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Leitsatze (nicht amtlich):

1.

Soll eine Diensterfindung wegen berechtigter Belange des Betriebs nicht zur Erwirkung
eines Schutzrechts angemeldet werden, ist dem Arbeitgeber im Hinblick auf die
Systematik des 8 13 Abs. 2 ArbEG zuzugestehen, dass er zunachst mit dem
Arbeitnehmer Verhandlungen tber einen Verzicht nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG flhren
darf, welcher eine Erklarung zum Betriebsgeheimnis gemal 8§ 17 Abs. 1 und 2 ArbEG und

eine Anrufung der Schiedsstelle obsolet machen wirde.

. Einer zeitlich verzdgerten Anrufung der Schiedsstelle gemaf § 17 Abs. 2 ArbEG nach

Erklarung der Diensterfindung zum Betriebsgeheimnis kann dadurch Rechnung getragen
werden, dass die Schiedsstelle bei ihrer Beurteilung der Schutzfahigkeit nicht auf den
Stand der Technik zum Zeitpunkt der Anrufung abstellt, sondern auf einen sachgerechten
friheren Zeitpunkt, um zu vermeiden, dass in der Zwischenzeit bekannt gewordener

neuheitsschadlicher Stand der Technik zu Lasten des Arbeitnehmers bertcksichtigt wird.

. Da dem Arbeitgeber eine gewisse Zeit fir die Vorbereitung der Anrufung der

Schiedsstelle, wie sie ihm auch fir die Ausarbeitung einer Patentanmeldung zusteht,
einzurdumen ist, ohne dass dies ein schuldhaftes Zégern gegeniber der Unverziglichkeit
einer Schutzrechtsanmeldung darstellt, erscheint bei einer Erfindungsmeldung am
15.05.2013 und Abschluss der Verhandlungen tber eine Nichtanmeldung nach

§ 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG am 31.12.2013 als Priifungsstichtag der 1. Januar 2014

sachgerecht.




Begrindung:

I. Sachverhalt

Die Antragsgegnerin war bei der Antragstellerin als Biochemikerin beschatftigt und hat im
Januar 2014 mit der Antragstellerin einen Aufhebungsvertrag zum 31. Dezember 2014

geschlossen.

Am 15. Mai 2013 hatte sie der Antragstellerin eine Diensterfindung (...) gemeldet, die die
Antragstellerin in Anspruch genommen, jedoch nicht zur Erteilung eines Patents

angemeldet hat.

Die Antragstellerin hatte die Auffassung vertreten, dass es nicht zielfiihrend sei,
Patentschutz anzustreben, da eine Schutzrechtsverletzung durch Wettbewerber bedingt
durch den Erfindungsgegenstand nicht nachprifbar sei. Weiterhin bestanden und bestehen
zwischen den Beteiligten Differenzen hinsichtlich der Schutzfahigkeit der gemeldeten
Erfindung. Dementsprechend standen die Beteiligten vor und nach der Beendigung des

Arbeitsverhaltnisses verschiedentlich in Diskussion, die aber erfolglos verlief.

Zuletzt hat die Antragsgegnerin die Antragstellerin mit Schreiben vom 28. September 2015
vor die Wahl gestellt, ihr die Erfindung zur weiteren eigenen Verwertung freizugeben und
fur ein nichtausschlie3liches Benutzungsrecht 18.000 € zu bezahlen oder die Erfindung als
Betriebsgeheimnis zu betrachten und fur die exklusive Nutzung eine Vergutung von
65.000 € zu bezahlen, und der Antragstellerin fur die Entscheidung eine Frist bis zum

31. Oktober 2015 gesetzt.

Daraufhin hat die Antragstellerin der Antragsgegnerin mit Schreiben vom 30. Oktober 2015
mitgeteilt, dass sie zur Frage der Schutzfahigkeit ein Verfahren nach 8§ 17 Abs. 2 ArbEG

einleiten wird. In der Folge hat sie am 23. November 2015 die Schiedsstelle angerufen.

Im Schiedsstellenverfahren hat die Antragstellerin vorgetragen, dass berechtigte Belange
fur die Geheimhaltung der Diensterfindung vorlagen. Die mangelnde Moglichkeit des
Nachweises einer Patentverletzung lasse die Geheimhaltung fir das Unternehmen
wirtschaftlich zweckméaRiger als eine Patentanmeldung erscheinen. Die Patentierung (...)

koénne ihr keine kommerziell relevante Exklusivitat gegeniiber Wettbewerbern verschaffen.

Die Antragsgegnerin tragt vor, dass es von Seiten der Antragstellerin an einem Antrag nach
8 17 Abs. 2 ArbEG fehle. Es liege bereits keine ausdriickliche Erkl&arung vor, dass der
vorliegende Streitgegenstand zum Betriebsgeheimnis erklart worden ist. Es sei der

Antragstellerin ausschlief3lich darauf angekommen, durch die unterlassene



Patentanmeldung Vergitungszahlungen zu vermeiden. Dass man aufgrund der fehlenden
Nachweisbarkeit von Patentverletzungen auf die Anmeldung verzichtet habe, sei als
ungeeignete Schutzbehauptung zu werten. Die erst im Jahr 2015 erfolgte Anrufung der
Schiedsstelle verletze die Pflicht zur unverziglichen Inlandsanmeldung und verpflichte zum

Schadensersatz.

Die Antragstellerin halt die Diensterfindung fur nicht patentfahig und hat fir die Prifung der
Schutzfahigkeit der Diensterfindung die Erfindungsmeldung und einen Entwurf einer
Patentanmeldung vorgelegt. Darliber hinaus haben die Beteiligten die Schutzfahigkeit

schriftsatzlich diskutiert. Die Antragsgegnerin halt die Diensterfindung fiir schutzfahig (...).

II. Wertung der Schiedsstelle

1. Vorbemerkung

Gemal} § 28 ArbEG hat die Schiedsstelle bei einem bestehenden Streit zwischen
Arbeitnehmer und Arbeitgeber (Beteiligte) aufgrund des ArbEG nach Anhérung beider

Seiten zu versuchen, eine gutliche Einigung herbeizufihren (...)

2. Anwendbares Recht

Auf die Diensterfindung sind gemaf § 43 Abs. 3 ArbEG die Vorschriften des ArbEG in der
ab dem 1. Oktober 2009 geltenden Fassung anzuwenden, da die Diensterfindung nach

dem 30. September 2009 gemeldet wurde.

3. Entfall der Anmeldepflicht und Erkldrung der Diensterfindung zum Betriebsgeheimnis

Nach 8§ 13 Abs. 1 ArbEG hat der Arbeitgeber eine gemeldete Diensterfindung unverziglich,
d.h. ohne schuldhaftes Zbgern i.S.v. § 121 BGB zur Erteilung eines Schutzrechts

anzumelden.

Entbunden von der Verpflichtung zur unverziglichen Anmeldung ist der Arbeitgeber
allerdings dann, wenn der Arbeitnehmer nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG der Nichtanmeldung
zustimmt, aber auch dann, wenn der Arbeitgeber gemaR § 13 Abs. 2 Nr. 3 ArbEG die
Diensterfindung unter Beachtung der Voraussetzungen des 8 17 ArbEG als

Betriebsgeheimnis behandelt.

Soweit der Arbeitnehmer der Nichtanmeldung gemaR § 13 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG zustimmt,
besteht fur die Arbeitgeberin jedoch keine Notwendigkeit mehr, von einer Anmeldung auf
Grundlage von § 13 Abs. 2 Nr. 3i.V.m. § 17 Abs. 1 ArbEG abzusehen.



Die Antragstellerin hatte im vorliegenden Fall zunachst angestrebt, die Zustimmung der
Antragsgegnerin zur Nichtanmeldung zu erreichen. Sie ist hiermit aber Uber einen langeren
Zeitraum nicht durchgedrungen, so dass sie weiterhin in der Pflicht stand, unverziglich

anzumelden.

Dieser Pflicht hat sie sich jedoch in zuldssiger Weise durch die Berufung auf § 17 ArbEG
entzogen. Denn die Voraussetzungen der Behandlung als Betriebsgeheimnis sind nach

Auffassung der Schiedsstelle gegeben.

Die Antragstellerin hat die Erfindung spatestens mit dem Schreiben vom 30. Oktober 2015

zum Betriebsgeheimnis erklart.

Hinsichtlich der berechtigten Belange des Betriebs steht dem Arbeitgeber ein weiter
Beurteilungsspielraum zu, da der Kernbereich der unternehmerischen
Entscheidungsfreiheit bertihrt ist. Denn die Gestaltung des Betriebs und damit die Frage, in
welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betatigen will, ist Bestandteil der
grundrechtlich geschiitzten unternehmerischen Freiheit, wie sie sich aus

Art. 2 Abs. 1, Art. 12 und Art. 14 GG ableiten lasst!. Dementsprechend bleibt die Frage, ob
es erforderlich ist, die Erfindung nicht bekannt werden zu lassen, dem unternehmerischen
Ermessen des Arbeitgebers Uberlassen?, so dass berechtigte Belange des Betriebes
bereits dann vorliegen, wenn die Geheimhaltung fur die wirtschaftliche Situation des
Unternehmens zweckmafiger als die Schutzrechtsanmeldung erscheint, ohne dass es
darauf ankommt, dass sie dringend geboten ware®. Die Antragstellerin hat vorgetragen,
dass sie mit einer Patentierung keine kommerziell relevante Exklusivitat gegenuber
Wettbewerbern erreichen kdnne und die mangelnde Moglichkeit, die Benutzung der durch
eine Patentanmeldung offengelegten technischen Lehre durch Wettbewerber
nachzuweisen, dazu fuhre, dass die Behandlung als Betriebsgeheimnis zweckmé&Riger sei.
Die Schiedsstelle sieht diese Argumentation als schlissig und als im Rahmen der
unternehmerischen Entscheidungsfreiheit liegend an, zumal die Antragsgegnerin durch die
reine Behandlung als Betriebsgeheimnis auch keinerlei Nachteile erleidet, da ihr
Vergutungsanspruch hiervon nicht beriihrt wird, soweit die Schutzfahigkeit durch die

Arbeitgeberin oder die Schiedsstelle anerkannt wird.

Im Schreiben vom 30. Oktober 2015 hat die Antragsstellerin auch ausdricklich die
Schutzfahigkeit bestritten, so dass die Befreiung von der Anmeldepflicht eingetreten ist.
Weiterhin steht dem Bestreiten der Schutzfahigkeit und der entsprechenden Anrufung der

Schiedsstelle nicht die Dauer von Uber zwei Jahren seit der Erfindungsmeldung bis zur

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

2 Reimer/Schade/Schippel, ArbEG, 8. Auflage, § 17 RNr. 5.

8 Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 5. Auflage, § 17 RNr. 14.



Anrufung der Schiedsstelle entgegen. Denn die Antragstellerin hat die Schutzfahigkeit der
Diensterfindung stets in Frage gestellt. Die Mdglichkeit, die Schiedsstelle nach

§ 17 Abs. 2 ArbEG Uber die Schutzfahigkeit befinden zu lassen, ware nur dann nicht mehr
gegeben, wenn der Arbeitgeber die Schutzfahigkeit einer Diensterfindung bereits einmal
anerkannt hatte. Nur dann stinde ihm grundsétzlich nicht mehr das Recht zu, sich spater
auf die Schutzunfahigkeit einer geheim gehaltenen Diensterfindung zu berufen®. Der
Antragsgegnerin ist zwar zuzugestehen, dass die Erklarung zum Betriebsgeheimnis und die
Anrufung der Schiedsstelle bei Bestreiten der Schutzfahigkeit im Hinblick auf das
Zeitmoment mit der Pflicht zur unverziglichen Anmeldung korreliert. Allerdings bleibt eine
gegebenenfalls verspatete Anrufung der Schiedsstelle weitgehend folgenlos®. Denn die
Pflicht zur unverziglichen Anmeldung dient vorrangig der Prioritatssicherung, was bei einer
betriebsgeheim gehaltenen Erfindung naturgemalf nicht verfangen kann. Somit kann eine
zeitlich verzégerte Anrufung der Schiedsstelle nur Auswirkungen auf den Zeitpunkt haben,
welchen die Schiedsstelle bei der Prifung der Schutzfahigkeit zu Grunde legt.
Ublicherweise stellt die Schiedsstelle bei einer zeitnahen Anrufung zur Beurteilung der
Schutzfahigkeit grundsatzlich auf den Zeitpunkt der Anrufung der Schiedsstelle ab,
entsprechend der auf den Anmeldetag abstellenden Priufung einer Patentanmeldung. Einer
zeitlich verzogerten Anrufung der Schiedsstelle kann daher dadurch hinreichend Rechnung
getragen werden, dass die Schiedsstelle bei ihrer Beurteilung der Schutzfahigkeit nicht auf
den Stand der Technik zum Zeitpunkt der Anrufung abstellt, sondern auf einen
sachgerechten frilheren Zeitpunkt, um zu vermeiden, dass in der Zwischenzeit bekannt
gewordener neuheitsschadlicher Stand der Technik zu Lasten des Arbeitnehmers
bertcksichtigt wird. Hierbei ist dem Arbeitgeber im Hinblick auf die Systematik des

§ 13 Abs. 2 ArbEG zuzugestehen, dass er zunachst mit dem Arbeitnehmer Verhandlungen
Uber einen Verzicht nach 813 Abs. 2 Nr. 2 ArbEG fuhren darf, welcher eine Erklarung zum
Betriebsgeheimnis und eine Anrufung der Schiedsstelle obsolet machen wirde. Erkennt er
aber, dass er hier nicht zum Ziel kommen wird, darf er nicht weiter zuwarten. Dies scheint
vorliegend relativ schnell erkennbar gewesen sein. Weiterhin ist dem Arbeitgeber eine
gewisse Zeit fur die Vorbereitung der Anrufung der Schiedsstelle einzuraumen, wie sie ihm
auch fur die Ausarbeitung einer Patentanmeldung zusteht, denn MalR3stab ist letztlich, ob
die vergangene Zeit ein schuldhaftes Zégern darstellt. Ausgehend von den vorliegenden
Daten (Erfindungsmeldung 15.05.2013, Abschluss des Aufhebungsvertrags im Januar
2014) geht die Schiedsstelle davon aus, dass als Prifungsstichtag der 1. Januar 2014
sachgerecht erscheint.

4 BGH vom 29.09.1987, Az.: X ZR 44/86 — Vinylpolimerisate.
5 Vgl. Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 01.04.2015, Arb.Erf. 49/11, Internetdatenbank
DPMA.



4. Priufung der Schutzfahigkeit

Vorliegend hat der Arbeitgeber Zweifel an der Schutzfahigkeit. Aufgrund der Anrufung der
Schiedsstelle nach § 17 Abs. 2 ArbEG wird die Schiedsstelle ausnahmsweise gutachterlich
tatig.

Die Schiedsstelle hat ihre Bewertung hierbei auf Grundlage der Erfindungsmeldung und
des vorgelegten Entwurfs einer Schutzrechtsanmeldung vorgenommen, der ihr eine
detaillierte Abgrenzung zum Stand der Technik erlaubt. Ebenfalls hat sie die

Stellungnahmen der Beteiligten mit einbezogen.

Auf dieser Grundlage hat die Schiedsstelle Folgendes festgestellt: (...)

5. Gesamtergebnis

Da nach ausfuhrlicher Prifung der Schiedsstelle, die aus dem Vorsitzenden und zwei
Patentprifern des Deutschen Patent- und Markenamtes besteht, die auf dem Gebiet der
Technik, auf das sich die Erfindung bezieht, iber besondere Sachkunde und Erfahrung
verfligen, die streitgegenstandliche Diensterfindung im dargestellten Umfang schutzféhig
erscheint, empfiehlt die Schiedsstelle den Teil-Einigungsvorschlag anzunehmen und eine

Einigung tber den Erfindungswert zu finden.
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