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Stichwort:

Leitsdtze (nicht amtlich):

1. Der Vorschlag, die vor Zulassung eines Arzneimittels notwendige klinische Phase Il mit
Hilfe einer vom Gesetzgeber geschaffenen Ausnahmeregelung auf eine Phase nach der
Markteinfiihrung zu verschieben, stellt keine Losung eines technischen Problems mit

technischen Mitteln dar.

2. Auch wenn die Anwendbarkeit der Rechtsnorm anderen nicht geldufig war, ist dies ledig-

lich die Loésung eines rechtlichen Problems mit Hilfe einer Ausnahmeregelung.

3. Wegen der fehlenden Technizitat dieses Vorschlags besteht weder ein Anspruch auf Ver-
gutung nach & 9 ArbEG noch auf Grundlage eines qualifizierten technischen Verbesse-

rungsvorschlags nach § 20 Abs. 1 ArbEG.

Begrindung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

Aufgabe der Schiedsstelle ist es, bei einem Streit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Uber im Gesetz liber Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) geregelte Rechte oder Rechtsver-



haltnisse mit der bei ihr vorhandenen Expertise zum Gesetz tUiber Arbeitnehmererfindun-
gen zu einer Einigung beizutragen, §§ 28, 37 Abs. 1 ArbEG. Das Verfahren vor ihr dient so-

mit der Erhaltung des Rechtsfriedens und der Vermeidung von Gerichtsverfahren.

Dazu unterbreitet die Schiedsstelle gemall § 34 Abs. 2 ArbEG nach Anhorung beider Seiten
Einigungsvorschldage. Grundlage des jeweiligen Einigungsvorschlags ist eine neutrale arbeit-
nehmererfinderrechtliche Bewertung des vorgetragenen Sachverhalts durch die Schieds-

stelle.

Die Beteiligten kdnnen den Einigungsvorschlag annehmen oder ihm schriftlich widerspre-
chen, § 34 Abs. 3 ArbEG. Bei Annahme des Einigungsvorschlags wirkt der Inhalt des Eini-

gungsvorschlags zwischen den Beteiligten als verbindlicher privatrechtlicher Vertrag.

Bei einem form- und fristgerecht eingelegten Widerspruch ist das Schiedsstellenverfahren
erfolglos beendet. Das hindert die Beteiligten jedoch nicht, von einer Weiterverfolgung ih-
res Begehrs vor den zustandigen Gerichten abzusehen und so gleichwohl Rechtsfrieden

eintreten zu lassen.

. Passivlegitimation der ,A-GmbH"

Wie ausgefiihrt beschrankt sich die Aufgabe und damit die Zustandigkeit der Schiedsstelle

darauf, tiber Anspriiche aus dem Gesetz iber Arbeitnehmererfindungen zu befinden.

Der Antragsteller macht Verglitungsanspriiche aus dem Gesetz liber Arbeitnehmererfin-
dungen geltend. Das Gesetz enthalt Anspruchsgrundlagen fir Verglitungsanspriiche in

§ 9 Abs. 1 ArbEG, § 16 Abs. 3 ArbEG und § 20 Abs. 1 ArbEG.

Diesen Anspruchsgrundlagen gemein ist als Ausgangspunkt die Anspruchsgegnerschaft in

einem bestehenden Arbeitsvertragsverhiltnis.

Hinsichtlich des hier streitgegenstandlichen Vergitungssachverhalts bestand lediglich zwi-
schen der ,B - GmbH & Co. KG” und dem Antragsteller ein Arbeitsvertragsverhiltnis, so
dass auch nur gegen die ,,B - GmbH & Co. KG“ Verglitungsanspriiche des Antragstellers
nach dem Gesetz lGber Arbeitnehmererfindungen bestehen kdnnen, nicht aber gegen die

~A-GmbH".

Unberihrt hiervon bleibt die Frage, welche wirtschaftlichen Vorteile der ,,A-GmbH* die

,B-GmbH & Co. KG” bei der Berechnung von etwaigen Vergitungsanspriichen, so solche



bestehen, aufgrund von gesellschaftsrechtlichen und vertraglichen Verflechtungen im

konkreten Einzelfall zu Grunde legen miisste.

Vergiitungsanspruch nach § 9 ArbEG

Macht ein Arbeitnehmer eine Erfindung, steht ihm als Erfinder nach § 6 PatG zunachst das
Recht auf das Patent fiir die Erfindung zu. Er hat seinen Arbeitgeber jedoch in jedem Fall
unverziiglich iber die Erfindung in der vom Gesetz vorgesehenen Form in Kenntnis setzen,

§§ 5, 18 ArbEG.

Ist eine solche Erfindung aus einer dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tatigkeit
entstanden oder beruht sie maRgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes, was
in der ganz Uberwiegenden Anzahl der Falle gegeben ist, handelt es sich um eine Dienst-
erfindung. Dann kann der Arbeitgeber das Recht auf das Patent durch Erklarung gegeniber
dem Arbeitnehmer oder schlicht durch Verstreichenlassen der von einer wirksamen Erfin-
dungsmeldung ausgelosten Inanspruchnahmefrist einseitig in sein Eigentum Uberleiten,

§§ 6, 7 ArbEG.

Als Ausgleich fir den damit verbundenen Verlust des Rechts auf das Patent erhalt der Ar-
beitnehmer nach § 9 Abs. 1 ArbEG einen Anspruch gegen seinen Arbeitgeber auf eine an-

gemessene Erfindungsvergiitung, dessen Hohe in § 9 Abs. 2 ArbEG geregelt ist.

Fiir das grundsatzliche Bestehen eines Verglitungsanspruchs ist somit gemafd § 9 Abs. 1 Ar-

bEG Voraussetzung,

e dass dem Arbeitnehmer zunadchst nach § 6 PatG alleine (§ 6 S.1 PatG) oder gemein-
schaftlich mit anderen (§ 6 S.2 PatG) das Recht auf ein Patent zugestanden hat, weil er
eine Erfindung gemacht hat oder er gemeinsam mit anderen eine Erfindung gemacht
hat, und er dieses Recht infolge der Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber an diesen

verloren hat.

Ist das der Fall, wird die HOhe des Vergltungsanspruchs gemald § 9 Abs. 2 ArbEG von zwei

Faktoren bestimmt, namlich
e der “wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung” und

e den ,Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des

Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung”.



Im Einzelnen bedeutet das fir den Vergltungsanspruch folgendes:

(1) Mit dem Begriff der ,wirtschaftlichen Verwertbarkeit” meint der Gesetzgeber vorran-
gig die Vorteile, die dem Arbeitgeber durch eine tatsachlich realisierte Verwertung des
Rechts auf das Patent fiir die Erfindung am Markt zugeflossenen sind bzw. zuflieRen?.
Denn nur das Recht auf das Patent hat der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber verloren,
nicht aber das Eigentum an der technischen Losung an sich. Diese gehort dem Arbeit-
geber bereits von Anfang an als Arbeitsergebnis nach § 611a BGB und ist mit dem Ar-
beitsentgelt abschlieRend verglitet, weshalb aus dem Einsatz der technischen Losung
resultierende wirtschaftliche Vorteile nur insoweit eine Giber das Arbeitsentgelt hin-
ausgehende Verglitungspflicht begriinden kénnen, als der Arbeitgeber (iber eine auf
den Arbeitnehmer zuriickgehende patentrechtliche Alleinstellung gegeniiber Wettbe-

werbern verfigt.

Deshalb werden vom Begriff der ,wirtschaftlichen Verwertbarkeit” nur die Vorteile er-
fasst, die durch die Nutzung der Monopolstellung verursacht wurden und dem Unter-
nehmen tatsachlich zugeflossen sind. Diese Vorteile werden gemeinhin als Erfindungs-
wert bezeichnet. Wie grol dieser ist, hangt folglich vom Umfang der Nutzung der Mo-

nopolstellung und deren Starke ab.

Deshalb kommt eine vom Nutzen einer Monopolstellung unabhangige tUber das Ar-
beitsentgelt hinausgehende Vergilitung einer technischen Lehre nur auf Grundlage ei-
ner Regelung in einem Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung in Betracht, was
in § 20 Abs. 2 ArbEG klargestellt wird. Ein solcher Anspruch ist aber kein arbeitnehmer-
erfindungsrechtlicher Anspruch.

Der dem § 9 ArbEG gleichgestellte Anspruch fiir technische Verbesserungsvorschlage
des § 20 Abs. 1 ArbEG setzt wiederum aufgrund dieser Gleichstellung voraus, dass ein
Unternehmen infolge des technischen Verbesserungsvorschlags liber eine faktische
Monopolstellung gegentiber Wettbewerbern verfiigt, die der Starke einer patentrecht-
lichen Monopolstellung nahekommt (qualifizierter technischer Verbesserungsvor-

schlag).

(2) Sind an einer Diensterfindung mehrere Erfinder beteiligt, ist der Erfindungswert zu-

nachst auf die maBgeblichen Erfinderanteile aufzuteilen.

1 Gesetzesbegriindung, Blatt fir PMZ 1957, S. 233



(3) Mit dem Faktor ,Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem An-
teil des Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung” bringt der Gesetzgeber
zum Ausdruck, dass die als Erfindungswert bezeichneten Vorteile dem Arbeitnehmer
nicht in Ganze zustehen, da es der bei einem Unternehmen beschéftigte Erfinder dank
der vom Unternehmen geschaffenen Rahmenbedingungen regelmaRig deutlich leich-
ter als ein freier Erfinder hat, patentfdahige und am Markt verwertbare neue technische

Losungen zu entwickeln.

Denn wahrend ein freier Erfinder zunachst einen Markt und wohl auch einen Geldge-
ber oder zumindest einen Abnehmer fir die Erfindung finden muss, um eine wirt-
schaftliche Verwertung einer technischen Neuerung zu realisieren, profitiert der Ar-

beitnehmererfinder von den Verwertungsmoglichkeiten des Arbeitgebers.

Zudem ist der Arbeitnehmererfinder bei seinen Uberlegungen und Arbeiten zum Auf-
finden einer technischen Lehre frei von existenziellen Uberlegungen, da er vom Arbeit-
geber fir das Einbringen seiner Qualifikation, die durch die betriebliche Praxis zudem
standig erweitert wird, und seine Arbeitsleistung mit seinem Gehalt bezahlt wird, wéh-

rend der freie Erfinder sich selbst finanzieren muss.

Ferner erhalt der Arbeitnehmererfinder sowohl fiir die konkrete technische Aufgaben-
stellung als auch fir deren Losung regelmafRig Anregungen aus dem betrieblichen Um-

feld.

Auch kann er fur die Problemlésung typischerweise auf positive wie negative techni-
sche Erfahrungen zurlickgreifen, die im Betrieb mit entsprechender Technik gemacht
wurden oder die aufgrund einer Kundenbeziehung oder einer Kooperation mit einem
Marktteilnehmer bekannt sind, und er erhalt oft auch technische und personelle Un-
terstiitzung, wenn Versuche durchgefiihrt oder teure Hilfsmittel oder gar Fremdleis-

tungen in Anspruch genommen werden mussen.

All diese fur das Zustandekommen einer Erfindung forderlichen Rahmenbedingungen
hat das Unternehmen im Laufe der Zeit geschaffen und finanziert bzw. finanziert diese
fortwahrend, weshalb das Unternehmen regelmaRig einen ganz erheblichen Anteil da-

ran hat, dass es tGberhaupt zu einer Erfindung gekommen ist.

Deshalb ist es nur folgerichtig, dass der Arbeitnehmer am Erfindungswert lediglich par-

tizipieren soll. In welchem MalRe dies geschehen soll, hdangt von seinen Aufgaben und



seiner Stellung im Betrieb sowie dem Anteil des Betriebes am Zustandekommen der
Erfindung ab, letztlich also davon, inwieweit das Zustandekommen der Erfindung die-

sen vorteilhaften Rahmenbedingungen geschuldet ist.

Der genaue Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert wird in Prozentwerten aus-
gedrickt und als Anteilsfaktor bezeichnet. Nach den langjahrigen Erfahrungen der
Schiedsstelle liegt dieser regelmaBig in einem Bereich von 10 % bis 25 %, wobei Mitar-
beiter mit akademischer Ausbildung aufgrund ihrer Vorbildung, ihrer praktischen Er-
fahrung im Unternehmen und ihrer Verwendung und dem damit verbundenen Zugang
zu Informationen im Regelfall nur Anteilsfaktoren von deutlich unter 20 % und bei der

Wahrnehmung von hervorgehobenen Fiihrungspositionen von um die 10 % erreichen.

IV. Erfinderschaft nach § 6 PatG als Voraussetzung eines Vergiitungsanspruchs nach § 9 Ar-

bEG

Der Antragsteller hat (...) dargelegt, seine schopferische Leistung bestehe darin, dass auf
Basis seines Vorschlags eine europaweite Zulassung mit der neuen Indikation erheblich fri-
her erreichte werden konnte. Die sonst vor Zulassung notwendige klinische Phase IIl —
Uberpriifung der Wirksamkeit des Medikaments durch umfangreiche Studien an Patienten
—sei durch das von ihm gewadhlte Verfahren auf eine Phase nach der Markteinfiihrung ver-
schoben worden, weshalb das Medikament rund sechs Jahre friiher zugelassen worden

und kommerziell verwertet worden ware.

Ob dies eine Erfinderschaft begriindet, die wie dargestellt Voraussetzung fiir einen Vergi-
tungsanspruch nach §9 ArbEG ist, ist eine patentrechtliche Fragestellung. Nach
§ 6 S. 2 PatG steht dem oder denjenigen das Recht auf das Patent zu, der die Erfindung

gemacht hat oder die die Erfindung gemeinschaftlich gemacht haben.

Dieser Kreis erfasst all diejenigen, die einen eigenen bestimmbaren schopferischen Beitrag
zur technischen Lehre der Erfindung, also zur technischen Losung des technischen Prob-

lems, geleistet haben.

Zur Klarung der Erfinderschaft sind deshalb hinsichtlich der vom Antragsteller geltend ge-
machten Patentanmeldungen die dort beanspruchten technischen Lehren und deren Zu-
standekommen in den Blick zu nehmen. Dabei ist zu kldren, mit welcher konkreten eigenen

schopferischen Leistung der Antragsteller zu der monopolgeschiitzten technischen Lehre



beigetragen hat. Es ist mithin auf Grundlage der Patentanspriiche zu klaren, welcher Teil
derin den Beschreibungen der Schutzrechtspositionen dargestellten technischen Lehre Pa-
tentschutz erfahren und damit eine Monopolsituation begriindet hat2, und sodann zu pri-
fen, ob ein schopferischer Beitrag des Antragstellers einen solchen Teil betrifft. Nur dann

ware er als (Mit)erfinder anzusehen.

Nachdem der Antragsteller aber nach eigenem Bekunden nur zur Auswahl des arzneimit-
telrechtlichen Zulassungsverfahren einen eigenen Beitrag geleistet hat, nicht aber zu einer
dem Patentschutz zugadnglichen technischen Lehre, scheidet eine (Mit)erfinderschaft des

Antragstellers aus.

AbschlieBend weist die Schiedsstelle darauf hin, dass sie fiir die Kldarung der Erfinderschaft
dem Grunde nach im Regelfall nicht die geeignete Institution ist. Denn nach dem Wortlaut
des § 28 ArbEG ist es Aufgabe der Schiedsstelle in Streitfallen auf Grund des Gesetzes liber
Arbeitnehmererfindungen tatig zu werden. Wie sich aus § 37 Abs. 1 ArbEG ergibt, liegt ein
solcher Streitfall dann vor, wenn Rechte oder Rechtsverhaltnisse geltend gemacht werden,
die im Gesetz Uber Arbeitnehmererfindungen geregelt sind. Fir anderweitig geregelte
Rechtsverhaltnisse ist eine Vorklarung einer Streitfrage in einem Schiedsstellenverfahren
nicht Sachurteilsvoraussetzung fiir ein Klageverfahren vor den Zivilgerichten und ein
Schiedsstellenverfahren mithin nicht vorrangig vorgesehen3. Fragen der Erfinderschaft und
der Miterfinderschaft sind aber nicht im Gesetz liber Arbeitnehmererfindungen, sondern
in § 6 PatG geregelt. Denn § 6 PatG unterscheidet nicht zwischen freien Erfindern und Ar-
beitnehmererfindern und im Gesetz lber Arbeitnehmererfindungen finden sich hinsicht-
lich der Erfinderschaft keine Sonderregelungen fiir Arbeitnehmererfinder. Damit gilt
§ 6 PatG fir alle Erfinder gleichermalRen mit der Folge, dass Streitigkeiten Uber die Erfin-
derschaft nicht aus dem Gesetz Uber Arbeitnehmererfindungen resultieren, weshalb der
Gesetzgeber der Schiedsstelle anders als den Gerichten nicht das zur Aufklarung der Erfin-
dungsgeschichte notwendige prozessuale Instrumentarium zur Verfliigung gestellt hat. Im
vorliegenden Fall war es allerdings im Hinblick auf den eindeutigen Sachvortrag des Antrag-

stellers nicht erforderlich, die Erfindungsgeschichte prozessual aufzuklaren, um die Frage

2 BHG vom 17.05.2011 — X ZR 53/08 — Atemgasdrucksteuerung und vom 20.02.1979 — X ZR 63/77 — Biedermeiermanschet-

ten

3 BayVGH vom 11. Februar 2014 — Az.: 5 C 13.2380



zu klaren, ob und in gegebenenfalls welchem Umfang der Antragsteller einen schopferi-
schen Beitrag zur technischen Lehre erbracht hat. Denn der vom Antragsteller bean-
spruchte Beitrag war nicht technischer, sondern administrativer arzneimittelrechtlicher

Natur, weshalb die Schiedsstelle ohne weiteres eine Bewertung vornehmen konnte.

Da der Antragsteller nicht als Miterfinder an einem Patent angesehen werden kann, hat

er keinen Vergitungsanspruch nach § 9 ArbEG.

Vergiitungsanspruch nach § 20 Abs. 1 ArbEG

Tatbestandsmerkmal des Vergitungsanspruchs nach § 20 Abs. 1 S.1 ArbEG ist das Vorlie-

gen eines technischen Verbesserungsvorschlags.

Was darunter zu verstehen ist, definiert das Gesetz in den Begriffsbestimmungen der
§8 2 und 3 ArbEG und knipft gemalR § 1 ArbEG den Anwendungsbereich des Gesetzes tGber
Arbeitnehmerfindungen daran. Ware mithin der Anwendungsbereich des Gesetzes Uber
Arbeitnehmerfindungen hinsichtlich des streitgegenstandlichen Sachverhalts gar nicht er-
offnet, so kdnnte der Antragsteller auch keine Verglitung nach § 20 Abs. 1 ArbEG beanspru-

chen.

Der Antragsteller hat vorgetragen, seine Leistung bestehe darin, dass auf Basis seines Vor-
schlags eine europaweite Zulassung mit der neuen Indikation erheblich friiher erreichte
werden konnte. Die sonst vor Zulassung notwendige klinische Phase Il — Uberpriifung der
Wirksamkeit des Medikaments durch umfangreiche Studien an Patienten — sei durch das
von ihm gewdhlte Verfahren auf eine Phase nach der Markteinfiihrung verschoben wor-
den, weshalb das Medikament rund sechs Jahre friiher zugelassen worden und kommerszi-

ell verwertet worden waére.

Nach § 1 ArbEG unterliegen dem ArbEG nur Erfindungen und technische Verbesserungs-
vorschlage. Nach § 2 ArbEG sind als Erfindungen nur Erfindungen anzusehen, die patent-
oder gebrauchsmusterfahig sind. Nach & 3 ArbEG sind als technische Verbesserungsvor-
schlage Vorschlage fir sonstige technische Neuerungen anzusehen, die nicht patent- oder
gebrauchsmusterfahig sind. § 3 ArbEG setzt somit bereits vom Wortlaut her eine techni-
sche Neuerung voraus und knipft systematisch dahingehend an § 2 ArbEG an, dass die vom
Gesetzgeberin § 2 ArbEG und § 3 ArbEG geregelten Tatbestdnde sich lediglich in der Frage

der Monopolisierbarkeit unterscheiden. Beide Tatbestande setzen mithin Erfindungen im



weiteren Sinne voraus und unterscheiden sich im Wesentlichen nur hinsichtlich der Neu-

heiti.S.v. § 1 Abs. 1 PatG.

Eine Erfindung in diesem Sinne ist unabhangig von der Frage der Schutzfahigkeit das auf
einer individuellen Geistestatigkeit beruhende Aufzeigen einer Anweisung zur wiederhol-
baren Losung einer technischen Aufgabe mittels Nutzbarmachung von Naturgesetzlichkei-
ten. Eine Erfindung ist somit dann gemacht, wenn sich der Erfinder die Erkenntnis er-
schlief8t, wie mit bestimmten technischen Mitteln ein konkretes technisches Problem ge-
|6st werden kann und diese Erkenntnis so verlautbart, dass sie als Anweisung zum techni-

schen Handeln genutzt werden kann4.

Die Idee, bestimmte Hirden bei der Marktzulassung von Arzneimitteln auf Grundlage be-
reits vorhandene Studienergebnisse mit Hilfe einer hierzu vom Gesetzgeber geschaffenen
Ausnahmeregelung zeitlich zu umgehen, stellt aber auch dann keine Losung eines techni-
schen Problems mit technischen Mitteln dar, wenn die Anwendbarkeit der Rechtsnorm an-
deren nicht geldaufig war. Vielmehr hat der Antragsgegner die Loésung eines rechtlichen

Problems mit Hilfe einer Ausnahmeregelung entdeckt.

Da es somit im Gegensatz zur Auffassung des Antragstellers fiir das Vorliegen eines Vergu-
tungsanspruchs nach dem Gesetz Gber Arbeitnehmererfindungen auf die Technizitat an-

kommt, hat der Antragsteller auch keinen Anspruch auf Vergiitung nach § 20 Abs. 1 ArbEG.

Gerade die Technizitdat und eine dadurch vermittelte Monopolstellung des Arbeitgebers
macht ja die Besonderheit des deutschen Arbeitnehmererfindungsrechts aus. Fehlt es an
Technizitdat und Monopolstellung, so liegen bei schépferischen Leistungen im Arbeitsver-
héaltnis stets Arbeitsergebnisse vor, die nach § 611 a BGB dem Arbeitgeber geh6ren und mit

dem Arbeitsentgelt vollstandig abgegolten sind.

(..)

4 BGH vom 18.05.2010, Az.: X ZR 79/07 — Steuervorrichtung
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