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Leitsdtze (nicht amtlich):

1.

Die Darlegungs- und Beweislast fiir die Benutzung einer Arbeitnehmererfindung durch
den Arbeitgeber liegt beim Arbeitnehmer, dem allerdings nach § 242 BGB i.V.m.
§ 9 Abs. 2 ArbEG ein Anspruch auf Auskunft gegen den Arbeitgeber zusteht.

Die Auskunft des Arbeitgebers, von der Erfindung keinen Gebrauch gemacht zu haben, ist
grundsatzlich geeignet, der Auskunftspflicht Genlige zu tun. Die Auskunftspflicht ware nur
dann nicht erfillt, wenn die abgegebene Erklarung nicht ernst gemeint, unvollstiandig o-
der von vornherein unglaubhaft ist. Ob dies der Fall ist, richtet sich aber nicht nach der
Einschatzung des Arbeitnehmers, sondern ist nach objektiven Umstanden unter Beriick-

sichtigung der Lebenserfahrung zu beurteilen.

Die Auskunftspflicht ist nicht nur auf das prasente Wissen des Arbeitgebers beschrankt,
sondern dieser ist verpflichtet, seine Geschaftsunterlagen durchzusehen und alle ihm zu-
ganglichen Informationen aus seinem Unternehmensbereich zur Erteilung einer vollstan-
digen Auskunft heranzuziehen. Hat er dies getan, hat er die ihm obliegende Auskunfts-

pflicht erfillt, auch wenn er lediglich eine Negativauskunft abgibt.

Werden gemal} einer Konzernbetriebsvereinbarung im Ideenmanagement gezahlte Pra-

mien auf Anspriiche auf Arbeitnehmererfindungsverglitung angerechnet, dann begegnet



eine solche Regelung keinen rechtlichen Bedenken, denn sie beschrankt weder die Rechte
aus dem ArbEG im Sinne von § 22 ArbEG noch trifft sie Regelungen lber die Hohe der

Erfindungsvergltung im Sinne von § 23 ArbEG.

Begriindung:

Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

Aufgabe der Schiedsstelle ist es gemall den §§ 28, 37 Abs. 1 ArbEG, bei einem Streit zwi-
schen Arbeitnehmer und Arbeitgeber (Beteiligte) Gber im Gesetz Gber Arbeitnehmererfin-
dungen (ArbEG) geregelte Rechte oder Rechtsverhaltnisse zu einer gitlichen Einigung bei-
zutragen. Das Verfahren vor ihr dient somit der Erhaltung des Rechtsfriedens und der Ver-
meidung von Gerichtsverfahren. Es ist auf eine aulRergerichtliche Verstandigung zwischen

den Beteiligten ausgerichtet.

Dazu unterbreitet die Schiedsstelle gemald § 34 Abs. 2 ArbEG nach Anhdrung beider Seiten
Einigungsvorschldage. Grundlage des jeweiligen Einigungsvorschlags ist eine neutrale Be-
wertung des vorgetragenen Sachverhalts durch die Schiedsstelle. Die Beteiligten kénnen
den Einigungsvorschlag annehmen oder ihm schriftlich widersprechen, § 34 Abs. 3 ArbEG.
Bei Annahme des Einigungsvorschlags wirkt der Inhalt des Einigungsvorschlags zwischen

den Beteiligten als verbindlicher privatrechtlicher Vertrag.

Bei einem form- und fristgerecht eingelegten Widerspruch haben die Beteiligten hingegen
die Moglichkeit, ihr Anliegen vor den zustandigen Gerichten weiterzuverfolgen. Sie kénnen
sich aber auf Grundlage des abgelehnten Einigungsvorschlags auch noch aulRergerichtlich

einigen, was nach den Erfahrungen der Schiedsstelle regelmaRig geschieht.

.Sachverhalt

Der Antragsteller war Arbeitnehmer bei der Antragsgegnerin und hat fiir diese zusammen
mit einem Kollegen eine Produktidee entwickelt, die eine Anwendung zum Preisvergleich

von Kfz-Reparaturen und Ersatzteilen auf Basis von Fehlercodes betraf.

Die Idee beruhte auf der Feststellung, dass es mit Hilfe von am Markt fiir die interne Fahr-
zeugschnittstelle erhaltlichen Bluetooth/W-LAN-Funkadaptern zwar moglich geworden

war, die in den Steuergeraten von Kraftfahrzeugen gespeicherten Fehlermeldungen mit



einem Smartphone und einer entsprechenden App auszulesen, jedoch keine verfligbare
App in der Lage war, die ausgelesenen Fehlercodes im Klartext anzuzeigen oder gar den
Bezug zu bendétigten Ersatzteilen und Reparaturkosten herzustellen.

Die Produktidee des Antragstellers und seines Kollegen war es daher, eine App zu entwi-
ckeln, die sich mit dem an der Fahrzeugschnittstelle angebrachten Funkadapter koppelt,
die Fehlercodes aus dem Steuergerat ausliest, diese mit einschlagigen Libraries abgleicht,
sie sodann im Klartext mit Ursache und Losung anzeigt und die Losung des ausgelesenen
Fehlers bestehend aus erforderlichem Ersatzteil / erforderlicher Werkstattleistung in ei-

nem Preis-Vergleichsportal anzeigt.

(-..)

Die Arbeitnehmer haben ihre Idee im Jahr 2012 parallel als Diensterfindung gemeldet und
in das Ideenmanagement der Deutschen Telekom eingebracht. Mit ihrer Produktidee hat-
ten sie sich zudem fiir den sogenannten Innovation Day 2012 der Arbeitgeberin bewor-

ben, die Idee dort als Finalisten erfolgreich prasentiert und fir 12 Wochen die Ressourcen

fir die Umsetzung der Idee erhalten, woraus eine Prototyp-App entstanden ist.

Aufgrund der Einbringung ins Ideenmanagement wurde den Arbeitnehmern eine Pramie
in Hohe von 150.000 € zuerkannt, wovon der Antragsteller ein Anteil von 70 %

(105.000 €) erhalten hat.

Infolge der Meldung als Diensterfindung hat die die Antragsgegnerin beim Europdischen
Patentamt ein Patent (...) erwirken konnen. Allen Anspriichen dieses Patents ist das Merk-
mal gemein, dass die Fahrzeugidentifikation mittels der Kameraeinrichtung des mobilen

Telekommunikationsendgerats erfasst wird.

Der Antragsteller sieht sich vor diesem Hintergrund als Teil einer technischen Gesamtl6-
sung, wofir ihm Arbeitnehmererfinderverglitung zustehe. Er geht fiir den Zeitraum 2013
bis 2020 von einem Umsatz von 473.200.000 € aus und begehrt unter Ansetzung eines
Miterfinderanteils von 70 %, einer Relevanz des Patents fiir den Umsatz von 25 % und ei-
nes in der Telekommunikationsbranche Ublichen Lizenzsatzes von 5 % abziiglich der be-

reits bezahlten Pramie eine Verglitung von 5.765.000 €.

Die Antragsgegnerin ist dem entgegengetreten und hat dazu mitgeteilt, dass eine Uber-
prifung ergeben habe, dass von dem Patent niemals Gebrauch gemacht worden sei, weil

unabhangig von der Frage, ob die Produktidee letztlich Gberhaupt umgesetzt worden ist,



es schon an der Erfassung von Fahrzeugidentifikationsnummern mit Hilfe der Kamera ei-

nes mobilen Telekommunikationsendgerates fehle.

Der Antragsteller ist unter Verweis auf den erfolgreichen Innovation-Day und die erhal-
tene Pramie der Auffassung, dass die Antragsgegnerin in der Pflicht sei, ihre Behauptung
mit Hilfe einer ihm vorzulegenden schriftlichen technischen Dokumentation zu beweisen,

dass eine Integration der Ideen / des Patentes nicht stattgefunden habe.

()

Wertung der Schiedsstelle

Voraussetzungen des Anspruchs auf Erfindungsvergiitung nach dem Gesetz Uber Arbeit-

nehmererfindungen

Macht ein Arbeitnehmer eine Erfindung, steht ihm als Erfinder nach § 6 PatG zunachst das
Recht auf das Patent fiir die Erfindung zu. Er muss seinen Arbeitgeber jedoch in jedem Fall

unverziiglich Giber die Erfindung in Kenntnis setzen, §§ 5, 18 ArbEG.

Wenn eine solche Erfindung aus einer dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tatigkeit
entstanden ist oder mafigeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes beruht, was
in der ganz GUberwiegenden Anzahl der Falle gegeben ist, handelt es sich um eine Dienst-
erfindung. Dann kann der Arbeitgeber das Recht auf das Patent durch Erkldarung gegentber
dem Arbeitnehmer oder schlicht durch Verstreichenlassen der Inanspruchnahmefrist ein-

seitig in sein Eigentum (berleiten, §§ 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.

Flr das grundsatzliche Bestehen eines Verglitungsanspruchs ist somit gemaR § 9 Abs. 1 Ar-

bEG Voraussetzung,

e dass dem Arbeitnehmer zunachst 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 gehért dem Arbeit-
geber bereits von Anfang an als Arbeitsergebnis nach § 611a BGB und ist mit dem Ar-
beitsentgelt abschlieRend vergiitet, weshalb aus dem Einsatz der technischen Losung
resultierende wirtschaftliche Vorteile nur insoweit eine Gber das Arbeitsentgelt hin-
ausgehende Vergltungspflicht begriinden kénnen, als der Arbeitgeber lber eine pa-

tentrechtlich geschiitzte Alleinstellung gegeniiber Wettbewerbern verfiigt.

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 grol8 dieser ist, hangt folglich vom Umfang der Nutzung der Mo-

nopolstellung und deren Stérke ab.

Deshalb kommt eine vom Nutzen einer Monopolstellung unabhangige tber 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

1 Gesetzesbegriindung, Blatt fir PMZ 1957, S. 233



(2)

(3)

Unternehmen infolge des Verbesserungsvorschlags lber eine faktische Monopolstel-
lung gegeniiber Wettbewerbern verfligt, die der Starke einer patentrechtlichen Mono-
polstellung nahekommt (qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag). Er setzt
mithin ein in der Realitdt regelmaRig unrealistisches Szenario voraus und kommt des-

halb so gut wie nie zum Tragen.

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

nachst auf die maBgeblichen Erfinderanteile aufzuteilen.

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 Gdnze zustehen, da es der bei einem Unternehmen beschaftigte 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 zunéchst 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, wah-

rend der freie Erfinder sich selbst finanzieren muss.

Ferner erhalt der Arbeitnehmererfinder sowohl fiir die konkrete technische Aufgaben-
stellung als auch fiir deren Losung regelmafig 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 Giberhaupt 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 in Entwicklungsbereichen aufgrund ihrer Vorbildung, ihrer praktischen Erfah-
rung 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.

Die angemessene Arbeitnehmererfindervergitung ist somit das Produkt aus

Erfindungswert x Erfinderanteil x Anteilsfaktor

Erfindungswert des Patents EP (...)1

Die Hohe des Erfindungswerts hangt gemaR § 9 Abs. 2 ArbEG i.V.m. § 2 ArbEG davon ab,
wie sich der erlangte Monopolschutz technisch und wirtschaftlich konkret fiir den Ar-

beitgeber gegeniiber seinen Wettbewerbern auswirkt.

Hat der Arbeitgeber eine Diensterfindung lizenziert oder verkauft, geben die vereinbar-
ten Lizenzgebihren bzw. der ausgehandelte Kaufpreis konkrete Hinweise darauf, wel-
chen Wert das aus der Diensterfindung resultierende Monopolrecht am Markt flr den

Arbeitgeber hat.



Hat der Arbeitgeber ein Produkt im Einsatz, dass von der erfindungsgemalRen techni-
schen Lehre Gebrauch macht, erhalt er zwar keine direkten Zahlungen fiir das erlangte
Monopolrecht. Ihm flieBen durch die tatsachliche Benutzung der Diensterfindung aber
von der Starke des Monopolrechts abhangige geldwerte Vorteile zu. Diese bestehen da-
rin, dass er flir das Recht zur Nutzung der technischen Lehre aufgrund der Tatsache, dass
sie monopolgeschiitzt ist, angemessene Zahlungen an den Rechteinhaber — Ublicher-
weise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder — leisten missen, die
er sich erspart, weil er das Monopolrecht von seinem Arbeitnehmer (ilbernommen hat.
Beim tatsachlichen Einsatz einer Diensterfindung hangt die Hohe des Erfindungswerts
deshalb davon ab, wie hoch diese Zahlungen unter verniinftigen Vertragsparteien theo-

retisch ausgefallen waren.

Hat der Arbeitgeber eine Diensterfindung aber nicht lizenziert, verkauft oder selbst im
Einsatz, so kann eine Diensterfindung nur dann einen Erfindungswert haben, wenn man

ihr einen solchen unter anderen Aspekten des erlangten Monopolrechts zubilligt.

Die Antragsgegnerin hat mitgeteilt, dass sie das Patent weder verkauft noch lizenziert
habe und dass eine interne Uberpriifung ergeben habe, dass sie von dem Patent bislang
auch selbst niemals Gebrauch gemacht habe, weil sie kein Verfahren einsetze oder ein-
gesetzt habe, bei dem die Erfassung der Fahrzeugidentifikationsnummer mit Hilfe der

Kamera eines mobilen Telekommunikationsendgerates erfolgt.

Der Antragsteller ist unter Verweis auf den erfolgreichen Innovation-Day und die erhal-
tene Pramie der Auffassung, dass die Antragsgegnerin in der Pflicht sei, mit Hilfe einer
ihm vorzulegenden schriftlichen technischen Dokumentation zu beweisen, dass eine

Integration der Ideen / des Patentes nicht stattgefunden habe.

Wie bereits aufgezeigt, setzt ein Verglitungsanspruch nach dem Gesetz Uber Arbeit-
nehmererfindungen voraus, dass der Arbeitgeber von einer rechtlichen Monopolstel-

lung Gebrauch macht.

Fiir die hier streitgegenstandliche technische Lehre bedeutet das, dass es fiir einen
Vergiltungsanspruch nach dem Gesetz Gber Arbeitnehmererfindungen nicht ausreicht,
dass die Antragsgegnerin die im Verbesserungswesen pramierte und am Innovation-
Day ausgezeichnete und daraufhin zumindest in einem Prototyp weiterentwickelte

Produkt-idee umgesetzt hat. Vielmehr miisste die Umsetzung der Produktidee die



Merkmale zumindest eines Hauptanspruchs des Patents (...) so erfiillen, dass das Un-
ternehmen einem Wettbewerber ein gleichartiges Verfahren rechtlich verbieten
konnte. Da allen Anspriichen des Patents das Merkmal gemein ist, dass die Fahrzeu-
gidentifikation mittels der Kameraeinrichtung des mobilen Telekommunikationsendge-
rats erfasst wird, misste die Antragsgegnerin dies in einem von ihr benutzten Verfah-

ren umgesetzt haben.

Die Darlegungs- und Beweislast dafiir tragt nach dem allgemeingiiltigen Rechtsgrund-
satz, dass derjenige, der von einem anderen etwas fordert, die Berechtigung dieser
Forderung darzulegen und zu beweisen hat, der Antragsteller. Folglich muss der An-
tragsteller darlegen und beweisen, dass die Antragsgegnerin ein Verfahren benutzt o-
der benutzt hat, bei dem die Fahrzeugidentifikationsnummer mittels der Kameraein-

richtung des mobilen Telekommunikationsendgerats erfasst wird.

Die Antragsgegnerin ist hingegen schon nach dem allgemeinen Darlegungs- und Be-
weislastgrundsatz nicht in der Pflicht, zu beweisen, dass sie das nicht tut. Deshalb
weist die Schiedsstelle auch nur der Vollstandigkeit halber darauf hin, dass das Nicht-
vorliegen einer Tatsache einer Beweispflicht ohnehin nur dann unterliegt, wenn der
Gesetzgeber das Nichtvorliegen einer Tatsache zum Gegenstand einer anspruchsbe-
griindenden Norm gemacht hat. Das hat der Gesetzgeber aus gutem Grund auch nur in
seltenen Fallen getan, die regelmaRig nicht objektive, sondern subjektive Umstande
betreffen. Denn der Beweis negativer Tatsachen, also dass eine objektive Tatsache

nicht vorliegt, ist regelmafig kaum bis nicht zu fiihren.

Dass die Darlegungs- und Beweislast beim Arbeitnehmer liegt, ist allerdings nicht frei
von Problemen. Denn meist hat er keinen Zugang zu den wesentlichen Tatsachen, die
er darlegen und beweisen muss, da sie regelmaRig Geschaftsgeheimnisse darstellen
und somit ausschlielRlich in der Herrschaftssphare des Arbeitgebers liegen. Er ist daher
aufgrund der strukturellen Situation nicht in der Lage, die notwendigen Informationen
beizubringen und erforderlichenfalls unter Beweis zu stellen und damit in entschuldba-
rer Weise Uber das Bestehen oder den Umfang seines Rechts im Ungewissen, wahrend
der Arbeitgeber die zur Beseitigung der Ungewissheit erforderlichen Informationen un-
schwer geben kdnnte. Aus diesem Grund steht dem Arbeitnehmer nach § 242 BGB

i.V.m. § 9 Abs. 2 ArbEG ein Anspruch auf Auskunft gegen den Arbeitgeber zu.
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Die abzugebende Auskunft des Arbeitgebers ist eine Wissenserklarung?.

Die Antragsgegnerin hat mitgeteilt, von dem Patent (...) keinen Gebrauch gemacht zu
haben. Auch eine solche Negativerklarung ist grundsatzlich geeignet, der Auskunfts-

pflicht Genlige zu tun. Denn damit ist das Wissen der Arbeitgeberin vollstandig preis-
gegeben. Einen Negativbeweis muss sie hingegen nicht erbringen, was wie aufgezeigt

regelmalig auch gar nicht moglich ware.

Die Auskunftspflicht ware nur dann nicht erfillt, wenn die abgegebene Erklarung nicht
ernst gemeint, unvollstandig oder von vornherein unglaubhaft ist. Ob dies der Fall ist,
richtet sich aber nicht nach der Einschatzung des Arbeitnehmers, sondern ist nach ob-
jektiven Umstdnden unter Berticksichtigung der Lebenserfahrung zu beurteilen. Die
pauschale Verdachtigung, die Arbeitgeberin unterdriicke bewusst oder unbewusst ihr
Erinnerungsvermoégen, oder die schlichte Behauptung, die Auskunft sei falsch, geniligen
daher nicht, um eine Erklarung von vornherein als unvollstandig oder unglaubhaft ein-

zustufen3.

Die Auskunftspflicht ist auf der anderen Seite aber nicht nur auf das prasente Wissen
des Arbeitgebers beschrankt. Dieser ist vielmehr verpflichtet, seine Geschaftsunterlagen
durchzusehen und alle ihm zuganglichen Informationen aus seinem Unternehmensbe-
reich zur Erteilung einer vollstandigen Auskunft heranzuziehen.# Hat er dies getan, hat
er die ihm obliegende Auskunftspflicht erfillt, auch wenn er lediglich eine Negativaus-

kunft abgibt.

Die Antragsgegnerin hat mitgeteilt, dass die internen Uberpriifungen unter Einbezie-
hung der vom Antragsteller benannten Ansprechpartner und Quellen ergeben habe,
dass von dem Patent niemals Gebrauch gemacht worden sei, weil die Erfassung der
Fahrzeugidentifikationsnummer nicht mit Hilfe der Kamera eines mobilen Telekommu-
nikationsendgerates erfolge. Sie hat damit den dargestellten Anforderungen an die
Auskunftspflicht vollumfanglich entsprochen. Die Erstellung und Vorlage einer schriftli-
chen technischen Dokumentation, wie es der Antragsteller fordert, ist dazu nicht erfor-

derlich, da die Arbeitgeberin zum einen keinen Negativbeweis erbringen muss und

2 BGH vom 23.01.2003 — Az.: | ZR 18/01 — Cartier-Ring
3 OLG Dusseldorf vom 09.08.2007 — Az.: -2 U 41/06
4 BGH vom 23.01.2003 — Az.: | ZR 18/01 — Cartier-Ring



11

zum anderen die abgegebene Auskunft schlissig ist und keine Anhaltspunkte dafir

bietet, dass sie unvollstandig oder unwahr sein konnte.

Denn der Antragsteller hat lediglich auf den erfolgreichen Innovation-Day und die er-
haltene Pramie verwiesen. Daraus lassen sich aber keinerlei Anhaltspunkte ableiten,
dass die Arbeitgeberin eine unglaubhafte oder unvollstandige Erklarung abgegeben
hat. Denn die Arbeitgeberin kann ja durchaus die Produktidee als solche umgesetzt ha-

ben, aber eben ohne von den Patentanspriichen Gebrauch zu machen.

Bei der Schiedsstelle ist aufgrund der Argumentation des Antragstellers der Eindruck
entstanden, dass dessen Misstrauen auf einem Missverstandnis von der Systematik
des Arbeitnehmererfindungsrechts beruht. Die Arbeitgeberin kann durchaus die von
ihm vorgeschlagene Produktidee umgesetzt haben, ohne von der erlangten Monopol-
stellung Gebrauch gemacht zu haben, weil die Produktidee zwar wirtschaftlich gut,
aber nicht als Ganzes dem Patentschutz zugdnglich war und deshalb auch nur ein nicht
unbedingt umsetzungsrelevantes Detail Monopolschutz erhalten hat. Dann besteht
aber kein arbeitnehmererfindungsrechtlicher Vergiitungsanspruch, da die Arbeitgebe-

rin keinen Gebrauch von einer Monopolstellung gemacht hat.

Im Ergebnis ist der Antragsgegnerin letztlich kein geldwerter Vorteil aufgrund des Ge-
brauchs einer technischen Lehre zugeflossen, fir die sie ein Verbietungsrechts gegen-
Uber einem Wettbewerber besitzt. Damit besteht kein Erfindungswert aufgrund einer
Eigennutzung, der eine Verglitung nach dem Gesetz liber Arbeitnehmererfindungen

rechtfertigen wirde.

Es verbleibt daher nur die Moéglichkeit, dass die Diensterfindung unter anderen Aspek-
ten einen Erfindungswert haben kénnte. Dabei ist aber zu beachten, dass ein Arbeitge-
ber bei der Entscheidung, ob, wann und in welcher Weise er sich wirtschaftlich betatigen
will, grundrechtlich in Form der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit geschitzt ist,
Art. 2 Abs. 1, Art. 12 und Art. 14 GG5. Deshalb ist er grundsatzlich nicht verpflichtet, eine
Diensterfindung zu benutzen, sie zu lizenzieren oder zu verkaufen. Er kann sie auch un-

benutzt in seinem Portfolio belassen.

5 BAG vom 26. September 2002 — Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 — AZ.: 2 AZR 673/11
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Dem Arbeitgeber flielSt in einem solchen Fall dem Grunde nach kein geldwerter Vorteil
i.S.v. § 9 Abs. 2 ArbEG zu. Er hat vielmehr nur Kosten fiir die Aufrechterhaltung der Pa-

tentanmeldung oder des erteilten Patents.

Wenn er das Patent oder die Patentanmeldung trotzdem aufrechterhilt, tut er dies mut-
maklich, weil er der Diensterfindung einen Wert zubilligt, der von der Hoffnung auf ei-
nen irgendwie gearteten Nutzen wie zum Beispiel einer moglichen spateren Verwert-

barkeit der Erfindung gendhrt wird.

Da nur ein erteiltes Patent ein Verbietungsrecht verleiht, kann auch nur auf einem sol-
chen eine derartige Hoffnung beruhen. Der dieser Hoffnung zuzubilligende Erfindungs-

wert kann letztlich nur frei geschatzt werden.

Bei dieser Schatzung ist zu bericksichtigen, dass ein moglicher spaterer Nutzen einer-
seits vollig offen ist, dass das Unternehmen andererseits tatsachlich aber ganz real re-
gelmaBig Aufrechterhaltungskosten aufzuwenden hat. Die Schiedsstelle ist bei ihrer
Schatzung deshalb von ihr bekannten durchschnittlichen Erfindungswerten tatsachlich
benutzter Patente ausgegangen und hat davon einen geringeren Jahreserfindungswert
flr Vorratspatente abgeleitet, der nach ihrer standigen Praxis fur rein nationale Patente
bei 640 € liegt und sich im Falle einer zusatzlichen auslandischen Schutzrechtserteilung

auf 770 € erhoht.

Nachdem einem Unternehmen nach Erfindungsmeldung bzw. Patentanmeldung eine
Uberlegungszeit zuzubilligen ist, ob es ein Patent verwerten oder es zumindest langfris-
tig aufrechterhalten will, nimmt die Schiedsstelle — gestiitzt durch den Regelungsgehalt
des § 44 Abs. 2 PatG, der dem Anmelder fiir den Priifungsantrag eine Uberlegungs- und
Priufungszeit von sieben Jahren einrdumt — diesen Erfindungswert fiir ein nicht genutz-

tes, aber gleichwohl nicht aufgegebenes Schutzrecht erst ab dem 8. Patentjahr an.

Folglich ist fur das streitgegenstandliche EP-Patent bislang auch noch kein Vorratserfin-

dungswert angefallen.

Sollte die Antragsgegnerin das Patent auch weiterhin nicht nutzen, aber die vollen 20
Jahre aufrechterhalten, so wiirde ein maximaler Erfindungswert von insgesamt 10.010 €

auflaufen.
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Bezahlte Pramie und Verrechnung mit Anspriichen auf Erfindungsvergitung nach dem

ArbEG

Der Antragsteller hat auf Grundlage der Konzernbetriebsvereinbarung zum Ideenma-

nagement fir seine Produktidee eine Pramie in Hohe von 105.000 € erhalten.

Die Konzernbetriebsvereinbarung enthalt eine Regelung zu Ideen, bei denen die Mog-
lichkeit der Patentfahigkeit besteht. Diese Regelung ist nach Auffassung der Schieds-
stelle nicht unbedingt gliicklich formuliert. Letztlich ergibt eine Auslegung nach den
§§ 133, 157 BGB jedoch, dass im Ideenmanagement gezahlte Pramien auf Anspriiche

auf Arbeitnehmererfindungsvergiitung angerechnet werden.

Eine solche Regelung begegnet keinen rechtlichen Bedenken, denn sie beschrankt we-
der die Rechte aus dem ArbEG im Sinne von § 22 ArbEG noch trifft sie Regelungen Gber

die Hohe der Erfindungsvergitung im Sinne von § 23 ArbEG.

Vielmehr betrifft diese Regelung lediglich das Schicksal von Pramien aus der Konzernbe-
triebsvereinbarung zum Ideenmanagement, ist somit im Rahmen der den Arbeitneh-
mern, Betriebsraten, Gewerkschaften und Arbeitgebern zustehenden Vertragsfreiheit

vereinbart worden und deshalb nicht zu beanstanden.

Geht man hypothetisch davon aus, dass die Antragsgegnerin das streitgegenstandliche
Patent 20 Jahre aufrechterhalt, so ergabe sich aus einem Erfindungswert von 10.010 €,
einem Miterfinderanteil von 70 % und einem Anteilsfaktor von 20 % ein arbeitnehmer-

erfindungsrechtlicher Vergitungsanspruch von 1.400 €.

Unterstellt, die Antragsgegnerin wiirde vom streitgegenstandlichen Patent und der Ge-
schaftsidee doch Gebrauch machen, so konnte eine fiir den Antragsteller (iberaus vor-
teilhaft mit sehr grofRzligig angesetzten Faktoren gerechnete Verglitungsberechnung
ausgehend von dem vom Antragsteller behaupteten Umsatz liberschlagig wie folgt aus-

sehen:

473.200.000 € (Umsatz) x 0,10 (BezugsgrofRe) =47.320.000 € (Bezugsgrofenumsatz), ab-
gestaffelt nach RL Nr.11 = 22.209.225 € (erfindungsrelevanter Umsatz) x 0,015 (Lizenz-
satz) = 333.138 € (Erfindungswert) x 0,7 (Miterfinderanteil) x 0,2 (personlicher Anteils-
faktor) = 46.639 € (Verglitungsanspruch)



14

Bei diesen Uberschldgigen Berechnungen ist zu berlicksichtigen, dass der Gesamtumsatz
nicht validiert ist, der Faktor 10 % fiir die Festlegung des erfindungsgemaBen Umsatzes
weit Uberhoht ist und auch ein sehr hoher Anteilsfaktor angesetzt wurde. Bei dezidierter

Berechnung kdame voraussichtlich ein weitaus niedrigerer Vergiitungsbetrag heraus.

In jedem Fall ware ein etwaiger Anspruch des Antragstellers auf Arbeitnehmererfin-

dungsvergitung mit der gezahlten Pramie mehr als erfillt.
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