R

Deutsches

Patent- und Markenamt

Instanz: Schiedsstelle Quelle: Deutsches Patent- und
nach § 28 ArbEG Markenamt
Datum: 03.06.2025 Aktenzeichen: Arb.Erf. 02/23
Dokumenttyp: Einigungsvorschlag Publikationsform: fir Veroffentlichung
bearbeitete Fassung
Normen: § 1 ArbEG; § 7 ArbEG; §§ 13, 17 ArbEG
Stichwort: Ersatzvornahme der Patentanmeldung; Zeitpunkt der Behandlung ei-

ner Diensterfindung als Betriebsgeheimnis; Eigentumszuordnung

Leitsdtze (nicht amtlich):

1.

§ 17 ArbEG regelt nicht die Eigentumszuordnung am Recht auf das Patent, sondern eine

Ausnahme von der dem Arbeitgeber obliegenden Anmeldepflicht.

Der Arbeitgeber kann eine Diensterfindung

e vor Inanspruchnahme,

e nach Inanspruchnahme und

e auch nach einer Patentanmeldung, solange diese noch nicht offengelegt ist,

als Betriebsgeheimnis behandeln.

Das Bestreiten der Schutzfahigkeit einer als Betriebsgeheimnis behandelten Diensterfin-

dung hat keine Auswirkung auf die Inanspruchnahmefiktion nach den §§ 6, 7 ArbEG.

nahme begriindet.

e wird der Monopolschutz auf dem Niveau einer Patenterteilung fingiert, wenn der Ar-

Die Vergltungspflicht des Arbeitgebers dem Grunde nach wird durch die Inanspruch-

Hinsichtlich der Verglitungspflicht des Arbeitgebers der Héhe nach

beitgeber die Schutzfdhigkeit der Diensterfindung anerkennt,

e st die Schiedsstelle zur Klarung der Monopolfahigkeit anzurufen, wenn der Arbeitge-

ber die Schutzfdhigkeit der Diensterfindung nicht anerkennt.




Begrindung:

(...)

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens ist die Meldung einer Diensterfindung durch den

Antragsteller an die Antragsgegnerin vom 12.04.2021 mit der Bezeichnung

al)”.

Die Antragsgegnerin hatte die Inanspruchnahmefrist des § 6 Abs. 2 ArbEG verstreichen lassen.
Eine Patentanmeldung hat sie nicht vorgenommen, da sie der Auffassung ist, die Erfindungs-
meldung erhalte keinerlei auf den Antragsteller zuriickgehende erfinderische Gegenstande

oder Informationen.

Der Antragsteller hatte mitgeteilt, er habe zur Wahrung seiner Interessen am 22.11.2022 eine

Patentanmeldung beim DPMA eingereicht. Das Aktenzeichen der Patentanmeldung lautet

(-er)-

Der Vorsitzende der Schiedsstelle hatte den Beteiligten mit Verfligung vom 27.06.2023 ver-
fahrensleitende Hinweise erteilt und darin mitgeteilt, dass die Fortfiihrung des Verfahrens nur
dann Sinn mache, wenn die Antragsgegnerin den Gegenstand der Meldung des Antragstellers
nach § 17 Abs. 1 ArbEG als Betriebsgeheimnis behandelt und gemald § 17 Abs. 2 ArbEG er-

klart, dass die Schiedsstelle die Schutzfahigkeit des Betriebsgeheimnisses klaren solle.

Daraufhin hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 28.08.2023 erklart, dass sie die Schutz-
fahigkeit der Diensterfindung nicht anerkenne und dass sie gemalR § 17 Abs. 2 ArbEG die

Schiedsstelle zur Herbeiflihrung einer Einigung tGber die Schutzfihigkeit anrufe.

Der Antragsteller hat auf die verfahrensleitenden Hinweise und die Erklarung der Antragsgeg-
nerin hin mitgeteilt, dass die Behandlung der Diensterfindung gemal § 17 Abs. 2 ArbEG recht-
lichen Bedenken begegne, weil innerhalb der Frist des § 6 Abs. 2 ArbEG keine Beanstandung
gemaRk § 5 Abs. 3 ArbEG erfolgt sei und kein Hinweis an den Arbeitnehmer erfolgt sei, dass die
Erfindung seitens des Arbeitgebers als Betriebsgeheimnis gemall § 17 ArbEG eingestuft
werde. Daraus folge die Frage, ob eine einmal derart erfolgte Inanspruchnahme riickwirkend
beseitigt werden kdnne, wenn sich der Arbeitgeber zu einem spateren Zeitpunkt darauf be-
rufe, dass es sich um ein Betriebsgeheimnis handele. Eine heutige Behandlung der Dienster-

findung gemall § 17 Abs. 2 ArbEG wiirde erfordern, dass keine Inanspruchnahme gemaf



§ 6 Abs. 2 ArbEG erfolgt ist oder eine erfolgte Inanspruchnahme durch die spatere Geltend-
machung der mangelnden Schutzfahigkeit riickwirkend mit der Einstufung als Betriebsge-
heimnis beseitigt worden ist. Eine derartige Handhabung wiirde das Gesetz Uber Arbeitneh-
mererfindungen aushdhlen, da der Arbeitgeber viele Jahre nach Meldung einer Diensterfin-
dung eine Inanspruchnahme unter Berufung auf § 17 ArbEG in Abrede stellen konnte. Deshalb
bestehe vorliegend eine Verglitungspflicht, ohne dass es noch einer weiteren Prifung der

Schutzfahigkeit bedirfe.

Die Schiedsstelle teilt den Beteiligten dazu Folgendes mit:

1. Systematik der Vergilitungs- und Anmeldepflicht

Ausgangspunkt des Erfinderrechts im Arbeitsverhaltnis ist die grundlegende arbeitsrechtliche
Eigentumszuordnung von im Arbeitsverhiltnis erbrachten Arbeitsleistungen und daraus ent-
standenen Arbeitsergebnissen zum Arbeitgeber, weshalb eine einer Erfindung zu Grunde lie-
gende, im Arbeitsverhaltnis entwickelte technische Problemldsung als solche nach § 611a BGB
in jedem Entwicklungsstadium bereits Eigentum des Arbeitgebers und mit dem Arbeitsentgelt

vollstandig und abschlieRend vergiitet ist.

Handelt es sich bei der technischen Losung zugleich um eine Erfindung im Sinne der §§ 1, 2 Ar-
bEG, 1 PatG, liegt das Recht auf das Patent fiir das Entwicklungsergebnis wegen § 6 PatG zu-
nachst jedoch abweichend von der arbeitsrechtlichen Rechtezuordnung beim Erfinder und da-

mit beim Arbeithnehmer.

Ist die Erfindung eine Diensterfindung im Sinne von § 4 Abs. 2 ArbEG, was bei Arbeitsergeb-
nissen stets der Fall ist, ist sie aber von vornherein mit dem Inanspruchnahmerecht des Ar-
beitgebers nach den §§ 6, 7 ArbEG belastet, da der Arbeitgeber schon durch das blofRe Ar-
beitsumfeld stets ganz erheblich dazu beigetragen hat, dass es zu einer Erfindung gekommen
ist, selbst wenn die Erfindung kein direktes Ergebnis der originar zu erbringenden Arbeitsleis-

tung gewesen sein sollte.

Macht der Arbeitgeber vom Inanspruchnahmerecht Gebrauch, wofir er aufgrund der Inan-
spruchnahmefiktion des § 6 Abs. 2 ArbEG und des daraus resultierenden Automatismus nicht
gesondert aktiv werden muss, geht sodann auch das Recht auf das Patent auf den Arbeitgeber

Uber.



Die aus dem Recht auf das Patent resultierende Vermogensposition wird, da sie dem Eigen-
tumsschutz des Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG unterliegt, dem Arbeitnehmer durch die Inanspruch-
nahme jedoch nicht ersatzlos genommenl?; sie wird aber im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG
inhaltlich neugestaltet2, namlich dahingehend, dass § 9 ArbEG dem Arbeitnehmer anstelle des
Rechts auf das Patent eine dem Umfang seines zur Entstehung der Erfindung geleisteten Bei-
trags entsprechende Beteiligung (Anteilsfaktor) an den dem Arbeitgeber erfindungsbedingt

zuflieRenden wirtschaftlichen Vorteilen (Erfindungswert) zugesteht.

Daraus folgt zwingend, dass der Erfindungswert nicht Gber die Vermdégensposition hinausge-
hen kann, die der Arbeitnehmer tatsachlich verloren hat und die, wenn tberhaupt, lediglich
im Recht auf das Patent bestand. Ein Recht auf ein Patent hat jedoch keinen eigenstandigen
immanenten monetdren Wert. Denn zunachst stellt es lediglich eine mit Kosten verbundene
Wette auf die Zukunft dar, mit der der Patentanmelder auf einen moglichen zukiinftigen mo-
netdren Nutzen des patentrechtlichen Verbietungsrechts setzt. Daher kann eine Verglitungs-
pflicht der Hohe nach nur dann bestehen, wenn der Arbeitgeber eine tatsachliche Bereiche-

rung erfahren hat, die mit einem erhaltenen rechtlichen Monopolschutz korreliert.

Folglich regeln die § 6, 7 ArbEG im Nachgang zu einer Erfindungsmeldung die Zuordnung der
Eigentumsrechte an einem madglicherweise bestehenden Recht auf ein Patent. Im vorliegen-
den Fall sind derartige Eigentumsrechte, sollten (iber das bloBe Arbeitsergebnis hinausge-
hende Gberhaupt welche bestanden haben, unzweifelhaft qua Fiktion auf die Antragsgegnerin
Ubergegangen und liegen nach wie vor dort, solange sie keine Freigabe nach § 8 ArbEG3 er-
klart oder eine Aufgabeabsicht nach § 16 ArbEG (was allerdings zunachst eine Patentanmel-
dung voraussetzen wirde) mitteilt. Somit wurde gemaR § 9 Abs. 1 ArbEG ein Vergitungsan-

spruch dem Grunde nach ausgeldst, der nach wie vor besteht.

1 Die im internationalen Vergleich besonders arbeitnehmerfreundliche Ausgestaltung des deutschen Erfinderrechts ist his-
torisch bedingt, vgl. 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 Vergitungsanspruchs in Tarifvertragen;

(3) in Folge des 2. Weltkriegs Aufnahme des Vergtitungsanspruchs 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
Uiber Arbeitnehmererfindungen Einigkeit, dass nicht mehr hinter die aus der jahrzehntelangen historischen Entwicklung
resultierenden arbeitnehmerfreundlichen Regelungen der Vergangenheit zuriickgegangen werden soll.

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

3 Vgl. Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 24.01.2018 — Arb.Erf. 39/16, abrufbar Giber www.dpma.de



§ 17 ArbEG hingegen regelt nicht die Eigentumszuordnung an einem Recht auf ein Patent, son-
dern stellt gemaR § 13 Abs. 2 Nr. 3 ArbEG lediglich eine Ausnahme von der Anmeldepflicht des
§ 13 Abs. 1 ArbEG dar, die wiederum lediglich den Bestand der Vermdgensposition Recht auf

das Patent als solche schiitzen soll.

Ein Vergltungsanspruch der Hohe nach setzt gemaR § 9 Abs. 2 ArbEG eine tatsachliche Berei-
cherung des Arbeitgebers infolge eines erhaltenen rechtlichen Monopolschutz voraus.

Im Falle einer Patentanmeldung, ergibt sich das Niveau des Monopolschutzes aus deren Fort-
gang.

Im Falle eines Betriebsgeheimnisses wird der Monopolschutz auf dem Niveau einer Patenter-
teilung fingiert, wenn der Arbeitgeber die Schutzfahigkeit nach § 17 Abs. 1 ArbEG anerkennt.
Erkennt der Arbeitgeber die Schutzfdhigkeit nicht an, so hat er die Kldrung einer etwaigen
Monopolfdhigkeit durch die Schiedsstelle herbeizufiihren. Das hat die Antragsgegnerin auf die

verfahrensleitenden Hinweise des Vorsitzenden der Schiedsstelle vom 27.06.2023 hin getan.

Mithin besteht vorliegend keine Verglitungspflicht der Antragsgegnerin der Hohe nach, ohne
dass es noch einer weiteren Priifung der Schutzfahigkeit bedirfte; vielmehr ist eine Vergi-
tungspflicht der Hohe nach vom Ergebnis der Priifung der Schutzfahigkeit durch die Schieds-
stelle nach § 17 Abs. 2 ArbEG abhangig.

2. Schutzfahigkeit

Die Schiedsstelle hat auf Grundlage des aktenkundigen Sachvortrags der Beteiligten und nach

amtsseitiger Recherche folgendes festgestellt:

2.1 Recherche und Fachmann

(...) Die Schiedsstelle hat bei ihrer Bewertung zudem den aktenkundigen Sachvortrag der Be-

teiligten berucksichtigt.

2.2 Stand der Technik

Amtsseitig wurden folgende Druckschriften ermittelt:

(-..)



2.3 Fachmann

Als Fachmann gemaR § 4 PatG ist vorliegend ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau

anzusehen, der Vorrichtungen zur (...) aus seiner mehrjahrigen Berufspraxis kennt.

2.4 Patentfahigkeit

Der mit einer Merkmalsgliederung versehene unabhdngige Patentanspruch 1 lautet:

(...)

Der mit einer Merkmalsgliederung versehene unabhdngige Patentanspruch 10 lautet:

(-..)

2.4.1 Formales

Der Anspruchssatz enthalt diverse fakultative Angaben (...). Diese Annahme wurde bei der

Prifung auf Patentfahigkeit zugrunde gelegt.

2.4.2 Unabhangige Patentanspriiche 1, 4 und 10

Unabhéangiger Patentanspruch 1:

Der Gegenstand des unabhdngigen Patentanspruchs 1 ist nicht patentfahig, da dieser zumin-
dest nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

(...)

Der Gegenstand des unabhangigen Patentanspruchs 1, falls Gberhaupt neu, ergibt sich somit
fir den Fachmann zumindest in naheliegender Weise aus der Druckschrift D1 in Kombination
mit seinem Fachwissen und der Patentanspruch ist mangels erfinderischer Tatigkeit als Grund-

lage des darin beanspruchten Gegenstands nicht patentfahig.

Unabhédngiger Patentanspruch 4:

Der Gegenstand des unabhangigen Patentanspruchs 4 ist nicht patentfahig, da dieser nicht

neu ist.

(...)

Unabhdngiger Patentanspruch 10:

(...)



Der Gegenstand des unabhdngigen Patentanspruchs 10 ergibt sich somit fiir den Fachmann in
naheliegender Weise aus der Druckschrift D3 in Kombination mit seinem Fachwissen und der
Patentanspruch ist mangels erfinderischer Tatigkeit als Grundlage des darin beanspruchten

Gegenstands nicht patentfahig.

2.4.3 Abhdngige Patentanspriiche 2, 3 und 5 bis 9:

Die abhangigen Patentanspriiche 2, 3 und 5 bis 9 sind schon allein aufgrund ihres direkten
oder indirekten Riickbezuges auf die nicht patentfahigen unabhangigen Patentanspriiche 1, 4

und 10 nicht patentfahig.

Die bevorzugten Ausgestaltungen der Gegenstiande gemaR den abhdngigen Patentanspri-
chen lassen zudem nichts eigenstandig Patentbegriindendes erkennen. Die zusatzlichen Merk-
male der abhdngigen Patentanspriiche sind im Stand der Technik wie folgt bekannt bzw. durch

diesen nahegelegt:

(...)

2.5 Gesamtergebnis:

Die Gegenstdande der Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen (...) sind nicht patentfahig.

(..)



Verfahrensleitende Hinweise vom 27.06.2023:

(...)
gibt der Vorsitzende der Schiedsstelle die folgenden verfahrensleitenden Hinweise:

Der Vorsitzende Uberreicht vier aktuelle Einigungsvorschlage der Schiedsstelle mit der Bitte

um Kenntnisnahme und Beachtung fiir den hiesigen Streitfall:

e In der veroffentlichten Entscheidung vom 21.07.2022 — Arb.Erf. 16/21 stellt die Schieds-
stelle in Ziffer lll. klar, dass der Anwendungsbereich des Gesetzes liber Arbeitnehmerer-
findungen unabhdngig von der Patentfahigkeit dann erdffnet ist, wenn sich der Arbeit-
nehmer die Erkenntnis erschlief8t, wie mit bestimmten technischen Mitteln ein konkretes

technisches Problem geldst werden kann.

e In der veroffentlichten Entscheidung vom 24.01.2018 — Arb.Erf. 39/16 stellt die Schieds-
stelle in Ziffer Il. 4. klar, dass es nicht in der Entscheidungsfreiheit des Arbeitgebers liegt,
Uber die Schutzfahigkeit einer technischen Losung zu bestimmen, wenn der Anwendungs-
bereich des Gesetzes Uiber Arbeitnehmererfindungen eréffnet ist und der Arbeitnehmer

die technische Lehre als Diensterfindung gemeldet hat.

o (..)

e In der zur Veroffentlichung anstehenden Entscheidung vom 29.09.2022 — Arb.Erf. 27/20
stellt die Schiedsstelle klar, dass dem Arbeitnehmer das Recht zur Ersatzvornahme zu-
steht, wenn der Arbeitgeber seiner Anmeldepflicht nicht nachkommt, und dass der Ar-
beitnehmer einen Anspruch gegen den Arbeitgeber auf Ersatz der dadurch entstandenen

Aufwendungen hat.

Davon ausgehend macht die Fortfihrung des streitgegenstandlichen Verfahrens nur Sinn,
wenn die Antragsgegnerin die vom Antragsteller gemeldete technische L&sung nach
§ 17 Abs. 1 ArbEG zum Betriebsgeheimnis erklart. Sollte sie die Schutzfahigkeit auch weiterhin
nicht anerkennen wollen, muss sie gemalk § 17 Abs. 2 ArbEG erkldren, dass die Schiedsstelle
auf Grundlage der bereits vorliegenden Patentanmeldung eine Einigung Uber die Schutzfahig-
keit herbeifiihrt. Zug um Zug gegen Erstattung der ihm entstandenen Kosten misste der An-

tragsteller dann die Zuriicknahme der Anmeldung vor Offenlegung erklaren.

(...)
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