
ab 40 903 350 EUR (80 Mio. DM) 75 % Ermifligung
ab 51 129 188 EUR (100 Mio. DM) 80 % ErmifSigung

Besonderheiten in der Ermittlung des Erfindungswertes bestehen bei der Vergiitung sog Sperr-
patente (RL Nr. 18), die nur angemeldet oder deren Schutz aufrechterhalten wird, um die Er-
findungsverwertung durch ein konkurrierendes Unternehmen zu verhindern. Hier erfolgt die
Bemessung regelmifSig durch Schitzung, indem die fiktive UmsatzeinbufSe des AG herangezo-
gen wird, wiirde das Sperrpatent von einem Konkurrenten genutzt. In der Schitzung zu be-
ricksichtigen ist insbesondere die Stellung des AG im Wettbewerb.

Weitere Besonderheiten konnen bei der Nutzung der Erfindung im Konzern bestehen. Auch
wenn eine Erfindung im Konzern genutzt wird, bleibt Schuldner des Vergiitungsanspruchs
stets der jeweilige AG; der AN hat keinen Vergiitungsanspruch gegen die einzelnen Konzern-
unternehmen.?® Der Erfinder ist jedenfalls an den Umsitzen zu beteiligen, die der AG selbst
mit der Erfindung erzielt, also an den gegeniiber den anderen Konzernunternehmen erzielten

20 Reimer/Schade/Schippel, Erl. zu RL Nr. 11 Rn. 1f. 21 BGH 26.6.1969 - X ZR 52/66, GRUR 1969, 677.
22 Dick, Bewertung der Arbeitnehmererfindung in der Praxis, GRUR 1962, 227, 230; Schade, Arbeitnehmer-
erfindungen, BB 1962, 260, 262. 23 Bartenbach/Volz, §9 Rn. 185; Schiedsstelle v.22.4.2004, ArbErf
043/02.
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internen Verrechnungspreisen (Ab-Werk-Netto-Umsatz).”* Dies kann jedoch zu ungerechten
Ergebnissen fiihren, so dass in jedem Einzelfall zu priifen ist, ob die Umsitze anderer Kon-
zerngesellschaften, die die Erfindung nutzen, hinzuzurechnen sind. Dies hat zu geschehen,
wenn sich der Konzern bei wirtschaftlicher Betrachtung als eine Einheit darstellt und For-
schungs-, Entwicklungs-, Herstellungs- und Vertriebs-Vorginge auf unterschiedliche Gesell-
schaften verteilt sind.>> Einer Zurechnung steht es nicht im Wege, wenn der AG Lizenzgebiih-
ren fir ein Schutzrecht an einen Patentverwertungspool wie ein Dritter zahlt. Es ist jedoch bei
der Ermittlung des Erfindungswertes zu beachten.?® Eine Zurechnung der Konzernumsitze
hat ebenfalls zu erfolgen, wenn eine Tochtergesellschaft gegriindet wurde und andere Kon-
zerngesellschaften die Erfindung verwerten.?” Gleiches gilt, wenn eine systematische Ubertra-
gung der Schutzrechte von der inlindischen Entwicklungsgesellschaft (= AG) auf die auslindi-
sche Muttergesellschaft erfolgt.?® Eine Zurechnung kommt ebenfalls in Betracht, wenn die Er-
findung im Ausland ausschlieflich von auslindischen Tochtergesellschaften der Konzernmut-
ter vertrieben werden darf, wihrend dem inlindischen AG ein Vertrieb im Ausland im Kon-
zerninteresse untersagt ist. Ist der AG nicht in der Lage, iiber die Umsitze der auslindischen
Konzerngesellschaften Auskunft zu erteilen, kann bei der Bemessung der Erfindervergiitung
ein prozentualer Aufschlag auf die erfindungsgemiflen Umsitze des AG selbst erfolgen.?’

Sind an einer Erfindung mehrere Erfinder beteiligt, wird die Vergiitung ausgehend von einem
einheitlichem Erfindungswert, dem sog Gesamterfindungswert, fiir jeden einzeln nach Maf3ga-
be der Beteiligung berechnet.

Auch die Zahlung einer einmaligen oder mehrmaligen Summe aufgrund vertraglicher Verein-
barungen ist als Pauschalvergiitung oder Gesamtabfindung in der Praxis gebriuchlich, da eine
Zahlung in einer groleren Hohe fiir den Erfinder insoweit von Vorteil ist, dass bei einer Ne-
gativentwicklung des Marktes beziiglich seiner Erfindung ein Riickforderungsanspruch gegen
ihn nicht besteht, er aber wegen § 12 Abs. 6 nicht auf eine zusitzliche Vergiitung verzichtet
hat. Nachteilig fiir den Erfinder kann sich eine Pauschalvergiitung indes auswirken, wenn der
Nutzungsumfang die geplante, durch die Pauschalzahlung abgegoltene Nutzung iibersteigt,
ohne jedoch eine wesentliche Anderung der Umstinde iSv § 12 Abs. 6 darzustellen. Der AG
hat durch die Pauschalzahlung einen Kalkulationsvorteil, der ihm zudem aufwendige Berech-
nungsoffenlegungen erspart.3’ In der getroffenen Pauschalierungs-Klausel sollte festgelegt
sein, dass durch die Zahlung der Vergiitungsanspruch auch fiir kiinftige Nutzungen abgedeckt
sein soll. Moglich ist auch die frithzeitige Zahlung geringer Pauschalen, die bei spiterer
Nichtanmeldung die wirtschaftliche Gegenleistung fiir eine etwaige geringe Nutzung bilden.
Kommt es zur Anmeldung zum Schutzrecht, erfasst die Pauschale einen geringen Umfang der
Nutzung; nach Erteilung eines Schutzrechts ohne tatsichliche Nutzung entfaltet sie eine Vor-
ratswirkung, das sog Vorratsschutzrecht. Die Vergiitung hierfiir liegt in der Regel zwischen
500 bis 1 500 EUR, da der Zahlungszeitraum in der Praxis der Schiedsstelle auf die Durch-
schnitts-Laufzeit nicht benutzter Patente von 8,6 Jahren begrenzt ist.3!

Galt fiir den Vergiitungsanspruch frither die dreifSigjihrige Verjihrungsfrist,? findet nach In-
krafttreten des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes vom 26.11.200133 auf den konkretisier-
ten Vergiitungsanspruch seit dem 1.1.2002 einheitlich die deutlich verkiirzte Verjihrungsfrist
von drei Jahren nach § 195 BGB Anwendung.’*

Die regelmifSige Verjahrungsfrist von drei Jahren beginnt nach § 199 Abs. 1 BGB mit Ende
des Jahres, in dem der Vergiitungsanspruch fillig ist. Die lingere Verjihrungsfrist von zehn
Jahren gilt fiirr Vergiitungsanspriiche auch dann, wenn der Arbeitnehmererfinder von den Um-
stinden, die seinen Vergiitungsanspruch begriinden, und der Person des Schuldners (dem AG)
keine positive Kenntnis erlangt hat.3’ Die zehnjihrige Verjahrungsfrist beginnt bereits am Ta-
ge der Entstehung des Vergiitungsanspruchs.

Die Hemmung der Verjihrung tritt nach § 203 BGB ein, wenn die (ehemaligen) Arbeitsver-
tragsparteien tiber den Verguitungsanspruch oder die den Anspruch begriindenden Umstinde
aktiv verhandeln. Allein der Widerspruch gegen die Vergiitungsfestsetzung hemmt die Verjih-

24 Schiedsstelle v. 8.2.1989, 88/87, u. 22.2.1991, Blatt 1992, 369 — Medikalprodukt. 25 Bartenbach/Volz,
§9 Rn. 187. 26 Boemke/Kursawe, §9 Rn.312. 27 BGH 16.4.2002 — X ZR 127/99, BB 2002, 1770.
28 Schiedsstelle v.31.1.2002, ArbErf 090/99. 29 Boemke/Kursawe, § 9 Rn.314. 30 Bartenbach/Volz, §9
Rn. 57.2. 31 Vgl. Ergebnis der BDI/BDA-Umfrage, GRUR 1999, 135. 32 § 195 BGB aF. 33 BGBL 1, 3138.
34 Bartenbach/Volz, § 9 Rn. 39 ff. 35 Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungen, Rn. 218.
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rung jedoch nicht.3¢ Wird die Fortsetzung der Verhandlungen seitens einer Partei verweigert,
wird die Hemmung der Verjahrung beendet.

Fiir die Verjihrung sind Ubergangsregelungen zu beachten. Ist das Schuldverhiltnis vor dem
1.1.2002 entstanden, der Vergiitungsanspruch aber erst nach dem 31.12.2001 fillig gewor-
den, so verjihrt dieser innerhalb von drei Jahren ab Ende des Jahres, in dem der Anspruch
entstanden ist.>’ Ist der Vergiitungsanspruch vor dem 1.1.2002 entstanden und fillig gewor-
den, weil der AG die Erfindung vor dem 1.1.2002 in Anspruch genommen und Umsitze er-
wirtschaftet hat, so finden die Uberleitungsmaflgaben des Art. 229 § 6 EGBGB Anwendung.
Nach dieser Regelung sind zwei Alternativen zu unterscheiden. Ist die Verjahrungsfrist nach
neuem Recht langer als nach altem Recht, so gilt die kiirzere Verjahrungsfrist des alten Rechts
weiter; hierbei handelt es sich um die bis zum 1.1.2004 verjihrten Fille. Tritt Verjihrung
nach altem Recht aber bereits vor dem Ende der am 1.1.2002 begonnenen Verjihrungsfrist
des neuen Rechts ein, verbleibt es beim alten Recht.

Der AN verwirkt seinen Anspruch auf Erfindervergiitung, wenn der AG bei verstandiger Wiir-
digung aller Umstinde des Einzelfalles, insbesondere des Zeitmoments, nicht mehr mit einer
Geltendmachung rechnen musste und dies in seiner Vermogenskalkulation berechnen durfte
und berechnet hat. Mit Blick auf die neue kurze Verjahrungsregelung von drei Jahren diirfte
die Annahme der Verwirkung obsolet geworden sein®® und sich ihre Wirkung auf den Fall der
Hochstfrist von zehn Jahren beschrinken. Beziiglich der Zeitdauer ist mit der hochstrichter-
lichen Rspr. der Ablauf einer Frist von zehn Jahren nach Aufnahme der Nutzung und von 4,5
Jahren nach Ablauf eines Gebrauchsmusters als beachtlich anzusehen.?®

Tarifvertragliche oder in Einzelvertrdgen in Bezug genommene Ausschlussfristen finden auf
Anspriiche aus dem ArbEG keine Anwendung.*?

Soweit ihre Gewidhrung im Einzelfall nicht angemessen ist, schliefSt § 9 nicht aus, dass eine
Vergiitung der Hohe nach entfillt. Dies kommt im sog Null-Fall, dem Wegfall einer Vergii-
tung aufgrund Geringfiigigkeit des Erfindungswertes, sowie den sog Anrechnungs- oder Ab-
geltungsfall, in welchem die Erfindervergiitung aufgrund anderweitiger Dienstvergiitung ent-
fillt, in Betracht.

Die prozessuale Geltendmachung bestimmt der Zeitpunkt der Klageerhebung. Vor Falligkeit
kann der AN bei Vorliegen der tibrigen Voraussetzungen eine Klage auf Feststellung des Ver-
glutungsanspruchs im Grunde erheben. Bei Filligkeit, jedoch fehlender Festsetzung der Hohe
des Anspruchs, steht ihm die Klage auf Festsetzung der Vergiitung offen. Der Erfinder kann
ferner Zahlungsklage gem. § 38 erheben; wobei die angemessene Vergiitung dann vom Ge-
richt bestimmt wird.*!

Bei Schadensersatzanspriichen gegen den AG wegen Verletzens seiner Pflichten aus den §§ 13,
14, 16 und 24 bemisst sich die Schadenshohe nach den genannten Grundsitzen. Problema-
tisch ist idR die den AN treffende Beweislast, indem dieser nicht nur darlegen muss, dass ein
Schutzrecht erteilt worden wire, sondern auch, mit welchem Nutzen es der AG hitte verwer-
ten konnen.

§ 11 Vergiitungsrichtlinien!

Der Bundesminister fiir Arbeit erldfst nach Anhorung der Spitzenorganisationen der Arbeitge-
ber und der Arbeitnehmer (§ 12 des Tarifvertragsgesetzes) Richtlinien iiber die Bemessung der
Vergiitung.

§ 12 Feststellung oder Festsetzung der Vergiitung

(1) Die Art und Hohe der Vergiitung soll in angemessener Frist nach Inanspruchnahme der
Diensterfindung durch Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer fest-
gestellt werden.

36 Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungen, Rn. 218. 37 Vgl. Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungen,
Rn. 218; aA Palandt/Heinrichs, Art.229 §6 EGBGB Rn.2 mwN fir Schuldverhiltnisse allgemein.
38 Schwab, HK-ArbNErfR, §9 Rn. 65. 39 BGH 23.6.1977 - X ZR 6/75, GRUR 1977, 784. 40 BAG
21.6.1979 - 3 AZR 855/78, DB 1979, 2187. 41BGH 2.12.1960 - I ZR 23/59, GRUR 1961, 338;
28.6.1962 — T ZR 28/61, GRUR 1963, 135; vgl. dazu das Muster eines unbezifferten Klageantrags bei
Schwab, HK-ArbNErfR, S.257. 1Siehe dazu die Richtlinien fir die Verglitung von
Arbeitnehmererfindungen im 6ffentlichen Dienst.
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(2) 'Wenn mehrere Arbeitnehmer an der Diensterfindung beteiligt sind, ist die Vergiitung fiir
jeden gesondert festzustellen. 2Die Gesamthohe der Vergiitung und die Anteile der einzelnen
Erfinder an der Diensterfindung hat der Arbeitgeber den Beteiligten bekanntzugeben.

(3) 'Kommt eine Vereinbarung iiber die Vergiitung in angemessener Frist nach Inanspruch-
nahme der Diensterfindung nicht zustande, so hat der Arbeitgeber die Vergiitung durch eine
begriindete Erklirung in Textform an den Arbeitnehmer festzusetzen und entsprechend der
Festsetzung zu zahlen. 2Die Vergiitung ist spatestens bis zum Ablauf von drei Monaten nach
Erteilung des Schutzrechts festzusetzen.

(4) Der Arbeitnehmer kann der Festsetzung innerhalb von zwei Monaten durch Erklarung in
Textform widersprechen, wenn er mit der Festsetzung nicht einverstanden ist. ZWiderspricht
er nicht, so wird die Festsetzung fiir beide Teile verbindlich.

(5) 1Sind mehrere Arbeitnehmer an der Diensterfindung beteiligt, so wird die Festsetzung fiir
alle Beteiligten nicht verbindlich, wenn einer von ihnen der Festsetzung mit der Begriindung
widerspricht, daf} sein Anteil an der Diensterfindung unrichtig festgesetzt sei. 2Der Arbeitge-
ber ist in diesem Falle berechtigt, die Vergiitung fiir alle Beteiligten neu festzusetzen.

(6) 1Arbeitgeber und Arbeitnehmer konnen voneinander die Einwilligung in eine andere Rege-
lung der Vergiitung verlangen, wenn sich Umstande wesentlich dndern, die fiir die Feststellung
oder Festsetzung der Vergiitung mafigebend waren. 2Riickzahlung einer bereits geleisteten Ver-
giitung kann nicht verlangt werden. 3Die Absitze 1 bis 5 sind nicht anzuwenden.

§ 12 regelt fiir den nach den §§ 9, 10 dem Grunde nach entstandenen Anspruch ein zweistufig
ausgestaltetes Verfahren zur Ermittlung der Art und Hohe der Vergiitung. Nach zwingend
vorherigem gescheiterten Einigungsversuch im Feststellungsverfahren nach Abs. 1! ist der AG
nach Abs. 3 berechtigt, die Vergiitung einseitig festzusetzen. Beide Verfahren gelten fir den
Allein- und den Miterfinder gleichermaffen und mussen § 23 standhalten. § 12 dient der Si-
cherung einer frithzeitigen Vergiitung, so dass die in Abs. 3 angelegte Dreimonatsfrist als du-
Rerste Endgrenze? zu verstehen ist, wohingegen die kiirzere Frist nach Abs. 1 den Umstinden
des Einzelfalles anzupassen ist.

Das Feststellungsverfahren besteht in der giitlichen Einigung der Parteien und wird als privat-
rechtlicher Vertrag — idR als Vergleichsvertrag iSv § 779 BGB — abgeschlossen. Kommt es zu
einer Einigung, ist damit der Vergiitungsanspruch verbindlich konkretisiert und kann abgese-
hen von den gesetzlichen Ausnahmen grundsatzlich nicht mehr einseitig gedndert oder aufge-
hoben werden.? Eine Form ist fiir die Feststellung nicht angeordnet, so dass die Vereinbarung
auch konkludent geschlossen werden kann, sofern dem Verhalten der Parteien ein entspre-
chender Erklirungswille entnommen werden kann* oder der AN vom AG berechnete Vergii-
tungsleistungen widerspruchslos entgegen- und damit stillschweigend annimmt.® Eine Vergii-
tungsvereinbarung gilt jedoch erst als zustande gekommen, wenn die Einigung Art und Hohe
sowie die vergltungsrelevanten Berechnungsfaktoren umfasst oder aber die Abrede aus-
schliefSlich tiber Art und Hohe getroffen sein soll.

Bei Miterfindung ist nach Abs. 2 zu beachten, dass das Feststellungsverfahren durch den AG
mit jedem Miterfinder gesondert durchzufithren oder eine angemessene Vergiitung festzuset-
zen ist, bevor den Miterfindern ein Anspruch auf Bekanntgabe der Erfinderanteile zusteht.®
Der Anspruch auf Bekanntgabe ist ferner begrenzt auf die Gesamtvergiitung und die Anteile
der einzelnen Miterfinder am Zustandekommen der Diensterfindung, die einzelnen Anteils-
faktoren werden nicht bekannt gemacht.”

Zwar soll im Feststellungsverfahren die Einigung durch gegenseitiges Nachgeben erlangt wer-
den, grundsitzlich ist es jedoch zumindest auf Seiten des AG empfehlenswert, die Vergiitungs-
verhandlungen von im Lizenzgebiet kundigen Personen durchfithren zu lassen, um eine mog-
lichst genaue Bemessung zu erreichen. Jedenfalls sollten die zugrunde gelegten Vergleichsli-
zenzsitze nicht friher getroffenen innerbetrieblichen Erfindervergiitungen entnommen wer-
den, um die Wiederholung eventuell vorhandener Bemessungsfehler auszuschliefen.’

1 AA Reimer/Schade/Schippel, § 12 Rn. 30, nach welchem es unbeachtlich ist, wenn Einigungsverhandlungen
nicht gefihrt wurden, sofern tberhaupt eine Einigung nach Ablauf einer angemessenen Frist nicht zustande
gekommen ist. 2 BGH 2.12.1960 — I ZR 23/59, GRUR 1961, 338; Gaul/Bartenbach, Der Einfluss des neuen
Patenterteilungsverfahrens auf die Vergiitungsregelung nach § 12 Abs.3 ArbEG, GRUR 1983, 14 ff. 3 Bar-
tenbach/Volz, § 12 Rn. 14 ff. 4 LG Diisseldorf 12.8.1986 — 4 O 329/85. 5 Bartenbach/Volz, § 12 Rn. 18.
6 Schwab, HK-ArbNErfR, §12 Rn.11. 7 Reimer/Schade/Schippel, § 12 Rn. 28; Bartenbach/Volz, § 12
Rn. 38.
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Scheitert die Einigung im Feststellungsverfahren, ist der AG berechtigt und verpflichtet, die
Vergiitung durch eine empfangsbediirftige Willenserklarung festzusetzen, zu begriinden und
entsprechend der Festsetzung zu zahlen. Die Berechtigung des AG aus Abs. 3 ist auf die ein-
malige Festsetzung beschrinkt.” Frithester Zeitpunkt dieser einseitigen Erklirung ist der er-
gebnislos gebliebene Abbruch der Einigungsverhandlungen.'?

Aus dem Inhalt der Erklirung miissen Art und Hohe der festgesetzten Vergiitung hervorge-
hen. Sie muss ferner eindeutig erkennen lassen, dass der AG eine Festsetzung trifft, dh sie darf
nicht lediglich bei Gelegenheit erfolgen.!!

Die Erklirung muss fir den AN aus sich heraus verstindlich sein sowie die der Festsetzung
zugrunde liegenden Umstdnde missen vollstindig nachvollziehbar gemacht werden. Halt der
AN die einseitig festgesetzte Vergiitung nicht fiir angemessen, kann er dieser Festsetzung in-
nerhalb von zwei Monaten nach deren Zugang ganz oder in Teilen widersprechen. Grund-
sitzlich beginnt die Widerspruchsfrist des AN nach Abs. 4 nur durch eine wirksame Festset-
zung. Mangels einer Regelung des Falles, dass die Begriindung zwar in einzelnen Punkten un-
zuldnglich ist, sie die wesentlichen Umstinde der Vergiitungsbemessung jedoch enthilt, ist es
ratsam, der Festsetzung fristgerecht zu widersprechen, da eine in Teilen mangelhafte Begriin-
dung nicht automatisch mit einer Nichtbegriindung gleichgesetzt wird.!2

An den Inhalt des Widerspruchs sind dieselben Anforderungen wie an die Festsetzungserkla-
rung zu stellen, wobei eine Begriindung nicht vorgeschrieben ist. Da der Widerspruch jedoch
die Unwirksamkeit der Festsetzung hervorruft und es zu erneuten Einigungsverhandlungen
kommit, ist eine Begriindung sinnvoll, damit der AG die Griinde fiir die Ablehnung kennt und
in den Verhandlungen darauf reagieren kann.

Ergebnis der erneuten Verhandlungen kann ausschliefSlich die iibereinstimmende Einigung
sein, eine einseitige Festsetzung ist nicht mehr moglich. Scheitert die Einigung wiederholt,
bleibt dem AN das Anrufen der Schiedsstelle und im Anschluss der Klageweg. Die Pflicht des
AG, die von ihm festgesetzte Vergiitung an den AN zu leisten, bleibt von dessen Widerspruch
unberiihre. '3

Legt nur ein Miterfinder Widerspruch nach Abs. 4 ein, lisst dies zwar Festsetzung und Vergii-
tung der anderen Miterfinder grundsitzlich unberiihrt, allerdings ordnet Abs. 5 S. 1 fiir den
sog Quotenwiderspruch an, dass die einzelnen einseitig getroffenen Festsetzungen insgesamt
nicht verbindlich sind. Eine Zahlungspflicht des AG besteht nicht, wenn der Einwand des
Miterfinders darin besteht, sein Quotenanteil sei unrichtig bemessen worden.'* Haben indes
die Miterfinder iRd Meldung gemeinsam ihre Anteile genannt, darf der AG bei der Festset-
zung der Vergiitung von der Richtigkeit der genannten Anteile jedenfalls dann ausgehen,
wenn keine Anhaltspunkte fiir die Unrichtigkeit oder Unverbindlichkeit der gemeinsamen
Mitteilung ersichtlich sind.'

Eine Pflicht zur Belehrung iiber das Widerspruchsrecht in der Festsetzungserklirung ist nicht
vorgesehen, so dass die Festsetzung nach Fristablauf auch dann grundsitzlich nicht anfecht-
bar ist, wenn der AN von der Frist keine Kenntnis hatte. Etwas anderes kann aufgrund der
Fursorgepflicht des AG dann gelten, wenn der Erfinder ausdriicklich um eine Auskunft iiber
die Rechtslage gebeten hat oder der Irrtum des AN dem AG erkennbar war.!®

Verletzt der AG seine Pflicht zur Festsetzung innerhalb der angeordneten Frist nach Abs. 3,
wird die Vergiitung mit deren Ablauf fillig, ohne dass der AN den AG noch auf Festsetzung
verklagen miisste. Versiumt aber der AN, der Festsetzung fristgerecht zu widersprechen, wird
die Festsetzung auch dann fiir beide Teile verbindlich, wenn der AN bereits vor der schriftli-
chen Festsetzung nicht mit dem Vorschlag einverstanden war, und dann keinen Widerspruch
eingereicht hat.!”

Als besonderen Fall der Storung der Geschiftsgrundlage sieht Abs. 6 S. 1 in Form eines Vergii-
tungsanpassungsanspruchs die Moglichkeit der Neuregelung der Vergiitung bei nachtriglicher
wesentlicher Veranderung der urspriinglichen Umstinde vor. Die Norm schiitzt beide Partei-
en, wobei sie faktisch primar dem wirtschaftlich schwicheren AN zugute kommt.

8 Johannesson, Arbeitnehmererfindungen, S.65. 9 BGH 17.5.1994 - X ZR 82/92, GRUR 1994, 898.
10 Volmer/Gaul, KommArbEG, § 12 Rn. 3. 11 Bartenbach/Volz, § 12 Rn. 50. 12 Reimer/Schade/Schippel,
§12 Rn.33. 13 Amtl. Begrindung BT-Dr. 1I/1648, 30. 14 Bartenbach/Volz, §12 Rn. 88ff. 15 BGH
17.5.1994 - X ZR 82/92, GRUR 1994, 898. 16 Bartenbach/Volz, § 12 Rn. 82. 17 Reimer/Schade/Schippel,
§ 12 Rn. 40.
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Grundlage der Feststellung von Anderungen sind die tatsichlichen Umstinde, die der Vergii-
tungsregelung zugrunde gelegt worden waren. Voraussetzung ist, dass diese urspriinglich an-
gemessen und billig waren.!® Die Beurteilung der wesentlichen Verinderung bestimmt sich
ausschliefSlich danach, ob die nachtriglichen Verianderungen der Ausgangsumstinde objektiv
zu einem auffallenden Missverhiltnis von Leistung und Gegenleistung — der Uberlassung der
Rechte an der Erfindung zu der festgelegten Vergiitung — gefiihrt haben.!” Die Aquivalenzsto-
rung muss so wesentlich sein, dass den Parteien ein Festhalten an den anfinglichen Bedingun-
gen nicht zuzumuten ist. Der Wesentlichkeit ist gentigt, wenn die Veranderungen erheblich
sind. Eine offenbare Unbilligkeit ist in Abkehr zum fritheren Recht nicht mehr erforderlich.2°

Der AG kann verpflichtet sein, den AN auf wesentliche Verinderungen hinzuweisen, indem er
ihn tber tatsdchliche Umstiande informiert, die eine Anpassung begriinden wiirden, wenn die
zugrunde liegenden Tatsachen der Sphire des AG entstammen und sie dem AN nicht ohne
Weiteres zuginglich sind.

Die Einwilligung in eine Anderung der Vergiitung konnen beide Parteien voneinander verlan-
gen und gegebenenfalls einklagen.?! Bis zur Abgabe der Einwilligung bleibt die urspriingliche
Vergiitungsregelung in Kraft, wobei eine nachtrigliche Erhohung unabhingig von ihrer Gel-
tendmachung ab dem Zeitpunkt zu zahlen ist, in welchem die Anderung eingetreten ist.>?

Zum Schutz des AN schliefst Abs. 6 S. 2 die Riickzahlung vom AG bereits geleisteter Vergii-
tungen ausdriicklich aus.

Besteht ein Leistungsanspruch des AN dem Grunde nach, geht mit diesem nach stindiger
Rspr. beziiglich aller Vergiitungsanspriiche des AN aufgrund des ArbEG ein Hilfsanspruch
auf Auskunftserteilung — und gegebenenfalls Rechnungslegung iSd § 259 BGB - aus Treu und
Glauben (§ 242 BGB) einher, wenn die zwischen den Parteien bestehenden Rechtsbeziehungen
es mit sich bringen, dass der Berechtigte in entschuldbarer Weise tiber Bestehen und Umfang
seines Rechts im Ungewissen ist, er sich die zur Vorbereitung und Durchsetzung seines An-
spruchs notwendigen Auskiinfte nicht auf zumutbare Weise selbst beschaffen kann und der
Verpflichtete sie unschwer, dh ohne unbillige Belastung, zu geben vermag.??

Gegenstand und Umfang des Anspruchs auf Auskunft und Rechnungslegung richten sich
nach den jeweiligen Umstinden des Einzelfalles unter Beriicksichtigung des Verkehrstibung
und Abwigung der beiderseitigen Parteien des Arbeitsvertrages.>* Der BGH beriicksichtigt
einseitig nur die arbeitsrechtliche Fuirsorgepflicht des AG und leitet daraus einen sehr weitge-
henden Auskunftsanspruch des Arbeitnehmererfinders ab.?* Jedoch ist eine Wechselwirkung
zwischen Erforderlichkeit und Zumutbarkeit insofern zu beriicksichtigen, als dass sich die Be-
mithungen des AG um Aufklirung nach der Bedeutsamkeit der verlangten Angaben fiir den
AN richten. Je stirker jedoch der AG durch das Auskunftsverlangen, insbesondere unter dem
Aspekt des Geheimhaltungsinteresses belastet wird, desto sorgfaltiger ist zu priifen, inwieweit
die Angaben zur Ermittlung der angemessenen Vergiitung erforderlich sind.2®
Um die Uberpriifung einer vom AG vorgelegten Berechnung zu gewihrleisten, umfasst der
Anspruch jedenfalls alle Fakten, die fiir die Bemessung der Vergiitung in Betracht kommen,
wobei die Pflicht zur Auskunft je nach gewihlter Berechnungsmethode variieren kann?’ und
auch muss, um zu verhindern, dass der Hilfsanspruch weiter reicht als der Vergiitungsan-
spruch selbst.?8
Der Auskunft- und Rechnungslegungsanspruch umfasst inhaltlich insbesondere Angaben tiber
B den Umfang der Nutzung innerhalb wie aufserhalb des Betriebs samt des Umsatzes oder
Ertrages der Nutzung im Inland und unter Umstinden im Ausland
B die festgelegte oder voraussichtliche Dauer der Nutzung
B die fiir die Vergiitungshohe zugrunde gelegten BerechnungsmafSstibe und Bezugsgrofien
sowie den Anteilsfaktor
B sowie die sonstigen wirtschaftlichen Verwertungsmoglichkeiten.

18 Johannesson, Arbeitnehmererfindungen, S.67. 19 BGH 17.4.1973 — X ZR 59/69, GRUR 1973, 649.
20 Bartenbach/Volz, § 12 Rn. 101f. 21 BGH 5.12.1974 — X ZR 5/72, GRUR 1976, 91. 22 Reimer/Schade/
Schippel, § 12 Rn. 55f. 23 BGH 17.5.1994 — X ZR 82/92, GRUR 1994, 898; 19.3.1987 — I ZR 98/85,
GRUR 1987, 647. 24 Bartenbach/Volz, § 12 Rn. 170; Schwab, HK-ArbNErfR, § 9 Rn. 54. 25 Rosenberger,
Zur Auskunftspflicht des Arbeitgebers gegeniiber dem Arbeitnehmer-Erfinder im Hinblick auf die Kriterien
fiir den Erfindungswert, GRUR 2000, 25, 25f. 26 BGH 16.4.2002 - X ZR 127/99, BB 2002, 1770.
27 BGH 13.7.1973 -1 ZR 101/72, GRUR 1974, 53. 28 Reimer/Schade/Schippel, § 12 Rn. 6.
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Fir den Fall der Unzumutbarkeit einer umfassenden Offenlegung aufgrund betrieblicher In-
teressen des AG kann der AG im Einzelfall die Auskunft an den AN selbst ablehnen und ana-
log § 87 ¢ Abs. 4 HGB die notwendigen Angaben einer neutralen Vertrauensperson zuginglich
machen und diese zur Bekanntgabe durch ihn nachgepriifter Angaben an den Erfinder zu er-
maichtigen. Dieser sog Wirtschaftspriifervorbehalt ist restriktiv anzuwenden und setzt voraus,
dass die Vertrauensperson durch die Arbeitsvertragsparteien gemeinsam bestimmt wird.?’

Neben seiner Bedeutung iRd Festsetzung nach § 12 Abs. 3 ist der Auskunft- und Rechnungsle-
gungsanspruch bei der Bekanntgabe der Gesamt- und Einzelvergiitung bei Miterfindern nach
§ 12 Abs. 2 S. 2 relevant. Er findet eine Konkretisierung in einem Anspruch auf Aushindigung
nach den §§ 15 Abs. 1 und 16 Abs. 1. Bei Berechnung der Vergiitung nach der Methode des
erfassbaren betrieblichen Nutzens besteht eine laufende Auskunfts- und Rechnungslegungs-
pflicht des AG (RL Nr. 5 Abs.2 S. 4).

Der Hilfsanspruch verjihrt in der kurzen Frist des § 195 BGB, spitestens jedoch mit dem Ver-
gutungsanspruch. Die gerichtliche Geltendmachung erfolgt im Wege der Stufenklage (§ 254
ZPO), wobei der Vergitungsanspruch die zweite Stufe darstellt. Die Zwangsvollstreckung
richtet sich nach § 888 ZPO.3?

§ 13 Schutzrechtsanmeldung im Inland

(1) 'Der Arbeitgeber ist verpflichtet und allein berechtigt, eine gemeldete Diensterfindung im
Inland zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden. 2Eine patentfihige Diensterfindung hat
er zur Erteilung eines Patents anzumelden, sofern nicht bei verstindiger Wiirdigung der Ver-
wertbarkeit der Erfindung der Gebrauchsmusterschutz zweckdienlicher erscheint. 3Die Anmel-
dung hat unverziiglich zu geschehen.

(2) Die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Anmeldung entfillt,

1. wenn die Diensterfindung frei geworden ist (§ 8);

2. wenn der Arbeitnehmer der Nichtanmeldung zustimmt;

3. wenn die Voraussetzungen des § 17 vorliegen.

(3) Geniigt der Arbeitgeber nach Inanspruchnahme der Diensterfindung seiner Anmeldepflicht
nicht und bewirkt er die Anmeldung auch nicht innerhalb einer ihm vom Arbeitnehmer ge-
setzten angemessenen Nachfrist, so kann der Arbeitnehmer die Anmeldung der Diensterfin-
dung fiir den Arbeitgeber auf dessen Namen und Kosten bewirken.

(4) Ust die Diensterfindung frei geworden, so ist nur der Arbeitnehmer berechtigt, sie zur Er-
teilung eines Schutzrechts anzumelden. 2Hatte der Arbeitgeber die Diensterfindung bereits zur
Erteilung eines Schutzrechts angemeldet, so gehen die Rechte aus der Anmeldung auf den Ar-
beitnehmer iiber.

Liegen die Voraussetzungen von Abs. 2 nicht vor, ist der AG nach ordnungsgemifSer Meldung
einer Diensterfindung unabhingig von der Inanspruchnahme verpflichtet, unverziiglich (§ 121
BGB) die Anmeldung zum Schutzrecht vorzunehmen. Schuldhaftes Zégern kann dem AG so-
lange nicht zum Vorwurf gemacht werden, solange der AN seine Verpflichtungen nach den
§§ S, 15 Abs. 2 nicht erfiillt hat. Dem AG ist eine angemessene Zeit zur Uberpriifung der
Schutzfihigkeit sowie der Vorbereitung der Anmeldeunterlagen zuzubilligen.

Solange die Diensterfindung nicht freigegeben ist, umfasst die Anmeldepflicht das Erteilungs-
verfahren in allen Verfahrensstufen bis zur Erteilung des Schutzrechts. Vor der Inanspruch-
nahme fungiert der AG jedoch lediglich als Treuhander des Erfinders und darf die Erfindung
nicht auf seinen Namen anmelden, auch wenn eine Pflicht zur Anmeldung auf den Namen des
AN aus Abs. 4 S. 2 gerade nicht hervorgeht.! Selbst Eingaben an das Patentamt zu richten ist
dem Erfinder bis zur Freigabe verwehrt.

Etwas anderes gilt nach Abs. 3 dann, wenn der AG trotz Setzung und Ablauf einer angemesse-
nen Nachfrist, seiner Anmeldepflicht nach Inanspruchnahme schuldhaft nicht nachkommt.

29 Reimer/Schade/Schippel, § 12 Rn. 63; Bartenbach/Volz, § 12 Rn. 250 ff. 30 Schwab, HK-ArbNErfR, § 9
Rn. 62. 1Schwab, HK-ArbNErfR, § 13 Rn. 3, 11; Volmer, Nochmals: Meldung und Inanspruchnahme von
Diensterfindungen, BB 1976, 1513, 1514 f.; Witte, Die Angabe der Anmeldeberechtigung bei Diensterfindun-
gen (§26 Abs.6 S.2 PatG), GRUR 1963, 76; aA Reimer/Schade/Schippel, § 13 Rn. 14; Bartenbach/Volz,
§ 13 Rn. 40.
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ArbEG § 14 Schutzrechtsanmeldung im Ausland

Zur Sicherung der Prioritit kann der Diensterfinder dann die in Anspruch genommene
Diensterfindung fiir den AG auf dessen Kosten anmelden, wobei diese Ersatzvornahme aus
Griinden des Arbeitsfriedens in der Praxis kaum vorkommt.? Gleiches gilt fiir die Moglich-
keit, den AG klageweise oder durch Erstreiten einer einstweiligen Verfiigung zur Anmeldung
zu zwingen.

Entsteht dem AN infolge der schuldhaften Verzogerung der Anmeldung ein Schaden, ist der
AG ersatzpflichtig aus dem zwischen ihm und dem AN aufgrund des ArbEG begriindeten
Schuldverhiltnisses® sowie aus § 823 Abs. 2 BGB; § 13 ist Schutzgesetz zugunsten des AN.*
Der ersatzfihige Schaden des AN kann in Priorititsverlusten und damit einhergehendem Weg-
fall von Vergutungsanspriichen oder Verwertungsrechten liegen, wobei der AN beweispflich-
tig 1st.

Die Anmeldepflicht des AG entfillt nach Abs. 2 Nr. 1, wenn die Diensterfindung gem. § 8
Abs. 1 frei wird, der AN nach Nr. 2 der Nichtanmeldung zustimmt oder wenn berechtigte Be-
lange des Betriebes es erfordern, dass die Erfindung nicht bekannt wird und gleichzeitig die
Voraussetzungen des § 17 vorliegen (Nr. 3).

Die Entscheidung, ob die Erfindungsanmeldung als Patent oder aus Griinden der Verwertbar-
keit zweckdienlich und sinnvoll trotz Patentfihigkeit als Gebrauchsmuster erfolgt,® liegt unter
verstindiger Wirdigung der Verwertbarkeit beim AG, wobei es aufgrund des Treueverhiltnis-
ses angebracht ist, die Entscheidung mit dem Erfinder abzustimmen. Zweifel des AN an der
Schutzfihigkeit beeintrichtigen die Entscheidung des AG zur Schutzrechtsanmeldung hierbei
nicht. Allerdings entféllt der Anmeldezwang nicht bereits durch Verneinung der Schutzfahig-
keit durch den AG, es sei denn, die iRd Priifung ermittelten Tatsachen stehen der Erteilung
eines Schutzrechts eindeutig entgegen. Blofse Zweifel seitens des AG werden im Anmeldever-
fahren geklart.

Zwar erstreckt sich der Anmeldezwang nach § 13 nur auf das Inland, der AG geniigt seiner
Pflicht jedoch auch mit der europdischen Patentanmeldung nach Art. 66 EPU sowie der inter-
nationalen Anmeldung nach dem PCT, sofern die Bundesrepublik Deutschland als Vertrags-
staat bestimmt ist und das Gebot der Unverziiglichkeit nicht dadurch verletzt wird, dass eine
inlindische Anmeldung schneller hitte eingereicht werden kénnen.”

Unabhingig vom Fortbestand des Arbeitsverh. steht dem Erfinder bereits vor Offenlegung der
Patentanmeldung (§ 32 PatG) das Recht auf Akteneinsicht nach § 31 PatG zu, da ihm ein be-
rechtigtes Interesse an der Einsicht regelmifig zuzuerkennen ist.’

§ 14 Schutzrechtsanmeldung im Ausland

(1) Nach Inanspruchnahme der Diensterfindung ist der Arbeitgeber berechtigt, diese auch im
Ausland zur Erteilung von Schutzrechten anzumelden.

(2) 'Fiir ausldndische Staaten, in denen der Arbeitgeber Schutzrechte nicht erwerben will, hat
er dem Arbeitnehmer die Diensterfindung freizugeben und ihm auf Verlangen den Erwerb von
Auslandsschutzrechten zu ermoglichen. 2Die Freigabe soll so rechtzeitig vorgenommen wer-
den, daf$ der Arbeitnehmer die Prioritatsfristen der zwischenstaatlichen Vertrige auf dem Ge-
biet des gewerblichen Rechtsschutzes ausnutzen kann.

(3) Der Arbeitgeber kann sich gleichzeitig mit der Freigabe nach Absatz 2 ein nicht ausschlief3-
liches Recht zur Benutzung der Diensterfindung in den betreffenden auslandischen Staaten ge-
gen angemessene Vergiitung vorbehalten und verlangen, daf§ der Arbeitnehmer bei der Ver-
wertung der freigegebenen Erfindung in den betreffenden auslandischen Staaten die Verpflich-
tungen des Arbeitgebers aus den im Zeitpunkt der Freigabe bestehenden Vertriagen iiber die
Diensterfindung gegen angemessene Vergiitung beriicksichtigt.

§ 14 Abs. 1 berechtigt den AG zur Anmeldung in allen auslandischen Staaten seiner Wahl. So-
weit er diese Berechtigung nicht ausiibt, greift Abs. 2. Als rechtzeitig iSv Abs. 2 wird in der
betrieblichen Praxis idR ein Zeitraum von zwei bis drei Monaten vor Fristablauf anzunehmen

2 Johannesson, Arbeitnehmererfindungen, S.73. 3 Krieger in: FS Quack, S.41, 54. 4 BGH 9.1.1964 - la
ZR 190/63, GRUR 1964, 449; Reimer/Schade/Schippel, § 13 Rn. 10; Bartenbach/Volz, § 13 Rn. 68. 5EV d.
Schiedsstelle v. 8.2.1991, Arb.Erf. 36/90, GRUR 1991, 753. 6 Bartenbach/Volz, § 13 Rn. 57f. 7 Vgl. Krie-
ger, GRUR 1981, 149 f.; Bartenbach/Volz, § 13 Rn. 27 f. 8 Bartenbach/Volz, § 13 Rn. 45.
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Gegenseitige Rechte und Pflichten beim Erwerb von Schutzrechten § 15 ArbEG

sein.! Nimmt der AN die Befugnis zur Auslandsanmeldung wahr, enthilt Abs. 3 zugunsten
des AG die Berechtigung zum Vorbehalt eines nicht ausschliefSlichen Benutzungsrechts gegen
Zahlung einer Vergiitung.

Die Freigabe nach Abs. 2 erfolgt als einseitige, bedingungsfeindliche und empfangsbediirftige
Willenserklarung. Aus dieser muss zwar fiir den AN klar erkennbar hervorgehen, welche
Staaten ihm freigegeben werden, indes geniigt auch die ausdriickliche Benennung der Staaten,
in denen der AG eine Schutzrechtsanmeldung zu hinterlegen beabsichtigt.> Nachdem § 14 kei-
ne Schriftform normiert, kann die Freigabe unter strengen Voraussetzungen auch konkludent
erklirt sein.’ Die Beweislast fiir den Zugang trigt der AG.

Inhaltlich ist die Freigabe die Abspaltung von Teilrechten zugunsten des AN, wobei die sinn-
gemifle Aussage des AG, er beabsichtige nicht, Auslandsanmeldungen vorzunehmen, als Er-
klirung nach Abs. 2 geniigt.* Verletzt der AG seine Freigabepflichten durch fehlende oder
nicht rechtzeitige Vornahme der Erklirung, ist er dem AN gegeniiber schadensersatzpflichtig.’
Nach Abs. 3 kann sich der AG gleichzeitig mit der Freigabe gegen Zahlung einer zusitzlichen
Vergiitung ein Benutzungsrecht vorbehalten oder verlangen, dass der AN bestehende Aus-
landsvertridge des AG im Rahmen seines Vorgehens beriicksichtigt. Gleichzeitigkeit erfordert
zwar nicht, dass der AG nur eine Erklirung abgeben darf, beide Erklirungen miissen dem AN
jedoch der Freigabeerklirung vorhergehend® oder zumindest zum gleichen Zeitpunkt zuge-
hen. Eine nachtrigliche Erklirung der Vorbehalte kann nur einvernehmlich mit dem AN
wirksam werden.”

Behilt sich der AG das Benutzungsrecht an vom AN im Ausland angemeldeten Erfindungen
vor, entspricht dieses in Inhalt und Umfang dem eines vertraglichen Lizenznehmers.® Die
Pflicht des AG zur angemessenen Vergiitung ist abhingig von dem tatsichlichen Erlangen ei-
nes ausldndischen Schutzrechtes durch den AN und entsteht dem Grunde nach mit Ausspruch
des Vorbehalts.” Zur Ermittlung der Angemessenheit sind indes tatsichliche Nutzungshand-
lungen erforderlich, um wirtschaftliche Vorteile des AG beurteilen zu kénnen und den An-
spruch zu konkretisieren.'”

Im Rahmen des Riicksichtnahmeverlangens ordnet Abs. 3 als Voraussetzung einer Vergii-
tungspflicht ausdriicklich die Verwertung im Ausland an. Die Hohe des Anspruchs richtet
sich idR nach dem wirtschaftlichen Wert des dem Erfinder auferlegten Verhaltens. Das Ruick-
sichtnahmeverlangen ist begrenzt auf die Verpflichtungen des AG, die zur Zeit der Freigabe
nach Abs. 2 bestehen.

§ 15 Gegenseitige Rechte und Pflichten beim Erwerb von Schutzrechten

(1) !Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer zugleich mit der Anmeldung der Diensterfindung
zur Erteilung eines Schutzrechts Abschriften der Anmeldeunterlagen zu geben. 2Er hat ihn von
dem Fortgang des Verfahrens zu unterrichten und ihm auf Verlangen Einsicht in den Schrift-
wechsel zu gewihren.

(2) Der Arbeitnehmer hat den Arbeitgeber auf Verlangen beim Erwerb von Schutzrechten zu
unterstiitzen und die erforderlichen Erklarungen abzugeben.

§ 15 regelt als Konkretisierung der Fiirsorge- und Treuepflicht die gegenseitigen Rechte und
Pflichten der Parteien beziiglich des Erteilungs- und Eintragungsverfahrens. Unabhingig von
Art und Reichweite der Anmeldung hat der AG dem AN die Anmeldeunterlagen in Abschrift
mitzuteilen, um diesem die Kontrolle des Anmeldezwangs zu ermdoglichen sowie den person-

1 Bartenbach/Volz, § 14 Rn. 30; Volmer/Gaul, KommArbEG, § 14 Rn. 79; in der 7. Aufl. jetzt auch Reimer/
Schade/Schippel, § 14 Rn. 3. 2 EV d. Schiedsstelle v. 21.1.1992, Arb.Erf. 61/90, mitgeteilt bei Reimer/Scha-
de/Schippel, § 14 Rn. 3. 3 Volmer/Gaul, KommArbEG, § 14 Rn. 69; Bartenbach/Volz, § 14 Rn. 24; Krieger,
GRUR 1981, 149 f.; aA Reimer/Schade/Schippel, §14 Rn. 3; Volmer/Gaul, KommArbEG, §14 Rn. 17.
4 BGH 31.1.1978 — X ZR 55/75, GRUR 1978, 430. 5 BGH 31.1.1978 - X ZR 55/75, GRUR 1978, 430;
8.12.1981 - X ZR 50/80, GRUR 1982, 227. 6 Bartenbach/Volz, § 14 Rn. 47. 7 Reimer/Schade/Schippel,
§ 14 Rn. 8. 8 BGH 24.4.1974 — I1l ZR 7/73, GRUR 1974, 463; Volmer/Gaul, KommArbEG, § 14 Rn. 140;
Bartenbach/Volz, § 14 Rn. 51; Reimer/Schade/Schippel, § 14 Rn. 6; aA Kraft, Die Freigabe einer Diensterfin-
dung fiir das Ausland und die Rechte des AG nach § 14 Abs. 3 ArbEG, GRUR 1970, 381, 385. 9 Volmer/
Gaul, KommArbEG, § 14 Rn. 133; Bartenbach/Volz, § 14 Rn. 62; aA Reimer/Schade/Schippel, § 14 Rn. 13;
Johannesson, Erfindungsvergiitungen unter dem Monopolprinzip des Gesetzes iiber Arbeitnehmererfindun-
gen, GRUR 1970, 114. 10 Abweichend Volmer/Gaul, KommArbEG, § 14 Rn. 134.
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lichkeitsrechtlichen Interessen des Erfinders gerecht zu werden. Ein einfaches Einsichtnahme-
recht ist nur unter dem Aspekt der notwendigen Mitteilung iiber den Gang des Verfahrens
nach S. 2 geniigend, die Verpflichtung aus Abs. 1 S. 1 wird hierdurch nicht gewahrt.

Mit der Informationspflicht des AG korrespondiert die Unterstiitzungspflicht des Erfinders,
welcher er jedoch erst auf Verlangen nachkommen muss. Sie findet ihre Grenze in dem sach-
lich Gerechtfertigten und personlich Zumutbaren. Dabei trifft den AG unabhingig von dem
Verguitungsanspruch eine Kosten- und Auslagenerstattungspflicht, sofern die Unterstiitzung
entweder auflerhalb der Dienstzeit oder nach Beendigung des Arbeitsverh. erfolgt.! Die Abga-
be der erforderlichen Erklirungen ist jeweils in den nationalen Schutzrechtsordnungen der
Staaten, in denen angemeldet wird, bestimmt.

§16 Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung oder des Schutzrechts

(1) Wenn der Arbeitgeber vor Erfiillung des Anspruchs des Arbeitnehmers auf angemessene
Vergiitung die Anmeldung der Diensterfindung zur Erteilung eines Schutzrechts nicht weiter-
verfolgen oder das auf die Diensterfindung erteilte Schutzrecht nicht aufrechterhalten will, hat
er dies dem Arbeitnehmer mitzuteilen und ihm auf dessen Verlangen und Kosten das Recht zu
iibertragen sowie die zur Wahrung des Rechts erforderlichen Unterlagen auszuhiandigen.

(2) Der Arbeitgeber ist berechtigt, das Recht aufzugeben, sofern der Arbeitnehmer nicht inner-
halb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung die Ubertragung des Rechts verlangt.

(3) Gleichzeitig mit der Mitteilung nach Absatz 1 kann sich der Arbeitgeber ein nichtaus-
schlieffliches Recht zur Benutzung der Diensterfindung gegen angemessene Vergiitung vorbe-
halten.

Mit Blick auf die Schnelllebigkeit der technischen Entwicklung und die nicht unerheblichen
Kosten in Bezug von Betreibung und Aufrechterhaltung von Schutzrechten gestattet § 16 dem
AG, die Schutzrechtsanmeldung oder das erteilte Schutzrecht bereits vor der vollstindigen Be-
friedigung des Vergiitungsanspruchs aufzugeben. Ist die Vergiitungspflicht noch nicht erfiillt,
hat der AG den Erfinder iiber die beabsichtigte Aufgabe aufzukliren, und ihm die Ubernahme
des Verfahrens oder des Rechts anzubieten. Nimmt der AN das Angebot nicht innerhalb von
drei Monaten nach Zugang der formlos moglichen Mitteilung an, berechtigt Abs. 2 den AG,
das Recht fallen zu lassen und dies bei weiteren Vergiitungsanspriichen zu beriicksichtigen.
Hat der AG die Absicht zur Aufgabe dem Erfinder mitgeteilt, kann er von dem Angebot nicht
zuriicktreten,! sondern ist nach Ubernahme des Schutzrechts oder der Anmeldung im Fall der
Weiterbenutzung gem. Abs. 3 zur Zahlung einer angemessenen Vergiitung verpflichtet, vor-
ausgesetzt, dass er sich das Recht auf nicht ausschliefliche Benutzung gleichzeitig mit dem
Angebot zur Ubernahme vorbehalten hat. Allerdings ist der Vergiitungsanspruch nach Aufga-
be des Schutzrechts auch dann nicht in voller Hohe weiter zu zahlen, wenn der AG trotz Erlo-
schens der Schutzposition faktisch eine Monopolstellung innehalt.

Entgegen der Ansicht des BGH? findet § 16 auch Anwendung, wenn der AG das (vorldufige)
Schutzrecht aufgrund fehlender Vermogensmittel nicht aufrechterhalt.* Die Entscheidung zur
Aufgabe richtet sich grundlegend nach wirtschaftlichen und damit finanziellen Aspekten und
stellt keine autonome Entscheidung des AG dar, da dieser an die betrieblichen Interessen ge-
bunden ist.

Die Rechteiibertragung erfolgt nur auf Verlangen und auf Kosten des AN. Von der Kostentra-
gungspflicht erfasst sind aber nur die mit dem Ubertragungsvorgang verbundenen und dem
Rechtsiibergang nachfolgenden Kosten. Ein Riickerstattungsanspruch des AG besteht nach
Mitteilung der Aufgabe auch nicht fiir solche Gebiihren, die der AG wihrend der dreimonati-
gen Annahmefrist des Erfinders entrichtet hat,’ denn er ist bis zur Entscheidung des AN ver-
pflichtet, die Schutzposition fiir diesen zur Ubernahme bereitzuhalten, da der AN das Ange-
bot bis zum Ablauf der gesetzlichen Frist annehmen kann.

1 Reimer/Schade/Schippel, §15 Rn.12. 1 Reimer/Schade/Schippel, §16 Rn.7. 2 Bartenbach/Volz, §16
Rn. 24; Reimer/Schade/Schippel, § 16 Rn. 11; aA Répke, Der Arbeitnehmer als Erfinder, S. 48, der die aufge-
gebene Erfindung gesetzeswidrig als technischen Verbesserungsvorschlag einordnet. 3 BGH 10.5.1988 — X
ZR 89/87, GRUR 1988, 762; dem folgend Reimer/Schade/Schippel, § 16 Rn.7. 4 Bartenbach/Volz, § 16
Rn. 26; Schwab, HK-ArbNErfR, § 16 Rn. 2; vgl. auch die abl. Anm. von Schwab zu BGH 10.5.1988 — X
ZR 89/87, AR-Blattei ES 70 Nr.9. 5 Volmer/Gaul, KommArbEG, § 16 Rn. 187; Bartenbach/Volz, §16
Rn. 57; aA BPatG 2.10.1978, BPatGE 21, 82, 84; Reimer/Schade/Schippel, § 16 Rn. 16.
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Eine lediglich teilweise Aufgabe ist dem AG nur moglich, wenn es sich dabei um selbststindig
schutzfihige Teile handelt, die vom Erfinder iibernommen werden kénnten.®

Bei mehreren Erfindern ist die Aufgabe gegeniiber jedem einzelnen Miterfinder zu erkldren.
Wird eine Ubernahme von einzelnen Miterfindern nicht verlangt, bleibt der AG beziiglich de-
ren Anteile Rechtsinhaber. Er bildet mit den tibrigen Miterfindern eine Bruchteilsgemeinschaft
iSv § 741 BGB. Handelt es sich bei den beim AG verbliebenen Anteilen um nicht selbststindig
abtrennbare Teile der Schutzrechtsposition, kann er diese nicht einseitig aufgeben, sondern
bleibt entsprechend seines Anteils nach § 748 BGB verpflichtet, die Kosten an der Aufrechter-
haltung des Schutzrechts zu tragen, er kann aber seine Anteile gem. § 747 BGB iibertragen.”

§ 17 Betriebsgeheimnisse

(1) Wenn berechtigte Belange des Betriebes es erfordern, eine gemeldete Diensterfindung nicht
bekanntwerden zu lassen, kann der Arbeitgeber von der Erwirkung eines Schutzrechts abse-
hen, sofern er die Schutzfihigkeit der Diensterfindung gegeniiber dem Arbeitnehmer aner-
kennt.

(2) Erkennt der Arbeitgeber die Schutzfahigkeit der Diensterfindung nicht an, so kann er von
der Erwirkung eines Schutzrechts absehen, wenn er zur Herbeifiithrung einer Einigung iiber
die Schutzfahigkeit der Diensterfindung die Schiedsstelle (§ 29) anruft.

(3) Bei der Bemessung der Vergiitung fiir eine Erfindung nach Absatz 1 sind auch die wirt-
schaftlichen Nachteile zu beriicksichtigen, die sich fiir den Arbeitnehmer daraus ergeben, daf$
auf die Diensterfindung kein Schutzrecht erteilt worden ist.

Von der Anmeldepflicht (§§ 13, 14) kann unter den Voraussetzungen des § 17 abgesehen wer-
den, wenn die Geheimhaltung der Diensterfindung im berechtigten Interesse des Betriebs liegt
und der AG die Erfindung unbeschriankt in Anspruch nimmt. Bei der beschriankten Inan-
spruchnahme erlangt § 17 keine Relevanz. Das Vorliegen berechtigter Interessen ist aus Sicht
des Unternehmens als wirtschaftlicher Einheit unter Beriicksichtigung der Umstinde des Ein-
zelfalles zum allein mafSgeblichen Zeitpunkt der Abgabe der Erklirung der Geheimhaltungs-
bediirftigkeit zu beurteilen. Betriebliche Belange erfordern die Geheimhaltung dann, wenn
diese im Verhiltnis zu einer Schutzrechtsanmeldung — objektiv feststellbar — sinnvoller, zweck-
mifliger und geeigneter erscheint, ohne zwingend erforderlich sein zu miissen.! Eine Abwi-
gung mit den Interessen des AN an dem Schutzrecht findet nicht statt, da diesen die Vergi-
tungsregelung in Abs. 3 Rechnung trigt.

Hat der AG die Schutzfahigkeit nach Abs. 1 anerkannt, wirkt dies solange verbindlich, bis die
dem AG durch die geheime Erfindung vermittelte Vorzugsstellung im Wettbewerb entfillt.?
Etwas anderes gilt nur, wenn die Schutzunfihigkeit gerichtlich oder durch das Patentamt fest-
gestellt wird.> Der AG muss in seinem Anerkenntnis angeben, ob er die Erfindung als patent-
oder gebrauchsmusterfihig ansieht, wobei im Zweifel die Anerkennung als patentfihig beab-
sichtigt ist.*

Ist die Schutzfihigkeit der Diensterfindung zwischen den Parteien streitig, ist der AG gem.
Abs. 2 verpflichtet, bei unterlassener Anmeldung die Schiedsstelle zur Herbeifithrung einer Ei-
nigung unverziiglich iSv § 13 Abs. 1 anzurufen. Dieselbe Berechtigung steht dem AN zu
(§ 28). Entsprechend ihrer Befugnisse unterbreitet die Schiedsstelle einen Einigungsvorschlag,
den beide Parteien ablehnen kénnen. Die endgiiltige Entscheidung wird dann gerichtlich ge-
troffen, wobei gem. § 172 Nr. 2 GVG die Offentlichkeit ausgeschlossen werden kann.

Die Vergiitung betriebsgeheimer Erfindungen richtet sich zunichst nach den allgemeinen
Grundsitzen (§ 9). Zusitzlich sind jedoch nach RL Nr. 27 die wirtschaftlichen Nachteile aus-
zugleichen, die aus dem Nichterwerb eines Schutzrechts entstehen.

Abzugrenzen ist das Betriebsgeheimnis von Geheimerfindungen nach §§ 50 ff. PatG, § 9
GebrMG.’

6 Bartenbach/Volz, § 16 Rn. 13. 7 Bartenbach, Die Aufgabe eines Schutzrechts gemifd § 16 bei mehreren Ar-
beitnehmererfindern, GRUR 1978, 668, 672; Bartenbach/Volz, § 16 Rn. 93 ff.; Schwab, HK-ArbNErfR, § 16
Rn. 6 ff. 1Bartenbach/Volz, Die betriebsgeheime Diensterfindung und ihre Vergiitung gemifl § 17 ArbEG,
GRUR 1982, 133, 133. 2BGH 29.9.1987 - X ZR 44/86, GRUR 1988, 123. 3 Zb d. Schiedsstelle
v. 5.12.1983, Arb.Erf. 18/83, mitgeteilt bei Bartenbach/Volz, § 17 Rn. 35.8. 4 Bartenbach/Volz, § 17 Rn. 29.
5 Vgl. Reimer/Schade/Schippel, § 17 Rn. 7.
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ArbEG § 19 Anbietungspflicht

2. Freie Erfindungen
§ 18 Mitteilungspflicht

(1) 'Der Arbeitnehmer, der wihrend der Dauer des Arbeitsverhiltnisses eine freie Erfindung
gemacht hat, hat dies dem Arbeitgeber unverziiglich durch Erklarung in Textform mitzuteilen.
2Dabei muf§ iiber die Erfindung und, wenn dies erforderlich ist, auch iiber ihre Entstehung so-
viel mitgeteilt werden, daf§ der Arbeitgeber beurteilen kann, ob die Erfindung frei ist.

(2) Bestreitet der Arbeitgeber nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung
durch Erklirung in Textform an den Arbeitnehmer, daff die ihm mitgeteilte Erfindung frei sei,
5o kann die Erfindung nicht mehr als Diensterfindung in Anspruch genommen werden (§ 6).
(3) Eine Verpflichtung zur Mitteilung freier Erfindungen besteht nicht, wenn die Erfindung of-
fensichtlich im Arbeitsbereich des Betriebes des Arbeitgebers nicht verwendbar ist.

Die §§ 18, 19 sind nur auf die Erfindungen anwendbar, die zum Zeitpunkt ihrer Entstehung
freie Erfindungen sind, nicht jedoch auf solche, die erst auf Grundlage des ArbEG frei wer-
den. Eine Ausnahme von der Mitteilungspflicht macht Abs. 3 fiir offensichtlich im Betrieb
nicht verwendbare Erfindungen, wobei dem AN zur Vermeidung von Schadensersatzansprii-
chen durch den AG anzuraten ist, jede Erfindung mitzuteilen, um sich nicht dem Vorwurf
einer Fehleinschitzung auszusetzen. Der Begriff der Verwendung ist weit auszulegen und um-
fasst jlede Erfindung, die im Unternehmen des AG hergestellt oder benutzt wird oder werden
kann.

Die Mitteilung ist unverziglich nach Fertigstellung der Erfindung an den AG zu richten, wo-
bei anders als bei der Meldung nach § 5 eine Unterrichtung in summarischer Form ausreichen
diirfte. Dabei ist sie den Umstinden des Einzelfalles entsprechend so weit zu erstrecken, dass
der AG in die Lage versetzt wird, zuverldssig zu beurteilen, ob es sich um eine Dienst- oder
freie Erfindung handelt.? Der Parlamentarische Ausschuss hatte erwogen, den AN vollstindig
gegen eine unrichtige Beurteilung durch Streichung des Abs. 3 zu schiitzen, diesen dann aber
beibehalten.?

Widerspricht der AG der vom AN mitgeteilten Qualifizierung als freie Erfindung nicht inner-
halb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung, kann er die Erfindung nicht mehr als
Diensterfindung in Anspruch nehmen. Der AG muss die Einordnung des AN selbst dann be-
streiten, wenn dieser in der Mitteilung Zweifel an seiner Einschitzung dufSert.*

§ 19 Anbietungspflicht

(1) 1Bevor der Arbeitnehmer eine freie Erfindung wihrend der Dauer des Arbeitsverhiltnisses
anderweitig verwertet, hat er zunachst dem Arbeitgeber mindestens ein nichtausschliefSliches
Recht zur Benutzung der Erfindung zu angemessenen Bedingungen anzubieten, wenn die Er-
findung im Zeitpunkt des Angebots in den vorhandenen oder vorbereiteten Arbeitsbereich des
Betriebes des Arbeitgebers fillt. 2Das Angebot kann gleichzeitig mit der Mitteilung nach § 18
abgegeben werden.

(2) Nimmt der Arbeitgeber das Angebot innerhalb von drei Monaten nicht an, so erlischt das
Vorrecht.

(3) Erklart sich der Arbeitgeber innerhalb der Frist des Absatzes 2 zum Erwerb des ihm ange-
botenen Rechts bereit, macht er jedoch geltend, daff die Bedingungen des Angebots nicht an-
gemessen seien, so setzt das Gericht auf Antrag des Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers die
Bedingungen fest.

(4) Der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer kann eine andere Festsetzung der Bedingungen be-
antragen, wenn sich Umstinde wesentlich dndern, die fiir die vereinbarten oder festgesetzten
Bedingungen mafigebend waren.

Die in § 19 angelegte Anbietungspflicht zu angemessenen Bedingungen reflektiert die Wechsel-
wirkung der ihr zugrunde liegenden Treuepflicht des AN mit dessen berechtigtem Interesse,

1 Bartenbach/Volz, § 18 Rn. 30. 2 BGH 25.2.1958 — I ZR 181/56, GRUR 1958, 334. 3 Johannesson, Ar-
beitnehmererfindungen, S.87. 4 Schiedsstelle v.28.1.1966, Arb.Erf. 2(B)/65; v. 12.8.1966, Arb.Erf. 42/65,
GRUR 1967, 291 mAnm Schippel.
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hinsichtlich seiner freien Erfindungen nicht zu sehr an den Betrieb gebunden zu sein. So ergibt
sich aus dem Wortlaut des Abs. 1 und 3, dass der AN dem AG zwar mindestens ein nicht aus-
schliefSliches Recht zur Benutzung anbieten muss, dass bei Unstimmigkeiten jedoch nur die
Bedingungen, nicht aber der Umfang des Benutzungsrechts festgesetzt werden konnen.! Da-
mit ist der Anspruch des AG auf eine einfache Lizenz begrenzt.

Die Anbietungspflicht entsteht aus dem Zweck der Norm, den Betrieb vor Konkurrenz durch
seine AN zu schiitzen, erst zu dem Zeitpunkt, in dem der AN die freie Erfindung gewerblich
verwerten will sowie unter der Bedingung, dass die Verwertung (noch) wihrend der Dauer
des Arbeitverh. erfolgen soll. Unschidlich sind dem Angebot an den AG vorangegangene Ver-
handlungen auf dem freien Markt, da dem Erfinder zur Ermittlung der angemessenen Bedin-
gungen, zu welchen er die Erfindung dem AG anbieten muss, ein Vergleich zur Marktlage zu
gestatten ist.”

Die Beurteilung der Angemessenheit der Bedingungen nach Abs. 1 erfasst neben der Vergii-
tung auch alle sonstigen Umstinde, zu denen der AN dem AG die Erfindung anbietet. Das
Angebot des Arbeitnehmererfinders ist dem eines freien Erfinders gleichzusetzen, insbesondere
darf der AG nicht erwarten, dass die wirtschaftliche Lage des Unternehmens oder betriebliche
Leistungen beriicksichtigt werden.?

Als Ordnungsvorschrift raumt Abs. 2 dem AG eine Annahmefrist von drei Monaten ein.
Lehnt der AG das Angebot ab, kann der AN tber die Erfindung in den Grenzen seiner Treu-
pflicht frei verfiigen. Nimmt der AG das Angebot fristgemafs an, ohne indes mit den Bedin-
gungen einverstanden zu sein, steht beiden Arbeitvertragsparteien das Recht zu, angemessene
Bedingungen nach Abs. 2 nach vorangegangener Anrufung der Schiedsstelle* gerichtlich fest-
setzen zu lassen.

3. Technische Verbesserungsvorschlage
§20

(1) Fiir technische Verbesserungsvorschliage, die dem Arbeitgeber eine dhnliche Vorzugsstel-
lung gewahren wie ein gewerbliches Schutzrecht, hat der Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber
einen Anspruch auf angemessene Vergiitung, sobald dieser sie verwertet. 2Die Bestimmungen
der §§ 9 und 12 sind sinngemafd anzuwenden.

(2) Im iibrigen bleibt die Behandlung technischer Verbesserungsvorschlige der Regelung
durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung iiberlassen.

Von einer Kommentierung der §§ 20, 21 an dieser Stelle wird aufgrund der anstehenden Re-
form des ArbEG und der mit dieser einhergehenden voraussichtlichen Aufhebung der genann-
ten Vorschriften zum technischen Verbesserungsvorschlag abgesehen. In der nachfolgenden
Kommentierung sind einzelne Bestimmungen insoweit nicht beriicksichtigt, als sie sich auf
den technischen Verbesserungsvorschlag beziehen.

4. Gemeinsame Bestimmungen
§ 22 Unabdingbarkeit

1Die Vorschriften dieses Gesetzes konnen zuungunsten des Arbeitnehmers nicht abgedungen
werden. 2Zulissig sind jedoch Vereinbarungen iiber Diensterfindungen nach ihrer Meldung,
iiber freie Erfindungen und technische Verbesserungsvorschlige (§ 20 Abs. 1) nach ihrer Mit-
teilung.

Die in S. 1 festgelegte Schutznorm zur Unabdingbarkeit des ArbEG zuungunsten des AN stellt
den Sockel des Gesetzes dar, indem sie dessen Bestimmungen mit Ausnahme von S. 2 als nicht
dispositiv statuiert. Erst nach Meldung der Dienst- oder Mitteilung der freien Erfindung sind

1Vgl. zur Entstehungsgeschichte ausfithrlich Reimer/Schade/Schippel, § 19 Rn. 1 ff.; aA Bartenbach/Volz,
§ 19 Rn. 14 f., wonach der AN bei Vorliegen besonderer Umstiande aus § 242 BGB zum Anbieten eines aus-
schlieSlichen Benutzungsrechts verpflichtet ist. 2 Reimer/Schade/Schippel, §19 Rn.13. 3 Volmer/Gaul,
KommArbEG, § 19 Rn. 82 ff. 4 Volmer/Gaul, KommArbEG, § 19 Rn. 106; Johannesson, Arbeitnehmererfin-
dungen, S. 88.
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Vereinbarungen tber die Erfindung zulissig. Dies gilt auch, wenn sich die Verschlechterung
der Rechtsposition fiir den AN wirtschaftlich vorteilhafter gestalten wiirde.! Zur Feststellung
der Disponibilitit nach S. 1 ist ein Giinstigkeitsvergleich der beabsichtigten Rechtsstellung
aufgrund der Vereinbarung mit dem gesetzlichen Status vorzunehmen, wobei jede vertragliche
Bestimmung per Einzelvergleich an der entsprechenden gesetzlichen Regelung zu messen ist.
Auf die Gesamtheit der durch die Abrede erlangten Position wird nicht abgestellt.?

§ 23 Unbilligkeit

(1) 'Vereinbarungen iiber Diensterfindungen, freie Erfindungen oder technische Verbesse-
rungsvorschlige (§ 20 Abs. 1), die nach diesem Gesetz zulissig sind, sind unwirksam, soweit
sie in erheblichem Mafe unbillig sind. 2Das gleiche gilt fiir die Festsetzung der Vergiitung
(§ 12 Abs. 4).

(2) Auf die Unbilligkeit einer Vereinbarung oder einer Festsetzung der Vergiitung konnen sich
Arbeitgeber und Arbeitnehmer nur berufen, wenn sie die Unbilligkeit spatestens bis zum Ab-
lauf von sechs Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhiltnisses durch Erklirung in Text-
form gegeniiber dem anderen Teil geltend machen.

Die Priifung der generalklauselartigen erheblichen Unbilligkeit findet auf nach § 22 zuldssige
Vereinbarungen statt. Eine Vereinbarung gilt als in erheblichem Mafe unbillig, wenn sie im
Einzelfall objektiv dem Gerechtigkeitsempfinden und den Grundsitzen aus § 242 BGB in ge-
steigertem MafS grob entgegensteht.! Berechtigt zur Geltendmachung, die spatestens innerhalb
einer sechsmonatigen Ausschlussfrist nach Beendigung des Arbeitsverh. zu erfolgen hat, sind
beide Arbeitsvertragsparteien. Ist eine Vereinbarung unbillig, haftet ihr dies von vorneherein
an, so dass zur wesentlichen Anderung von Umstinden nach § 12 Abs. 6 abzugrenzen ist.

In der Praxis findet die Bestimmung hauptsichlich auf die Anfechtung von Vergiitungsrege-
lungen Anwendung, wobei die Anfechtbarkeit nach den §§ 119 ff. BGB unberiihrt bleibt. Be-
ruft sich der AN auf die Unbilligkeit, ist diese in der Regel bei einer Unterschreitung der nach
dem ArbEG iVm den Richtlinien ermittelten Vergiitung ab 50 % erheblich. Moglich ist aber
auch eine Verminderung dieses Prozentsatzes infolge der proportionalen Steigerung des Ver-
giitungsanspruchs mit der Konsequenz, dass auf den absoluten Unterschiedsbetrag abzustellen
ist.2 Fiir den Fall der Unbilligkeitseinrede durch den AG gelten diese Grenzen grundsitzlich
entsprechend, allerdings ist zu beachten, dass der AG den umfassenderen Uberblick iiber die
wirtschaftliche Wertigkeit der Erfindung haben dirfte, so dass die Erhebung der Einrede
selbst unbillig sein kann. MafSgeblich bleibt auch hier der absolute Unterschiedsbeitrag.

Eine Verwirkung des Rechts auf Erhebung des Unbilligkeitseinwands durch den AN vor Ab-
lauf der Ausschlussfrist ist nahezu ausgeschlossen, da es diesem regelmifSig nicht zumutbar
ist, sich auf sein Recht wihrend der Dauer des Arbeitsverh. zu berufen. Nach Fristablauf wird
die Klage auf Feststellung der Unbilligkeit durch Sachurteil als unbegriindet zuriickgewiesen.>

§ 24 Geheimhaltungspflicht

(1) Der Arbeitgeber hat die ihm gemeldete oder mitgeteilte Erfindung eines Arbeitnehmers so
lange geheimzuhalten, als dessen berechtigte Belange dies erfordern.

(2) Der Arbeitnehmer hat eine Diensterfindung so lange geheimzuhalten, als sie nicht frei ge-
worden ist (§ 8).

(3) Sonstige Personen, die auf Grund dieses Gesetzes von einer Erfindung Kenntnis erlangt ha-
ben, diirfen ihre Kenntnis weder auswerten noch bekanntgeben.

Die Beachtung der gegenseitigen Geheimhaltungsinteressen der Arbeitsvertragsparteien ver-
steht sich iRd Zumutbaren von selbst (Treuepflicht) sowie fur den AN aus §§ 823, 826 BGB
und dem UWG (vgl. insbes. § 17 UWG), zumal es im beiderseitigen Interesse liegt, die Erfin-
dung vor vorzeitiger Bekanntgabe zu schiitzen, um die Prioritit zu sichern. § 24 hebt durch

1 Reimer/Schade/Schippel, §22 Rn. 3; Bartenbach/Volz, §22 Rn.21. 2 Volmer/Gaul, KommArbEG, §22
Rn. 37 f.; Bartenbach/Volz, §22 Rn. 19. 1 Reimer/Schade/Schippel, §23 Rn. 3. 2 Bartenbach/Volz, §23
Rn. 22.1 mwN. 3 Reimer/Schade/Schippel, § 23 Rn. 11f.
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die gesetzliche gegenseitige Geheimhaltungspflicht die Gleichrangigkeit der Interessen von AG
und AN hervor.!

Adressaten der Geheimhaltungspflicht sind

B der AG (Abs. 1), mindestens bis zur Schutzrechtsanmeldung,

B der AN (Abs. 2), bis er die freie Verfiigungsgewalt tiber die Erfindung erhalt, sowie

B sonstige Personen (Abs. 3), also Dritte, die ihre aufgrund des ArbEG erlangten Kenntnisse
weder auswerten noch bekannt geben diirfen, wobei unter Auswertung jede Art der Nut-
zung oder Benutzung der Erfindung und unter Bekanntgabe jede Form der Offenbarung
zu verstehen ist.

Rechtsfolgen der Verletzung der Geheimhaltung entstehen AG und AN aus dem Arbeitsver-

trag. § 24 ist Schutzgesetz iSv § 823 Abs. 2 BGB.

§ 25 Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhiltnis

Sonstige Verpflichtungen, die sich fiir den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer aus dem Ar-
beitsverhiltnis ergeben, werden durch die Vorschriften dieses Gesetzes nicht beriihrt, soweit
sich nicht daraus, daf§ die Erfindung frei geworden ist (§ 8), etwas anderes ergibt.

§ 25 hebt hervor, dass die arbeitsrechtliche Fiirsorgepflicht des AG und die Treuepflicht des
AN durch das ArbEG nicht eingeschriankt werden.

Die sich aus dem Arbeitsvertrag ergebenen allgemeinen Pflichten des AG, die sich auf das Ar-

beitnehmererfinderrecht auswirken konnen, sind insbesondere

B die Beschiftigungspflicht insofern, als der mit Forschungs- und Entwicklungsarbeiten be-
auftragte AN nur unter engsten Voraussetzungen freigestellt werden darf,

B die Lohnfortzahlungspflicht, die auch dann vollumfinglich bestehen bleibt, wenn die Ver-
gitung der Erfindung den Gehaltsanspruch tibersteigt,

B der Aufwendungsersatz, der von der Erfindervergiitung nicht erfasst ist sowie

B die Fiirsorgepflicht, die besonders in den §§ 15 Abs. 1, 24 Abs. 1 konkretisiert ist.

Mit dem ArbEG in Berithrung kommende Pflichten des AN sind neben den allgemeinen ar-

beitsrechtlichen Pflichten,! wobei diese auch die Verpflichtung zum Erfinden umfassen kann,

nicht jedoch die Erzwingbarkeit der schopferischen Leistung,” die sich aus der Treupflicht er-

gebenden Pflichten

B auf Anzeige und Auskunft iber (drohende) Storungen und Unregelmifigkeiten sowie
Stand und Fortgang einer Forschungs- und Entwicklungstitigkeit,

B die Beachtung des Wettbewerbsverbots, sofern der AN nicht lediglich Vorbereitungshand-
lungen fiir die Zeit nach Beendigung des Arbeitsverh. trifft sowie

B das Verschwiegenheitsgebot (§§ 17, 24).

Eine Lockerung der arbeitsvertraglichen Pflichten fiir die Verwertung freigewordener Dienst-

erfindungen wihrend der Dauer des Arbeitsverh. schafft § 25 Hs. 2, indem dem AN ein Ver-

fiigungsrecht erwichst. Unter Beachtung des allgemeinen Wettbewerbsverbots reicht dieses in-

des nicht soweit, dass der AN selbst gegen den AG durch Eigenverwertung der Erfindung

konkurrieren diirfte.?

Die Zulassigkeit der als Popularverfahren ausgestalteten Nichtigkeits- (§§ 22, 81 PatG) und
Loschungsklagen (§§ 15 ff. GebrMG) ist grundsitzlich nach den Umstinden des Einzelfalles
unter Beriicksichtigung von Treu und Glauben zu beurteilen, wobei fiir den AN zumindest fiir
die Dauer des Arbeitsverh. eine Nichtangriffspflicht besteht,* die auch nicht durch die Ein-
schaltung eines Strohmannes umgangen werden darf.> Sofern der (frithere) AG von sachge-
rechten Interessen geleitet ist, steht diesem die Nichtigkeits- oder Loschungsklage gegen ein
auf eine freigewordene Diensterfindung erteiltes Schutzrecht uneingeschrinkt zu, wobei auch

1 Johannesson, Arbeitnehmererfindungen, S.95. 1Vgl. das allgemeine Arbeitsrecht. 2 Zutr. Répke, Arbeits-
verhiltnis und Arbeitnehmererfindungsrecht, S. 16 ff.; Bartenbach/Volz, §25 Rn. 25 f. mwN; aA Reimer/
Schade/Schippel, § 25 Rn. 9. 3 Vgl. Ausschussbericht zu BT-Dr. 11/3327, 8. 4 Reimer/Schade/Schippel, § 25
Rn. 15; Bartenbach/Volz, § 25 Rn. 45; vgl. aber Ropke, Die Zulissigkeit der Nichtigkeitsklage bei Arbeitneh-
mererfindungen, GRUR 1962, 171, 173, 174. 5 BGH 10.1.1963 — Ia 174/63, GRUR 1963, 253.
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hier § 242 BGB (nach Beendigung des Arbeitsverh. abgeschwicht)® zu beachten ist. Diese
Grundsitze gelten fiir das Einspruchsverfahren nach den §§ 59 ff. PatG entsprechend.

Sowohl fiir die Dauer als auch die Zeit nach Beendigung des Arbeitsverh. empfiehlt es sich,
eine formlos mogliche Nichtangriffsabrede zu treffen, die zur Unzulissigkeit von Klagen sei-
tens beider Parteien oder Einspriichen fiihrt, sofern diese in die Abrede einbezogen sind.”

§ 26 Auflosung des Arbeitsverhiltnisses

Die Rechte und Pflichten aus diesem Gesetz werden durch die Auflosung des Arbeitsverhilt-
nisses nicht beriihrt.

Die Vorschrift umfasst — lediglich mit Ausnahme der §§ 18 Abs. 1, 23 — die Rechte und Pflich-
ten aus dem ArbEG an Erfindungen, die wihrend der rechtlichen Dauer des Arbeitsverh. fer-
tig gestellt worden sind, wobei die Auflosungsgriinde unbeachtlich sind, sofern das Arbeit-
verh. wirksam beendet ist.

Hauptsiachlich von Bedeutung sind das Fortbestehen der beiderseitigen Geheimhaltungs-
pflicht, der Melde-, Mitteilungs- und Anbietungspflichten des AN sowie dessen Vergiitungs-
anspruch. In diesem Zusammenhang sind vertragliche Abreden zur endgiiltigen Regelung der
Vergiitung zulissig, um schwierige Zahlungsvorginge zu vermeiden und den ausgeschiedenen
Erfinder von vertraulichen Geschiftsvorgidngen auszuschlieffen sowie im Interesse des AN
noch bestehende Zahlungsanspriiche pauschal abzugelten. Auch die dem AN beim Ausschei-
den zur Vermeidung zukiinftiger Rechtsunsicherheiten und Streitigkeiten in der Praxis haufig
vorgelegte Ausgleichsquittung oder Ausgleichsklausel, in welcher eine oder beide Vertragspar-
teien zusichern, aus dem Arbeitsverh. oder seiner Beendigung keine Anspriiche mehr zu ha-
ben, kann Vergiitungsanspriiche mit einbeziehen. Allerdings reicht hierzu ein allgemeiner Ver-
zicht nicht aus, sofern sich nicht aus den Verhandlungen und/oder der Klausel nachweisbar
ergibt, dass sich die Parteien uber die Einbeziehung der erfinderrechtlichen Anspriiche be-
wusst waren. !

Ein aus dem Arbeitsverh. fortdauerndes Verbot des Wettbewerbs scheidet aus, sofern nicht
auf unredliche Weise erlangte Betriebs- und Geschiftsgeheimnisse verdufSert werden. Abzuleh-
nen ist auch die Ansicht,? die es dem AN dann zumutet, auf einen Wettbewerb gegeniiber sei-
nem fritheren AG zu verzichten, wenn der Erfinder entweder aufgrund Dauer und Hohe der
Vergiitung oder anderer Griinde nicht mehr darauf angewiesen ist, auf dem Gebiet der Erfin-
dung weiterzuarbeiten. Dies ist schon aufgrund von Art. 12 GG unverhiltnismiflig und da-
riber hinaus eine Ausdehnung auf von § 26 nicht erfasste Pflichten, denn das Wettbewerbs-
verbot ist nicht geeignet, den AN in eine andere Tatigkeit geschweige denn in die Untitigkeit
zu dringen.

§ 27 Insolvenzverfahren

Wird nach Inanspruchnahme der Diensterfindung das Insolvenzverfahren iiber das Vermogen

des Arbeitgebers eroffnet, so gilt folgendes:

1. Verauflert der Insolvenzverwalter die Diensterfindung mit dem Geschiftsbetrieb, so tritt
der Erwerber fiir die Zeit von der Eroffnung des Insolvenzverfahrens an in die Vergii-
tungspflicht des Arbeitgebers ein.

2. Verwertet der Insolvenzverwalter die Diensterfindung im Unternehmen des Schuldners, so
hat er dem Arbeitnehmer eine angemessene Vergiitung fiir die Verwertung aus der Insol-
venzmasse zu zahlen.

3. In allen anderen Fillen hat der Insolvenzverwalter dem Arbeitnehmer die Diensterfindung
sowie darauf bezogene Schutzrechtspositionen spitestens nach Ablauf eines Jahres nach
Eroffnung des Insolvenzverfahrens anzubieten; im Ubrigen gilt § 16 entsprechend. Nimmt
der Arbeitnehmer das Angebot innerhalb von zwei Monaten nach dessen Zugang nicht
an, kann der Insolvenzverwalter die Erfindung ohne Geschaftsbetrieb veraufSern oder das
Recht aufgeben. Im Fall der VerdufSerung kann der Insolvenzverwalter mit dem Erwerber
vereinbaren, dass sich dieser verpflichtet, dem Arbeitnehmer die Vergiitung nach § 9 zu

6 BGH 24.11.1961 — 1 ZR 156/59, GRUR 1962, 305. 7 Vgl. Ropke, GRUR 1962, 171f. 1 Bartenbach/
Volz, § 26 Rn. 60; Johannesson, Arbeitnehmererfindungen, S. 100. 2 Reimer/Schade/Schippel, § 26 Rn. 7.
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zahlen. Wird eine solche Vereinbarung nicht getroffen, hat der Insolvenzverwalter dem Ar-
beitnehmer die Vergiitung aus dem VeraufSerungserlos zu zahlen.

4. Im Ubrigen kann der Arbeitnehmer seine Vergiitungsanspriiche nach den §§ 9 bis 12 nur
als Insolvenzglaubiger geltend machen.

Die Regelungen iiber die Rechte an der Arbeitnehmererfindung in der Insolvenz wurden ge-
strafft. Die Abschaffung der beschrinkten Inanspruchnahme machte den Hinweis auf die An-
wendbarkeit dieser Regelung nur im Falle der unbeschrinkten Inanspruchnahme iiberfliissig
und wurde daher gestrichen.

Die neue Nr. 3 verbindet als Auffangtatbestand die fritheren Regelungen in den Nr. 2 und 4.
In all diesen Fillen hat der Insolvenzverwalter nunmehr dem Anbieter die Diensterfindung zur
Ubernahme anzubieten. Diese Verpflichtung soll allerdings erst nach einer gewissen Uberle-
gungsfrist des Insolvenzverwalters eintreten. Aufferdem soll vermieden werden, dass der Insol-
venzverwalter bei etwaigen Verkaufsverhandlungen im Hinblick auf eine tibertragende Sanie-
rung aufgrund der Anbietungspflicht an den AN unter Zeitdruck gerit. Die jetzt vorgesehene
Frist von einem Jahr nach Eroffnung des Insolvenzverfahrens trigt diesen Belangen Rech-
nung.

Die neu geregelte Anbietungspflicht des Insolvenzverwalters ersetzt das frither fir den Fall der
Nr. 2 vorgesehene Vorkaufsrecht des AN. Nach den entsprechenden Regelungen in §§ 469 ff.
BGB musste der Insolvenzverwalter zuniachst mit dem dritten Kaufinteressenten einen Vertrag
schlieen. Erst nach Mitteilung dieses mit dem Dritten geschlossenen Vertrags war es frither
fur den AN moglich, sein Vorkaufsrecht durch Abschluss eines neuen, selbststandigen Kauf-
vertrages mit dem Insolvenzverwalter zu begriinden. Diese Handhabung hat sich in der Praxis
als zu langwierig und schwerfillig erwiesen. Dem Interesse sowohl des Insolvenzverwalters als
auch des AN lisst sich durch die Begriindung einer unmittelbaren Anbietungspflicht des In-
solvenzverwalters besser Rechnung tragen.

Der Verweis auf § 16 ersetzt die frithere Regelung in Nr. 4. Die Uberlegungsfrist des AN von
zwei Monaten trigt dem Umstand Rechnung, dass der Insolvenzverwalter moglichst zeitnah
Rechtssicherheit in Bezug auf das zu verwertende oder verwertbare Vermogen haben soll. Die
Frist stellt sich als angemessener Ausgleich der gegenseitigen Interessen dar. Nr. 3 S. 3 und 4
entspricht im Wesentlichen S. 3 und 4 der fritheren Nr. 2. So bleibt die Méglichkeit bestehen,
dass der Insolvenzverwalter mit einem Erwerber die Vereinbarung trifft, dass dieser dem AN
die nach diesem Gesetz vorgesehene Vergiitung zahlt. Ohne eine solche Vereinbarung ist die
Vergiitung aus dem Verduflerungserlos zu zahlen. Klarstellend wird jetzt einheitlich die For-
mulierung ,,Vergiitung“ verwendet. Sie ersetzt die fritheren Begriffe ,,angemessene Vergii-
tung® sowie ,angemessene Abfindung®, da die entsprechenden Anspriiche jeweils denselben
Inhalt haben. Nr. 4 stellt — wie frither Nr. 5 - klar, dass im Ubrigen der AN Vergiitungsansprii-
che nach den §§ 9-12 als Insolvenzglaubiger geltend zu machen hat.

5. Schiedsverfahren
§ 28 Giitliche Einigung

IIn allen Streitfillen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Grund dieses Gesetzes kann
jederzeit die Schiedsstelle angerufen werden. 2Die Schiedsstelle hat zu versuchen, eine giitliche
Einigung herbeizufiihren.

Zur Sicherung und Erhaltung des Arbeits- und Rechtsfriedens sieht § 28 fiir alle Streitigkeiten
aufgrund des ArbEG die Anrufung der Schiedsstelle vor Anrufung der Gerichte vor. Die
Schiedsstelle beim DPMA in Miinchen kann von AG und AN jederzeit — auch noch nach Aus-
scheiden des AN - angerufen werden, um die Herbeifithrung einer giitlichen Einigung zwi-
schen den Parteien zu versuchen. Nicht zustdndig ist die Schiedsstelle fiir Streitigkeiten zwi-
schen AG/AN und Dritten, zwischen AN untereinander, AG und BR sowie nicht unmittelbar
aus dem ArbEG hergeleiteten Anspriichen. Die Vereinbarung einer derartigen Zustindigkeit
scheidet aus.

Mangels materieller Entscheidungsbefugnisse ist ihre Funktion ausschlieflich Streit schlich-
tend. Ein der Wirkung eines Schiedsspruchs vergleichbarer Einigungsvorschlag kann nur
durch Verzicht beider Parteien auf den Widerspruch nach § 34 Abs. 3 herbeigefiihrt werden.

HK-ArbR/Kronisch 237
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Das Verfahren vor der Schiedsstelle besteht aus Sachverhaltserfassung und Auswertung, um
sodann unter Beriicksichtigung beiderseitiger Vortrige einen Vorschlag zur Einigung unter-
breiten zu konnen. IdR ergehen ca. sechs Monate nach der Anrufung Zwischenbescheide zur
weiteren Aufklirung. In diesen werden den Beteiligten vorliufige Ergebnisse unter Einbezie-
hung von Rechtsansichten mitgeteilt.! Die praktische Bedeutung der von der Schiedsstelle vor-
bereitenden Einigungsvorschlage ist immens; in rund 70 % der durch Einigungsvorschlag oder
Vergleich sachlich abgeschlossenen Streitigkeiten war die Einigung der Parteien endgiiltig.”
Damit ersetzt das Schiedsstellenverfahren zwar nicht das Verfahren vor den Gerichten, macht
es jedoch in der Mehrzahl der Fille entbehrlich.3

§ 29 Errichtung der Schiedsstelle

(1) Die Schiedsstelle wird beim Patentamt errichtet.
(2) Die Schiedsstelle kann aufSerhalb ihres Sitzes zusammentreten.

Die nicht ,,im“, sondern ,,beim* Patentamt errichtete Schiedsstelle ist eine eigene, wenn auch
nicht rechtlich selbststandige Behorde, die dem Patentamt als besondere Einrichtung angeglie-
dert ist. Die Anwendung von Abs. 2 steht im Ermessen der Schiedsstelle, die ihr Verfahren
selbst bestimmt. Das Zusammentreten aufSerhalb ihres Sitzes kann zweckmifig sein, um
Nachteile fiir raumlich entfernte Gebiete zu vermeiden oder wenn eine Verhandlung vor Ort
unter Augenscheinnahme sinnvoll ist.

§ 30 Besetzung der Schiedsstelle

(1) Die Schiedsstelle besteht aus einem Vorsitzenden oder seinem Vertreter und zwei Beisit-
zern.

(2) 'Der Vorsitzende und sein Vertreter sollen die Befahigung zum Richteramt nach dem
Deutschen Richtergesetz besitzen. 2Sie werden vom Bundesminister der Justiz fiir die Dauer
von vier Jahren berufen. 3Eine Wiederberufung ist zulassig.

(3) 1Die Beisitzer sollen auf dem Gebiet der Technik, auf das sich die Erfindung oder der tech-
nische Verbesserungsvorschlag bezieht, besondere Erfahrung besitzen. 2Sie werden vom Prisi-
denten des Patentamts aus den Mitgliedern oder Hilfsmitgliedern des Patentamts fiir den ein-
zelnen Streitfall berufen.

(4) 1Auf Antrag eines Beteiligten ist die Besetzung der Schiedsstelle um je einen Beisitzer aus
Kreisen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zu erweitern. 2Diese Beisitzer werden vom Pra-
sidenten des Patentamts aus Vorschlagslisten ausgewahlt und fiir den einzelnen Streitfall be-
stellt. 3Zur Einreichung von Vorschlagslisten sind berechtigt die in § 11 genannten Spitzenor-
ganisationen, ferner die Gewerkschaften und die selbstindigen Vereinigungen von Arbeitneh-
mern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung, die keiner dieser Spitzenorganisationen
angeschlossen sind, wenn ihnen eine erhebliche Zahl von Arbeitnehmern angehort, von denen
nach der ihnen im Betrieb obliegenden Titigkeit erfinderische Leistungen erwartet werden.

(5) Der Prasident des Patentamts soll den Beisitzer nach Absatz 4 aus der Vorschlagsliste der-
jenigen Organisationen auswihlen, welcher der Beteiligte angehort, wenn der Beteiligte seine
Zugehorigkeit zu einer Organisation vor der Auswahl der Schiedsstelle mitgeteilt hat.

(6) 1Die Dienstaufsicht iiber die Schiedsstelle fiihrt der Vorsitzende, die Dienstaufsicht iiber
den Vorsitzenden der Prisident des Patentamtes. 2Die Mitglieder der Schiedsstelle sind an
Weisungen nicht gebunden.

Die Regelbesetzung aus einem Vorsitzenden, der Volljurist sein soll, und zwei Beisitzern, tech-
nischen Fachleuten aus den Reihen des Patentamtes, kann auf Antrag einer der Parteien um je
einen weiteren Beisitzer aus AN- und AG-Kreisen erweitert werden, wodurch die Moglichkeit
geschaffen ist, Beisitzer mit besonderer Sachkunde zu benennen. Die Besetzung der Beisitzer
durch den Prisidenten des Patentamtes erfolgt nach pflichtgemaflem Ermessen, wobei Vor-

1 Kaube/Volz, Die Schiedsstelle nach dem Gesetz iiber Arbeitnehmererfindungen beim Deutschen Patentamt,
RdA 1981, 213, 217. 2 Vgl. die Jahresstatistik jeweils in der Mirz-Ausgabe des ,,Blattes fiir Patent-, Mus-
ter- und Zeichenwesen® (BIfPMZ). 3 Kaube/Volz, RdA 1981, 213, 213.
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schlaglisten nach Abs. 4 vorrangig beachtet werden sollen. Die Beisitzer sind als sonstige Per-
sonen zur Geheimhaltung nach § 24 Abs. 3 verpflichtet.

§ 31 Anrufung der Schiedsstelle

(1) 'Die Anrufung der Schiedsstelle erfolgt durch schriftlichen Antrag. 2Der Antrag soll in
zwei Stiicken eingereicht werden. 3Er soll eine kurze Darstellung des Sachverhalts sowie Na-
men und Anschrift des anderen Beteiligten enthalten.

(2) Der Antrag wird vom Vorsitzenden der Schiedsstelle dem anderen Beteiligten mit der Auf-
forderung zugestellt, sich innerhalb einer bestimmten Frist zu dem Antrag schriftlich zu du-
Bern.

Das Schiedsstellenverfahren wird anhingig durch Eingang des schriftlichen Antrags durch 1
einen der Beteiligten. IdR ist es zweckmifSig, wenn der Antrag neben einer Kurzschilderung
des Sachverhaltes einen moglichst bestimmten Sachantrag enthilt, wobei die Schiedsstelle an
diese nur insoweit gebunden ist, als sie den Streitgegenstand festlegen.! Als Verfahrensbevoll-
maichtigte sind vor der Schiedsstelle Rechtsanwilte, Patentanwilte, Erlaubnisscheininhaber
(vgl. §§ 111 ff. PatAnwO) sowie Verbandsvertreter (vgl. § 11 ArbGG) unter Vorlage schriftli-
cher Vollmacht zugelassen. Eine Vertretung ist aber nicht angeordnet.

Die Antragsriicknahme setzt grundsitzlich das Einverstindnis beider Beteiligten voraus, um 2
zu verhindern, dass deren Rechtsanspruch auf einen Einigungsvorschlag umgangen wird.? Ge-
gen die erneute Anrufung nach einer wirksamen Antragsriicknahme bestehen keine Bedenken,
sofern nicht das Scheitern des Schiedsverfahren bereits verbindlich festgestellt worden war.’

Ist das Schiedsverfahren als Voraussetzung der Klageerhebung zwingend durchzufithren 3
(§ 37), ist die Verjahrung von Erfindungsvergiitungsanspriichen wihrend und fir dessen Dau-
er unter der Bedingung gehemmt, dass drei Monate nach Beendigung des Verfahrens Klage er-

hoben wird, § 204 Abs. 1 Nr. 12 BGB.

§ 32 Antrag auf Erweiterung der Schiedsstelle

Der Antrag auf Erweiterung der Besetzung der Schiedsstelle ist von demjenigen, der die
Schiedsstelle anruft, zugleich mit der Anrufung (§ 31 Abs. 1), von dem anderen Beteiligten in-
nerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des die Anrufung enthaltenden Antrags (§ 31
Abs. 2) zu stellen.

Zur Gewihrleistung des Feststehens der Besetzung der Schiedsstelle von Beginn des Verfah- 1
rens an, handelt es sich iRv § 32 um prozessuale Ausschlussfristen. Versiumt der Antragsteller
die fristgerechte Beantragung der Erweiterung, erfolgt keine Wiedereinsetzung. Es ist aber zu-
lassig, das Versiumnis durch Riicknahme und Wiederholung der Antragstellung faktisch zu
heilen.!

§ 33 Verfahren vor der Schiedsstelle

(1) 'Auf das Verfahren vor der Schiedsstelle sind §§ 41 bis 48, 1042 Abs. 1 und § 1050 der
Zivilprozeflordnung sinngemif$ anzuwenden. 2§ 1042 Abs. 2 der Zivilprozefordnung ist mit
der Maflgabe sinngemif§ anzuwenden, daff auch Patentanwilte und Erlaubnisscheininhaber
(Artikel 3 des Zweiten Gesetzes zur Anderung und Uberleitung von Vorschriften auf dem Ge-
biet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 2. Juli 1949 — WiGBL. S. 179) sowie Verbandsver-
treter im Sinne des § 11 des Arbeitsgerichtsgesetzes von der Schiedsstelle nicht zuriickgewiesen
werden diirfen.

(2) Im iibrigen bestimmt die Schiedsstelle das Verfahren selbst.

Das Schiedsverfahren ist dem des schiedsrichterlichen Verfahrens der ZPO angelehnt. Um es 1
jedoch dem AN zu ermoglichen, den Antrag ohne Hinzuziehung eines Beraters einzureichen,

1 Reimer/Schade/Schippel, § 33 Rn. 4. 2 Reimer/Schade/Schippel, § 31 Rn. 11; Bartenbach/Volz, § 31 Rn. 20;
aA Volmer/Gaul, KommArbEG, §31 Rn. 54. 3 Reimer/Schade/Schippel, § 31 Rn. 9. 1Kaube/Volz, RdA
1981, 213, 215; Bartenbach/Volz, § 32 Rn. 3.
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wurde auf eine Formalisierung weitestgehend verzichtet. Das Verfahren findet als behordli-
ches Verfahren unter Ausschluss der Offentlichkeit statt. Hilt die Schiedsstelle eine richterli-
che Handlung fiir erforderlich, so ist diese auf Antrag eines der Beteiligten von dem zustindi-
gen Gericht vorzunehmen. Lediglich Zeugen- und Sachverstindigenvernehmungen koénnen
von der Schiedsstelle uneidlich durchgefithrt werden, wenn diese zum Termin freiwillig er-
scheinen.

Fallen die Zulassigkeitsvoraussetzungen im Lauf des Verfahrens weg, ist durch Beschl. einzu-
stellen. Ansonsten endet das Verfahren in der Regel mit dem Einigungsvorschlag nach § 34
Abs. 2, wenn nicht die Parteien sich aufgrund eines von der Schiedsstelle nach Erorterung der
Sachlage erlassenen Zwischenbescheids im schriftlichen Verfahren oder der miindlichen Ver-
handlung einigen.

Weder Einigungsvorschlag noch Zwischenbescheid stellen VA iSv § 35 VwV{G dar und sind
damit der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle entzogen. Etwas anderes gilt fiir das hoheitliche
Tatigwerden der Schiedsstelle, so dass sich eine verwaltungsgerichtliche Nachpriifbarkeit fiir
die Fille

B der Ablehnung des Tatigwerdens der Schiedsstelle oder des Verfahrens als unzulassig,

der Zurtuckweisung der Ablehnung eines Mitgliedes der Schiedsstelle nach § 33,

der Ablehnung der Erweiterung nach § 32 aufgrund eines verspiteten Antrags,

der Feststellung der Verspatung des Widerspruchs nach § 34 Abs. 3 sowie

der Riige der Rechtsfehlerhaftigkeit eines Einigungsvorschlages nach § 37 Abs. 2 Nr. 1 er-
gibt.!

§ 34 Einigungsvorschlag der Schiedsstelle

(1) 'Die Schiedsstelle fafit ihre Beschliisse mit Stimmenmehrheit. 2§ 196 Abs. 2 des Gerichts-
verfassungsgesetzes ist anzuwenden.

(2) 1Die Schiedsstelle hat den Beteiligten einen Einigungsvorschlag zu machen. 2Der Eini-
gungsvorschlag ist zu begriinden und von simtlichen Mitgliedern der Schiedsstelle zu unter-
schreiben. 3Auf die Moglichkeit des Widerspruchs und die Folgen bei Versaumung der Wider-
spruchsfrist ist in dem Einigungsvorschlag hinzuweisen. “Der Einigungsvorschlag ist den Be-
teiligten zuzustellen.

(3) Der Einigungsvorschlag gilt als angenommen und eine dem Inhalt des Vorschlages entspre-
chende Vereinbarung als zustande gekommen, wenn nicht innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung des Vorschlages ein schriftlicher Widerspruch eines der Beteiligten bei der Schiedsstel-
le eingeht.

(4) st einer der Beteiligten durch unabwendbaren Zufall verhindert worden, den Wider-
spruch rechtzeitig einzulegen, so ist er auf Antrag wieder in den vorigen Stand einzusetzen.
2Der Antrag mufl innerhalb eines Monats nach Wegfall des Hindernisses schriftlich bei der
Schiedsstelle eingereicht werden. 3Innerhalb dieser Frist ist der Widerspruch nachzuholen.
4Der Antrag muf§ die Tatsachen, auf die er gestiitzt wird, und die Mittel angeben, mit denen
diese Tatsachen glaubhaft gemacht werden. 5Ein Jahr nach Zustellung des Einigungsvorschla-
ges kann die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt und der Widerspruch nicht mehr nachge-
holt werden.

(5) 'Ober den Wiedereinsetzungsantrag entscheidet die Schiedsstelle. 2Gegen die Entscheidung
der Schiedsstelle findet die sofortige Beschwerde nach den Vorschriften der Zivilprozeflord-
nung an das fiir den Sitz des Antragstellers zustindige Landgericht statt.

Wird das Verfahren nicht durch Vergleich oder Einstellung vorzeitig beendet, hat die Schieds-
stelle — mit Stimmenmehrheit — einen begriindeten Einigungsvorschlag auch zu verfassen und
zuzustellen, wenn mit Sicherheit keine Aussichten auf eine Annahme bestehen.! Geht nicht in-
nerhalb eines Monats nach der Zustellung ein Widerspruch einer der Beteiligten bei der
Schiedsstelle ein, wird der Einigungsvorschlag mit Ablauf der Frist verbindlich, weswegen die-
ser eine Belehrung iiber die Widerrufsmoglichkeit sowie die Folgen der Fristversiumung ent-
halten muss.

1 Vgl. ausfiihrlich Schwab, HK-ArbNErfR, § 36 Rn. 18 ff. 1 Reimer/Schade/Schippel, § 34 Rn. 1.
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Liegt ein schriftlicher Widerspruch fristgerecht vor, stellt der Vorsitzende ebenso wie im Fall
der Nichteinlassung auf das Verfahren sowie des Verstreichenlassens der Auflerungsfrist nach
§ 31 Abs. 2 (vgl. § 35) das Scheitern des Verfahrens fest und teilt den Beteiligten die erfolglose
Beendigung schriftlich mit. Als Widerspruch gilt auch die Annahme des Einigungsvorschlags
unter Bedingungen, Einschrinkungen, Erweiterungen oder sonstigen Anderungsvorschligen,
da der Vorschlag als Gesamtlosung angenommen werden muss.”?

Im Rahmen der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach den Abs. 4 und 5 ist das Erfor-
dernis des unabwendbaren Zufalls weit auszulegen, so dass ein solcher vorliegt, wenn kein
Verschulden der betreffenden Partei festgestellt werden kann.? Zu beachten ist, dass die gegen
die Ablehnung der Wiedereinsetzung als Rechtsmittel zulissige sofortige Beschwerde inner-
halb von zwei Wochen entgegen der sonstigen Zustidndigkeit der Patentstreitkammern an die
allgemeine Zivilkammer des Landgerichts am Sitz des Antragstellers zu richten ist.

§ 35 Erfolglose Beendigung des Schiedsverfahrens

(1) Das Verfahren vor der Schiedsstelle ist erfolglos beendet,

1. wenn sich der andere Beteiligte innerhalb der ihm nach § 31 Abs. 2 gesetzten Frist nicht
geauflert hat;

2. wenn er es abgelehnt hat, sich auf das Verfahren vor der Schiedsstelle einzulassen;

3. wenn innerhalb der Frist des § 34 Abs. 3 ein schriftlicher Widerspruch eines der Beteilig-
ten bei der Schiedsstelle eingegangen ist.

(2) Der Vorsitzende der Schiedsstelle teilt die erfolglose Beendigung des Schiedsverfahrens den

Beteiligten mit.

Mit der Mitteilung iiber die Beendigung des Verfahrens nach Abs. 2 ist der Weg des gerichtli-
chen Verfahrens er6ffnet.

§ 36 Kosten des Schiedsverfahrens

Im Verfahren vor der Schiedsstelle werden keine Gebiihren oder Auslagen erhoben.

§ 36 ordnet die Kostenfreiheit des Verfahrens an. Erfasst sind die Gebiihren fiir das Tatigwer-
den der Schiedsstelle einschlieflich der Kosten einer erweiterten Besetzung' sowie die Ausla-
gen der Schiedsstelle. Mangels einer Regelung haben die Beteiligten grundsitzlich keinen ge-
genseitigen Anspruch auf Kosten- und Auslagenerstattung. Etwas anderes gilt nach § 91
Abs. 1 ZPO dann, wenn sich unmittelbar an das Schiedsverfahren ein gerichtliches anschlief3t,
und die im vorgeschriebenen Verfahren vor der Schiedsstelle entstandenen Kosten objektiv er-
forderlich und zur Rechtswahrung geeignet waren.?

Die Bewilligung von Verfahrens- und Prozesskostenhilfe wird von der Schiedsstelle ebenso ab-

gelehnt wie die Beiordnung von Rechtsanwilten. In diesem Rahmen wird auch die Anwen-
dung des § 129 PatG auf das Schiedsverfahren ausdriicklich abgelehnt.?

6. Gerichtliches Verfahren

§ 37 Voraussetzungen fiir die Erhebung der Klage

(1) Rechte oder Rechtsverhiltnisse, die in diesem Gesetz geregelt sind, konnen im Wege der

Klage erst geltend gemacht werden, nachdem ein Verfahren vor der Schiedsstelle vorausgegan-

gen ist.

(2) Dies gilt nicht,

1. wenn mit der Klage Rechte aus einer Vereinbarung (§§ 12, 19, 22, 34) geltend gemacht
werden oder die Klage darauf gestiitzt wird, daf§ die Vereinbarung nicht rechtswirksam
sei;

2 Kaube/Volz, RdA 1981, 213, 218; Bartenbach/Volz, § 34 Rn. 33. 3 Reimer/Schade/Schippel, § 34 Rn. 10.
1 Johannesson, Arbeitnehmererfindungen, S.107. 2 Bartenbach/Volz, §36 Rn. 4. 3 Schiedsstelle Arb.Erf.
30/86, mitgeteilt bei Reimer/Schade/Schippel, § 33 Rn. 10.
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2. wenn seit der Anrufung der Schiedsstelle sechs Monate verstrichen sind;

3. wenn der Arbeitnehmer aus dem Betrieb des Arbeitgebers ausgeschieden ist;

4. wenn die Parteien vereinbart haben, von der Anrufung der Schiedsstelle abzusehen. Diese
Vereinbarung kann erst getroffen werden, nachdem der Streitfall (§ 28) eingetreten ist. Sie
bedarf der Schriftform.

(3) Einer Vereinbarung nach Absatz 2 Nr. 4 steht es gleich, wenn beide Parteien zur Hauptsa-

che miindlich verhandelt haben, ohne geltend zu machen, daf§ die Schiedsstelle nicht angeru-

fen worden ist.

(4) Der vorherigen Anrufung der Schiedsstelle bedarf es ferner nicht fiir Antrige auf Anord-
nung eines Arrestes oder einer einstweiligen Verfiigung.

(5) Die Klage ist nach Erlafl eines Arrestes oder einer einstweiligen Verfiigung ohne die Be-
schrankung des Absatzes 1 zulissig, wenn der Partei nach den §§ 926, 936 der Zivilprozef3-
ordnung eine Frist zur Erhebung der Klage bestimmt worden ist.

Mit Ausnahme der in den Abs. 2-5 aufgezihlten Tatbestidnde ist ein gerichtliches Verfahren
tber Streitigkeiten aufgrund des ArbEG an die von Amts wegen zu priifende besondere Pro-
zessvoraussetzung des vorherigen Schiedsverfahrens gebunden. Zudem muss der Streitgegen-
stand mit dem des Schiedsverfahrens iibereinstimmen. '

§ 38 Klage auf angemessene Vergiitung

Besteht Streit iiber die Hohe der Vergiitung, so kann die Klage auch auf Zahlung eines vom
Gericht zu bestimmenden angemessenen Betrages gerichtet werden.

§ 38 befreit von der Bezifferung der Leistungsklage auf angemessene Vergiitung, sofern der
AN die tatsdchlichen Grundlagen und die ungefihre Groflenordnung im Klageantrag so kon-
kret wie moglich angibt und dadurch dem Gericht die Festlegung der Hohe ermoglicht. Tat-
sidchliche Grundlagen sind dabei die Bemessungsgrundlagen fiir die Vergiitungsberechtigung.
Der Darlegungspflicht nicht geniigend ist der Antrag auf Schatzung der Berechnungsgrundla-
ge durch einen Gutachter.! Verfiigt der AN nicht iiber ausreichende Bemessungsgrundlagen,
kann er im Wege der Stufenklage, § 254 ZPO, zunichst Auskunft verlangen.

Zulissig ist die Geltendmachung einer gerichtlich festzustellenden Summe, mindestens jedoch
eines in der Klageschrift bezifferten Betrags,”> wobei eine Pflicht zur Begrenzung eines Min-
dest- oder Hochstbetrages nicht besteht.> Begehrt der Kliger im Verlaufe des Prozesses einen
hoheren als den beantragten Mindestbetrag, bedarf es einer Klageerweiterung gem. § 264
ZPO. Nicht beachtet wird die Nennung eines bezifferten Betrages mit dem Zusatz: ,oder
nach richterlichem Ermessen®. Diese Formulierung fithrt zu einer Entscheidung allein iiber
den beantragten Betrag, die Kostenlast verbleibt beim Klager.*

Der Streitwert ist gem. § 3 ZPO nach freiem Ermessen zu bestimmen, wobei das urspriingli-
che Interesse des Kligers sowie unter dem Gesichtspunkt des § 144 PatG wirtschaftliche Bil-
ligkeitserwigungen in Bezug auf das Kostenrisiko beriicksichtigt werden miissen.’ Weicht der
zugesprochene Vergiitungsbetrag wesentlich von dem aus Klageschrift oder sonstigem Vortrag
ersichtlichen klagerischen Begehren ab, erfolgt auch im Rahmen der unbezifferten Leistungs-
klage eine teilweise Klageabweisung, sofern das Gericht nicht § 92 Abs. 2 ZPO anwendet.®
Zur Vermeidung eines erhohten Kostenrisikos ist es dem AN daher zu raten, keine unverhalt-
nismifSige Groflenordnung zu beantragen.

§ 39 Zustandigkeit

(1) 'Fiir alle Rechtsstreitigkeiten iiber Erfindungen eines Arbeitnehmers sind die fiir Patent-
streitsachen zustandigen Gerichte (§ 143 des Patentgesetzes) ohne Riicksicht auf den Streit-

1 Bartenbach/Volz, § 37 Rn. 7. 1BGH 24.4.1975 - Il ZR 7/73, WM 1975, 599 mwN. 2 BGH 4.11.1969 —
VI ZB 14/69, MDR 1970, 226. 3 OLG Diisseldorf 22.2.1984 — 2 W 22/84, GRUR 1984, 653. 4 RG
5.5.1930, RGZ 128, 365. 5 Bartenbach/Volz, §38 Rn.2; nur iE iibereinstimmend: OLG Diisseldorf
22.8.1984 - 2 W 22/84, GRUR 1984; Reimer/Schade/Schippel, § 38 Rn. 3, die unter Auflerachtlassung von
§ 144 PatG den sozialpolitischen Zweck des § 38 als Grundlage der Streitwertsenkung heranziehen. 6 BGH
18.2.1977 -1 ZR 112/75, GRUR 1977, 539 m. zust. Anm. Krieger.

242 HK-ArbR/Kronisch



Zustandigkeit § 39 ArbEG

wert ausschlieflich zustindig. 2Die Vorschriften iiber das Verfahren in Patentstreitsachen sind
anzuwenden.

(2) Ausgenommen von der Regelung des Absatzes 1 sind Rechtsstreitigkeiten, die ausschlief3-
lich Anspriiche auf Leistung einer festgestellten oder festgesetzten Vergiitung fiir eine Erfin-
dung zum Gegenstand haben.

Die sachliche sowie die funktionelle Zustandigkeit fiir Streitigkeiten iiber schutzfihige Erfin-
dungen eines AN liegt mit Ausnahme der Zahlungsklagen nach § 39 Abs. 2 unabhingig von
der Hohe des Streitwerts ausschliefSlich bei den Patentstreitkammern der Landgerichte, § 39

Abs. 1 iVm § 143 PatG. Erfolgt dennoch nach dem Geschiftsverteilungsplan eine Zuweisung

in eine andere Kammer, verletzt dies zwar den Grundsatz des gesetzlichen Richters, allerdings

ohne die Folge der Finrede der sachlichen Unzustindigkeit.! Ein erstinstanzliches riigeloses

Einlassen des Beklagten trotz fehlender Zustindigkeit fiihrt jedoch zum Verlust der Einrede in

der Revisionsinstanz nach § 529 Abs. 2 ZPO, wenn der Beklagte die mangelnde Riige nicht

ausreichend entschuldigen kann.

In Bezug auf die ortliche Zustiandigkeit haben alle Landesregierungen von der Ermiachtigung

in § 143 Abs. 2 PatG Gebrauch gemacht, so dass durch Rechtsverordnungen bzw. Staatsver-

trige fiir Patentstreitsachen ausschliefSlich die Landgerichte Mannheim, Miinchen I, Niirn-
berg-Fiirth, Hamburg, Frankfurt/M., Braunschweig, Duisseldorf, Berlin, Saarbriicken, Leipzig,

Magdeburg und Erfurt zustindig sind. Die weitere ortliche Zustindigkeit richtet sich nach

den allgemeinen Regelungen der ZPO. Die Zustindigkeit bleibt auch nach dem Ausscheiden

des AN bestehen (§ 26).

Im Verfahren vor den ordentlichen Gerichten gelten die Vorschriften tiber das Verfahren in

Patentstreitsachen. Damit finden die §§ 143 Abs. 3-5, 144 PatG, § 4 PatAnwO sowie das Ge-

setz Uiber die Beiordnung von Patentanwalten bei Prozesskostenhilfe Anwendung.

Abs. 1 erfasst alle Klagen zwischen AN und AG beziiglich Diensterfindungen betreffende

Rechte oder Rechtsverhiltnisse sowie solche, die mit einer Diensterfindung eng verkniipft

sind, wobei mafgeblich auf den Charakter des geltend gemachten Anspruchs abgestellt wird.

Ferner kommt es darauf an, dass die Erfindung schutzfihig ist, § 2.2 Liegt mit einer Streitig-

keit tiber Anspriiche aus § 12 eine Ausnahme nach Abs. 2 vor, unterfallen diese dem sachli-

chen Zustindigkeitsbereich der ArbG, § 39 Abs. 2 iVm § 2 Abs. 2 a ArbGG. Auflerdem be-
steht die Zustandigkeit der ArbG kraft Sachzusammenhangs bzw. Vorfragenkompetenz in den

Fillen

B der rechtswegfremden Aufrechnung der beklagten Partei,

B der Entscheidung iiber Auskunft- und Rechnungslegungsanspriiche zur Vorbereitung von
Vergiitungsanspriichen nach § 12, auch, wenn diese nicht im Wege der Stufenklage gel-
tend gemacht werden sowie

B idR bei sonstigen zu entscheidenden patent- oder urheberrechtlichen Vorfragen.?

Von einem Abdruck der §§ 40 bis 49 wurde abgesehen.

1BGH 24.11.1961 - I ZR 156/ 59, GRUR 1962, 305. 2 Bartenbach/Volz, §39 Rn. 9, 11. 3 GMPM/
Matthes, ArbGG §2 Rn. 115, 117.
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