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1.

Macht ein Arbeitnehmer eine Diensterfindung, steht ihm als Erfinder zunachst ein Ver-
mogensrecht zu, namlich das Recht auf das Patent nach § 6 PatG fiir die Erfindung. Mit
der Inanspruchnahme der Diensterfindung durch den Arbeitgeber wird dieses Vermo-
gensrecht umgestaltet, der Arbeitnehmer verliert das Recht auf das Patent an den Arbeit-

geber, bekommt dafiir aber den Verglitungsanspruch des § 9 ArbEG.

Um das Vermogensrecht zu sichern, verpflichtet die Meldung einer Diensterfindung den
Arbeitgeber nach § 13 Abs. 1 ArbEG, unverziglich eine Patentanmeldung mit Wirkung fir

Deutschland vorzunehmen.

Das Ziel der Anmeldepflicht, das Vermdgensrecht zu sichern, ist jedoch mit der Anmel-
dung alleine noch nicht erreicht. Der Arbeitgeber ist deshalb auch verpflichtet, im weite-
ren Verlauf des Verfahrens vor den Schutzrechtsbehdrden auf eine Erteilung eines Schutz-

rechts ernsthaft und nachhaltig hinzuwirken.

Diese Pflicht wird jedoch durch den Sinn und Zweck der Anmeldepflicht begrenzt. Wenn
das deutsche Patent- und Markenamt die deutsche Anmeldung wegen erheblichem ent-
gegenstehenden Stand der Technik zurlickgewiesen hat, ist es nicht mehr vom Sinn und

Zweck des § 13 ArbEG gedeckt, vom Arbeitgeber die Weiterfiihrung einer parallelen eu-



ropdischen Anmeldung mit Wirkung fur Deutschland zu erwarten. Dem steht eine Ertei-
lung durch das US-Patentamt nicht entgegen, wenn diese Jahre vor der Ermittlung entge-
genstehenden Stands der Technik durch das deutsche Amt erfolgt ist und es der Erteilung

deshalb an einer Indizwirkung fiir eine doch bestehende Schutzfahigkeit fehlt.

Betrifft ein erfindungsgemalies System einen integralen Bestandteil eines Flugzeugs, des-
sen genaue technische Ausgestaltung keine bei Bestellung des Flugzeugs vereinbarte Be-
schaffenheit i.S.v. § 434 BGB darstellt und auf die deshalb letztlich bis zur Auslieferung
ausschlieBlich der Flugzeughersteller Einfluss nehmen kann und wird, so ist der Bestell-
vorgang als solcher noch kein Ankniipfungspunkt fir das Entstehen eines Erfindungs-

werts.

Begriindung:

Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(..)

Erfinderrecht im Arbeitsverhaltnis — Rechtsposition des Arbeitnehmers

Macht ein Arbeitnehmer eine Diensterfindung, steht ihm als Erfinder nach § 6 PatG zu-
nachst das Recht auf das Patent fiir die Erfindung zu, das jedoch aufgrund der Tatsache,
dass die Erfindung ein Arbeitsergebnis im Sinne von § 611 a BGB ist und der Arbeitgeber
fur die Erbringung der Arbeitsleistung nicht nur das Arbeitsentgelt bezahlt hat, sondern
auch die flr das Zustandekommen der Erfindungen wesentlichen férderlichen Rahmenbe-
dingungen geschaffen hat, mit einem Inanspruchnahmerecht seines Arbeitgebers behaftet

ist, §§ 6, 7 ArbEG.

Um das gegebenenfalls bestehende Anrecht auf ein patentrechtliches Monopol auf die ge-
fundene technische Lésung und damit das aus § 6 PatG resultierende Vermoégensrecht
auch zu sichern, verpflichtet die Meldung einer gefundenen technischen Lehre als Diens-
terfindung den Arbeitgeber nach § 13 Abs. 1 ArbEG zunachst, unverziiglich eine Patentan-
meldung mit Wirkung fiir Deutschland vorzunehmen. Aus diesem Grund ist er auch ver-
pflichtet, im weiteren Verlauf des Verfahrens vor den Schutzrechtsbehérden auf eine Er-

teilung eines Schutzrechts ernsthaft und nachhaltig hinzuwirken.



Dem ist die Antragsgegnerin vollumfanglich nachgekommen. Denn da das deutsche Patent-
und Markenamt die vom Antragsteller gemeldete Diensterfindung nicht als schutzfahig an-
gesehen und im Juni 2008 im Hinblick auf entgegenstehenden Stand der Technik einen Zu-
riickweisungsbeschluss erlassen hat, ware es nicht mehr vom Sinn und Zweck des § 13 Ar-
bEG gedeckt gewesen, von der Antragsgegnerin die Weiterfihrung der parallelen europai-
schen Anmeldung mit Wirkung fiir Deutschland zu erwarten. Die Antragsgegnerin war
Uberdies auch nicht verpflichtet, die europdische Anmeldung vor dem Fallenlassen dem
Antragsteller nach § 16 Abs. 1 ArbEG anzubieten, da sie ihm diese Pflicht zuvor bereits
wirksam i.S.v. § 22 S. 2 ArbEG abgekauft hatte. Auf die von der Arbeitgeberin gemaR
§ 14 Abs. 1 ArbEG beim US-Patentamt vorgenommene Anmeldung wurde hingegen im Jahr
2005 das Patent US (...) B2 erteilt, das im Marz 2022 mit Erreichen der Hochstschutzdauer

abgelaufen ist.

Die Antragsgegnerin hat von ihrem Inanspruchnahmerecht Gebrauch gemacht, weshalb
der Antragsteller gemall § 7 ArbEG das Recht auf das Patent an seine Arbeitgeberin verlo-
ren hat. Die urspriinglichen im Recht des Arbeitnehmers auf das Patent bestehende Ver-
mogensposition hat sich dabei in den Anspruch des Arbeitnehmers auf angemessene Ver-

gltung nach § 9 ArbEG gewandelt.

Die Hohe dieses Vergitungsanspruchs steht deshalb in einem unmittelbaren Abhangig-
keitsverhaltnis zum Recht auf das Patent. Denn nur das hat der Arbeitnehmer durch die
Inanspruchnahme verloren. Das Recht auf ein Patent an sich hat aber keinen eigenstandi-
gen Wert. Denn es ist lediglich eine mit erheblichen Kosten verbundene Wette auf die Zu-
kunft, mit der man auf einen irgend gearteten moglichen zukiinftigen Nutzen einer Mono-

polstellung fiir eine technische Losung eines technischen Problems setzt.
Deshalb macht § 9 Abs. 2 ArbEG die Hohe des Verglitungsanspruchs abhangig von der
e “wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfindung”

und von

e den ,Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie dem Anteil des
Betriebes am Zustandekommen der Diensterfindung”, womit der Gesetzgeber zum Aus-

druck bringt, dass die Verglitung des Arbeitnehmers nur in einer Beteiligung besteht,



weil der Arbeitgeber regelmaRig die fur das Zustandekommen der Erfindungen wesent-
lichen forderlichen Rahmenbedingungen geschaffen und deshalb erfahrungsgemaRk den

groReren Anteil am Zustandekommen einer Diensterfindung hat.

Der Begriff der ,wirtschaftlichen Verwertbarkeit” darf dabei nicht in dem Sinne missver-
standen werden, dass das theoretische Potential einer Erfindung deren Wert bestimme.
Denn der Gesetzgeber wollte mit dieser Begrifflichkeit lediglich zum Ausdruck bringen, dass

es eine grol3e Bandbreite an Verwertungsformen fur Diensterfindungen gibt.

Tatsachlich sind nur die Vorteile wertbestimmend, die dem Arbeitgeber durch eine reali-
sierte Verwertung! der Erfindung tatsachlich zugeflossen sind, aber auch nur insoweit, als

solche Vorteile auch aus dem Recht auf das Patent resultieren.

Denn nur das Recht auf das Patent hat der Arbeitnehmer durch das Gesetz Gber Arbeitneh-
mererfindungen an den Arbeitgeber verloren, nicht aber das Eigentum an der technischen
Losung an sich. Diese gehort dem Arbeitgeber bereits von vornherein als Arbeitsergebnis
nach § 611a BGB, ist somit mit dem Arbeitsentgelt abschliefRend vergiitet und kann vom

Arbeitgeber ohne weitere Verglitungspflicht benutzt werden.

Aus dem Einsatz der gefundenen technischen Losung resultierende wirtschaftliche Vorteile
des Arbeitgebers konnen deshalb nur soweit eine Gber das Arbeitsentgelt hinausgehende
Vergltungspflicht begriinden, als dem Arbeitgeber aufgrund eines patentrechtlich ge-
schiitzten Verbietungsrechts Geld oder geldwerte Vorteile zugeflossen sind. Nur diese Vor-
teile bilden den Erfindungswert. Im vorliegenden Fall konnte deshalb ein Erfindungswert
Uberhaupt nur soweit bestehen, als die rechtliche Monopolstellung des US-Patents (...) B2

einen solchen zu begriinden vermag.

Uberlegungen und Entscheidungen der Arbeitgeberin, die hinsichtlich einer technischen
Fragestellung lediglich friihere Entwicklungsergebnisse aufgreifen, an denen ein Arbeitneh-
mer beteiligt war, sind deshalb ebenso wenig wie daran anschlieBende Versuche und Tests
per se geeignet, einen Erfindungswert zu begriinden, an dem der Arbeitnehmer zu beteili-

gen ware.

Zur Abschédtzung des Erfindungswerts

1 Gesetzesbegriindung, abgedruckt im Blatt fir PMZ 1957 S. 218 ff., S. 233.



Die Antragsgegnerin wird in einem Flugzeugmodell zukiinftig voraussichtlich die Vorgan-

gertechnologie ablosen.

Wenn die Antragsgegnerin derart ausgestattete Flugzeuge ausliefert und der Kunde diese
bezahlt, erhilt sie die Umsatzerldse aus dem Produktverkauf. Direkte Zahlungen fiir etwa-

ige Monopolrechte an im Produkt verbauter Technik erhalt sie dabei aber nicht.

Sie kann mit den Umsatzerlosen jedoch zuséatzlich geldwerte Vorteile erlangen, die darin
bestehen, dass sie bei Bestehen von Schutzrechtspositionen Zahlungen an einen Rechtein-
haber fiir das Recht zur Benutzung der technischen Lehre i.S.v. § 9 PatG leisten musste —
Ublicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder —, die sie sich
erspart, weil sie selbst Rechteinhaber ist, da sie das Recht auf das Patent im Wege der In-

anspruchnahme von ihrem Arbeitnehmer (ibernommen hat.

Beim tatsachlichen Einsatz einer Diensterfindung hangt der Erfindungswert deshalb davon
ab, ob verniinftige Vertragsparteien solche Zahlungen vereinbart hatten und wenn ja, wie

hoch diese dann mutmalilich ausgefallen waren.

Ob verniinftige Vertragsparteien Zahlungen vereinbart hatten, hangt davon ab, ob die kon-
krete Benutzung der technischen Lehre unter ein patentrechtliches Verbietungsrecht wie

das des § 9 PatG fallt.

Fir die Diensterfindung des Antragstellers bestand lediglich in den USA ein Patent, das am

im Marz 2022 abgelaufen ist.

Daraus folgt, dass die Herstellung eines Flugzeugs nur dann von einem Verbietungsrecht
hatte erfasst sein konnen, wenn diese in den USA stattgefunden hatte. Die Fertigung erfolgt

aber in Europa.

Daraus folgt weiterhin, dass ein Inverkehrbringen eines Flugzeugs nur dann von einem Ver-
bietungsrecht hatte erfasst sein kdnnen, wenn ein entsprechend ausgestattetes Flugzeug
in die USA geliefert worden ware. Die Auslieferung des ersten mit der neuen Technologie
ausgestatteten Flugzeugs ist aber bis heute nicht erfolgt, obgleich das US-Patent bereits im

Marz 2022 abgelaufen ist.

Eine vergltungspflichtige Verwertungshandlung kénnte zumindest theoretisch deshalb

Uberhaupt nur dann bestehen, wenn man ausgehend von der Uberlegung, dass zwischen



der Bestellung eines Flugzeugs und dessen Auslieferung und Bezahlung ein gréRerer Zeit-
raum als bei anderen Produkten wie z.B. Kraftfahrzeugen liegt, als Ankniipfungspunkt fiir

den Erfindungswert bereits die Bestellung heranziehen wollte.

Das ware nach Auffassung der Schiedsstelle jedoch nicht mit der eingangs dargestellten
arbeitnehmererfinderrechtlichen Systematik vereinbar, dass der Arbeitnehmer nur an den
Vorteilen zu beteiligen ist, die dem Arbeitgeber tatsachlich aufgrund der Monopolstellung
zugeflossen sind. Denn ein (...) System ist ein integraler Bestandteil eines Flugzeugs, dessen
genaue technische Ausgestaltung keine bei Bestellung des Flugzeugs vereinbarte Beschaf-
fenheit i.S.v. § 434 BGB darstellt und auf die deshalb letztlich bis zur Auslieferung aus-
schlieBlich der Flugzeughersteller Einfluss nehmen kann und wird, so dass der Bestellvor-

gang noch nicht kausal fiir die Benutzung der Diensterfindung ist.

Deshalb kann aus dem Inverkehrbringen eines Flugzeugs im vorliegenden Fall nur dann ein
Erfindungswert abgeleitet werden, wenn die Auslieferung unter einen bestehenden recht-
lichen Monopolschutz fallt und dem Arbeitgeber daraufhin tatsachlich ein Kaufpreis zu-
flieBt, mit dem ihm zugleich geldwerte Vorteile im Hinblick auf den Monopolschutz zuflie-
RBen. Das ist im vorliegenden Fall aufgrund des Ablaufs des US-Patents im Marz 2022 aus-

geschlossen.

Die Schiedsstelle stimmt der Antragsgegnerin Uberdies darin zu, dass das US-Patent (...)
kein Basispatent zu den aus der WO (...) A1 hervorgegangenen Patenten EP (...) B1 und
us (...) ist:

Ein Basispatent ist ein Patent, das dazu flhrt, dass Erfindungen aus nachfolgenden Paten-

ten nicht realisiert werden konnen, ohne den Schutzbereich des Basispatents zu verletzen.
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