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Leitsatz (nicht amtlich):

1. Ein Hochschulerfinder hat ausschlielRlich Anspruch darauf, an durch die Verwertung er-

zielten Einnahmen beteiligt zu werden.

2. Ein Anspruch auf eine Vorratsvergitung oder ein Verglitungsanspruch aufgrund unterlas-

sener Verwertung besteht deshalb grundsatzlich nicht.

Begriindung:

(...)

Gegenstand dieses Schiedsstellenverfahrens bildet eine Diensterfindung des Antragstellers,
die er als Arbeitnehmer der Universitat (...) gemacht hat und fiir die die Antragsgegnerin unter

anderem das Patent EP (...) B1 erhalten hat.

Die Antragsgegnerin hat die Diensterfindung nicht verwertet und die Schutzrechtspositionen

dem Antragsteller zur Ubernahme angeboten.

Der Antragsteller ist trotzdem der Auffassung, die Antragsgegnerin stehe nach den Richtlinien
fir die Vergltung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst auch im Falle einer nicht

verwerteten Erfindung in der Vergiltungspflicht, hier insbesondere unter dem Aspekt nicht



ausgeschopfter Verwertungsmoglichkeiten, zumindest aber im Hinblick auf eine Vorratswir-

kung.
Dem kann die Schiedsstelle nicht ndhertreten.

Der Antragsteller war zum Zeitpunkt der Erfindung Beschaftigter einer Hochschule im Sinne
von § 42 S. 1 ArbEG, weshalb die besonderen Regelungen des § 42 ArbEG auf ihn Anwendung
finden. Denn der Gesetzgeber hat sich ganz bewusst dafiir entschieden, alle Bediensteten ei-
ner Hochschule, unabhdngig davon, ob es sich um Beamte oder Angestellte oder wissenschaft-
liches oder technisches Personal handelt, den besonderen Bestimmungen an Hochschulen zu
unterstellen, um zu vermeiden, dass in ein und derselben Einrichtung je nach Erfinder unter-

schiedliche Methoden zur Ermittlung der Vergiitung angewendet werden mussen.1

Die Sonderregelung des § 42 ArbEG enthalt in § 42 Nr. 4 ArbEG wiederum eine im Vergleich
zu den allgemeinen Regelungen des Gesetzes liber Arbeitnehmererfindungen einfachere und
den Besonderheiten der Forschungslandschaft angemessene Erfinderverglitung, deren Be-
messung von § 9 Abs. 2 ArbEG abweicht2, und die im Hinblick auf die Hochschulen im Regelfall
eroffneten Verwertungsmoglichkeiten weitaus attraktiver fir den Erfinder ist als die nach

§ 9 Abs. 2 ArbEG bemessene Verglitung.

Die in der Sonderregelung des § 42 Nr. 4 ArbEG angeordnete pauschale Festsetzung der Ver-
gltung auf 30 % der tatsachlich erzielten Verwertungserlose ist somit sowohl vom Wortlaut
wie auch von der Gesetzesentstehung her eine vom Gesetzgeber bewusst geschaffene lex
specialis gegeniiber den Vorgaben des § 9 Abs. 2 ArbEG zur Bemessung der Vergiitung, wes-
halb die auf Grundlage des ausschlielich auf § 9 Abs. 2 ArbEG riickbezogenen § 11 ArbEG er-
lassenen Richtlinien fiir die Vergitung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst vom
20. Juli 1959 in der Fassung vom 1. September 1983 auf den Antragsteller keine Anwendung

finden kdonnen.

Nachdem die Antragsgegnerin aber keine Einnahmen durch eine Verwertung der Diensterfin-
dung des Antragstellers erzielt hat, besteht auch kein Verglitungsanspruch des Antragstellers

der Hohe nach.

1 Drucksache des Deutschen Bundestags 14/5975 vom 09.05.2001, S. 5, 6
2 Drucksache des Deutschen Bundestags 14/5975 vom 09.05.2001, S. 5, 6



Auch wenn es nach alledem darauf gar nicht ankommt, bestiinde ein solcher Anspruch aber
vorliegend auch dann nicht in nennenswertem Umfang, wenn § 9 Abs. 2 ArbEG auf den An-

tragsteller anwendbar ware.

Denn der Gesetzgeber hat mit dem Begriff der ,wirtschaftlichen Verwertbarkeit” in
§ 9 Abs. 2 ArbEG zwar auch die Moglichkeiten der Verwertung einer Diensterfindung mit be-
dacht, die an sich im Betrieb bestehen, aber tatsachlich nicht ausgenutzt werden.3 Die An-
nahme eines daraus resultierenden Erfindungswerts unterliegt jedoch sehr strengen Anforde-
rungen. Denn die Frage, ob, wann und in welcher Weise sich der Arbeitgeber wirtschaftlich
betatigen will, ist grundrechtlich in Form der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit ge-
schiitzt, die aus Art. 2 Abs. 1 (allgemeine Handlungsfreiheit), Art. 12 (Berufsfreiheit) und
Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) hergeleitet wird.4 Daraus folgt, dass ausschlieBlich dem Ar-
beitgeber die Entscheidung obliegt, ob er ein unternehmerisches Risiko eingehen méchte.
Denn wenn sich das Risiko realisiert, mindert es seine Vermégenswerte und damit sein Eigen-
tum. Einer Diensterfindung einen Erfindungswert trotz bzw. sogar aufgrund der Tatsache zu-
zuerkennen, dass ein Arbeitgeber diese nicht verwertet, kommt daher nur dann in Betracht,
wenn es unternehmerisch nicht vertretbar ware, mit einer Diensterfindung verbundene po-
tentielle Verwertungsmaoglichkeiten nicht zu nutzen. Das wiederum setzt voraus, dass Uberle-
gungen eines Arbeitgebers, die zur Nichtverwertung gefihrt haben, aus ex-ante-Sicht absolut
unbegriindet waren und jeglicher wirtschaftlichen Vernunft widersprochen haben, weshalb
dem Arbeitgeber die Nichtverwertung vorzuwerfen ist, weil eine Verwertung voéllig risikolos

gewesen ware.

Gemessen an diesen Voraussetzungen kommt ein Erfindungswert aufgrund ausgelassener
Verwertungsmoglichkeiten nach den Erfahrungen der Schiedsstelle regelmaRig nicht in Be-
tracht. Das gilt in besonderem Mal3e im vorliegenden Fall, in dem sich die Antragsgegnerin in

besonderem MaRe, aber letztlich erfolglos um eine Verwertung bemiht hat.

Der Arbeitnehmer hat auch keinen Anspruch gegen den Arbeitgeber auf Maximierung der Er-
findungsvergitung. Dem steht die unternehmerische Freiheit entgegen. Er hat lediglich einen

Anspruch, an tatsdchlich erzielten monopolgeschuldeten Vorteilen beteiligt zu werden.

3 Gesetzesbegrindung, Blatt fiur PMZ 1957, S. 232
4 BAG vom 26.09.2002 — Az.: 2 AZR 636/01, BAG vom 22.11.2012 — Az.: 2 AZR 673/11



Unter Vorratsgesichtspunkten wirden sich bei einer Berechnung der Vergiitung nach
§ 9 Abs. 2 ArbEG gut 300 € brutto fur den Antragsteller ergeben. Dass er auch diese nicht er-
halt, ist jedoch mehr als gerechtfertigt. Denn die Lex specialis des § 42 Nr. 4 ArbEG billigt Ar-
beitnehmererfindern einer Hochschule im Falle einer Verwertung eine Vergiitung zu, die im
Regelfall mindestens um den Faktor 6 — 7 hoher ist als die Verglitung, die Erfinder erhalten,
die den allgemeinen Regeln unterliegen. Diese erhebliche Privilegierung muss sich ein Hoch-
schulerfinder mit Recht entgegenhalten lassen, wenn er eine Bemessung einer Erfindungsver-
gutung nach den allgemeinen Regelungen begehrt, nur weil diese ausnahmsweise etwas vor-
teilhafter erscheint. Im Ubrigen ist auch nicht ersichtlich, worin iberhaupt eine Vorratswir-
kung fur die Hochschule bestehen soll. Denn Hochschulen haben im Unterschied zu Industrie-
unternehmen keine Wettbewerber, die durch ein bestehendes Schutzrechtsportfolio gestort

werden.

Im Ergebnis hat ein Hochschulerfinder ausschliefRlich Anspruch darauf, an Verwertungserlosen
der Hochschule beteiligt zu werden. Ein Anspruch aufgrund unterlassener Verwertung oder
aufgrund einer Vorratswirkung hat er nicht. Denn das wére wie aufgezeigt schlicht systemwid-

rig und nicht interessengerecht.
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