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Losung zu Klausur 4 (Erfindungsmeldung, Inanspruchnahme, Vorratsvergitung)

Rechisgrundlage des Vergiitungsanspruchs

- §9 Abs. 1 ArbEG Anspruch auf angemessene Vergiitung, wenn ArbEG anwendbar:

- Arbeitnehmer, § 1 ArbEG, vorliegend nicht zweifelhaft;

- Diensterfindung, § 4 ArbEG, ebenso;

- wirksam gemeldet, § 5 ArbEG, zu priiffender Punkt gem Varianten;

- wirksame [nanspruchnahme §§ 6 ATbEG, zu prifender Punkt gem. Varianten;

- ggf. Vergltungsanspruch dem Grunde nach, § 9 Abs.' 1 ArbEG; zu prifender Punkt;
- gaf. Ve;_‘gi)tungsanspmch der Hohe nach, § 9 Abs. 2 ArbEG; zu prifender Punkt.

1, Erfindungsmeldung
Zu beurteilen sind dié Handskizze, die Frage des fehlenden Anschrejbens und, falls dies

noch nicht zu einer eindeutigen Lésung fuhrt, die aligemeinen betrieblichen Umstdnde.

Nach § 5 Abs. 1 ArbEG muss die Erfindungsmeldung unverzﬂgiich, gesondert, schriftlich
erfolgen und inhaltlich das Gemeldete als Erfindung kenntlich machen. Die Handskizze mit
Datum und Unterschrift erfiilit die erfordertiche Schriftform, es ist auch eine ,gesonderte” Er-
klarung. Der Einwand des Arbeitgebers, es habe sich um eine biole Konstruktionszeichnung
gehandelt, zielt auf das Kenntlichmachen als Erfindung, also der erfinderischen Lésung ei-
nes technischen Problems, ab. Konstruktionszeichnungen dienen bspw. der maBistabgerech-
ten Darstellung als Ubersicht und in Verbindung mit Stucklisten zum Zusammenbau und zur
Teilebeschaffung. Vorliegend hat die Skizze allgemeinere Natur, was sich auch aus der Un-
terzeile ergibf, wonach die gezeichnete Anordnung auf alle géngigen GM-V8-Motoren Ober-
tragbar séi, zusatzlich aus den mit Bezugslinien versehenen schrifilichen Erlauterungen, was
die einzelnen gezeichneten Bauteile der Anordnung darstelien sollen, ferner die nicht maf-
stabsgetreue Darstellung (z.B. des Luftfihrungsspaltes am Katalysator) und schlieRlich auch
dem Fehlen einzelner Merkmale des Hauptanspruchs des Patents. Der darin zum Ausdruck
kommende Prinzipcharakter der Skizze schliefit aus, dass es sich um eine reirie Konstrukti-

onszeichnung ohne darUber hinausreichende Hinweise handelt.

Gleichwoh! ergibt sich aus alledem noch nicht der nach § 5 Absatz 1 ArbEG erforderfiche
inhaitliche Charakter _ai's Erfindungsmeldung. Auf dem Blatt fehit der notwendige Hinweis,
dass es sich um eine an den Arbeitgeber gerichtete Meldung handelt, die eine Verbesserung.
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betrifft, welcher der Erfinder Erﬁndungsquélitét zuspricht. Das wére jedoch erforderlich, denn
der besondere Charakter einer Erfindungsmeldung ergibt sich daraus, den Arbeitgeber in die
Lage zu versetzen, die Tragweite und technische Qualitat der vdrgeschlagenen Neuerung zu
erkennen und deshalb ggf. éine Ihanspruchnahmeerkléirung abzugeben mit der Folge der
dadurch grundsatzlich entstghenden Vergitungspflicht. insofern hatte die gingereichte Skiz-

ze auch nur als erfauternde Unterl‘age flir Fachdiskussionen und ais Urhebernachweis die-

nen kdnnen. Jedenfalls konnten aber zusténdigen Mitarbeiter des Arbeitgebers der Prinzip-
. skizze angesichts der in den Fachkreisen diskutierten Aufgabenstellung ,Abgas-Kat fiir

Bootsmotoren" ohne weiteres den vorgeschiagenen Lésungsweg entnehmen.

Der vom Arbeitgeber gertigte Mangel des fehienden Anschreibens schliefit nicht éus, dass
gleichwohl die Gesamtumstinde unter Einbeziehung des Skizzenblatts fiir einen Charakter
als Erfindungsmeldung und die Adressierung an die zustandige betriebliche Instanz spre-
chen. Die Formerfordernisse fir Erfindungsmeldungen und inansprgchnahm’eerkférungen
werden gerade in kleineren Betrieben wie dem vorliegenden héufig nicht beachtet. Der inhalt
einer méglicheh Erfindungsmeldung ist, wenn sie nicht schon aus sich heraus den gesetzi-
chen Bestiinmungen entspricht, danach zu beurteilen, welchen Inhalt ihr nach dem beider-
seits betétigten und deutlich zum Ausdruck gekomrﬁenen Parteiwillen zukommen soll. Erfor-
derfich ist zumindest, dass der Erfinder objektiv und nach dem Empféngerhoriéont einen Wil-
len zur Zuordnung der Erfindung zum Arbeitgeber deutlich gemacht hat. Hierfir gibt es meh-
rere Indizien. Eines ist dokumentiert in der zur nationalen Patentanmeldung eingereichten,
vom 24.11.1987 datierenden Erfinderbenennung, in der neben den weiteren Miterfindern der
Erfinder nicht nur aufgefthrt ist, sondern dar(ber hinausgehend in durchaus untiblicher Wei-
se sogar sein Miterfinderanteil von 20 %. Dass die Beteiligten, gleichsam ‘wie selbstverstand-
lich, von der Zuordnung der Erfindung an den Arbeitgeber ausgegangen sind, zeigen sodann
die immer wieder gefiihrten Erdrterungen (iber die vom Arbeitgeber angebotene Freigabe
der Erfindung an den Erfinder. Die Freigabe hatte er von vornherein zdrUckweEsen missen,
wenn er der Auffassung geWesen'wére, dass die Erfindung dem Arbeitgeber zu keinem Zeit-
punkt zustehen sollte. Nach alledem liegt hier eine - durch die Prinzipskizze gestiitzte —

konkludent ausgesprochene'Erfindungsmefdung VOr.

ll. inanspruchnahme
1.'Kfassische Lésungsvariante (d.h., zu Frage 1)

Beide Seiten berufen sich — im Ergebnis tbereinstimmend - daréuf, eine schriftliche Inan-
spruchnahmeerkldrung sei nicht erfoigt. Sie haben dabei allerdings nicht ausgeschiossen,
dass nicht auf andere Weise die Inanspruchnahme erfolgt sein kénne: die Rechtsprechung
lasst den Verzicht auf die Schriftform zu. Beide Seiten argumentieren in diesem Punkt auch
widersprichlich. Einerseits macht der Erfinder geltend, ais Folge mangeinder schriftlicher
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Inanspruchnahme sei die Erfindung frei geworden, was dafiir spricht, dass die Erfindung

dem Arbeitgeber urspriinglich zugeordnet sein solite. Andererseits stellt er fest, die Erfindung
sei vom Arbeltgeber unbeschréankt in Anspruch genommen und fordert daraufhin vom Arbeit-
geber eine Arbeltnehmererflndervergutung Diese kénnte er nur aufgrund einer in Anspruch
genommenen und benufzten Diensterfindung beanspruchen. SchiieBlich behalt er sich vor,
das ihm vom Arbeitgeber nach § 16 ArbEG angebotene Patent zu itbernehmen, was voraus-
setzt, dass er von der Zuordnung zum Arbeitgeber ausging. Vergleichbares gilt fir den Ar-
beitgeber. Auch er beruft sich einerseits auf die fehlende Schriftlichkeit der Inanspruchnahme
der Erfindung, was aus seiner Sicht auf ein Freiwerden der Diensterfindung nach § 8 Absatz |

1 Nr. 3 ArbEG hinauslaufen miisste, betatigte andererseits sich in'jeder Hinsicht als Inhaber

" der Erfindung, indem er in.der Erfindefbenennung den Erﬁndungsbésitz als Arbeitgeber re-

klamierte, sie zum Patent anmeldete, beachtliche Investitionen zur ErprobUng der Erfindung

unternahm und fortlaufend das Patent dem Erfinder zur Ubernahme anbot.

Damit Uberwiegen die Gesichtspunkte deutlich, die daftr sprechen, dass beide Beteiligte -
den Willen zur Zuordnung der Erfindung zum Arbeitgeber hatten und das auch deutlich beta-
tigt haben. Dabei hatte der Arbeitgeber nicht nur keinen Wert auf die gesetzliche Formder
Erfmdungsme[dung gelegt, sondern auch selbst in gleicher Weise keine Notwendigkeit ge-
kannt oder gesehen, die genutzte Erfmdung schriftlich in Anspruch zu nehmen. Es entspricht
einer langen Spruchpraxis der Schiedsstelle, dass bei Gleichartigkeit der Fehlerhaftlgkeit
eine Seite sich nicht auf das Nichterfilllen einer Voraussetzung durch die andere Selte beru-
fen kann, wenri sie selbst nicht ordnungsgemaf gehandelt hat (z.B. fehlende SChFIft!ICthlt).

Deshalb liegt hier - wie schon bei der Erfindungsmeldung - eine ebenso konkludent vorge-
nommene unbeschrénkte Inanspruchnahme der Erfindung durch den Arbeitgeber vor.

2. Lésungsvariante nach BGH — Haftetikett (d.h.. zu Frage 2)
Sofern, wie vorangehend andgzrs gesehen, keine wirksame konkludente Erfindungsmeldung

und auch keine konkludente Inanspruchnahme angenommen wird, griffe der Sachverhalt der
Haft_etikett-Entscheidung des BGH. Dann ware in der DE-Patentanmeldung von 1987 die
Erﬁndungsmeldung verkdrpert, ohne dass es zu einer inanspruchnahme gekommen ware.
Die Erfindung wire nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG frei geworden und kein Vergitungsan-

spruch gegen den Arbeitgeber entstanden,

3. Lésungsvariante nach aktuellem Gesetzentwurf (d.h., zu Frage 3)
Vorliegend wére die Vorschrift einschisgig, wonach aufgrund einer wirksamen Erfindungs-

_ meldung - dies hier, wie oben, unterstelit - nach vier Monaten die Inanspruchnahme als er-
klart gilt (§ 6 Abs. 2 ArbEG in der geplanten Fassung). Dann sind die Voraussetzungen des §

0 ArbEG erfiillt: der Vergitungsanspruch ist zu pritfen (s.u.).



[ll. Benutzung der Erfindung und Verwertung

1. Wirtschaftliche Verwertung

Nach der Losungsvariante 1.1 und I1.2 ist aufgrund wirksamer Inanspruchnahme eine Vergll-
tungspﬂicﬁt des Arbeitgebers dem Grunde nach entstanden (§ 9 Abs. 1 ArbEG). Der Héhe
.nach richtet sich die Verglitung nach § 9 Abs. 2 ArbEG. Die dort angesprochene Verwertbar-
keit der Diensterfindung (und nicht der tatsachlich erfolgten Verwertung) der Erfindung hat
seine Grundlage in § 9 Abs. 2 ArbEG. Dieser Einwand ist zwar grundsatzlich berechtigt, fin-

det seine Grenze aber an den tatséchlichen Gégebenheiten:

Nr. 24 der Vergitungsrichtlinien gibt vor, dass bei verstandiger Wi}rdigung der bestehenden

wirtschaftlichen Méglichkeiten des Arbeitgebers tatsachliche Verweﬁungsmt‘agfichkeiteh un-
ausgenuizt geblieben sein milssten. Gegeniber rein theoretischen Méglichkeiten wird allge-
mein als MaRstab der Verwertbarkeit anerkannt, dass der Arbeitgeber insoweit vergiitungs-
pflichtig ist, als er aus der Benutzung der Diensterfindung tatséchlich konkrete geidwerte
Vorteile hatte ziehen kénnen. Vorliegend hat der Erfinder auf objektive Randbedingungen
der Erfindungsbenutzung hingewiesen, die vom Arbeitgeber indessen widerlegt und in der
Folge unwidersprochen geblieben sind. Denn abgesehen von den ersichtlich tiefgreifenden
technischen Problemen hatte das erwartete Geschaftsfeld mangels Schaffung entsprechen—
der rechtlicher Vorgaben sich nicht im erwarteten Umfang entfaltet. Die Verwertbarkeit der
erfindungsgeméBen Lésung war aufgrund der Gesamtlage massiv in Frage gestel!t Dies
wird bestatigt dadurch, dass der Erfinder selbst zuletzt Zweife! an der Durchfuhrbarkelt je-
-denfalls fir seinen Arbeitgeber angesichts von dessen Betriebsgréie suRerte. Nach aliedem
ist die Erfindervergiitung also nach Maflgabe des tatséchlichen Umsatzes zu zahlen.

Zu prufen ist dann, ob der Arbeitgeber die Erfmdung In vergutungspflichtiger Weise benutzt
hat. Der Erfinder meint, es seien Verkaufe getat:gt und wirtschaftiich vorteithafte entgeltliche
Typprifungen vorgenommen worden, wahrend der Arbeitgeber sich auf einen Erprobungs-
betrieb ohne echte wirtschaftliche Vemrertung beruft. Jedenfalls liegen keine konkreten
Nachweise liber Umsatzgeschafte vor.

Die Nutzung der Erfindung ist nicht (iber das Erprobungsstadium hmausgelangt Ma!?sgebend
far die Vergltungspflicht ist insoweit Nr. 23 RL. Der Erfinder hat die zunaohst eine jegliche
wirtschaftliche Verwertung ausschliefienden technischen Probleme nicht bestntten Auch die
Typpriffungen sind kein eigenstindiges Umsatzgeschitt, sondern unverzichtbare rechtliche
Voraussetzung im Vorfeld einer Vermarktung. Vor allem aber hat der Erﬁhder zuletzt auch
bestatigt, dass der Betrieb angesichts der nicht ausreichenden GréRe und des technischen
Zuschnitts mit der wirtschaftlichen Umsetzung in einem gréReren MaRstab ohnehin tiberfor-
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dert gewesen wére. Der Erfinder verkennt, dass die MaRnahmen des Arbeitgebers eine ver-
glitungspflichtige wirtschaftliche Nutzung der Erfindung nur vorbersiteten. Eine vergitungsre-
levante Nutzung hétte erst vorgeliegen, wenn die erprobten und typgepriften Katalysatoren
an Schiffsmotorenhersteller oder Bootswerften — sei es aufgrund Einzel- oder Serienfertigung
— nicht nur probehalber, sondern gemaR den wirtschaftlichen Randbedingungen in nen-
nenswertem MaRe als Fertigmuster verkauft worden wéren. Fur Letzteres gibt es keinerlei
Anhaltspunkte. Die Hoffnungen auf kinfige kraftige Umsatze, wie sie der Erfinder hegte,

_ waren nicht nur unrealistisch, sondern konnten, was rechtlich ent_scheidend ist, nicht an die

Stelle der von Nr. 7 RL vorausgesetzien tatsachlich erfolgten Umsatzgeschéfte treten. Eine

Vergiitungspflicht des Arbeitgebers lasst sich aus alledem nicht ableiten.

2. Benutzung als Vorratspatent
Nach Nr. 21 RL sind gegenwidrtig nicht, jedoch méglicherweise kiinftig genutzte Patente je-

denfalls wegen der ihnen innewohnenden, gegen Dritte gerichteten Abwehr- und Monopol-
wirkung als Vorratspatente zu v'ergutén. Die’ Schiedsstelle misst solchen Patenten nach Ab-
lauf einer gewissen Patenterteilungs- und Erprobungszeit ab dém'S. Patentlaufjahr unter
Hinzuziehung der gesteigerten Vorratswirkung der hier vor!iegeriden'Auslands— (EP-) Paten-
te einen Jahréserﬁndungswert von ca. 750 € (sonst 825 €) zu, der in tblicher Weise mit dem
Miterfinderanteil und dem Anteilsfaktor des betreffenden Erfinders zu multiplizieren ist.
Nachdem das 8. Patentlaufjahr 1994 begonnen hatte, ist bis zum Erk‘ischén_ des verbliebe-
nen européischen Patents im Juli 2001 eine Vorratswirkung jedenfalls ftr 7 Jahre auf der
Grundiage eines sich da'raus ergebenden Erfindungswerts von 5250 € zu verglten. Weil -
abgesehen vom Miterfinderanteil von 20% - Fakten zur Bemessung des Anteilsfaktors im
Sachverhalt fehlen, [asst sich ein abschlieRender Vergiitungsbetrag nicht errechnen; bei ei-
nem - giinstigen - Anteilsfaktor von 20% wlrde sich eine Vergiitungssumme von 210 € erge-

ben.



