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1.

Ein Anspruch nach dem Gesetz Gber Arbeitnehmererfindungen setzt voraus, dass der An-
wendungsbereich des Gesetzes ertffnet ist. Das ist nur dann der Fall, wenn sich der Ar-
beitnehmer die Erkenntnis erschlieRt, wie mit bestimmten technischen Mitteln ein kon-
kretes technisches Problem gelost werden kann und diese Erkenntnis so verlautbart, dass
sie als Anweisung zum technischen Handeln genutzt werden kann. Eine Anweisung zu
menschlichem Handeln kann daher keinen arbeitnehmererfinderrechtlichen Verglitungs-

anspruch auslosen.

Kaufméannische und / oder organisatorische Verbesserungsvorschlage hat der Gesetzge-
ber bewusst nicht dem Anwendungsbereich des Gesetzes liber Arbeitnehmererfindungen
zugewiesen, weil dies den Rahmen des Gesetzes, das sich ausschlieRlich mit dem Gebiet
der Technik befasst, sprengen und anstelle des dem Gesetz zu Grunde liegenden Mono-
polprinzips das Sonderleistungsprinzip zur Grundlage des Vergiltungsanspruchs machen

wiirde.

Ein ,qualifizierter” technischer Verbesserungsvorschlag zeichnet sich nicht durch eine be-
sondere technische Raffinesse, sondern durch die Vermittlung einer faktischen Monopol-

stellung aus.



Andere technische Verbesserungsvorschlage kdnnen nur nach arbeitsrechtlichen Grund-
satzen, nicht aber arbeitnehmererfinderrechtlichen Grundséatzen eine Uber das Arbeits-
entgelt hinausgehende Verglitung rechtfertigen. Fir solche Fragen ist die Schiedsstelle

jedoch nicht zustandig.

Ein Unternehmen muss bei der Verwertung eines technischen Verbesserungsvorschlags
keine Einschrankungen der betrieblichen Verwertung in Kauf nehmen, um die Exklusivitat
aufrecht zu erhalten. Es missen lediglich nach den Umstanden ohne weiteres mogliche

GeheimhaltungsmaBnahmen getroffen werden.

Auch ein qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag bedarf der Meldung durch
den Arbeitnehmer. Wenn der Arbeitnehmer den Arbeitgeber nicht auf eine mégliche Mo-
nopolstellung hinweist, kann er ihm nicht vorwerfen, zumutbare GeheimhaltungsmaR-

nahmen nicht getroffen zu haben.

Die Vergltungspflicht fir einen qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlag be-
steht nur so lange, wie die faktische Monopolstellung andauert. Analog zu § 9 ArbEG be-

tragt die Hochstvergitungsdauer 20 Jahre.

Begrindung:

Zum Schiedsstellenverfahren
(...)

Zustandigkeit der Schiedsstelle

Der Gesetzgeber hat den Aufgabenbereich der Schiedsstelle in den §§ 28 und 37 Abs. 1
ArbEG festgelegt. Nach § 28 ArbEG kann die Schiedsstelle nur in Streitfallen auf Grund des
Gesetzes Uber Arbeitnehmererfindungen angerufen werden. Gemaf § 37 Abs. 1 ArbEG
liegt ein solcher Streitfall dann vor, wenn Rechte oder Rechtsverhaltnisse geltend gemacht

werden, die im Gesetz Gber Arbeitnehmererfindungen geregelt sind.

Bezogen auf den Streitgegenstand des vorliegenden Falles bedeutet das, dass die Schieds-
stelle fur die Frage zustdndig ist, ob ein Vergltungsanspruch auf Grundlage einer An-
spruchsgrundlage aus dem Gesetz liber Arbeitnehmererfindungen besteht, was zunachst
voraussetzt, dass der Anwendungsbereich des Gesetzes (iber Arbeitnehmererfindungen

Uberhaupt eroffnet ist.



FUr anderweitig geregelte Streitigkeiten zwischen den Beteiligten ist die Schiedsstelle nicht
zustandig. Damit verbundene Fragestellungen sind ohne die Vorschaltzustandigkeit der
Schiedsstelle unmittelbar Gerichten zugewiesen, weshalb kein Anspruch auf eine Befas-
sung der Schiedsstelle mit solchen Fragestellungen und auf einen Einigungsvorschlag der

Schiedsstelle zu solchen Fragestellungen besteht?.

Anwendungsbereich des Gesetzes liber Arbeitnehmererfindungen

Dem Gesetz lGber Arbeitnehmererfindungen unterliegen gemaR § 1 ArbEG nur Erfindungen

und technische Verbesserungsvorschlage.

Erfindungen sind gemal § 2 ArbEG Erfindungen, die patent- oder gebrauchsmusterfahig

sind.

Technische Verbesserungsvorschldage im Sinne von § 1 ArbEG sind gemaR § 3 ArbEG sons-

tige technische Neuerungen, die nicht die patent- oder gebrauchsmusterfahig sind.

Bereits der Gesetzeswortlaut des § 3 ArbEG erfasst somit nur technische Verbesserungen,
nicht aber organisatorische Verbesserungen. Auch eine teleologische wie auch eine histo-
rische Gesetzesauslegung fiihren unzweifelhaft zu ebendiesem Ergebnis, wofir ein Blick in
die eindeutigen Gesetzgebungsmaterialien geniigt.2 SchlieBlich knupft gesetzessystema-
tisch § 3 ArbEG dahingehend an § 2 ArbEG an, dass sich der in beiden Normen geregelte
Tatbestand nur durch die Patent- / Gebrauchsmusterfihigkeit unterscheidet. Folglich ist
beiden Normen das Merkmal der Technizitdat gemeinsam, wahrend sie sich lediglich in der

Frage der Monopolisierbarkeit unterscheiden.

Die beiden Tatbestdande der §§ 2 und 3 ArbEG setzen mithin gleichermaRen Erfindungen im
technischen Sinne voraus und unterscheiden sich im Wesentlichen nur hinsichtlich der

sonstigen Tatbestandsmerkmale des § 1 Abs. 1 PatG.

Eine Erfindung im technischen Sinne ist nach der standigen obergerichtlichen Rechtspre-
chung das auf einer individuellen Geistestéatigkeit beruhende Aufzeigen einer Anweisung
zur wiederholbaren Losung einer technischen Aufgabe mittels Nutzbarmachung von Natur-

gesetzlichkeiten. Eine Erfindung im Sinne der §§ 2, 3 ArbEG liegt somit nur dann vor, wenn

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

2 Gesetzesbegriindung, abgedruckt im Blatt fir PMZ 1957 S. 218 ff., S. 253: ,,(...) bleibt das dem Gesetz zugrunde liegende
Monopolprinzip gewahrt. Eine Einbeziehung von fiir den Betrieb besonders wertvollen kaufmannischen und organisatori-
schen Verbesserungsvorschlagen hingegen wirde dieses durchbrechen, das systemfremde Sonderleistungsprinzip einfiih-
ren, aber auch den Rahmen des Gesetzes sprengen, das sich ausschlieRlich mit dem Gebiet der Technik befasst.”



sich der Erfinder die Erkenntnis erschlieBt, wie mit bestimmten technischen Mitteln ein
konkretes technisches Problem gelost werden kann und diese Erkenntnis so verlautbart,

dass sie als Anweisung zum technischen Handeln genutzt werden kann3.

Der Antragsteller hat im Schiedsstellenantrag vorgetragen, ein Verfahren entwickelt zu ha-

ben, welches das Fahren der Triebwagen energiesparender mache.

Im Kern gehe es darum, dass entsprechend der (...) der Strecke der Zug vom Lokfihrer (...)
angefahren werde und die (...) vom Lokfiihrer in mehreren Stufen zu ihrer (...) gefihrt wir-
den. Dabei misse der Lokfiihrer (...) beschleunigen, jedoch unter der geringstmoglichen
(...). Im Anschluss misse der Lokfuhrer die (...) zurtickfahren, da die (...) im Zustand der (...)

einen geringeren Energiebedarf hatten.

Beim (...)vorgang solle der Lokfiihrer darauf achten, dass die entsprechend angesteuerte
(...)kraft nur bis zu einer Grenze von (...) aktiviert wird, wofir er den (...)vorgang voraus-
schauend einleiten misse. Dazu misse er bereits im Vorfeld der Fahrt die entsprechenden
(...)vorgange planen. Sofern er diese Vorgehensweise einhalte, kénne er den (...)vorgang
alleine Gber die verschleil¥freien (...) durchfiihren, was eine Riickeinspeisung von (...)ener-

gie (...) sowie einen verschleiRfreien (...)vorgang zur Folge hatte.

Der Antragsteller hat dazu der Schiedsstelle die von ihm im (...) Verbesserungsprozess ab-

gegebene (...) vorgelegt.
In dieser hatte er das von ihm erkannte Problem wie folgt beschrieben:

»Energie kann eingespart werden 20 %
Energieeinsparendes {...)
jeden Tag

viele Reparaturen waren und sind vermeidb. (...) usw.”
Zur Ursache des Problems hatte er Folgendes mitgeteilt:
»(...) wird nicht optimal gefiihrt”
Den Zielzustand hatte er folgendermaRBen definiert:
,Energieverbrauch (...) um 20 % reduzieren”

Zum Losungsvorschlag hat er Folgendes ausgefiihrt:

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



»Energiesparende (...) meiner Studie die ich seit 3 Jahren fiir mich persénlich gemacht
habe, in die Praxis umsetzen.
Ich werde die anderen (...) einweisen und ihnen meine (...) beibringen

wird schon von (...) und mir vorbereitet!”

Der Losungsvorschlag des Antragstellers enthdlt mithin eine organisatorische Anweisung
zum menschlichen Handeln. Dem entspricht auch der Sachvortrag des Antragstellers, dass
die Antragsgegnerin als Reaktion auf den Vorschlag (...) in dem Verfahren geschult habe

und dementsprechende Handbiicher (...) aufgelegt habe.

Eine Erfindung im Sinne des Arbeitnehmererfindungsgesetzes, sei sie nach dem Patentge-
setz nun monopolisierbar oder nicht, liegt aber wie ausgefiihrt nur dann vor, wenn ein
technisches Problem durch technische Nutzbarmachung von Naturgesetzlichkeiten gelost
wird, mit anderen Worten, der Faktor menschliches Handeln kommt bei der eigentlichen

Problemldsung nicht vor.

Die vom Antragsteller seiner Arbeitgeberin vorgeschlagene Losung unterliegt somit gemaf
den §§ 1, 2, 3 ArbEG nicht dem Gesetz liber Arbeitnehmererfindungen, so dass der Antrag-
steller fiir den Vorschlag dieser Losung keinen Verglitungsanspruch nach § 9 ArbEG oder

§ 20 Abs. 1 ArbEG haben kann.

Der Gesetzgeber hat die Behandlung von nichttechnischen Verbesserungsvorschlagen wie
dem hier streitgegenstandlichen in § 20 Abs. 2 ArbEG ausdriicklich arbeitsrechtlichen Re-
gelungen Uberlassen. Deshalb ist in solchen Fallen fir die Frage, ob ein Verglitungsanspruch
besteht oder nicht, entscheidend, ob das Arbeitsrecht einen Verglitungsanspruch aufgrund
einer arbeitsrechtlichen Sonderleistung vorsieht oder ob die Arbeitsvertragsparteien einen
solchen individualrechtlich oder kollektivrechtlich vorgesehen haben. Besteht (iber diese
Frage Streit und ist dieser nicht einvernehmlich zu |6sen, ist dieser nicht vor der Schieds-
stelle nach dem Gesetz Uber Arbeitnehmererfindungen, sondern ohne vorangegangenes

Schiedsstellenverfahren vor der Arbeitsgerichtsbarkeit zu klaren.

IV. Umsetzung des Vorschlags in (...)

()



V. Systematik arbeitnehmererfinderrechtlicher Vergiitungsanspriiche

Aufgrund des im Vorfeld des Schiedsstellenverfahrens und im Schiedsstellenverfahren zum
Ausdruck gekommenen Verstandnisses des Antragstellers von Grundlagen und Gegenstand
arbeitnehmererfinderrechtlicher Vergiitungsanspriiche erscheint es der Schiedsstelle sach-
gerecht, die im Gesetz Uber Arbeitnehmererfindungen enthaltenen Vergilitungstatbe-
stande grundsatzlich zu erldutern, auch wenn es nach den obigen Ausfiihrungen aufgrund

der nicht gegebenen Technizitdt darauf gar nicht mehr ankommt:

1. Gegenstand und Entstehung des Vergitungsanspruchs aus § 9 ArbEG

Einem Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung im Sinne der §§ 2, 4 ArbEG gemacht hat,
steht lediglich das erfinderrechtliche Recht auf das Patent nach § 6 PatG zu, wahrend
die der Erfindung zu Grunde liegende technische Losung ein Arbeitsergebnis ist, deshalb
dem Arbeitgeber von vornherein nach § 611 a BGB gehort und somit mit dem Arbeits-
entgelt bereits abschlieRend vergitet ist, ganz unabhangig davon, wie erfolgreich sich

die technische Losung auch immer verwerten ldsst.

Aber auch (iber das Recht auf das Patent, das zunachst patentrechtlich dem Arbeitneh-
mer zugewiesen ist, kann der Arbeitnehmer nicht frei befinden, was auch explizit in
§ 7 Abs. 2 ArbEG zum Ausdruck gebracht wird. Denn das beim Arbeitnehmer liegende
Recht auf das Patent ist nach den §§ 6, 7 ArbEG mit dem Inanspruchnahmerecht des
Arbeitgebers belastet, da auch das Recht auf das Patent ein Arbeitsergebnis im Sinne
von § 611 a BGB ist und der Arbeitgeber fiir die Erbringung der Arbeitsleistung nicht nur
das Arbeitsentgelt bezahlt hat, sondern auch die fir das Zustandekommen der Erfindun-

gen wesentlichen férderlichen Rahmenbedingungen geschaffen und finanziert hat.

Wenn der Arbeitgeber von seinem Inanspruchnahmerecht Gebrauch macht, verliert der

Erfinder auch das Recht auf das Patent an den Arbeitgeber. Die in dem Recht auf das



Patent bestehende Vermdgensposition? des Arbeitnehmers wird dann arbeitnehmer-
freundlich> inhaltlich neugestaltet®, indem § 9 Abs. 1 ArbEG dem Arbeitnehmer als Er-

satz einen Anspruch auf angemessene Verglitung zubilligt.

Die Hohe des Verglitungsanspruchs muss dementsprechend mit dem korrelieren, was
der Arbeitnehmer verloren hat. Verloren hat er aber nur das Recht auf das Patent. Das
Recht auf ein Patent an sich hat jedoch keinen eigenstandigen Wert. Denn es ist lediglich
eine mit Kosten verbundene Wette auf die Zukunft, mit der man auf den Eintritt eines

irgend gearteten moglichen zukiinftigen Nutzens setzt.

Deshalb hangt die Hohe der Vergitungsanspruchs gemal § 9 Abs. 2 ArbEG davon ab,
welche Vorteile dem Arbeitgeber durch eine realisierte Verwertung? des rechtlichen
Monopolschutzes zugeflossen sind. Aus dem Einsatz einer technischen Losung resultie-
rende wirtschaftliche Vorteile des Arbeitgebers kdnnen deshalb nur insoweit eine iber
das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergiitungspflicht begriinden, als der Arbeitgeber an-
gestolRen von der Erfindung Uber ein patentrechtliches Verbietungsrecht gegentiiber
Wettbewerbern verfiigt und ihm dieses tGber den bloRen Erfolg einer technischen Lo-

sung am Markt hinaus gesonderte wirtschaftliche Vorteile verschafft.

An solchen gesonderten Vorteilen wird der Arbeitnehmer dann gemaR § 9 Abs. 2 ArbEG
zu einem bestimmten Anteil beteiligt, der berlicksichtigt, dass regelmaRig der Arbeitge-
ber den Uiberwiegenden Anteil daran hat, dass es liberhaupt zu einer Diensterfindung
gekommen ist, weil er erfinderische Tatigkeiten erméglichende Rahmenbedingungen

geschaffen und finanziert hat.

4 Das Arbeitsrecht geht von einem vélligen Ubergang des Eigentums am Arbeitsergebnis auf den Arbeitgeber aus. Das Pa-
tentrecht geht dahingegen von einem zeitlich beschrdankten Monopolrecht fiir den Erfinder aus. Im Arbeitnehmererfinder
treffen sich mithin zwei entgegengesetzte Rechtezuweisungen. Fir die Auflosung dieses Widerstreits gibt es keine sich von
selbst ergebenden ,richtigen” oder ,falschen” Rechtsregeln. Die Auflésung des Widerstreits ist deshalb ein international
unterschiedlich (je nachdem, ob den Interessen des Arbeitnehmers oder den Interessen des Arbeitgebers der Vorrang ein-
geraumt wurde) gel6ste Rechtsfrage; vgl. auch Gesetzesbegriindung, abgedruckt im Blatt fir PMZ 1957 S. 218 ff., S. 224

5 Kurz, Die Vorarbeiten zum Arbeitnehmererfindergesetz, GRUR 1991 S. 422 ff.: (1) infolge des Erstarkens der Arbeitneh-
merschaft ab 1900 erster arbeitnehmererfinderfreundlicher, letztlich nicht umgesetzter Gesetzentwurf von 1913; (2) in-
folge der wirtschaftlichen Notlage nach dem 1. Weltkrieg ab 1920 Vereinbarung des Rechts auf Erfinderbenennung und
eines Vergltungsanspruchs in Tarifvertragen; (3) in Folge des 2. Weltkriegs Aufnahme des Vergutungsanspruchs in die Ver-
ordnung von 1943 zur Steigerung der erfinderischen Beitrage der Arbeitnehmer fiir die Wirtschaft, insbesondere fir die
Ristungsindustrie; (4) vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Aufbauphase in den 1950iger Jahren besteht bei der Bera-
tung des Gesetzes liber Arbeitnehmererfindungen Einigkeit, dass nicht mehr hinter die aus der jahrzehntelangen histori-
schen Entwicklung resultierenden arbeitnehmerfreundlichen Regelungen der Vergangenheit zurlickgegangen werden soll.
6 BVerfG, Kammerbeschluss vom 24.04.1998, Az.: 1 BvR 587/88

7 Gesetzesbegriindung, abgedruckt im Blatt fiir PMZ 1957 S. 218 ff., S. 233



Der Vergltungsanspruch besteht somit aus einem Teilhaberecht des Arbeitnehmers an

Vorteilen, die ein Arbeitgeber kausal durch ein rechtliches Monopol erhalten hat.

Wie soeben dargelegt, entsteht der Verglitungsanspruch nur dann, wenn eine patent-
rechtliche Vermogensposition auf den Arbeitgeber Gibergegangen ist, weil der Arbeitge-

ber von seinem Inanspruchnahmerecht Gebrauch gemacht hat.

Ein Unternehmen kann eine Diensterfindung durch ausdrickliche Erklarung gegeniiber
dem Arbeitnehmer in Anspruch nehmen. Das kann es aufgrund seiner unternehmeri-
schen Freiheit im Ubrigen auch dann tun, wenn der Arbeitnehmer lediglich einen Ver-
besserungsvorschlag gemeldet hat, das Unternehmen diesen aber als schutzfahig an-

sieht; verpflichtet ist es dazu aber nicht.

Tut es das nicht, setzt die Inanspruchnahme eine wirksame Erfindungsmeldung durch
den Arbeitnehmer voraus, die die Viermonatsfrist des § 6 Abs. 2 ArbEG wirksam in Gang
setzt und nach deren Ablauf das Gesetz die Inanspruchnahme durch das Unternehmen

fingiert, wenn das Unternehmen die Erfindung nicht zuvor ausdriicklich freigegeben hat.

Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin keine ausdrickliche Inanspruchnahmeer-
klarung abgegeben. Fir eine Fiktion der Inanspruchnahmeerkldrung bedirfte es daher

einer wirksamen Erfindungsmeldung.

Der Antragsteller hat aber lediglich einen Verbesserungsvorschlag ins betriebliche Vor-
schlagswesen eingestellt. Fir eine Erfindungsmeldung hatte der Antragsteller seinem
Arbeitgeber zusatzlich einen Hinweis auf eine seiner Auffassung nach bestehende recht-
liche Monopolisierbarkeit des Verbesserungsvorschlags in Text- oder Schriftform geben
miussen und diesen Vorschlag an die Geschaftsfiihrung, zumindest aber an einen von
dieser Empfangsbevollmachtigten wie die Patent- oder Personalabteilung richten mus-
sen. Er hat jedoch nichts dergleichen verfasst, was man in Inhalt und Adressierung als

Erfindungsmeldung ansehen kdnnte.

Hat der Arbeitgeber aber nicht eigeninitiativ eine Inanspruchnahmeerklarung abgege-
ben und hat der Arbeitnehmer auch keine wirksame Erfindungsmeldung abgegeben,

verbleibt nur die vom Bundesgerichtshof mit der Haftetikett-Rechtsprechung8 begriin-

8 BGH vom 04.04.2006 — Az.: X ZR 155/03 — Haftetikett



dete Ausnahme, um trotzdem zu einer den Vergltungsanspruch auslésenden Inan-
spruchnahme durch den Arbeitgeber zu gelangen. Denn die Uberlegungen aus der Haft-
etikett-Rechtsprechung sehen unter bestimmten Voraussetzungen eine Erfindungsmel-
dung als entbehrlich an und kniipfen die Fiktion der Inanspruchnahme durch Fristablauf
an einen Ersatztatbestand, der eine fehlende Erfindungsmeldung kompensiert und des-

halb die Inanspruchnahmefrist in Gang setzt.

Der hier vorliegende Sachverhalt gleicht dem der Haftetikett-Entscheidung, die unter
bestimmten Voraussetzungen vom Anlaufen der Inanspruchnahmefrist auch ohne Erfin-
dungsmeldung ausgeht, aber nur insofern, als der Antragsteller keine Erfindungsmel-

dung im Sinne des § 5 ArbEG abgegeben hat.

Denn der der Haftetikett-Entscheidung zu Grunde liegende Sachverhalt unterscheidet
sich vom vorliegenden Sachverhalt ganz wesentlich darin, dass das Unternehmen im
Haftetikett-Fall in Folge einer Besprechung zwischen dem Erfinder und dem Leiter der
Rechtsabteilung des Unternehmens und dessen patentanwaltlichen Berater selbstandig
erkannt hatte, dass eine patentfdhige Erfindung vorliegt, ohne darauf zuvor in einer Er-
findungsmeldung hingewiesen worden zu sein, und deshalb eine Patentanmeldung vor-

genommen hat.

Aus der Tatsache, dass die Arbeitgeberin (1) eine Patentanmeldung vorgenommen

hatte, darin (2) die erfundene technische Lehre korrekt dargestellt hatte und (3) auch

den Arbeitnehmer korrekt als Erfinder benannt hatte, hat der BGH gefolgert, dass es

einer formlichen Erfindungsmeldung nicht mehr bedurfte, weil der Arbeitgeber in der
Patentanmeldung gegeniiber dem Deutschen Patent- und Markenamt als Zentralbe-
horde auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes formal dokumentiert hat, dass
er Uber alle Informationen verfiigt hat, die ihm eigentlich mit der Erfindungsmeldung

hatten Ubermittelt werden miussen.

Nur deshalb hat der BGH den eigentlichen Anknipfungspunkt fiir das Anlaufen der In-
anspruchnahmefrist, namlich den Zugang einer férmlichen Erfindungsmeldung, durch
den Zeitpunkt der Patentanmeldung ersetzt und dazu ausgefiihrt, dass unter diesen
ganz besonderen Voraussetzungen ein Festhalten an einer formlichen Erfindungsmel-
dung als Voraussetzung fiir das Anlaufen der Inanspruchnahmefrist des § 6 ArbEG eine

nicht mehr vom Zweck des § 5 ArbEG gedeckte treuwidrige Formelei bedeuten wiirde.
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Der vorliegende Sachverhalt kommt diesen Voraussetzungen jedoch nicht einmal nahe.
Denn die Antragsgegnerin hat niemals formal nach AuBen dokumentiert, dass sie Kennt-
nis von einer moglichen rechtlichen Monopolisierbarkeit einer vom Antragsteller gefun-
denen technischen Lehre gehabt haben kénnte; insbesondere hat sie keine Patentan-
meldung vorgenommen. Die reine Kenntnis von einem Verbesserungsvorschlag und
dessen blofRe Umsetzung kann den strengen Mal3stdben der Haftetikettrechtsprechung
hingegen niemals gerecht werden, da diese véllig unabhdngig von einem etwaig beste-

henden Patentrecht sind.

Im Ergebnis entsteht nur durch eine wirksame Erfindungsmeldung des Arbeitnehmers
eine Situation, die den Arbeitgeber in seiner Entscheidungsfreiheit beschrankt. Nur
diese 16st die Anmeldepflicht des § 13 ArbEG aus und nur diese notigt dem Arbeitgeber

eine Entscheidung ab, tGber einer Inanspruchnahme oder eine Freigabe zu entscheiden.

Wenn keine wirksame Erfindungsmeldung eines Arbeitnehmers vorliegt, liegt es hinge-
gen vollstandig in der von Art. 2 Abs. 1 (allgemeine Handlungsfreiheit), Art. 12 (Berufs-
freiheit) und Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) gewahrleisteten® unternehmerischen Ent-
scheidungsfreiheit des Arbeitgebers, ob er fir betriebliche Entwicklungen gewerblichen
Rechtsschutz in Erwdgung zieht oder ohne rechtlichen Monopolschutz vor Wettbewer-

bern am Markt tatig wird.

Die arbeitsrechtliche Firsorgepflicht aus den §§ 611 a, 241 Abs. 2 BGB kann deshalb
keine Verpflichtung des Arbeitgebers begriinden, die Patentierbarkeit von Arbeitsergeb-
nissen zu Uberwachen und gegebenenfalls Patentfihiges eigeninitiativ zu einem ge-

werblichen Schutzrecht anzumelden.

‘

2. Gegenstand und Entstehung des Verglitungsanspruchs aufgrund eines ,qualifizierten*

technischen Verbesserungsvorschlags, § 20 Abs. 1 ArbEG

Gemal § 20 Abs. 1 ArbEG besteht ein arbeitnehmererfinderrechtlicher Verglitungsan-
spruch ausnahmsweise auch fiir einen technischen Verbesserungsvorschlag, wenn die-
ser dem Arbeitgeber eine dhnliche Vorzugsstellung gewdhrt wie ein gewerbliches

Schutzrecht, wobei die Bestimmungen des § 9 ArbEG sinngemaf anzuwenden sind.

9 BAG vom 26. September 2002 — Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22. November 2012 — AZ.: 2 AZR 673/11
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Der Vergutungsanspruch kniipft mithin an den monopolartigen Ausschluss von Wettbe-
werbern an, der im Falle des § 9 ArbEG von der Reichweite und der Dauer der patent-
rechtlichen Monopolstellung bestimmt wird und der deshalb fiir technische Verbesse-
rungsvorschldge des § 20 Abs. 1 ArbEG von der Reichweite und der Dauer einer faktisch
bestehenden Monopolstellung abhdngt. Ein Unternehmen muss daher infolge eines
technischen Verbesserungsvorschlags eine faktische Monopolstellung gegeniiber Wett-
bewerbern erlangt haben, die der Starke einer patentrechtlichen Monopolstellung na-
hekommt. Das ist das kennzeichnende Merkmal und die Rechtfertigung fiir eine arbeit-
nehmererfinderrechtliche Verglitung eines technischen Verbesserungsvorschlags und
das ist deshalb mit der nicht im Gesetz stehenden, aber in der Praxis durchgesetzten
mitunter irreflhrenden Begrifflichkeit ,qualifizierter” technischen Verbesserungsvor-
schlag gemeint und nicht etwa eine besondere Raffinesse des technischen Verbesse-
rungsvorschlags. Dementsprechend fordert das Bundesarbeitsgericht eine tatsachliche
wirtschaftliche Monopolstellung, die der Arbeitgeber durch die geistige Leistung des Ar-
beitnehmers erworben hat, als Grundvoraussetzung fiir die Annahme eines arbeitneh-
mererfinderrechtlichen Verglitungsanspruchs fiir einen technischen Verbesserungsvor-
schlag, wahrend alle anderen technischen Verbesserungsvorschlage lediglich nach ar-
beitsrechtlichen Grundsatzen und allenfalls bei Vorliegen einer Sonderleistung eine tGber

das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergiitung rechtfertigen kénnen0,

Der Vergltungsanspruch des § 20 Abs. 1 ArbEG setzt mithin ein in der Realitat sehr sel-
ten vorkommendes Szenario voraus und kommt deshalb nach gefestigter Spruchpraxis
der Schiedsstelle nur sehr selten zum Tragen.1! Er ist ein Ausnahmetatbestand. Denn
der Gesetzgeber hat bereits in der Gesetzesbegriindung ausgefiihrt, dass nur solche
technischen Verbesserungsvorschlage in die Vergltungspflicht einbezogen werden sol-
len, die dem Arbeitgeber eine monopolédhnliche Vorzugsstellung geben, solange sie
nicht allgemein bekannt werden und er sie alleine auswerten kann. Die Verglitungs-
pflicht solle nur dann eintreten, wenn der technische Verbesserungsvorschlag verwertet
wird, und nur solange gelten, als die Verwertung und die schutzrechtsahnliche Stellung

andauert. Nur so bliebe das dem Gesetz zugrunde liegende Monopolprinzip gewahrt.12

10 BAG vom 19.05.2015, Az.: 9 AZR 863/13

11 EV der Schiedsstelle vom 19.12.2014 — Arb.Erf. 48/12 und vom 01.04.2015 — Arb.Erf. 49/11, jeweils abrufbar unter
www.dpma.de

12 Gesetzesbegriindung, abgedruckt im Blatt fiir PMZ 1957 S. 218 ff., S. 253
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Uberdies darf der Arbeitgeber in den Grenzen der von Art.2 Abs. 1, Art.12 und
Art. 14 GG geschiitzten unternehmerischen Entscheidungsfreiheit dariber entscheiden,
ob und in welchem MaRe er MalRnahmen trifft, die ihm eine alleinige Auswertung des
technischen Verbesserungsvorschlags ermoglichen. Eine unternehmerische Entschei-
dung, mit der aus ex ante Sicht des Unternehmens der technische Verbesserungsvor-
schlag an sich unter betrieblichen Gesichtspunkten am sinnvollsten verwertet wird,
muss keine Einschrankungen bei der betrieblichen Verwertung vorsehen, nur um die
betriebliche Exklusivitdat aufrecht zu erhalten. Der Arbeitgeber ist lediglich gehalten,
nach den Umstdnden ohne weiteres mogliche Geheimhaltungsmafnahmen zu treffen.
In der Rechtsprechung ist deshalb lediglich anerkannt, dass der Arbeitgeber die Geheim-
haltung nicht vereiteln darf, um eine Vergltungspflicht zu vermeiden3. Die arbeits-
rechtliche Fiirsorgepflicht aus den §§ 611 a, 241 Abs. 2 BGB kann deshalb dem Arbeit-
geber kein Verhalten abfordern, das lediglich dazu dient, einen Vergiitungsanspruch zu
schaffen und aufrecht zu erhalten. Ein Bekanntwerden des technischen Verbesserungs-
vorschlags, das auf betrieblichen Erfordernissen beruht, vernichtet eine gegebenenfalls
vorhandene faktische Monopolstellung und damit den Vergltungsanspruch nach
§ 20 Abs. 1 ArbEG, stellt aber keine Pflichtverletzung des Arbeitgebers dar und I6st des-
halb keinen Schadensersatzanspruch des Arbeitnehmers aus. Etwas anderes wdre nur
dann denkbar, wenn das Unternehmen eine faktische Monopolstellung durch eine un-
ternehmerische Entscheidung beseitigt und die dieser Entscheidung zu Grunde liegen-
den Uberlegungen absolut unbegriindet sind und jeglicher wirtschaftlichen Vernunft wi-
dersprechen, dem Unternehmen der Wegfall der Monopolstellung also vorgeworfen

werden kann, weil er mit Leichtigkeit zu vermeiden gewesen ware.

Ausgehend von diesen Mal3staben kame ein Verglitungsanspruch im vorliegenden Fall
selbst dann nicht in Betracht, wenn es sich bei dem Verbesserungsvorschlag des Antrag-

stellers um einen technischen Verbesserungsvorschlag gehandelt hatte.

Hinsichtlich der Meldung des technischen Verbesserungsvorschlags an den Arbeitgeber
gibt es keine dem § 5 ArbEG vergleichbare Norm im Gesetz Giber Arbeitnehmererfindun-

gen. Das hangt damit zusammen, dass ein technischer Verbesserungsvorschlag anders

13 BGH vom 26.11.1968, Az.: X ZR 15/67 - Rdumzange
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als eine Erfindung, bei der noch das Recht auf das Patent auf den Arbeitgeber Gberge-
leitet werden muss, bereits nach § 611a BGB einschliel3lich einer méglichen faktischen

Monopolstellung als Arbeitsergebnis von vornherein dem Arbeitgeber gehort.

Gleichwohl beinhaltet bereits der Wortlaut , Verbesserungsvorschlag”, dass der Vor-
schlag auch tatsachlich gemacht, d.h. gemeldet werden muss. Andernfalls ware es kein
Vorschlag. Die Meldepflicht ist dem Verbesserungsvorschlag somit immanent. Das be-
statigt in gesetzessystematischer Hinsicht § 22 S. 2 ArbEG, der davon ausgeht, dass eine
Meldung erfolgt: , technische Verbesserungsvorschldge (§ 20 Abs. 1) nach ihrer Mittei-

lung”“.

Uberdies zeichnet sich der technische Verbesserungsvorschlag nach § 20 Abs. 1 ArbEG
gegeniber den normalen technischen Verbesserungsvorschlagen i.S.v. § 20 Abs. 2 Ar-
bEG dadurch aus, dass er geeignet ist, dem Arbeitgeber eine faktische Monopolstellung
zu vermitteln. Nachdem die Kenntnis des Arbeitgebers von einer moglicherweise beste-
henden rechtlichen Monopolstellung und deren rechtzeitige Sicherung der Grund fir die
Meldepflicht des § 5 ArbEG ist und der Grund fiir eine arbeitnehmererfinderrechtliche
Vergiltung eines technischen Verbesserungsvorschlags eine moglicherweise realisier-
bare faktische Monopolstellung ist, muss entsprechend § 5 ArbEG vom Arbeitnehmer
auch hinsichtlich des qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlags verlangt wer-
den, dass er diesen mitteilt und in der Mitteilung zu Ausdruck bringt, dass er eine fakti-
sche Monopolstellung als moglich ansieht und dies dem Arbeitgeber, sprich der Ge-
schaftsfihrung oder den von dieser als Empfangsbevollmachtigten bestimmten zur
Kenntnis bringt. Tut er das nicht, kann dem Arbeitgeber zumindest nicht vorgeworfen

werden, er hatte es an zumutbaren Geheimhaltungsmafinahmen mangeln lassen.

Im Ergebnis bestiinde deshalb selbst dann kein Vergitungsanspruch des Antragstellers
nach § 20 Abs. 1 ArbEG, wenn er einen technischen Verbesserungsvorschlag gemacht
hatte. Denn seine Mitteilung des Verbesserungsvorschlags war mit keinerlei Hinweis auf
eine mogliche faktische Monopolstellung versehen und aus dem Sachverhalt ist auch in
keinster Weise erkennbar geworden, dass die Antragsgegnerin zu irgendeinem Zeit-
punkt Uber eine nennenswerte faktische Monopolstellung gegeniiber Wettbewerbern
verfligt haben kdonnte. Der Verbesserungsvorschlag wurde innerhalb des Unternehmens

in Schulungen und Prasentationsunterlagen ohne jegliche VertraulichkeitsmaBnahmen



VI.

14

weit gestreut, so dass schon aufgrund von Personalfluktuation davon ausgegangen wer-
den muss, dass Wettbewerber auf diesen in gleicher Weise Zugriff haben. Das ist letzt-
lich auch der Grund, warum patentfahige Erfindungen nur duBerst selten zum Betriebs-
geheimnis nach § 17 ArbEG erklart werden, anstelle sie zur Erteilung eines Patents an-
zumelden. Das gilt umso mehr, als der Verbesserungsvorschlag nach dem Vortrag des

Antragstellers (...).

Fazit

Der Antragsteller hat im vorliegenden Fall dem Grunde nach nichts falsch gemacht. Er hat
Verbesserungsmoglichkeiten erkannt und diese in das dafiir vorgesehene System einge-
speist. Ob daran anschlieRend unter arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten gegebenenfalls

Fehler passiert sind, entzieht sich dem Beurteilungsvermogen der Schiedsstelle.

Dahingegen bestand beim Antragsteller richtigerweise niemals das Bewusstsein, sich eine
moglicherweise monopolisierbare Erkenntnis erschlossen zu haben, ohne zu wissen, wie er
diese korrekt richtig adressieren muss. Derartige ,Verwerfungen” hat erst der anwaltliche
Vertreter des Antragstellers konstruiert, indem er versucht hat, Verglitungstatbestdnde zu

bemihen, die mit dem urspriinglichen Sachverhalt nichts zu tun haben.
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