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Leitsdtze (nicht amtlich):

1.

Wenn ein Arbeitgeber darauf verzichtet, Anspriiche gegen einen Patentverletzer geltend
zu machen, stellt dies dem Grunde nach eine nicht vollstandige Ausnutzung der Verwer-
tungsmoglichkeiten der Diensterfindung dar. Da es aber ausschliellich der freien Ent-
scheidung des Unternehmens obliegt, ob es ein unternehmerisches Risiko eingehen
mochte, kann eine unterlassene Verwertung nur dann einen Erfindungswert begriinden,
wenn die Uberlegungen eines Arbeitgebers zur Nichtverwertung absolut unbegriindet
sind und jeglicher wirtschaftlicher Vernunft widersprechen, dem Arbeitgeber also die

Nichtverwertung vorzuwerfen ist, weil eine Verwertung vollig risikolos gewesen ware.

Das unternehmerische Risiko beim Versuch der Erzielung eines wirtschaftlichen Vorteils
durch Geltendmachung einer unberechtigten Patentbenutzung ist noch weitaus héher als
bei dem Versuch der Erzielung wirtschaftlicher Vorteile durch die Vermarktung eines er-

findungsgemalen Produkts.

Um namlich aus einer méglichen Verletzung eines Patents durch einen Wettbewerber ei-
nen Nutzen zu ziehen, muisste der Arbeitgeber in letzter Konsequenz eine Verletzungs-
klage vor dem Landgericht anstrengen und im Zweifel durch die Instanzen gehen, was mit
erheblichen Kosten auf der einen Seite und regelmaRig dem Risiko eines offenen Aus-

gangs auf der anderen Seite verbunden ist. Im Ubrigen wird sich der Arbeitgeber dann



einem Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht ausgesetzt sehen, das eben-
falls Kosten verursacht und das im schlechtesten Fall mit dem Verlust des Patents enden
kann.

Es erscheint daher nahezu ausgeschlossen, dass ein Fall denkbar ist, in dem der Verzicht
eines Arbeitgebers auf ein solches Szenario jeder wirtschaftlichen Vernunft widerspre-
chen wird.

Wenn ein Arbeitgeber Verletzungshandlungen von Wettbewerbern prift und in der Folge
eine Benutzungsanfrage bei einem Wettbewerber stellt, der Wettbewerber jedoch die
Benutzung verneint und der Arbeitgeber keine Méglichkeit sieht, die Benutzung zweifels-
frei nachzuweisen, hat er das seinerseits Erforderliche zur Ausschopfung der Verwer-
tungsmoglichkeiten getan. Zu weitergehenden Schritten ist er in Anbetracht des damit
verbundenen Risikos und der ihm zustehenden grundrechtlich geschiitzten unternehme-

rischen Entscheidungsfreiheit (Art 2 Ab. 1, 12, 14 GG) nicht verpflichtet.

Begriindung

Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

()

.Sachverhalt

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist die dem Patent (...) zu Grunde liegende

Diensterfindung, die zu 20 % auf den Antragsteller zurlickgeht.

Das Patent ist zwischenzeitlich durch Zeitablauf erloschen. Die Antragsgegnerin hatte
dem Antragsteller zweimal unter dem Gesichtspunkt eines Vorratserfindungswerts eine

Erfindungsvergitung von jeweils 150 € bezahlt.

Benutzt hat die Antragsgegnerin die technische Lehre der Diensterfindung zu keinem Zeit-

punkt.

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass ihm Antragsgegnerin eine weitere Vergiitung

schulde, weil die Erfindung wirtschaftlich verwertbar gewesen sei. Die Antragsgegnerin



habe es namlich trotz seiner Hinweise versaumt, gegen das Patent verletzende Wettber-

ber vorzugehen.

Da Antragsgegnerin hat dazu vorgetragen, dass sie solche vom Antragsteller ihr mitgeteil-
ten Verletzungen geprift habe. In mehreren Fallen sei sie zum Ergebnis gekommen, dass
keine Verletzung vorliege. In einem Fall sei eine Benutzungsanfrage an den Wettbewerber
abschlagig beschieden worden. In den (ibrigen Fallen hatte zumindest der eindeutige

Nachweis einer Verletzung nicht gefiihrt werden kénnen.

(-..)

Wertung der Schiedsstelle

Vergitungsanspruch und Vergitungsberechnung

Der Antragsteller hat nach § 9 Abs. 1 ArbEG dem Grunde nach einen Verglitungsan-
spruch gegen die Antragsgegnerin, da diese die Rechte an der Diensterfindung nach den

§8§ 6, 7 ArbEG durch Inanspruchnahme erworben hat.

Die Hohe des dieses Verglitungsanspruchs ist gemall § 9 Abs. 2 ArbEG von der wirt-
schaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung und den Aufgaben und der Stellung des
Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der
Diensterfindungen abhéangig. Hieraus ergeben sich fiir die Bemessung der Verglitungs-
hohe die Tatbestandsmerkmale Erfindungswert (auf Miterfinderanteile aufzuteilen) und
Anteilsfaktor. Die angemessene Arbeitnehmererfindervergiitung nach § 9 Abs. 1 ArbEG

ist somit das Produkt aus

Erfindungswert x Miterfinderanteil x Anteilsfaktor

Grundsatzlich zum Erfindungswert - , wirtschaftliche Verwertbarkeit der Diensterfin-

dung”

Hinsichtlich des Erfindungswerts verleitet die Weitldufigkeit der Begrifflichkeit ,wirt-
schaftliche Verwertbarkeit” zu Fehlinterpretationen dahingehend, dass das theoreti-
sche Potential einer Erfindung die Hohe der Vergiitung bestimme. Dies ist jedoch nicht
Sinn der gesetzlichen Regelung. Vielmehr wollte der Gesetzgeber mit der Begrifflichkeit

»wirtschaftliche Verwertbarkeit” lediglich eine Vielzahl denkbarer Konstellationen erfas-



sen. Vorrangig und hauptsachlich ergibt sich der Erfindungswert deshalb aus den Vor-
teilen, die dem Arbeitgeber durch die realisierte Verwertung der Diensterfindung durch
Verkauf, Lizenzierung und / oder Eigennutzung tatsichlich zugeflossenen sind1. Dahin-
gegen kann das Potential einer Erfindung nur in speziellen Ausnahmefallen einen Erfin-
dungswert begriinden. Im Wesentlichen sind das nur die dem Unternehmen vorwerf-
bare Nichtverwertung einer Erfindung, soweit sie liberhaupt geeignet ist, die unterneh-
merische Entscheidungsfreiheit zu Gberlagern, und der Vorratserfindungswert eines er-
teilten aber unbenutzten Patents, soweit es der Arbeitgeber liber das achte Patentlauf-

jahr hinaus aufrechterhalt.

3. Erfindungswert aufgrund nicht ausgenutzter Verwertungsmaoglichkeiten

Ein Erfindungswert aufgrund nicht ausgeschopfter Verwertungsmaglichkeiten kommt
nur dann in Betracht, wenn es wirtschaftlich nicht vertretbar ware, mit der Diensterfin-
dung verbundene Verwertungsmaoglichkeiten nicht zu nutzen, die Nichtverwertung also
dem Unternehmen auch unter Berticksichtigung der grundgesetzlich geschiitzten unter-

nehmerischen Freiheit vorzuwerfen ware.

Dafiir reicht es aber nicht, dass die Diensterfindung gegebenenfalls objektiv verwertbar
oder fir eine bestimmte Verwendung von gesteigertem Interesse ist. Die Frage, ob,
wann und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich betatigen will, ist namlich
grundrechtlich in Form der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit geschiitzt,
Art. 2 Abs. 1, Art. 12 und Art. 14 GG2. Dem Arbeitgeber allein obliegt die Entscheidung,
ein unternehmerisches Risiko einzugehen, da die Realisierung des Risikos auch nur ihn
allein trifft. Einer Diensterfindung einen Erfindungswert zuzuerkennen, weil ein Arbeit-
geber diese nicht verwertet, wiirde mithin einen Grundrechtseingriff bedeuten, an den

sehr strenge Anforderungen zu stellen sind.

Der Arbeitgeber muss bei verstandiger Wirdigung zunachst Gberhaupt in der Lage sein,
etwaige Verwertungsmoglichkeiten zu nutzen. Dariiber hinaus steht ihm ein weiter Be-
urteilungsspielraum einschlief3lich einer Kosten-Nutzen-Analyse zu3. Die Entscheidung,

das Risiko einzugehen, dass im Ergebnis die Kosten den Nutzen Uberwiegen, liegt im

1 Bundestagsdrucksache 1648 — Begriindung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8.
2 BAG vom 26. September 2002 — Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 — AZ.: 2 AZR 673/11.
3 Schiedsstelle vom 3.12.1987 — Arb.Erf. 57/87, BIPMZ 1988, S. 265.



Kernbereich der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit. MaRgebend fir die An-
nahme eines Erfindungswerts aufgrund unterlassener Verwertung ist daher, ob die
Uberlegungen des Arbeitgebers zur Nichtverwertung absolut unbegriindet sind und jeg-

licher wirtschaftlicher Vernunft widersprechen, dem Arbeitgeber also die Nichtverwer-

tung vorzuwerfen ist4.

Wenn ein Arbeitgeber darauf verzichtet, Anspriiche gegen einen moglichen Patentver-
letzer geltend zu machen, mag dies deshalb, soweit die Verletzung tiberhaupt als gesi-
chert und beweisbar angesehen werden kann, rein theoretisch als eine nicht vollstdn-

dige Ausnutzung von Verwertungsmoglichkeiten angesehen werden.

Die Annahme eines daraus resultierenden Erfindungswerts aufgrund unterlassener Ver-
wertung scheitert jedoch regelmaRig spatestens daran, dass die Uberlegungen des Ar-
beitgebers zur Nichtverwertung wohl schwerlich als unbegriindet und jeglicher wirt-

schaftlichen Vernunft widersprechend angesehen werden kénnen.

Denn das unternehmerische Risiko beim Versuch der Erzielung eines wirtschaftlichen
Vorteils durch Geltendmachung einer unberechtigten Patentbenutzung ist noch weitaus

hoher als bei dem Versuch der Erzielung wirtschaftlicher Vorteile durch die Vermarktung

eines erfindungsgemaRen Produkts>.

Um namlich aus einer moglichen Verletzung eines Patents durch einen Wettbewerber
einen Nutzen zu ziehen, misste der Arbeitgeber in letzter Konsequenz eine Verletzungs-
klage vor dem Landgericht anstrengen und im Zweifel durch die Instanzen gehen, was
mit erheblichen Kosten auf der einen Seite und regelmaBig dem Risiko eines offenen
Ausgangs auf der anderen Seite verbunden ist. Im Ubrigen wird sich der Arbeitgeber
dann einem Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht ausgesetzt sehen, das
ebenfalls Kosten verursacht und das im schlechtesten Fall mit dem Verlust des Patents
enden kann. Es erscheint daher nahezu ausgeschlossen, dass ein Fall denkbar ist, in dem
der Verzicht eines Arbeitgebers auf ein solches Szenario jeder wirtschaftlichen Vernunft

widersprechen wird.

4 Schiedsstelle vom 12.06.2008 — Az.: 23/06 — in Datenbank.
S5 Schiedsstelle vom 17.01.1996 — Az.: 43/94 — in Datenbank.



Vor diesem Hintergrund war die Antragsgegnerin nicht gehalten, Gber das ohnehin ge-
zeigte Engagement hinaus tatig zu werden. Ein Erfindungswert aufgrund nicht ausge-

schopfter Verwertungsmoglichkeiten kommt daher vorliegend nicht in Betracht.

Vorratserfindungswert

Wie soeben aufgezeigt ist ein Arbeitgeber aufgrund der unternehmerischen Entschei-
dungsfreiheit grundsatzlich nicht bzw. nur in ganz besonderen Ausnahmefallen ver-
pflichtet, eine Diensterfindung zu verwerten. Er kann sie stattdessen auch unbenutzt in
seinem Portfolio als sogenanntes Vorratspatent belassen. Dann kommt flr eine nicht
benutzte, nicht lizenzierte und auch nicht verkaufte Diensterfindung lediglich ein Erfin-

dungswert in Form des Vorratserfindungswerts in Betracht.

Denn dem Arbeitgeber fliet in einem solchen Fall dem Grunde nach kein geldwerter
Vorteil i.S.v. § 9 Abs. 2 ArbEG zu. Er hat vielmehr nur Kosten. Die Annahme eines Vor-
ratserfindungswert unterstellt in einem solchen Fall, dass der Arbeitgeber gleichwohl
von einem irgendwie gearteten Nutzen wie z.B. einer moglichen spateren Verwertbar-
keit ausgeht, wenn er das Patent trotz der Kosten aufrechterhalt. Einem solchen Patent
wird somit wegen der begriindeten Erwartung eines Nutzens trotz fehlender Nutzung
ein Erfindungswert zugeschrieben. Solche Vorratspatente leben letztlich aber nur von
der Hoffnung zukiinftiger Verwertung unter Inkaufnahme von Kosten. Die Schiedsstelle
gesteht derartigen Patenten deshalb in standiger Schiedsstellenpraxis lediglich einen
Jahreserfindungswert von 640 € zu. Diesem Wert hat die Schiedsstelle von ihr bekann-
ten durchschnittlichen Erfindungswerten tatsachlich benutzter Patente abgeleitet, so-
mit reale Erfindungswerte zu Grunde gelegt. Nachdem einem Unternehmen nach Erfin-
dungsmeldung bzw. Patentanmeldung eine gewisse Anlaufzeit zuzubilligen ist, die Fak-
toren wie z.B. Uberlegungszeit, Patenterteilungsverfahren und Erprobungszeit Rech-
nung tragt, nimmt die Schiedsstelle — gestiitzt durch den Regelungsgehalt des
§ 44 Abs. 2 PatG, der dem Anmelder fiir den Priifungsantrag eine Uberlegungs- und Prii-
fungszeit von sieben Jahren einrdumt — eine Verglitungspflicht fir nicht genutzte, aber
gleichwohl nicht aufgegebene Schutzrechte erst ab dem 8. Patentjahr an. Daher betragt
der Erfindungswert ab dem 8. Patentjahr 640 € jahrlich, solange der Arbeitgeber das Pa-

tent nicht benutzt, aber aufrechterhalt. Voraussetzung ist aber, dass ein Schutzrecht



auch tatsachlich erteilt ist. Reine Schutzrechtsanmeldungen begriinden hingegen keinen

Vorratserfindungswert.

Fir die Diensterfindung des Antragstellers bedeutet das, dass sie aufgrund der Aufrecht-
erhaltung Giber die vollen 20 Jahre maximal einen Erfindungswert von 8.320 € generiert
hat. Bei einem realistischen Anteilsfaktor von 15 % und einem Miterfinderanteil von

20 % ergibt sich ein maximaler Vergitungsanspruch von 250 €.

Der Antragsteller hat jedoch bereit eine Verglitung von 300 € erhalten.

5. Endergebnis
(...)

Nach Auffassung der Schiedsstelle ist der Antragsteller hinreichend verguitet worden.
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