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1.

Bringt ein Arbeitnehmer eine technische Losung lediglich ins betriebliche Vorschlagswe-
sen ein, liegt es vollumfanglich in der von ex. 2 Abs. 1, 12, 14 GG geschitzten unterneh-
merischen Entscheidungsfreiheit des Arbeitgebers, ob er diese dariiber hinaus eigeniniti-
ativ als Diensterfindung im Sinne von § 9 ArbEG oder als sogenannten ,qualifizierten”

technischen Verbesserungsvorschlag im Sinne von § 20 Abs. 1 ArbEG behandelt.

,Qualifiziert” ist ein technischer Verbesserungsvorschlag nur dann, wenn er dem Arbeit-
geber eine faktische Monopolstellung verschafft, die der Starke einer patentrechtlichen

Monopolstellung nahekommt.

Eine unternehmerische Entscheidung, mit der aus ex-ante-Sicht des Unternehmens ein
technischer Verbesserungsvorschlag unter betrieblichen Gesichtspunkten am sinnvolls-
ten verwertet wird, muss keine Riicksicht auf den Erhalt einer moéglichen faktischen Mo-
nopolstellung nehmen. Dies gilt um so mehr, wenn der Arbeitnehmer bei der Mitteilung
des technischen Verbesserungsvorschlags nicht auf eine mogliche faktische Monopolstel-

lung hingewiesen hat.

Ein Vergltungsanspruch aus dem betrieblichen Vorschlagswesen ist ein individual- oder
kollektivrechtlicher arbeitsrechtlicher und kein erfinderrechtlicher Verglitungsanspruch.

Anspruchsgrundlage ist § 242 BGB, eine Betriebsvereinbarung oder ein Tarifvertrag. Fiir



daraus resultierende Streitigkeiten ist die Schiedsstelle nach dem Gesetz lber Arbeitneh-

mererfindungen nicht zustandig.

Begriindung

()

Der Antragsteller hat mit Schriftsatz vom (...) die Schiedsstelle angerufen und fir den Verbes-

serungsvorschlag (...) einen Uber die bisher von der Antragsgegnerin aus einer Gesamtbe-

triebsvereinbarung zum betrieblichen Ideenmanagement (...) bezahlte Pramie von 3.000 €

hinausgehenden Verglitungsanspruch geltend gemacht.

Die Antragsgegnerin hat dazu mit Schriftsatz vom (...) erwidert.

In Anbetracht des aus dem Vortrag der Beteiligten resultierenden Sach- und Streitstands er-

scheint es (...) angezeigt, zum Zwecke einer sachdienlichen Verfahrensfiihrung durch die Be-

teiligten und zum Zwecke der Férderung des Rechtsfriedens beiden Beteiligten verfahrenslei-

tende und klarstellende Hinweise zu geben:

Reichweite der Zustdndigkeit der Schiedsstelle

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

werden, die im Gesetz Gber Arbeitnehmererfindungen geregelt sind.

Bezogen auf den Streitgegenstand des vorliegenden Falles bedeutet das, dass sich die Zu-
standigkeit der Schiedsstelle in der Frage erschopft, ob und in welcher Héhe ein Vergi-

tungsanspruch auf Grundlage des Gesetzes Uber Arbeitnehmererfindungen besteht.

Fir Streitigkeiten Gber anderweitige Verglitungsanspriiche bestehen entweder anderwei-
tige vorgerichtliche Konfliktldsungsmechanismen oder sie sind unmittelbar Gerichten zu-
gewiesen, ohne dass eine Vorschaltzustdandigkeit der Schiedsstelle bestehen wiirde, wes-
halb kein Anspruch auf eine Befassung der Schiedsstelle mit solchen Fragestellungen und

auf einen Einigungsvorschlag der Schiedsstelle zu solchen Fragestellungen besteht?.

1 BayVGH vom 11.02.2014 — Az.: 5 C 13.2380



Il. Vergiitungstatbestiande im Arbeitsverhdltnis

1. Gegenstand und Entstehung des Verglitungsanspruchs aufgrund einer Diensterfindung —

§ 9 ArbEG

Auch wenn ein Arbeitnehmer eine Diensterfindung im Sinne der §§ 2 ff. ArbEG macht, ge-
hort die der Erfindung zu Grunde liegende technische Losung als Arbeitsergebnis nach
§ 611 a BGB dem Arbeitgeber und ist mit dem Arbeitsentgelt regelmaRig abschlieBend
vergltet, ganz unabhdngig davon, wie erfolgreich sich die technische Lésung auch immer

verwerten lasst.

Beim Erfinder verbleibt aufgrund § 6 PatG lediglich das Recht auf das Patent fir die Erfin-
dung, das aber auch nur zunachst. Denn aufgrund der Tatsache, dass die Erfindung ein
Arbeitsergebnis im Sinne von § 611 a BGB ist und der Arbeitgeber nicht nur das Arbeits-
entgelt fiir die Erbringung der Arbeitsleistung bezahlt hat, sondern auch die fiir das Zu-
standekommen der Erfindungen forderlichen Rahmenbedingungen geschaffen hat, ist
auch das Recht auf das Patent mit einem Recht des Arbeitgebers belastet, namlich dem
Inanspruchnahmerecht nach den §§ 6, 7 ArbEG, das durch die Pflicht des Arbeitnehmers
nach & 5 ArbEG zur Abgabe einer gesonderten als solcher kenntlichen Diensterfindungs-

meldung abgesichert wird.

Wenn der Arbeitgeber von seinem Inanspruchnahmerecht Gebrauch macht, verliert der
Erfinder auch das Recht auf das Patent an den Arbeitgeber. Das Eigentum an der techni-
schen Losung als solcher und das Recht auf das Patent liegen dann wieder in einer Hand.
Dabei wird die aus dem Recht auf das Patent bestehende Vermoégensposition des Arbeit-
nehmers aufgrund der historisch bedingten arbeitnehmerfreundlichen Ausgestaltung des

deutschen Erfinderrechts? nicht ersatzlos beseitigt, was rechtsdogmatisch wohl auch

2 Kurz, Die Vorarbeiten zum Arbeitnehmererfindergesetz, GRUR 1991 S. 422 ff.:

(1) infolge des Erstarkens der Arbeitnehmerschaft ab 1900 erster arbeitnehmererfinderfreundlicher, letztlich nicht umge-
setzter Gesetzentwurf von 1913; (2) infolge der wirtschaftlichen Notlage nach dem 1. Weltkrieg ab 1920 Vereinbarung des
Rechts auf Erfinderbenennung und eines Verglitungsanspruchs in Tarifvertragen;

(3) in Folge des 2. Weltkriegs Aufnahme des Vergiitungsanspruchs in die Verordnung von 1943 zur Steigerung der erfinderi-
schen Beitrage der Arbeitnehmer fir die Wirtschaft, insbesondere fir die Riistungsindustrie;

(4) vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Aufbauphase in den 1950iger Jahren besteht bei der Beratung des Gesetzes
Uber Arbeitnehmererfindungen Einigkeit, dass nicht mehr hinter die aus der jahrzehntelangen historischen Entwicklung
resultierenden arbeitnehmerfreundlichen Regelungen der Vergangenheit zuriickgegangen werden soll.



denkbar ware3, sondern inhaltlich neugestaltet?, indem § 9 ArbEG dem Arbeitnehmer ei-

nen Anspruch auf angemessene Vergitung anstelle des Rechts auf das Patent zubilligt.

Daraus folgt zwingend, dass die Hohe des Vergilitungsanspruchs nur mit dem korreliert,
was der Arbeitnehmer tatsachlich verloren hat. Verloren hat er aber lediglich das Recht
auf das Patent, nicht aber das Eigentum an der technischen L6sung an sich, die dem Ar-
beitgeber als Arbeitsergebnis von vornherein gehort und mit dem Arbeitsentgelt in der
Regel abschlieBend vergiitet ist. Das Recht auf ein Patent an sich hat jedoch keinen eigen-
standigen Wert. Denn es ist lediglich eine mit Kosten verbundene Wette auf die Zukunft,
mit der man auf den Eintritt eines irgend gearteten moéglichen zukiinftigen Nutzens setzt.
Deshalb wird der Vergitungsanspruch nur von den Vorteilen bestimmt, die der Reich-
weite des Rechts auf das Patent, also der Reichweite des rechtlichen Monopolschutzes
geschuldet sind. Dementsprechend hangt die Hohe der Verglitungsanspruchs davon ab,
welche Vorteile dem Arbeitgeber durch eine realisierte Verwertung> des rechtlichen Mo-
nopolschutzes zugeflossen sind. Aus dem Einsatz einer technischen Losung resultierende
wirtschaftliche Vorteile des Arbeitgebers kénnen deshalb nur insoweit eine tGber das Ar-
beitsentgelt hinausgehende Vergitungspflicht begriinden, als der Arbeitgeber angesto-
Ren von der Erfindung lber ein patentrechtliches Verbietungsrecht gegeniliber Wettbe-
werbern verfligt und ihm dieses Gber den bloBen Erfolg einer technischen Losung am
Markt hinaus gesonderte wirtschaftliche Vorteile verschafft. An solchen gesonderten Vor-
teilen wird der Arbeitnehmer dann gemaR § 9 Abs. 2 ArbEG zu einem bestimmten Anteil
beteiligt, der berlicksichtigt, dass regelmalig der Arbeitgeber den lGberwiegenden Anteil
daran hat, dass es Uberhaupt zu einer Diensterfindung gekommen ist, weil er erfinderi-
sche Tatigkeiten ermoéglichende Rahmenbedingungen geschaffen und finanziert hat. Der
Verglitungsanspruch besteht somit aus einem Teilhaberecht des Arbeitnehmers an Vor-

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

Hatte der Gesetzgeber abweichend davon einen Uber die reinen Vorteile der Monopol-

stellung hinausgehenden arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergitungsanspruch schaffen

3 Das Arbeitsrecht geht von einem vélligen Ubergang des Eigentums am Arbeitsergebnis auf den Arbeitgeber aus. Das Pa-
tentrecht geht dahingegen von einem zeitlich beschrankten Monopolrecht fiir den Erfinder aus. Im Arbeitnehmererfinder
treffen sich mithin zwei entgegengesetzte Rechtezuweisungen. Fiir die Auflésung dieses Widerstreits gibt es keine sich von
selbst ergebenden ,richtigen” oder ,falschen” Rechtsregeln. Die Auflosung 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 fiir PMZ 1957 S. 218 ff., S. 224

4 BVerfG, Kammerbeschluss vom 24.04.1998 — Az.: 1 BvR 587/88

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



wollen, hatte er Diensterfindungen als arbeitsrechtlich nicht geschuldete und deshalb mit
dem Arbeitsentgelt nicht abschlieRend vergiitete Sonderleistungen definieren und vorse-
hen missen, dass diese ausgehend vom innerbetrieblichen Nutzen, verglitet werden
mussen. Das hat der Gesetzgeber jedoch nicht getan. Denn er hat im Gesetz liber Arbeit-
nehmererfindungen gerade nicht das Sonderleistungsprinzip, sondern ausgehend von
§ 2 ArbEG das reine Monopolprinzip zum MaBstab fiir den Vergitungsumfang gemacht

und diese Entscheidung konsequent durchgehalten.®

Ausgehend vom patentrechtlichen Verbietungsrecht bestehen die aus dem Monopolprin-
zip resultierenden gesonderten wirtschaftlichen Vorteile in dem, was ein Nichtpatentin-

haber bereit ist, fiir die Nutzung des Patents zu bezahlen.

Deshalb zeigen einerseits die Lizenzierung oder der Verkauf einer Diensterfindung auf,
welchen Wert der Monopolschutz fir den Arbeitgeber hat, da er sich in den fiir die Er-
laubnis zur Nutzung gezahlten Lizenzgebiihren bzw. in dem fiir die Ubernahme des Ver-

bietungsrechts gezahlten Kaufpreis wiederfindet.

Bei einer Eigennutzung einer Diensterfindung andererseits kann dementsprechend nichts
anderes gelten. Dem Arbeitgeber flieBen dann zwar keine direkten Zahlungen fiir den
Monopolschutz, aber geldwerte Vorteile zu, die letztlich darin bestehen, dass er keine
Lizenzgebiihren fir die Nutzung des Monopolschutzes zahlen muss, weil er aufgrund der
Inanspruchnahme der Diensterfindung infolge der §§ 5 - 7 ArbEG selbst Patentinhaber ist.
Deshalb konnen auch bei einer Eigennutzung einer Diensterfindung fir den Arbeitgeber
keine geldwerten Vorteile anfallen, die tiber die H6he einer dann fiktiv zu ermittelnden
marktiblichen Patentlizenzgebihr hinausgehen.? Beim tatsachlichen Einsatz einer Diens-

terfindung hangt die Hohe des Erfindungswerts, an dem der Arbeitnehmer partizipieren

6 Die Frage, ob der Arbeitnehmer fiir eine arbeitsvertraglich nicht geschuldete Sonderleistung (Sonderleistungsprinzip) oder
fir das dem Arbeitgeber verschaffte Monopolrecht (Monopolprinzip) zu vergiten ist, ist eine im Arbeitnehmererfinderrecht
international unterschiedlich und damit mit unterschiedlichen Folgen gel6ste Frage. Im Gesetz Uber Arbeitnehmererfindun-
gen hat sich der deutsche Gesetzgeber fiir das Monopolprinzip entschieden und das konsequent durchgehalten. Modifiziert
hat er das nur dahingehend, als der Anspruch auf Vergiitung der Hohe nach bereits mit der Benutzungsaufnahme und nicht
erst mit der Patenterteilung, so diese spater erfolgt, entsteht (vgl. Kurz, Die Vorarbeiten zum Arbeitnehmererfindungsge-
setz, GRUR 1991, S. 422 ff., S. 425/426). Das ist jedoch kein Bruch mit dem Monopolprinzip, sondern folgt den Gepflogen-
heiten im Lizenzvertragswesen. Deshalb folgt auch der Vergltungsanspruch des § 20 Abs. 1 ArbEG (,,qualifizierter techni-
scher Verbesserungsvorschlag”) als ,kleiner Bruder” des Verguitungsanspruchs aus § 9 ArbEG konsequent dem Monopolp-
rinzip und setzt ebenfalls eine Monopolstellung (,,ahnliche Vorzugsstellung gewahren wie ein gewerbliches Schutzrecht”)
voraus. In Ermangelung einer rechtlichen Monopolstellung muss diese dann faktisch bestehen.

7 BGH vom 06.03.2012 — Az.: X ZR 104/09 — antimykotischer Nagellack |



soll, deshalb davon ab, welche Lizenzgeblihren unter verniinftigen Vertragsparteien mut-

maRlich vereinbart worden waren.

Diese kann man nur moglichst genau abschatzen. Am besten gelingt das, indem man un-
ter Berlicksichtigung bekannter Fakten versucht, einen Lizenzvertrag fiktiv so nachzubil-
den, wie er zwischen einem Unternehmen und einem anderen Marktteilnehmer oder
freien Erfinder unter normalen Rahmenbedingungen bei Anlegung verniinftiger MaR-
stdbe theoretisch Aussicht auf einen einvernehmlichen Abschluss gehabt hatte. Denn mit
dieser Methodik minimiert man das jeder Schatzung innewohnende Risiko einer Fehlein-
schatzung so weit, als dies tiberhaupt moglich ist, und kommt so zu dem einer ,,angemes-

senen”Vergltung i.S.v. § 9 ArbEG zu Grunde zu legenden Erfindungswert.

Folglich ist bei der Ermittlung des Erfindungswerts darauf abzustellen, welche Lizenzver-
tragsgestaltung das Unternehmen bei einer Ein-Lizenzierung der zu bewertenden Erfin-
dung von einem Marktteilnehmer oder freien Erfinder unter normalen Bedingungen ak-
zeptieren wiirde oder zu welchen Vertragsbedingungen es im Normalfall bereit ware, die
Erfindung an einen Marktteilnehmer zu lizenzieren bzw. zu welchen Bedingungen ein an-
derer vernilinftiger Marktteilnehmer bereit ware, Lizenzgeblhren zu bezahlen. Denn
Malstab sind nicht singuldre Ausnahmesituationen wie beispielsweise die in einem Ver-
letzungsprozess bei nachgewiesener Verletzung, sondern das Verhalten redlicher in dau-

erhaftem Wettbewerb stehender Kaufleute.

Dahingegen kommt es auf eine innerbetriebliche oder offentliche Wertschatzung der
technischen Lésung als solcher letztlich nicht entscheidend an, auch wenn es unter psy-
chologischen Aspekten nachvollziehbar ist, dass diese Perspektive die vom Arbeitnehmer

haufig vorrangig wahrgenommene ist.

Letztlich entscheidend fir den Erfindungswert ist nur, welche Bedeutung Wettbewerber
der zur Erteilung eines Patents angemeldeten technischen Lehre mutmalilich zumessen,

und was sie deshalb zum Gegenstand eines Lizenzvertrags machen wiirden.

Die konkrete Ausgestaltung eines realen Lizenzvertrags unterldge im konkreten Einzelfall
natirlich schlussendlich der Vertragsfreiheit des Patentinhabers und des an einer Lizenz-
nahme interessierten Marktteilnehmers. Tatsachlich werden, soweit mit patentgeschiitz-
ten Verfahren Produkte hergestellt werden, nach den Erfahrungen der Schiedsstelle je-

doch keine nutzenbasierte, sondern nahezu ausschlieBlich umsatzbasierte Lizenzvertrage



abgeschlossen. Dabei wird regelmaRig ein von den Vertragsparteien zu Grunde gelegter,
als erfindungsgemaR angesehener Umsatzanteil mit einem marktiblichen, haufig auch
gestaffelten Lizenzsatz multipliziert. Der Umsatz wird dabei nur soweit bertcksichtigt, als
der Patentschutz der Herstellung vergleichbarer Produkte im Wege steht, was entschei-
dend von der Reichweite der Patentanspriiche abhangt. Der Lizenzsatz wiederum ist von
den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Marktes abhangig, auf dem
das erfindungsgemale Produkt vertrieben werden soll, da Lizenzkosten, die im Wider-
spruch zu den typischen Kalkulationsspielrdumen des jeweiligen Produktmarkts stehen,
einer wirtschaftlich sinnvollen Betatigung des Unternehmens am Markt entgegenstehen

wirden.

Deshalb richten sich die Praxis der Schiedsstelle und die obergerichtliche Rechtsprechung
sowohl bei der Abschatzung des Erfindungswerts im Arbeitnehmererfindungsrecht als
auch bei der Festlegung des Erfindungswerts fir den Schadensersatzanspruch im Patent-
verletzungsverfahren8 nach diesem Vorbild. Denn so kdnnen sie belastbare Tatsachen-
grundlagen zu Grunde legen, die der Realitdt nahekommen, und damit Ungenauigkeiten

bei der Abschatzung des Erfindungswerts nach Méglichkeit minimieren.

Daher scheidet die haufig von Arbeitnehmern unterstellte Pramisse, verniinftige Lizenz-
vertragsparteien hatten einen Lizenzvertrag auf Grundlage des betrieblichen Nutzens ab-
geschlossen, regelmaRig aus. Eine derartige Lizenzvertragsgestaltung ware in der Lizenz-
vertragsrealitat nur dann realistisch, wenn ein Unternehmen aus irgendwelchen Griinden
im Zusammenhang mit dem Einsatz der Erfindung keine Umsatzerldse erwirtschaftet, es
also an einem marktadaquaten Hauptbestandteil eines Standard-Lizenzvertrags fehlen
wirde®. Zu einem anderen Ergebnis kommt man auch nicht unter Zuhilfenahme der
RL Nr. 3 b der Vergitungsrichtlinien10, Denn die Rechte und Pflichten von Arbeitnehmern
und Arbeitgebern hinsichtlich der im Arbeitsverhaltnis gemachten Erfindungen, insbeson-
dere die Voraussetzungen und der Umfang des Vergilitungsanspruchs des Arbeitnehmers
sind im Gesetz Uber Arbeitnehmererfindungen verbindlich und abschliefend geregelt.

Den Vergitungsrichtlinien kommt keine dariiberhinausgehende normierende Wirkung

8 BGH vom 06.03.1980 — X ZR 49/78 — Tolbutamid; BGH vom 06.03.2012 — X ZR 104/09 — antimykotischer Nagellack

9 vgl. Einigungsvorschlag vom 16.04.2021 — Arb.Erf. 21/19

10 vom Bundesminister flr Arbeit und Sozialordnung nach § 11 ArbEG erlassene Richtlinien fur die Vergitung von Arbeit-
nehmererfindungen im privaten Dienst vom 20. Juli 1959, gedndert durch die Richtlinie vom 1. September 1983



zu. Denn sie sind weder ein im parlamentarischen Verfahren zustande gekommenes Ge-
setz noch sind sie eine Rechtsverordnung, da § 11 ArbEG keine Verordnungsermachti-
gung i.S.v. Art. 80 GG ist. Sie sind lediglich ein zusatzliches Hilfsmittel fur die Verglitungs-
bemessung, das beim Fehlen tatsachlich belastbarer Anhaltspunkte zur Ermittlung einer
angemessenen Vergltung beitragen soll. Darauf hat auch der Richtliniengeber selbst be-
reits bei Erlass der Verglitungsrichtlinien im Jahr 1959 in RL Nr. 1 hingewiesen. Dement-
sprechend ist es seit Gber 30 Jahren standige obergerichtliche Rechtsprechung, dass die
Vergltungsrichtlinien lediglich eine Riickfallposition bilden, wenn keine besseren tatsach-
liche Erkenntnisquellen als die Verglitungsrichtlinien zum Marktwert einer Erfindung zur

Verfliigung stehen.11

Wie eingangs dargelegt, entsteht der Verglitungsanspruch des § 9 ArbEG aber liberhaupt
nur dann, wenn eine patentrechtliche Vermogensposition auf den Arbeitgeber liberge-
gangen ist, weil der Arbeitgeber von seinem Inanspruchnahmerecht Gebrauch gemacht

hat.

Ein Unternehmen kann eine Diensterfindung durch ausdriickliche Erklarung gegeniiber
dem Arbeitnehmer in Anspruch nehmen. Das kann es aufgrund seiner unternehmerischen
Freiheit auch dann tun, wenn der Arbeitnehmer lediglich einen Verbesserungsvorschlag
gemeldet hat, das Unternehmen diesen aber als schutzfahig ansieht; 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 ausdriickliche Inanspruchnahmeerkla-
rung abgegeben. Fiir eine Fiktion der Inanspruchnahmeerklarung bediirfte es daher einer

wirksamen Erfindungsmeldung.

Der Antragsteller hat aber lediglich einen Verbesserungsvorschlag ins betriebliche Vor-
schlagswesen eingestellt. Fiir eine Erfindungsmeldung hatte der Antragsteller seinem Ar-

beitgeber zusatzlich einen Hinweis auf eine seiner Auffassung nach bestehende rechtliche

11 BGH vom 04.10.1988 — Az.: X ZR 71/86 — Vinylchlorid



Monopolisierbarkeit des Verbesserungsvorschlags in Text- oder Schriftform geben mis-
sen und diesen Vorschlag an die Geschaftsflihrung, zumindest aber an einen von dieser
dafiir Empfangsbevollmachtigten —im Regelfall die Patentabteilung — richten mussen. Er
hat jedoch nichts dergleichen verfasst, was man in Inhalt und Adressierung als Erfindungs-
meldung ansehen kénnte, obgleich hierauf in Ziffer 13 der 3i-Gesamtbetriebsvereinba-

rung zum ldeenmanagement ausdricklich hingewiesen wird.

Hat der Arbeitgeber aber nicht eigeninitiativ eine ausdriickliche erfinderrechtliche Inan-
spruchnahmeerklarung abgegeben und hat der Arbeitnehmer auch keine wirksame Erfin-
dungsmeldung abgegeben, verbleibt nur die vom Bundesgerichtshof mit der Haftetikett-
Rechtsprechung!? begriindete Ausnahme, um trotzdem zu einer den Vergiitungsan-
spruch auslésenden Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber zu gelangen. Die Uberle-
gungen aus der Haftetikett-Rechtsprechung sehen in extremen Ausnahmefallen unter be-
stimmten Voraussetzungen eine Erfindungsmeldung als entbehrlich an und knlpfen die
Fiktion der Inanspruchnahme durch Fristablauf an einen Ersatztatbestand, der die feh-
lende Erfindungsmeldung kompensiert und deshalb die Frist zur Inanspruchnahme in

Gang setzt.

Der hier vorliegende Sachverhalt gleicht dem der Haftetikett-Entscheidung insofern, als

der Antragsteller keine Erfindungsmeldung im Sinne des § 5 ArbEG abgegeben hat.

Er unterscheidet sich von dem der Haftetikett-Entscheidung zu Grunde liegende Sachver-
halt aber ganz wesentlich darin, dass das Unternehmen im Haftetikett-Fall in Folge einer
Besprechung zwischen dem Erfinder und dem Leiter der Rechtsabteilung des Unterneh-
mens und dessen patentanwaltlichen Berater selbstandig erkannt hatte, dass eine patent-
fahige Erfindung vorliegt, ohne darauf zuvor in einer Erfindungsmeldung hingewiesen
worden zu sein, und dann im Rahmen unternehmerischen Entscheidungsfreiheit ent-

schieden hat, eine Patentanmeldung vorzunehmen, und dies dann auch getan hat.
Aus den Tatsachen, dass die Arbeitgeberin

e die Patentanmeldung vorgenommen hatte, darin

e die erfundene technische Lehre korrekt dargestellt hatte und

e auch die Erfinder korrekt benannt hatte,

12 BGH vom 04.04.2006 — Az.: X ZR 155/03 — Haftetikett
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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 Zentralbehorde auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes formal
und fir jedermann nach Ablauf der Offenlegungsfrist des § 31 Abs. 2 PatG einsehbar do-
kumentiert hat, dass er Uber alle Informationen verfiigt hat, die ihm eigentlich mit der

Erfindungsmeldung hatten Gbermittelt werden miissen.

Nur unter diesen besonderen Umstanden hat der BGH den eigentlichen Anknipfungs-
punkt fir das Anlaufen der Inanspruchnahmefrist, namlich den Zugang einer férmlichen
Erfindungsmeldung ausnahmsweise als entbehrlich angesehen und dazu ausgefiihrt, dass
unter diesen ganz besonderen Voraussetzungen ein Festhalten an einer formlichen Erfin-
dungsmeldung als Voraussetzung fur das Anlaufen der Inanspruchnahmefrist des § 6 Ar-
bEG eine nicht mehr vom Zweck des § 5 ArbEG gedeckte treuwidrige Férmelei bedeuten

wirde.

Der hier vorliegende Sachverhalt erfillt diese Anforderungen jedoch nicht. Denn die An-
tragsgegnerin hat auf den eigereichten Verbesserungsvorschlag hin offensichtlich nicht

entschieden, eigeninitiativ eine Patentanmeldung vorzunehmen.

Weder die blofRe Kenntnis von einem Verbesserungsvorschlag noch dessen Behandlung
im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens und auch nicht dessen betriebliche Um-
setzung stellen Tatbestdnde dar, die den Voraussetzungen der Haftetikett-Rechtspre-
chung gerecht werden, da diese vollig unabhangig von einem etwaig bestehenden Patent-

recht sind.

Im Ergebnis entsteht nur durch eine wirksame Erfindungsmeldung des Arbeitnehmers
eine Situation, die den Arbeitgeber in seiner Entscheidungsfreiheit beschrankt. Nur diese
|6st die Anmeldepflicht des § 13 ArbEG aus und nur diese nétigt dem Arbeitgeber eine

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

Wenn keine wirksame Erfindungsmeldung eines Arbeitnehmers vorliegt, liegt es hingegen
vollstandig in der von Art. 2 Abs. 1 (allgemeine Handlungsfreiheit), Art. 12 (Berufsfreiheit)
und Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) gewahrleisteten13 unternehmerischen Entschei-

dungsfreiheit des Arbeitgebers, ob er fir betriebliche Entwicklungen gewerblichen

13 BAG vom 26.09.2002 — Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22.11.2012 — Az.: 2 AZR 673/11
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Rechtsschutz in Erwdgung zieht oder ohne rechtlichen Monopolschutz vor Wettbewer-

bern am Markt tatig wird.

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

lichen Schutzrecht anzumelden.

Wird aber wie hier keine wirksame Erfindungsmeldung im Sinne von § 5 ArbEG abgege-
ben und vom Arbeitgeber auch weder eigeninitiativ eine ausdriickliche Inanspruchnahme
nach § 6 ArbEG erklart noch eigeninitiativ eine Schutzrechtsanmeldung vorgenommen, so
kann aus einem Vorschlag im betrieblichen Vorschlagwesen niemals ein Vergiitungsan-

spruch nach § 9 ArbEG erwachsen.

Gegenstand und Entstehung des Verglitungsanspruchs aufgrund eines ,qualifizierten

technischen Verbesserungsvorschlags“— § 20 Abs. 1 ArbEG

GemadR § 20 Abs. 1 ArbEG besteht ein arbeitnehmererfinderrechtlicher Vergitungsan-
spruch ausnahmsweise auch fir einen technischen Verbesserungsvorschlag, wenn dieser
dem Arbeitgeber eine dhnliche Vorzugsstellung gewadhrt wie ein gewerbliches Schutz-

recht, wobei die Bestimmungen des § 9 ArbEG sinngemal} anzuwenden sind.

Der Verglitungsanspruch knipft 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-
rungsvorschlage des § 20 Abs. 1 ArbEG von der Reichweite und der Dauer einer faktisch
bestehenden Monopolstellung abhangt. Ein Unternehmen muss daher infolge eines tech-
nischen Verbesserungsvorschlags eine faktische Monopolstellung gegeniliber Wettbewer-
bern erlangt haben, die der Starke einer patentrechtlichen Monopolstellung nahekommt.
Realistisch denkbar ist das eigentlich nur bei der betriebsgeheimen Nutzung von Know-
how, das fir Wettbewerber fiir eine bestimmte Zeit ein uniberwindbares Hindernis dar-
stellt, gleichgerichtete Losungen anbieten zu kénnen. Das ist das kennzeichnende Merk-
mal und die Rechtfertigung fiir eine arbeitnehmererfinderrechtliche Verglitung eines
technischen Verbesserungsvorschlags und das ist deshalb mit der nicht im Gesetz stehen-

den, aber in der Praxis durchgesetzten mitunter irrefihrenden Begrifflichkeit ,,qualifizier-
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ter” technischer Verbesserungsvorschlag gemeint und nicht etwa eine besondere Raffi-
nesse des technischen Verbesserungsvorschlags, ein besonderer innerbetrieblicher Nut-
zen oder ein besonderer wirtschaftlicher Erfolg am Markt. Dementsprechend fordert das
Bundesarbeitsgericht eine tatsachliche wirtschaftliche Monopolstellung, die der Arbeit-
geber durch die geistige Leistung des Arbeitnehmers erworben hat, als Grundvorausset-
zung fiir die Annahme eines arbeitnehmererfinderrechtlichen Verglitungsanspruchs fir
einen technischen Verbesserungsvorschlag, wahrend alle anderen technischen Verbesse-
rungsvorschlage lediglich nach arbeitsrechtlichen Grundsatzen und allenfalls bei Vorlie-
gen einer Sonderleistung eine Uber das Arbeitsentgelt hinausgehende Vergiitung recht-

fertigen konnenl4,

Der Vergitungsanspruch des § 20 Abs. 1 ArbEG setzt mithin ein in der Realitat kaum vor-
kommendes Szenario voraus und kommt deshalb nach gefestigter Spruchpraxis der
Schiedsstelle nur sehr selten zum Tragen.15 Er ist ein Ausnahmetatbestand. Denn der Ge-
setzgeber hat bereits in der Gesetzesbegriindung ausgefiihrt, dass nur solche technischen
Verbesserungsvorschladge in die Vergiitungspflicht einbezogen werden sollen, die dem Ar-
beitgeber eine monopoldhnliche Vorzugsstellung geben, solange sie nicht allgemein be-
kannt werden und er sie alleine auswerten kann. Die Vergltungspflicht 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.16

Uberdies darf der Arbeitgeber in den Grenzen der von Art. 2 Abs. 1 GG, Art. 12 GG und
Art. 14 GG geschiitzten unternehmerischen Entscheidungsfreiheit dariiber entscheiden,
ob und in welchem Malle er Mallnahmen 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 Einschrdankungen bei der betrieblichen Verwertung vorsehen, nur um die betriebli-

che Exklusivitdt aufrecht zu erhalten. Der Arbeitgeber ist lediglich gehalten, nach den Um-

14 BAG vom 19.05.2015 — Az.: 9 AZR 863/13

15 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

16 Gesetzesbegriindung, abgedruckt im Blatt fiir PMZ 1957 S. 218 ff., S. 253
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standen ohne weiteres mogliche GeheimhaltungsmaBnahmen zu treffen. In der Recht-
sprechung ist deshalb lediglich anerkannt, dass der Arbeitgeber die Geheimhaltung nicht
gezielt vereiteln darf, um eine Vergitungspflicht zu vermeidenl’. Die arbeitsrechtliche
Flrsorgepflicht aus den §§ 611 a, 241 Abs. 2 BGB kann deshalb dem Arbeitgeber kein Ver-
halten abfordern, das lediglich dazu dient, einen Vergltungsanspruch zu schaffen und
aufrecht zu erhalten. Ein Bekanntwerden des technischen Verbesserungsvorschlags, das
auf betrieblichen Erfordernissen beruht, vernichtet eine gegebenenfalls vorhandene fak-
tische Monopolstellung und damit den Verglitungsanspruch nach § 20 Abs. 1 ArbEG,
stellt aber keine Pflichtverletzung des Arbeitgebers dar und |6st deshalb keinen Schadens-
ersatzanspruch des Arbeitnehmers aus. Etwas anderes ware nur dann denkbar, wenn das
Unternehmen eine faktische Monopolstellung durch eine unternehmerische Entschei-
dung beseitigt und die dieser Entscheidung zu Grunde liegenden Uberlegungen absolut
unbegriindet sind und jeglicher wirtschaftlichen Vernunft widersprechen, dem Unterneh-
men der Wegfall der Monopolstellung also vorgeworfen werden kann, weil er mit Leich-

tigkeit zu vermeiden gewesen ware.

Hinsichtlich der Meldung des technischen Verbesserungsvorschlags an den Arbeitgeber
gibt es keine dem § 5 ArbEG vergleichbare Norm im Gesetz liber Arbeitnehmererfindun-
gen. Das hangt damit zusammen, dass ein technischer Verbesserungsvorschlag anders als
eine Erfindung, bei der noch das Recht auf das Patent auf den Arbeitgeber ibergeleitet
werden muss, bereits nach § 611a BGB einschlielich einer méglichen faktischen Mono-

polstellung als Arbeitsergebnis von vornherein dem Arbeitgeber gehort.

Gleichwohl beinhaltet bereits der Wortlaut ,,Verbesserungsvorschlag”, dass der Vorschlag
auch tatsachlich gemacht, d.h. gemeldet werden muss. Andernfalls ware es kein Vor-
schlag. Die Meldepflicht ist dem Verbesserungsvorschlag somit immanent. Das bestatigt
in gesetzessystematischer Hinsicht § 22 S. 2 ArbEG, der davon ausgeht, dass eine Mel-

dung erfolgt: ,technische Verbesserungsvorschldge (§ 20 Abs. 1) nach ihrer Mitteilung”.

Uberdies zeichnet sich der technische Verbesserungsvorschlag nach § 20 Abs. 1 ArbEG
gegeniber den normalen technischen Verbesserungsvorschlagen i.S.v. § 20 Abs. 2 ArbEG

dadurch aus, dass er geeignet ist, dem Arbeitgeber eine faktische Monopolstellung zu

17 BGH vom 26.11.1968 — Az.: X ZR 15/67 — Rdumzange
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vermitteln. Nachdem die Kenntnis des Arbeitgebers von einer moglicherweise bestehen-
den rechtlichen Monopolstellung und deren rechtzeitige Sicherung der Grund fiir die Mel-
depflicht des § 5 ArbEG ist und der Grund fiir eine arbeitnehmererfinderrechtliche Vergi-
tung eines technischen Verbesserungsvorschlags eine moglicherweise realisierbare fakti-
sche Monopolstellung ist, muss entsprechend § 5 ArbEG vom Arbeitnehmer auch hin-
sichtlich des qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlags verlangt werden, dass er
diesen mitteilt und in der Mitteilung zu Ausdruck bringt, dass er eine faktische Monopol-
stellung als moglich ansieht und dies dem Arbeitgeber, sprich der Geschaftsfliihrung 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 zumut-

baren GeheimhaltungsmalRnahmen mangeln lassen.

Im Ergebnis besteht vorliegend daher auch kein arbeitnehmererfinderrechtlicher Vergu-

tungsanspruch des Antragstellers nach § 20 Abs. 1 ArbEG.

Denn der geschilderte Sachverhalt enthalt keinerlei Hinweise darauf, dass die Antragsgeg-
nerin zu irgendeinem Zeitpunkt Gber eine nennenswerte faktische Monopolstellung ge-
geniuber Wettbewerbern verfligt haben kdnnte, die die Qualifizierung des Verbesserungs-
vorschlags des Antragstellers unter dem Gesichtspunkt der Wahrung des Monopolprin-
zips im Sinne der Anspruchsgrundlage des § 20 Abs. 1 ArbEG rechtfertigen wiirde, die von
ihrer Entstehungsgeschichte und auch von der Vergiitungslogik her gewissermalen der

,kleine Bruder” des Anspruchs aus § 9 ArbEG ist.

Pramienanspruch aus einem betrieblichen Verbesserungsvorschlag — § 20 Abs. 2 ArbEG

§ 20 Abs. 2 ArbEG stellt klar, dass die Behandlung von technischen Verbesserungsvor-
schldagen, die nicht im Sinne des Monopolprinzips qualifiziert sind, nicht dem Gesetz iber

Arbeitnehmererfindungen unterliegt.

Eine Anspruchsgrundlage fiir einen Verglitungsanspruch kann sich dann nur aus indivi-
dual- oder kollektivarbeitsrechtlichen, nicht aber aus arbeitnehmererfinderrechtlichen

Rechten oder Rechtsverhaltnissen ergeben.

Individualarbeitsrechtlich ist ein betrieblicher Verbesserungsvorschlag ein Arbeitsergeb-
nis, das mit dem Arbeitsentgelt abschlieBend vergiitet ist, da dem Arbeitsvertrag nach

§ 611 a BGB ein Leistungsaustausch nach dem Prinzip ,,do ut des” zugrunde liegt und der
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Arbeitnehmer nach § 241 Abs. 2 BGB in diesem Zusammenhang auch verpflichtet ist, dem

Arbeitgeber betriebliche Verbesserungsmoglichkeiten mitzuteilen.

Gleichwohl kann aufgrund des im Arbeitsrecht geltenden Sonderleistungsprinzips1® aus
einem betrieblichen Verbesserungsvorschlag ein Anspruch auf eine zusatzliche Vergiitung

resultieren, der auf § 242 BGB gestiitzt wird.1°

Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass ein technischer Verbesserungsvorschlag, der
keine Diensterfindung ist und der auch kein qualifizierter technischer Verbesserungsvor-
schlag i.S.v. § 20 Abs. 1 ArbEG ist und fiir den deshalb dem Grunde nach unter dem Ge-
sichtspunkt des Monopolprinzips keine Verglitung nach dem Gesetz liber Arbeitnehmer-
erfindungen geschuldet wird, eine Leistung sein kann, die iber die nach § 611 a BGB ge-
schuldete Leistung hinausgeht und deshalb mit dem Arbeitsentgelt noch nicht vollstéandig

vergutet ist.
Dem Grunde nach besteht der Anspruch, wenn

(1) eine Sonderleistung vorliegt. Das kann nur dann der Fall sein, wenn die folgenden

drei Fragen verneint werden kénnen:

- Durfte der Arbeitnehmer selbst tUber die Umsetzung des Vorschlags entschei-

den?

- War es generelle Aufgabe des Arbeitnehmers, derartige Verbesserungsvor-

schlage auszuarbeiten?

- Hatte der Arbeitnehmer den konkreten Auftrag, in dieser Angelegenheit einen

Verbesserungsvorschlag zu erarbeiten?

(2) eine Umsetzung durch den Arbeitgeber erfolgt, wobei der Arbeitnehmer aufgrund
der unternehmerischen Ermessensfreiheit (nur begrenzt durch das Gebot der guten
Sitten und das Verbot des Rechtsmissbrauchs und der Willkdr, d.h. die Verwertung
darf nicht aus offensichtlich unsachlichen Griinden abgelehnt werden) keinen An-

spruch auf Umsetzung des Verbesserungsvorschlags hat;

18 wie ausfiihrlich dargelegt ist die Grundlage des arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergiitungsanspruchs dahingegen das
Monopolprinzip
19 grundlegend BAG vom 30.04.1965 — 3 AZR 291/63
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(3) eine wertvolle Bereicherung des Arbeitgebers erfolgt ist, er also einen nicht unerheb-

lichen Vorteil erlangt hat.

Die Hohe des Anspruchs bestimmt der Arbeitgeber gemaR & 315 BGB nach billigem Er-

messen.

Besteht allerdings eine kollektivrechtliche betriebliche Regelung wie vorliegend die 3i-
Programm-Gesamtbetriebsvereinbarung, kann diese nach dem Grundsatz der Privatauto-
nomie Regelungen enthalten, die den Anspruch nach § 242 BGB modifizieren. Zwar exis-
tiert der Anspruch aus § 242 BGB unabhdngig vom Bestehen einer betrieblichen Rege-
lung.20 Eine Vergltungserwartung kann bei einer vorhandenen Betriebsvereinbarung re-

gelmaRig aber nur in den dort vorgesehenen Fillen Bestand haben.2!

Ill. Ergebnis

Die Beteiligten streiten vorliegend lber einen Vergltungsanspruch, der nicht arbeitneh-
mererfinderrechtlich aus dem Monopolprinzip, sondern allenfalls arbeitsrechtlich aus dem

Sonderleistungsprinzip resultiert.

Der Einigungsvorschlag der Schiedsstelle wird deshalb voraussichtlich darauf lauten, dass
dem Antragsteller kein Anspruch auf Zahlung einer Verglitung unter arbeitnehmererfinder-

rechtlichen Gesichtspunkten zusteht.

Die Beteiligten werden deshalb gebeten, (...) zu erklaren, ob sie unter diesen Gesichtspunk-
ten das Schiedsstellenverfahren fortfihren wollen, oder ob hinsichtlich des arbeitnehmer-

erfinderrechtlichen Ergebnisses Einvernehmen besteht.

Fir die Frage, ob die bereits bezahlte Verglitung unter arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten
angemessen war, ist die Schiedsstelle nicht zustandig. Der Vorsitzende weist aber darauf
hin, dass der Anspruch wie ausgefiihrt in der Betriebsvereinbarung dem Grunde wie der
Hohe nach abschlieBend geregelt ist. Bei kursorischer Betrachtung erscheint der Antrag-
steller unter Einhaltung dieser Regelungen vergiitet worden zu sein wie auch das verein-
barte vorgerichtliche Konfliktldsungsprozedere eingehalten zu sein scheint. Es kame vorlie-
gend daher nur noch eine arbeitsgerichtliche Uberpriifung in Betracht, deren Erfolgsaus-

sichten der Antragsteller selbst einschdatzen muss.

20 BAG vom 28.04.1981 — 1 ABR 21/78; BAG vom 20.01.2004 — 9 AZR 393/03
21 BAG vom 19.05.2015 — 9 AZR 863/13 unter Hinweis auf § 612 BGB
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AbschlieRend wird darauf hingewiesen, dass die bereits bezahlte Pramie hoher liegt, als

eine Vergitung nach den §§ 9, 20 Abs. 1 ArbEG bemessen worden ware.
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