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Vorwort zur 7. Auflage

Mit dieser 7. Auflage verfolgt unser Kommentar seit nunmehr tiber 40 Jahren
unverindert das Ziel, den Arbeitsvertragsparteien ebenso wie den Gerichten,
der Schiedsstelle fiir Arbeitnehmererfindungen beim DPMA und der Wissen-
schaft den aktuellen Stand von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Spruchpra-
xis der Schiedsstelle zu dokumentieren sowie Losungen zu Rechtsfragen zu
bieten und Diskussionsanstofle zu neuen Themen zu geben.

Zwischenzeitlich hat sich der Gesetzgeber mit dem am 1. August 2022 in Kraft
getretenen Gesetz vom 07.07.2021 (BGBL. I S. 2363) auf redaktionelle Aktua-
lisierungen unter Beachtung von Rechtsférmlichkeitsvorgaben begrenzt und
die materiellen Vorgaben des ArbEG unverindert gelassen. Dieser Schritt
bestdtigt unsere bereits in der Vorauflage angesprochene Erfahrung, dass mit
der am 1. Oktober 2009 in Kraft getretenen ArbEG-Novelle 2009 eine wich-
tige Vereinfachung und Modernisierung des ArbEG gelungen ist. Angesichts
des Zeitablaufs lisst die Bedeutung des fritheren Rechts, welches iibergangs-
rechtlich nur noch fiir die vor dem 1. Oktober 2009 gemeldeten Alt-Erfin-
dungen gilt, stark nach. Damit konnte auf die bisherige Kommentierung frii-
herer Vorschriften weitgehend verzichtet werden; beibehalten und aktualisiert
ist lediglich die partielle Kommentierung des § 6 a.F., da diese auch zukiinftig
bei streitigen Auseinandersetzungen iiber die Inanspruchnahme in besonderer
Weise relevant bleiben kann.

Mehrere Rechtsinderungen in anderen Rechtsbereichen haben fiir die Praxis
der Arbeitnehmererfindung Bedeutung. Niher eingegangen wird deshalb u. a.
auf das am 26. April 2019 in Kraft getretene Gesetz zum Schutz von
Geschiftsgeheimnissen, das sich auf das ArbEG ausgewirke hat, und zwar nicht
nur auf die Geheimhaltungspflichten, sondern auch unmittelbar durch die
entsprechende Anwendung der prozessualen Vorgaben fiir Geschiftsgeheimnis-
streitsachen bei Rechtsstreitigkeiten iiber Arbeitnehmererfindungen. Seit
1. Juni 2023 ist das Europdische Einheitspatent mit seinen erfinderrechtlichen
Auswirkungen Wirklichkeit geworden. Zusitzlich aufgenommen sind auch
erfinderrechtliche Aspekte des Einsatzes von Kiinstlicher Intelligenz.

In den letzten fiinf Jahren hat sich ebenfalls die Rechtsprechung des BGH und
der Instanzgerichte weiterentwickelt, die — ebenso wie wichtige Einigungsvor-
schldge der Schiedsstelle — dank des Internets leichter zuginglich sind. Die
Neuauflage ist unverindert bestrebt, die neuen Entwicklungen im Schrifttum
aufzuzeigen. Sowohl fiir das Patent- als auch fiir das Arbeitsrecht wurde einer
Fiille von Neuerscheinungen in der Kommentar-, Hand- und Lehrbuchlitera-
tur Rechnung getragen.
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Das insgesamt zunehmende Interesse am Recht der Arbeitnehmererfindung
verdeutlicht auch heute dessen Bedeutung fiir Deutschland als Wissens- und
Wirtschaftsstandort. Angesichts der Abhingigkeit vom Import von Rohstoffen
und von funktionsfihigen Lieferketten beruht unsere Wettbewerbsstirke seit
jeher nicht zuletzt auf innovativen Ideen und deren zeitnaher Umsetzung. Das
ArbEG einschlieSlich seiner Vergiitungsregelungen ist seit iiber 65 Jahren auf
technische Innovation und deren Markterfolg ausgerichtet. In Deutschland
sind die Forschungs- und Entwicklungsaktivititen zwar nach wie vor auf
hohem Niveau. Allerdings ist beim DPMA und EPA die Zahl der Patentan-
meldungen von Anmeldern mit Sitz in Deutschland — im Unterschied zu
vielen Auslandsstaaten — seit einigen Jahren riicklaufig. Ob dies im Geltungs-
bereich des ArbEG ein Anzeichen fiir nachlassende Aktivititen und Investitio-
nen von Unternehmen in Forschung und Entwicklung sein kann, bleibt abzu-
warten. Umsomehr gilt: Die Beachtung der Vorgaben des ArbEG und deren
richtige Handhabung gehéren zu den Investitionen in die Zukunft und dienen
dem technischen und wirtschaftlichen Fortschritt ebenso wie der Motivation
der Beschiftigten und dem sozialen Ausgleich.

Auch bei dieser Auflage gilt unser besonderer Dank erneut dem amtierenden
Vorsitzenden der Schiedsstelle, Herrn Ltd. Regierungsdirektor Dirk Rabe,
sowie dessen Vorgingern im Amt, den Herren Richter am BPatG Dr. Ulrich
Himmelmann und Vors. Richter am BPatG a.D. Dipl.-Ing. Ortwin Helle-
brand fiir ihre wichtigen Anregungen und Hinweise. Zugleich mochten wir
uns auch bei dieser Auflage fiir die vielen weiterfithrenden Hinweise aus der
Betriebspraxis bedanken. Zur Kommentierung beigetragen haben unverindert
die intensiven Diskussionen in den zuvor von Kurt Bartenbach und nunmehr
von Herrn Rechtsanwalt Jens Kunzmann und Herrn Rechtsanwalt Niklas Kin-
ting, beide Koln, gefithrten Patentrechtlichen Arbeitskreisen, in deren Teilneh-
merkreis sich das Wissen und die Erfahrung vieler Industriebereiche konzent-
riert.

Koln/Berlin, 10. September 2023

Kurt Bartenbach Franz-Eugen Volz
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C. Personlicher Geltungsbereich — Arbeitsgemeinschaften/Kooperation S1

tragsparteien mafSgeblichen Bereichs eines Unternehmens. Eine Einschrinkung
auf »einzelne Betriebe« (Betriebsstitten) innerhalb der Organisation eines
Unternehmens war damit nicht beabsichtigt. Bestitigt wird dies auch durch
die frithere Fassung des § 27 (Fassung 1999), der— in Abgrenzung zum
»Geschiftsbetrieb« (§ 27 a.E Nr. 1 u. 2) — vom »Unternehmen« gesprochen
hat (§27 a.E Nr. 3 u. 4). In der Neuregelung des § 27 (Fassung 2009) hat
der Gesetzgeber dies fortgefithrt (vgl. § 27 Nr. 1 u. 3 n.E = Geschiftsbetrieb,
Nr. 2 n.E = Unternehmen). Im ArbEG deckt sich somit der Begriff des
Betriebs grds. mit dem des Unternehmens.®*® Zum Gemeinschaftsbetrieb s.

§ 1 Rdn. 106.1.

4. Besondere Erscheinungsformen

Da die Entwicklung einer Erfindung durch einen Arbeitnehmer mit seiner
betrieblichen Titigkeit im Zusammenhang steht, richtet sich die Bestimmung
des »Arbeitgebers« 1.S.d. ArbEG entscheidend danach, wer letztlich als Gliaubi-
ger des Arbeitsvertrages berechtigt ist, vom Arbeitnehmer die vertragliche
Arbeitsleistung zu fordern.®4”

a) Arbeitsgemeinschaften, zwischenbetriebliche Kooperation,

Gemeinschaftsbetrieb

Die (meist voriibergehende) Zusammenarbeit einzelner Unternehmen im
Bereich der Forschung und Entwicklung ist in vielfiltigen Modalititen und
Formen denkbar.®*® Bei der nicht koordinierten wie auch bei der koordinier-
ten Einzelforschung mit planmifligem Erfahrungs- und Ergebnisaustausch
werden die einzelnen Arbeitnehmer der Kooperationspartner i.R.d. bestehen-
den Arbeitsverhiltnisses titig, ohne dass eine Verinderung der Arbeitgeberposi-
tion eintritt. Dies gilt auch i.R.d. Gemeinschaftsforschung, soweit unter Bei-
behaltung der unternehmerischen Eigenstindigkeit lediglich eine Abordnung
einzelner Mitarbeiter zu einem der Kooperationspartner erfolgt. Bei solchen
Arbeitsgemeinschaften, die zwischen mehreren Unternehmen gebildet werden

646 So auch Volmer, GRUR 1978, 393, 396; ferner Gaul, GRUR 1977, 686, 693 u.
ders. in Volmer/Gaul Rn. 112 ff. zu § 1; Ann, PatR, § 21 Rn. 42; Schwab, Erf. u.
VV, S. 11 u. ders., Arbeitnehmererfindungsrecht, § 4 Rn. 15; zust. auch Schiedsst.
v. 10.10.1989 — Arb.Erf. 37/89, (unverdffentl.); Boemke/Kursawe/Raif Rn. 42 zu
§ 4 (s. [aber] auch Boemke/Kursawe/Boemke Rn. 99 zu § 1); abw. noch Neumann-
Duesberg, AR-Blattei »Betrieb I«, A VIL.

647 So auch Volmer, GRUR 1978, 393, 397; s.a. allg. BAG v. 16.10.1974, DB 1975,
183.

648 Vgl. z.B. Ullrich, GRUR 1993, 338 ff.; Litschen AuA 8/2023, 28 ff.
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106.1

91 Anwendungsbereich

(s. auch § 1 Rdn. 57), bleibt regelmifSig das Arbeitsverhiltnis der hierbei mit-
wirkenden Arbeitnehmer zu ihrem Arbeitgeber unverindert bestehen, sodass
die Rechte und Pflichten aus dem ArbEG jeweils nur im Verhiltnis zu dieser
Arbeitsvertragspartei begriindet werden.®*’

Verpflichten sich die Kooperationspartner, zur Erreichung gemeinsamer Zwe-
cke (Ziele, Projekte u.d.) auf dem Gebiet der Forschung und/oder Entwicklung
(ggf. auch bei Verwertung von Entwicklungsergebnissen) zusammenzuarbei-
ten, diirfte sich das vielfach als Gesellschaft biirgerlichen Rechts (GbR) i,S.d.
§ 705 Abs. 1 BGB n.E darstellen.

Soll in den Fillen einer biirgerlich-rechtlichen Gesellschaft die zwischenbe-
triebliche Kooperation als solche nach dem gemeinsamen Willen der Partner
(ausnahmsweise nach auflen hin) am Rechtsverkehr teilnehmen, so hat sie —
gof. auch ohne Eintragung in das Gesellschaftsregister (sog. eGbR, vgl.
§§ 707 ff. BGB n.E) — die Stellung einer sog. rechtfihigen Gesellschaft biirger-
lichen Rechts — kurz: rechtsfihige GbR (§ 705 Abs. 2, 3 BGB n.E, frither
sog. BGB-Auflengesellschaft). Deren Rechtsbezichungen bestimmen sich seit
dem 01.01.2024 nach den §§ 705 ff. BGB n.E

Die rechtsfihige GbR ist regelmiflig auf gewisse Dauer angelegt und dank
der Ausstattung mit eigenen Rechten und Pflichten auf eine Teilnahme am
Rechtsverkehr fiir die Verfolgung eigener erwerbswirtschaftlicher Zwecke aus-
gerichtet.®>® Damit diirfte eine rechtsfihige GbR bei zwischenbetrieblichen
Kooperationen in der Praxis die Ausnahme sein (s. § 1 Rdn. 106.2), ist aber
denkbar, insb. dann, wenn der Gesellschaftszweck eine lingerfristige, nicht nur
gelegenheits-/projektbezogene Zusammenarbeit vorsieht, etwa eine anschlie-
lende gemeinsame Vermarktung von Entwicklungsergebnissen oder eine
Durchfithrung von Entwicklungsarbeiten fiir Dritte auf bestimmten Anwen-
dungsgebieten umfasst. Entscheidend ist als gesetzliches Wesensmerkmal der

rechtfihigen GbR®! der Wille zur Teilnahme am Rechtsverkehr.

Ist Gegenstand der Gesellschaft (hier: Kooperation) der Betrieb eines Unter-
nehmens unter gemeinschaftlichem Namen, so wird zur Sicherheit des Rechts-

649 Ausfiihrl. hierzu Bartenbach, Zwischenbetriebliche Forschungs- und Entwicklungs-
kooperation 1985, S. 66 ff.; Liidecke Erf.gemeinschaften (1962) S.77, 113 £; s.
auch Niedzela-Schmutte, Miterfindungen in Forschungs- und Entwicklungskoope-
rationen (Diss. Miinchen 1998), S. 127 ff.

650 S. Amtl. Begriindung zum MoPeG-E in BT-Drucks. 19/27635, S. 105.

651 Amtl. Begriindung zum MoPeG-E in BT-Drucks. 19/27635, S. 126 (zu § 705
Abs. 2 BGB-E).
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C. Personlicher Geltungsbereich — Arbeitsgemeinschaften/Kooperation S1

verkehrs®>?2 gemifd § 705 Abs. 3 BGB n.E. dieser Wille und damit letztlich eine
rechtsfahige GbR vermutet.

Stellt eine Kooperation in Form einer rechtsfihigen GbR selbst Arbeitnehmer
ein, ist sie aufgrund eigener Rechtspersonlichkeit der Arbeitgeber, da sie durch
ihre Teilnahme am Rechtsverkehr selbst Rechte und Pflichten begriindet®>?
(vgl. §§ 719 ff. BGB n.E). Unter Beachtung der Besonderheiten von Doppel-
arbeitsverhiltnissen (s. dazu § 1 Rdn. 19 ff.) gilt Entsprechendes, wenn die
Kooperationspartner Arbeitnehmer mit deren Zustimmung zur Titigkeit in
der Arbeitsgemeinschaft (BGB-Auflengesellschaft) abstellen und zwischen der
Kooperation als rechtsfihige Personengesellschaft einerseits und dem jeweiligen
Arbeitnehmer andererseits ein neues unmittelbares Arbeitsverhiltnis begriindet

wird, wihrend das bisherige Arbeitsverhiltnis mit einzelnen Kooperationspart-
nern ruht (zum Ruhen des Arbeitsverhiltnisses s. § 26 Rdn. 14 ff.).

Ob sich diese Situation auch bei der Rechtsfigur des Gemeinschaftsbetriebes
(gemeinsamen Betriebes, vgl. auch § 1 Abs. 1 Satz 2 BetrVG) ergeben kann,
hingt davon ab, inwieweit im Einzelfall die Voraussetzungen nach §§ 705
BGB n.E vorliegen. Ein Gemeinschaftsbetrieb ist regelmiflig dann gegeben,
wenn sich mehrere Unternehmen zu einer gemeinsamen, einheitlichen Fiih-
rung rechtlich verbunden haben und deren materielle und immaterielle
Betriebsmittel in einer Betriebsstitte fiir einen einheitlichen arbeitstechnischen
Zweck zusammengefasst und gezielt einsetzt werden und der Einsatz der
Arbeitnehmer von einem einheitlichen Leitungsapparat, der zugleich in den
personellen und sozialen (Arbeitgeber-)Angelegenheiten zustindig ist, gesteuert
wird,®>% also insb. einer einheitlichen und nicht einer nach Arbeitgebern

652 So Bericht d. BT-Rechtsausschusses (in BT-Drucks. 19/31105, S.6) zu der im
Anschluss an eine Bundesrats-Empfehlung (s. Amtl. Begriindung zum MoPeG-E in
BT-Drucks. 19/27635, S. 310, Anl. 4 zu Nr. 5) in § 705 Abs. 3 BGB n.F. eingefiig-
ten Vermutung.

653 Vgl. zur fritheren BGB-Auflengesellschaft: BGH v. 29.01.2001 — II ZR 331/00,
Mitt. 2001, 176 — Rechtsfihigkeit der GbR m. Anm. Ann = NJW 2001, 1056 fF;
ebenso BAG v.29.01.2001 — AP Nr. 1 zu § 50 ZPO u. v. 01.12.2004, AP Nr. 14
zu § 50 ZPO = NZA 2005, 318; Diller, NZA 2003, 401; s. hierzu auch Schmidst,
NJW 2001, 993 ff. Die eigene Rechtsfihigkeit der BGB-Auflengesellschaft hat zwi-
schenzeitlich der Gesetzgeber mit dem am 01.01.2024 in Kraft getretenen MoPeG
gemif §§ 705 ff. BGB n.E endgiiltig verwirklicht.

654 Vgl. BAG v. 23.09.2010, NZA 2011, 197, 199; v. 24.05.2022 - 9 AZR 33/21,
(juris); Schaub/Linck, ArbRHdb., § 17 Rn. 5 f.; Zur Wirkung eines einheitlichen
Arbeitsverhiltnisses s. Schiedsst. EV  v.03.05.2011, Arb.Erf. 10/09, (in
www.dpma.de nur LS.).
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getrennten Personalfiihrung unterliezc;en.G55 Es geht damit im Regelfall nicht
um einen eigenen Arbeitgeberstatus, sondern nur um eine einheitliche Leitung
der beteiligten Unternehmen auf Basis einer sog. Fithrungsvereinbarung:

Damit diirften u. E. hier im Regelfall jedenfalls eine rechtsfihige GbR und

ein eigener Arbeitgeberstatus ausscheiden.

In der Praxis diirfte bei zwischenbetrieblichen Kooperationen die rechtsfihige
GbR die seltene Ausnahme und eine nicht rechtsfihige Gesellschaft biirgerli-
chen Rechts — kurz: nicht rechtsfihige GbR (§ 705 Abs. 2, 740 ff. BGB n.E,
frither sog. BGB-Innengesellschaft) die Regel sein, wenn sich die Kooperati-
onspartner zur einer GbR zusammenfinden. Die Kooperation ist regelmifiig
nicht auf eine erwerbswirtschaftlich geprigte, sondern auf eine koordinierte
forschende bzw. entwickelnde Zusammenarbeit auf Zeit zur gemeinsamen
Erreichung konkreter, projektbezogener Forschungs-/Entwicklungszwecke auf
festgelegten Anwendungsgebieten ausgerichtet, und zwar ohne den Willen zur
Teilnahme am Rechtsverkehr.®>® Damit fehlt es regelmiflig an dem gesetzli-
chen Wesensmerkmal einer rechtsfihigen GbR (s. § 1 Rdn. 106.1). Vielmehr
dienen solche sog. Gelegenheitsgesellschaften den kooperierenden Partnern
lediglich »zur Ausgestaltung ihres Rechtsverhiltnisses untereinander«.®>” Ahn-
lich sieht das auch der Gesetzgeber, wenn die Amtliche Begriindung zum
MoPeG-E folgendes als Beispiel fiir eine nicht rechtsfihige GbR auffiihrt: »So
arbeiten beispielsweise hiufig Wissenschaftler im Rahmen von ,Kooperatio-
nen® einrichtungsiibergreifend zusammen, ohne damit die Absicht zu verfol-
gen, dass ihr rechtliches Wirken tiber den Kreis der Beteiligten hinausgeht.<<658

Beschrinken sich die Bindungen der Kooperationspartner nach deren Willen
und Auftreten — wie im Regelfall — auf das Innenverhiltnis zueinander, fehlt
also ein gemeinsame Wille zur Teilnahme am Rechtsverkehr, so bleiben die
jeweiligen Kooperationspartner, die Arbeitnehmer fiir die gemeinschaftliche
Forschungs- und Entwicklungstitigkeit abordnen, uneingeschrinke deren
Arbeitgeber auch in arbeitnehmererfindungsrechtlicher Hinsicht; die Rechtsbe-
ziehungen beschrinken sich ausschliefSlich auf das Innenverhiltnis der Koope-
rationspartner, ohne unmittelbar Rechtswirkungen in arbeitsrechtlicher und

655 S. BAG v. 24.05.2022 — 9 AZR 33/21, (juris, Rn. 51 ff.).

656 Vgl. z.B. LG Miinchen I v.20.11.2020 — 21 O 6612/19, BeckRS 2020, 54648
(Rn. 25 ff.), dort zu einem gemeinsamen Softwareprojekt.

657 Amt. Begriindung zum MoPeG-E in BT-Drucks. 19/27635, S. 126 (zu § 705
Abs.2 BGB-E). Vgl. z.B. LG Minchen I v 20.11.2020- 21 O 6612/19,
BeckRS 2020, 54648 (Rn. 29 f., 34).

658 So Amtl. Begriindung zum MoPeG-E in BT-Drucks. 19/27635, S. 126 (zu § 705
Abs. 3 BGB-E).
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C. Personlicher Geltungsbereich — Arbeitsgemeinschaften/Kooperation S1

damit auch arbeitnehmererfindungsrechtlicher Hinsicht ggii. den jeweiligen
Arbeitnehmern zu téitigen.659

Auch bei zwischenbetrieblichen Kooperationen und Arbeitsgemeinschaften ist
von dem allgemeinen Grundsatz auszugehen, dass arbeitnehmererfindungs-
rechtliche Beziehungen nur im Verhiltnis zum jeweiligen Arbeitgeber®®®

bestehen (s. § 1 Rdn. 95; zum AUG s. § 1 Rdn. 57). Dabei ist hier zu diffe-

renzieren:

Kommt einer rechtsfihigen GbR (s. § 1 Rdn. 106.1, frither sog. BGB-Auflen-
gesellschaft) selbst Arbeitgeberstellung zu, so ist diese auch alleiniger Triger
der Rechte und Pflichten aus dem ArbEG, ohne dass insoweit erfinderrechtli-
che Beziehungen zu den Gesellschaftern i. S. d. § 420 ff. BGB bestehen. Dann
beurteilt sich das Vorliegen einer Diensterfindung im Verhiltnis zu dieser
Gesellschaft; deshalb reicht es u.E. grds. aus, wenn im Verhiltnis zu einem
Kooperationspartner die qualifizierenden Voraussetzungen einer Diensterfin-
dung im Sinne von § 4 Abs. 2 festzustellen sind. Seiner Meldepflicht gem.
§ 5 muss der Arbeitnehmer ggii. der rechtsfihigen GbR nachkommen. Die
ausdriickliche Inanspruchnahme bzw. eine Freigabe gem. §6 kann im
(Auflen-) Verhiltnis zum Arbeitnehmer nach Mafigabe des § 720 BGB n.E
grundsitzlich nur von allen Partnern (Gesellschaftern) gemeinsam erklirt wer-
den; ggf. bedarf sie der Genehmigung. Die Inanspruchnahmefiktion (§ 6
Abs. 2) wirkt zugunsten der rechtsfihigen GbR. In Abkehr zum fritheren
Recht (vgl. §§718f, 738 BGB a.F) gehort das Gesellschaftsvermoégen
gemifl § 713 BGB n.E nicht mehr den Gesellschaftern zur gesamten Hand,
sondern der Gesellschaft selbst und umfasst alle fiir oder durch die Gesellschaft
erworbenen Rechte sowie die gegen sie begriindeten Verbindlichkeiten. Fiir
die Aktiva und Passiva gilt gleichermafien, dass darunter sowohl die durch
Rechtsgeschift als auch kraft Gesetzes erworbenen Rechte bzw. begriindeten
Verbindlichkeiten fallen.®®! Demzufolge wird eine in Anspruch genommene
Diensterfindung Gesellschaftsvermogen i.S.d. § 713 BGB n.E Fiir Vergii-
tungsanspriiche der Arbeitnehmererfinder haften die Gesellschaft und die ein-
zelnen Kooperationspartner nach Mafigabe des § 721 f. BGB n.E (akzesso-
risch) als Gesamtschuldner personlich. Eine vom Gesetzgeber durch
Vereinbarung mit dem Glidubiger (hier: Arbeitnehmer) an sich zugelassene

659 Vgl. auch BFH v. 11.02.1983, BStBl. II 1983, S. 442.

660 Teilw. abweichend die unter (analoger) Geltung des § 11 Abs. 7 AUG stehende
Differenzierung von Boemke/Kursawe/Boemke Rn. 101 ff. zu § 1; ferner teilw. abw.
auch Schwab, Arbeitnehmererfindungsrecht, § 1 Rn. 35 ff.

661 S. Amtl. Begriindung zum MoPeG-E in BT-Drucks. 19/27635, S. 148 f. (zu § 713
BGB-E).
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107.2

91 Anwendungsbereich

Haftungsbeschréinkunzc;662 stof3t bei Arbeitnehmererfindungen auf die Schran-
ken der §9 22 Satz 1, 23.

Bei zwischenbetrieblichen Kooperationen ohne eigene Rechtspersonlichkeit,
also insb. bei einer nicht rechtfihigen GbR (s. § 1 Rdn. 106.2, frither sog.
BGB-Innengesellschaft) oder einer Arbeitsgemeinschaft, bestehen arbeitneh-
mererfindungsrechtliche Beziehungen allein im Verhiltnis zwischen den
jeweiligen Arbeitsvertragsparteien. Im Regelfall behalten die Partner einer For-
schungs- und Entwicklungskooperation oder einer Arbeitsgemeinschaft ihren
Arbeitgeberstatus (s. zum AUG § 1 Rdn. 57). Nur in Bezug auf den jeweiligen
Arbeitgeber kann festgestellt werden, ob eine Diensterfindung i.S.d. § 4 Abs. 2
vorliegt (s. hierzu § 4 Rdn. 14). Nur der jeweilige Arbeitgeber ist Adressat der
Meldung (s. § 5 Rdn. 9, 58), nur er kann die auf seine Mitarbeiter zuriickzu-
fihrenden ideellen Erfindungsanteile diesen ggii. in Anspruch nehmen. Die
Rechtsbeziehungen der Gesellschafter untereinander bestimmen sich nach
§ 740 ff. BGB n.E, wobei der Gesetzgeber klargestellt hat, dass durch die darin
enthaltene Bezugnahme auf § 708 BGB n.F. es auch hier den Gesellschaftern
freisteht, ihr Rechtsverhiltnis abweichend von gesetzlichen Vorschriften durch
den Gesellschaftsvertrag zu regeln.®®® Eine nicht rechtsfihige GbR hat aller-
dings gemifd § 740 Abs. 1 BGB n.E kein Gesellsch::tftsvermiigen,664 da sie
mangels Rechtsfihigkeit selbst nicht Trigerin eines Vermogens sein kann.%¢>
Dementsprechend setzt sich nach allseitiger Inanspruchnahme einer gemein-
sam entwickelten Erfindung durch jeden Kooperationspartner die daran
zunichst zwischen den Arbeitnehmermiterfindern entstandene Bruchteilsge-
meinschaft (§S 741 ff. BGB) zwischen den Kooperartionspartnern fort (Ein-
zelheiten s. § 6 n.E Rdn. 145 ., § 6 a.F. Rdn. 74 f.). Der Gesetzgeber hat im
Zusammenhang mit § 740 BGB n.E ausdriicklich klargestellt, dass bei der
nicht rechtsfihigen GbR deren Gesellschaftszweck »ohne Weiteres mit Bruch-
teilsrechten verfolgt werden« kann, »die im Hinblick auf diesen Zweck schuld-
rechtlich gebunden sind«.°®® Der jeweilige Arbeitgeber ist und bleibt alleiniger

662 Vgl. Amtl. Begriindung zum MoPeG-E in BT-Drucks. 19/27635, S. 165 (zu § 721
BGB-E).

663 S. Amtl. Begriindung zum MoPeG-E in BT-Drucks. 19/27635, S. 191 (zu § 740
Abs. 1 BGB-E).

664 Zu dem vor dem Jahr 2024 bestehenden Streit, ob eine frithere BGB-Innengesell-
schaft Gesamthandsvermégen 1.S.d. § 718 BGB bilden kann, vgl. Griineberg/Sprau,
BGB, § 705 Rn. 33 entgegen Beuthin NZG 2017, 201, 204.

665 Amtl. Begriindung zum MoPeG-E in BT-Drucks. 19/27635, S. 190 (zu § 740
Abs. 1 BGB-E).

666 Amtl. Begriindung zum MoPeG-E in BT-Drucks. 19/27635, S. 190 (zu § 740
Abs. 1 BGB-E).
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Schuldner der Vergiitungsanspriiche seiner Arbeitnehmererfinder (s. §9
Rdn. 4 f., 191 ff,, 314 f.). Zur Abgrenzung bei Arbeitnehmeriiberlassung s.
§ 1 Rdn. 57 £; zur Schutzrechtsanmeldung s. § 13 Rdn. 3.1 u. § 14 Rdn. 5.

Zur Problematik eines Doppelarbeitsverhiltnisses s. § 1 Rdn. 19 ff.; zu
Geheimhaltungspflichten s. § 24 Rdn. 12, 40, 42.1, 50.

Gesellschaftsrechtliche Auswirkungen prigen auch die Rechtsfragen bei Been-
digung der Forschungs- und Entwicklungskooperation. Dies gilt nicht nur fiir
den Auflésungsgrund, sondern auch fiir die Auseinandersetzung dieser Koope-
ration in Bezug auf die eingebrachten und von ihr entwickelten Arbeitsergeb-
nisse bzw. Schutzrechte. Auch hier ist zu unterscheiden zwischen der rechtfihi-

gen und nicht rechtsfihigen GbR.

Bei der rechtsfihigen GbR gelten insb. die §§ 729 ff. BGB n.E (zum Uber-
gangsrecht vgl. § 61 EGBGB). Dabei greifen wiederum erfinderrechtliche
Regeln insb. hinsichtlich der Vergiitung der Arbeitnehmererfinder i.R.d. Schul-
denberichtigung einer rechtsfihigen GbR gem. § 736a Abs. 4 BGB n.E ein.®®”

Fir die Beendigung der nicht rechtsfahigen GbR gelten insb. die §§ 740a und
740b BGB n.E Auch ohne gesetzliche Klarstellung kénnen aus allgemeinen
nachvertraglichen Pflichten bei Dauerschuldverhiltnissen insbesondere nach-
vertragliche Rechenschafts- und Auskunftspflichten erwachsen, ohne dass dies
einer gesetzlichen Klarstellung bedurfte.%¢8

Im Grundsatz sind die Rechtsinstitute der GbR (§§ 705 ff. BGB) und der
Bruchteilsgemeinschaft (§§ 741 ff. BGB) zur Regelung der Rechtsbeziehungen
innerhalb einer zwischenbetrieblichen Forschungs- und Entwicklungskoopera-
tion ausreichend. Da jedoch im Einzelfall gerade bei den nicht rechtsfihigen
Personengesellschaften die vorgegebene gesetzliche Regelung liickenhaft ist
bzw. bei ihrer Ubertragung auf die einzelnen Erscheinungsformen der zwi-
schenbetrieblichen Kooperation den wirtschaftlichen Interessen der Kooperati-
onspartner zuwiderlaufende Fragen auftreten lisst, erscheint eine umfassende
vertragliche Ausgestaltung der Rechtsbeziehungen empfehlenswert.

Zu den Auswirkungen einer Bruchteilsgemeinschaft s. § 5 Rdn. 53 ff.; zur

Inanspruchnahme von Diensterfindungen s. § 6 n.E Rdn. 145 ff.; zur Zustin-
digkeit der Schiedsstelle s.a. § 28 Rdn. 16.

667 Zu § 733 Abs. 1 BGB a.E s. Bartenbach, Zwischenbetriebliche Forschungs- und
Entwicklungskooperation 1985, S. 137 ff.

668 S. Amtl. Begriindung zum MoPeG-E in BT-Drucks. 19/27635, S. 192 (zu § 740b
Abs. 2 BGB-E). Zum fritheren Recht der BGB-Innengesellschaft vgl. z.B. LG Miin-
chen I v. 20.11.2020 — 21 O 6612/19, BeckRS 2020, 54648 (Rn. 24, 31 ff.).
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§ 2 Erfindungen

Das EU-Einheitspatent mit seiner einheitlichen Wirkung gilt in den teilneh-
menden EU-Mitgliedstaaten, fur die das EPGU am Tag der Eintragung der
einheitlichen Wirkung durch das EPA in Kraft ist (s. Art. 2 a, 18 Abs. 2
EPVO).!? Noch nicht alle EU-Mitgliedsstaaten haben das EPGU bei Inkraft-
treten ratifiziert, sondern werden erst nach und nach folgen; folglich wird es
»verschiedene Generationen von Einheitspatenten« mit (dauerhaft) unter-
schiedlicher territorrialer Reichweite geben, da die Reichweite nicht nachtrig-
lich auf Folgestaaten ausgedehnt wird und werden kann.'?

Das EU-Einheitspatent basiert auf einem erteilten europiischen Patent, da
dieses die Erteilung des europiischen (Biindel-)Patents nach dem EPU voraus-
setzt,'* und zwar am oder nach dem 01.06.2023" (vgl. § 18 Abs. 6 EPVO):
Nach Erteilung des europdischen Patents kann dessen Inhaber im Interesse
eines einheitlichen Schutzes in den teilnehmenden Staaten einen Antrag auf
einheitliche Wirkung stellen, so dass sich erfinderrechtlich in der Phase vor
Erteilung grundsitzlich nichts dndern diirfte (vgl. Art. 9 Abs. 1 Buchst. g i.
V. m. Art. 149 EPU u. Art. 3 EPVO). Allerdings erfordert diese zwingende
Einheitlichkeit des Patents, dass die Benennungsstaaten des ecuropiischen
Patents alle teilnehmenden Staaten umfassen und das europiische Patent fiir
diese Staaten dieselben Anspriiche haben muss (s. Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Erwi-
gungsgrund 7 EPVO, Regel 5 DOEPS).!® Bei mehreren Anmeldern ist bereits
im Anmeldestadium ggf. eine Relevanz des erstgenannten Anmelders zu beach-

ten (vgl. insb. Art. 7 Abs. 2 EPVO).

Das frithere Doppelschutzverbot zwischen nationalen und europiischen
Patenten in Art. II § 8 IntPatUG ist durch die Neufassung aufgrund des
Anpassungsgesetzes v. 20.08.2021 (BGBL I S. 3914) fiir die Zukunft gein-

12 Ausweislich der BM]-Pressemitt. v. 17.02.2023 (veroffentl. u. a. in BIPMZ 2023, 61;
abrufbar auch unter www.bmj.de) entscheidet zum Zeitpunkt des Inkrafttretens das
Einheitliche Patentgericht mit unmittelbarer Wirkung zunichst fiir 17 Staaten, und
zwar neben Deutschland und Frankreich fir Belgien, Bulgarien, Dinemark, Estland,
Finnland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich,
Portugal, Schweden und Slowenien.

13 S. Mitt. EPA zum Einheitspatent-Start v. 06.12.2022 (abrufbar unter www.epo.org).

14 Vgl. hierzu u.a. McGuire Mitt. 2015, 537 ff.

15 Zur zeitlich befristeten Moglichkeit der Aufschiebung der Erteilung d. Patents im
Zusammenhang mit dem Inkrafttreten d. EPGU s. Mitt. Nr. 6/22 d. Prisidentin
DPMA v. 02.05.2022 BIPMZ 2022, 157 f.

16 S. Amtl. Begr. z. Entw. e. Ges. z. Anpassung patentrechtl. Vorschriften auf Grund d.
europ. Patentreform in BT-Drucks. 18/8827, S. 20; Hiittermann, Einheitspatent u.
Einheitl. Patentgericht (2023), Rn. 86; Luginbiithl in Singer/Stauder/Luginbiihl,
EPU, Art. 142 Rn. 14.
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A. Allgemeines §$2

dert."” Das Doppelschutzverbot gilt gemif Art. I1' § 8 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG
n.F nur noch fiir solche europiischen (Biindel-)Patente, die auf Grund der
ausdriicklichen Inanspruchnahme der Ubergangsregelung des Art. 83 Abs. 3
EPGU nicht der ausschlieflichen Gerichtsbarkeit des Einheitlichen Patentge-
richts unterliegen (sog. Opt Out):'® dabei wird fiir eine Ubergangszeit von
(derzeit) sieben Jahren von der Antragsmoglichkeit Gebrauch gemacht, fur
Klagen im Zusammenhang mit der Verletzung oder Nichtigerklirung eines
europdischen (Biindel-)Patents noch die Zustindigkeit der nationalen Gerichte
zu begriinden.'” Ansonsten besteht nunmehr der Schutz durch ein nationales
Patent neben einem europdischen (Biindel-)Patent oder einem EU-Einheitspa-
tent; d. h. nunmehr behilt ein deutsches Patent neben einem europiischen
Patent weiter seine rechtliche Wirkung, unterliegt allerdings zur Vermeidung
einer doppelten Inanspruchnahme aus einem deutschen und europiischem
Schutzrecht nach Maflgabe des Art. 1I § 18 IntPatUG n.FE. der Einrede der
doppelten Inanspruchnahme. Dagegen ist eine Kollision von europidischem

Patent und EU-Einheitspatent nach Art. II § 15 Abs. 2 IntPatUG n.FE ausge-

schlossen.?°

In seinen Rechtswirkungen wird das EU-Einheitspatent nach Art. 7 Abs. 1
EPVO wie ein nationales Patent desjenigen Staates behandelt, in dem der
Patentanmelder zum Zeitpunkt der Einreichung der europiischen Anmeldung
seinen Wohnsitz oder den Sitz seiner Hauptniederlassung, ggf. einer Niederlas-
sung, hat (vgl. dazu auch Art. IT § 15 IntPatUG n.E). Bei mehreren Anmel-
dern kommt es auf den erstgenannten, ersatzweise auf den jeweils anschlieflend
genannten Anmelder an (Art. 7 Abs. 2 EPVO). Zum Einheitlichen Patentge-
richt s. § 39 Rdn. 1.

Im Ergebnis wird damit fiir ein EU-Einheitspatent, das auf einer Arbeitneh-
mererfindung i. S. d. ArbEG basiert, regelmiflig deutsches Patentrecht zur

17 Vgl. dazu u. a. Zilly/Vollmer GRUR 2022, 1401 ff.; Makoski Mitt. 2022, 425 ff.;
zuvor bereits Nieder GRUR 2014, 527 ff.; Tillmann Mitt. 2014, 58 ff.

18 Vgl. u. a. Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, PatG, Art. II § 8 IntPatUG
Rn. 2 ff; Schulte/Voit, PatG, Anh. 1 Rn. 62 ff. (zu Art. 11 § 8 IntPacUG 1976). S.
auch Holder/Bausch Mitt. 2022, 430 f.

19 Vgl. zum Opt-out u.a. Benkard/Henke, EPU, Vorbem. B Rn. 123 ff.

20 S. Amtl. Begr. z. Entwurf e. Ges. z. Anpassung patentrechtl. Vorschriften auf Grund
d. europ. Patentreform in BT-Drucks. 18/8827 v. 20.06.2016, S. 14.
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§ 2 Erfindungen

Anwendung kommen?' (vgl. auch Art. 60 EPU, s. dazu § 1 Rdn. 34). Arbeit-
nehmererfinderrechtliche Maf3gaben, die tiber Art. 60 EPU hinausgehen wiir-
den, waren und sind zum EU-Einheitspatent nicht vorgesehen (zur nunmehri-
gen Moglichkeit eines Doppelschutzes s. oben § 2 Rdn. 1.2).

Die Bedeutung des EU-Einheitspatent, das im Unterschied zum europii-
schen (Biindel-)Patent quasi die teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten einheit-
lich als »Benennungsstaat« umfasst,?? diirfte tendenziell gerade bei Arbeitneh-
mererfindungen nicht unerheblich sein. Immerhin entfielen auf die deutsche
Industrie frither rd. 40 Prozent der an Anmelder aus Europa erteilten europii-
schen Patente,”> auch wenn dieser hohe Anteil nicht in Stein gemeifielt
heint.>* Die arbeitneh find htlichen Auswirk i EU-
scheint. ie arbeitnehmererfinderrechtlichen Auswirkungen cines

21 Die Auffangregelung des Art. 7 Abs. 3 EPVO, wonach bei Fehlen eines Wohnsitzes
bzw. einer Niederlassung in einem teilnehmenden EU-Staat deutsches Recht als
Recht des Mitgliedsstaates gilt, in dem die Europiische Patentorganisation gem.
Art. 6 Abs. 1 EPU ihren Sitz hat, konnte zwar in vielen Fillen, etwa mit Blick auf
Patentanmeldungen aus Amerika, Asien und Russland, gegeben sein, diirfte aber im
Rahmen des ArbEG wegen des territorialen Bezugs zu Deutschland (s. auch Art. 60
Abs. 1 EPU) allenfalls nachrangig relevant werden. Zudem wird die praktische
Bedeutung dieser Auffangregelung m.H.a. das weite Verstindnis des EuGH zum
Begriff der Niederlassung zwischenzeitlich relativiert, vgl. Hiittermann, Einheitspa-
tent u. Einheitl. Patentgericht (2023), Rn. 98 f. m.H.a. EuGH v. 18.05.2017 — C-
617/15, (GRUR 2017, 728, Rn. 32 ff.) - Hummel-Holding/Nike, dort zu Art. 5
FuGVU; vgl. auch BGH wv. 12.03.2021 — X ZR 9/20, NJW-RR 2021m 777
(Rn. 27 f1.).

22 So Wiirtenberger/Freischem in GRUR-Stellungnahme v. 27.12.2017, GRUR 2018,
270, 273.

23 So der Hinweis in Amt. Begr. z. Entwurf e. Ges. z. Anpassung patentrechtl. Vorschrif-
ten auf Grund d. europ. Patentreform in BT-Drucks. 18/8827 v. 20.06.2016, S. 1.
Vgl. auch Antwort d. BReg. in BT-Drucks. 18/9966 v. 13.10.2016, S. 3 f. sowie Pres-
semitt. d. BMJV »Das Einheitliche Patentgericht kommt« v. 27.09.2021 (abrufbar
unter www.bmj.de).

24 Nach dem vom EPA am 28.03.2023 veroffentlichten Patent-Index 2022 (abrufbar
unter www.epo.org) wahrt Deutschland in 2022 — trotz seiner riickldufigen Anmelde-
zahlen — mit 24.684 Patentanmeldungen nach den USA zwar weiterhin den zweiten
Platz bei den Patentanmeldelindern, trigt aber aufgrund des Anmeldezuwachses
anderer europdischer Staaten in 2022 nur noch mit einem Anteil von 12,8 %-Punk-
ten zum Gesamtanteil der EPU-Staaten an europiischen Patentanmeldungen von
43,4 %-Punkten bei. Der Anteil der europdischen Patente deutschen Ursprungs ist
in 2022 ebenfalls gesunken und betrug mit 12.563 rd. 26,3 % der Patente aller EPA-
Staaten und rd. 31,7 % der Patente aus der EU. Zur riickldufigen Patentanmeldeti-
tigkeit der Anmelder mit Sitz in Deutschland, die beim DPMA u. EPA seit einigen
Jahren zu verzeichnen ist, s. Meitinger Mitt. 2023, 379 ff.; s. auch DPMA-Hinweis
in BIPMZ 2023, 278 f.
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B. Erfindungsbegriff 92

Einheitspatents?®> und einer damit verbundenen Erweiterung des Geltungs-
raums diirfen nicht unterschitzt werden?® (zur Schutzrechtsanmeldung s. § 13
Rdn. 27; zur Auslandsfreigabe s. § 14 Rdn. 7.1, 13 u. 44; zur Schutzrechtsauf-
gabe s. § 16 Rdn. 8.1 u. 8.3; zur Vergiitung s. § 9 Rdn. 207, 207.2, 246, § 12
Rdn. 141 u. zur Insolvenz § 27 Rdn. 124).

B. Erfindungsbegriff

Ein einheitlicher Erfindungsbegriff hat sich trotz vielfacher Ansitze*” bisher
noch nicht herausgebildet. Nach herrschender Meinung soll die Erfindung
eine auf schépferischer (menschlicher) Leistung®® beruhende technische
Lehre zum planmifligen Handeln?? darstellen, also einen individuellen geisti-
gen Inhalt als Ergebnis einer produktiven Geistestitigkeit zum Ausdruck brin-
gen.’® Dem BGHP' zufolge hat der Erfinder dann eine Erfindung gemacht,
wenn »er selbst sich die Erkenntnis erschlief$t, wie mit bestimmten techni-
schen Mitteln ein konkretes technisches Problem gel6st werden kann und
diese Erkenntnis — unter Wahrung einer die Offentlichkeit hiervon ausschlie-
8enden Vertraulichkeit — so verlautbart, dass sie als Anweisung zum techni-
schen Handeln genutzt werden kann.« Der Erfindungsbegriff ist damit unab-

25 S, dazu insb. Bartenbach/Volz in Festschr. Moll (2019), S. 11 ff.

26 Die Antwort d. BReg. v. 11.10.2016 in BT-Drucks. 18/9966, S. 3 ff. geht allerdings
davon aus, dass die Entwicklung und Nutzung des EU-Einheitspatents bislang nicht
absehbar ist.

27 Vgl. v.a. Miller, Mitt. 1926, 122; Lindenmaier, GRUR 1939, 155; ders., GRUR
1953, 12 ff. u. BB 1957, 1218; Pedrazzini, Die patentfihige Erfindung 1957; Volmer,
RdA 1957, 166 ff. u. Mitt. 1971, 256, 258 f.; Elben, Technische Lehre und Anwei-
sung an den menschlichen Geist nach geltendem und kiinftigem Recht Diss. 1960;
Kumm, GRUR 1967, 621 ff.; GrafSer, GRUR 2001, 959; Anders, GRUR 2004, 461;
Schélch, GRUR 2006, 969; Nack GRUR 2014, 148 fI.; vgl. auch Adrian, Mitt.
1995, 329 ff.

28 Volmer, RdA 1957, 166, 167 m.w.N.; diff. z.B. Gotting, Gewerbl. Rechtsschutz, § 4
IT 1; s.a. Ann, PatR § 11 Rn. 5 ff.; Schick, Mitt. 1982, 181 ff.

29 BGH v. 21.03.1958 — I ZR 160/57, GRUR 1958, 602 — Wettschein u. BGH
v. 01.07.1976 — X ZR 10/74, GRUR 1977, 152 f. — Kennungsscheibe.

30 Gaul/Bartenbach, Handbuch B 1 ff.

31 BGH v. 18.05.2010 — X ZR 79/07, GRUR 2010, 817 (Rn. 28) — Steuervorrichtung
unter teilw. Bezug auf EPA v. 15.11.2006 — T 154/04 — unter 8, Mitt. 407 L m.w.N.
Folgend u.a. Schiedsst. ZB. v. 07.03.2016 — Arb.Erf. 09/14, (www.dpma.de = in
Mite. 2017, 134 nur LS.); v.01.12.2016 - Arb.Erf. 42/14, (www.dpma.de);
v. 21.07.2022 — Arb.Erf. 16/21, (WWW.dpma.de, in Mitt 2023, 359 nur LS 1).
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E. Zugang der Meldung § 5

Unterlagen erkennbar nur zur vorliufigen Uberpriifung tibergibt (s. §5
Rdn. 42.1, 43). Um Zweifeln vorzubeugen, ob der Arbeitnehmer blof§ eine
solche — voriibergehende — Hergabe und nicht doch eine ordnungsgemifle
Erfindungsmeldung vornehmen will, empfehlen sich seitens des Arbeitgebers
jedenfalls eine formliche Beanstandung unter den Voraussetzungen des § 5

Abs. 3 wie auch die Aufforderung zur Erfillung der Pflicht nach § 5 Abs. 1.

II. Zugang unter Abwesenden

Unter Abwesenden ist eine Erkldrung dann zugegangen, wenn sie so in den
Bereich des Empfingers gelangt ist, dass dieser unter normalen Verhiltnissen
die Moglichkeit hat, von deren Inhalt Kenntnis zu nehmen.?® Das betrifft im
Grundsatz auch Erklirungen in Textform®® (vgl. auch § 312i Abs. 1 Satz 2
BGB). Auch fiir die Meldung kénnen damit die zu § 130 BGB entwickelten
Grundsitze herangezogen werden.

Bei einer Meldung mittels Einwurf eines Briefes in den Briefkasten des Emp-
fingers (Arbeitgeber) ist der Zugang bewirkt, sobald nach der Verkehrsan-

schauung mit der nichsten Entnahme zu rechnen ist.o0

Besondere Bedeutung haben Zugangsfragen bei I"Jbermittlungen in elektroni-
scher Form. Danach geniigt eine solche Ubermittlung den Erfordernissen des
§ 130 BGB grds. nur dann, wenn der Empfinger (Arbeitgeber) sein Einver-
stindnis mit der elektronischen Ubermittlung rechtserheblicher Erklirungen

zu erkennen gegeben hat (s. dazu § 5 Rdn. 35). Ist der Arbeitgeber mit der

58 Stind. Rspr. allg. zur Willenserkldrung, u. a. BGH v. 06.10.2022 — VII ZR 895/21,
Mitt. 2022, 573 (Rn. 16); BGH v. 14.02.2019 — X ZR 181/17, NJW 2019, 1151
(Rn. 11) u. BGH Beschl. v. 21.06.2011 — II ZB 15/10, NJW-RR 2011, 1184
(Rn. 15); ihnl. BAG v. 22.08.2019 — 2 AZR 111/19, NZA 2019, 1490 (Rn. 12).
Eine Zeitspanne zur Erwartung der Kenntnisnahme wird von dem Schrifttum z.T.
nur dann gefordert, wenn es auf die Frage der Rechtzeitigkeit des Zugangs ankommt
(krit. dazu MiinchKomm/Einsele, BGB § 130 Rn. 16), was etwa in Fillen der Priori-
titsfeststellung bei innerbetrieblichen Doppelerfindungen bedeutsam sein kann; zur
betrieblichen Praxis s. Janert Betriebl. Verfahrensweisen (1969) S. 15 ff.; zum Zugang
einer Festsetzung durch Ubergabe an einen Wohnungsbesucher des Arbeitnehmers
ausf. Schiedsst. v. 25.10.1989, BIPMZ 1991, 253, 254.

59 Wohl allg. A., z.B. BGH v. 06.10.2022 — VII ZR 895/21, Mitt. 2022, 573 (Rn. 16);
LAG Kéln v. 11.01.2022 — 4 Sa 315/21, (www.nrw.de, Rn. 62); LAG LAG Berlin-
Brandenburg Beschl. v. 27.11.2012 -~ 15 Ta 2066/12, (juris Rn.9); LG Berlin
v. 04.03.2010 — 37 S 6/09, WM 2010, 1121, 1122; LG Stuttgart v. 14.06.2016 — 26
O 23/16, (juris).

60 Ausf. allg. zu § 130 BGB: BGH v. 14.02.2019 — X ZR 181/17, NJW 2019, 1151
(Rn. 11) m.w.N.
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Ubermittlungsform einverstanden, trifft ihn zugleich die Pflicht, in geeigneter
Weise sicherzustellen, dass ihn die betreffenden elektronischen Erklirungen
(Telefax, E-Mail usw.) auch tatsichlich erreichen konnen,®' dass also insb. die
Empfangsgerite in technischer Hinsicht funktionsfihig sind. Dazu gehért auch
der Schutz vor technischen Manipulationsmoglichkeiten oder unbefugten
Zugriffen Dritter. Bei einem Telefax geht die Meldung zu, wenn der Druck-
vorgang am Empfangsgerit abgeschlossen ist und dem Empfinger (Arbeitge-
ber) eine Kenntnisnahme moglich und nach der Verkehrsanschauung zu erwar-
ten ist.

Die Meldung per E-Mail ist dem Empfinger (Arbeitgeber) dann zugegangen,
wenn sie auf einem vom Arbeitgeber tiblicherweise verwendeten Mailserver
abrufbereit innerhalb der tiblichen Geschiftszeiten zur Verfuigung gestellt wird,
ohne dass es auf den tatsichlichen Abruf der E-Mail und deren tatsichliche
Kenntnisnahme durch den Empfinger ankommt.®®> Wihrend bei privater Nut-
zung — trotz individuell sehr unterschiedlicher Handhabung — von einem tagli-
chen Abruf ausgegangen wird, diirfte bei gewerblich genutzten E-Mail-Postfi-
chern werkeiglich ein mehrfacher E-Mail-Abruf zu erwarten sein.®* Bei
Eingang auflerhalb der tiblichen Geschiftszeiten diirfte ein Zugang im Allge-
meinen erst am folgenden Arbeitstag anzunehmen sein.®> Eine Abwesenheits-
notiz kann im Einzelfall mit Blick auf die Riicksichtnahmepflicht aus dem
Arbeitsverhiltnis (§ 241 Abs. 2 BGB) zusitzliche Bemiihungen erfordern.®®
Da allein das »Konnen« mafSgeblich ist, kommt es nicht darauf an, ob der
Empfinger tatsichlich z.B. die E-Mail geoftnet, ausgedruckt und/oder gele-
sen hat.%”

61 S. allg. Griineberg/Ellenberger, BGB, § 130 BGB Rn. 17; Janal, MDR 2006, 368.

62 Allg. zu § 130 BGB: BGH v. 21.06.2011 — II ZB 15/10, NJW-RR 2011, 1184
(Rn. 15).

63 S. BGH v. 06.10.2022 — VII ZR 895/21, Mitt. 2022, 573 (Rn. 19), dort auch zum
Meinungsstand (Rn. 16 ff.).

64 Vgl. MiinchKomm/Einsele, BGB, § 130 Rn. 19 m.w.N.

65 S. allg. MinchKomm/Einsele, BGB, § 130 Rn. 19; Griineberg/Ellenberger, BGB,
§ 130 BGB Rn. 7, 7a m.w.N.

66 S. allg. OLG Miinchen Beschl. v. 15.03.2012 — Verg 2/12, (juris, Rn. 50). S. aber
auch MinchKomm/Einsele, BGB, § 130 Rn. 19 (Zugang trotz Kenntnis einer
urlaubsbedingten Abwesenheit des Adressaten).

67 S. allg. Reinecke, FA 2010, 98; Griineberg/Ellenberger, BGB, § 126b BGB Rn. 3; so
zum Telefax BGH Beschluss v. 08.05.2007 — I ZB 74/06, NJW 2007, 2045 (Rn. 12).

398 Bartenbach/Volz Leseprobe



E. Zugang der Meldung § 5

I11. I"Jbermittlungsrisiko, Beweislast

Bis zum tatsichlichen Zugang beim Arbeitgeber trigt der Arbeitnehmer das
Ubermittlungsrisiko;®® er muss — um den Vorwurf der Pflichtverletzung zu
vermeiden — die Kontrolle dariiber behalten, ob die Meldung den Empfinger
auch tatsichlich erreicht und damit ihren Zweck erfiillt.®® Benutzt der Arbeit-
nehmer fiir seine Erfindungsmeldung den allgemeinen Postweg, so geniigt eine
Ubermittlung durch einfachen Brief regelmifig nicht.”® Unterbleibt insb. eine
baldige Eingangsbestitigung (vgl. § 5 Abs. 1 Satz 3, s. § 5 Rdn. 61 ff.) oder
sonstige Reaktion des Arbeitgebers, so muss der Arbeitnehmer von sich aus
aktiv werden und ggf. die Meldung »wiederholen<”! (s.a. § 5 Rdn. 62); bei
Nichtzugang der ersten treten mit Zugang der zweiten Meldung die gesetzli-
chen Folgen ein.”?

Bei Nutzung elektronischer Kommunikationsmedien muss der Arbeitneh-
mer, der auch hier im Grundsatz das Ubermittlungsrisiko trigt, den Zugang
der elektronischen Erklirung in geeigneter Form kontrollieren. Deshalb ist u.
E. bei Meldung per E-Mail regelmiflig eine elektronische »Lesebestitigung«
geboten (s. § 5 Rdn. 13.1). Jedenfalls muss der Arbeitnehmer bei Zweifeln von
sich aus um Klirung und ggf. Wiederholung bemiiht sein. Das kann insb. der
Fall sein, wenn per E-Mail umfangreiche Anlagen mitversendet werden, so
dass die Gefahr einer Postfachblockade aufgrund Firewall bzw. Abwehr wegen
Spam- bzw. Virusverdachts naheliegen kann; angesichts der Bedeutung der

Unverziiglichkeit der Erfindungsmeldung und der nach §5 Abs. 1 ArbEG

gebotenen Zugangskontrolle koénnen insoweit die absenderfreundlicheren

68 Ebenso Volmer/Gaul Rn. 66 zu § 5; Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, PatG
Rn. 12 zu § 5 ArbEG; zu den Folgen eines Verlustes der Erfindungsmeldung aus-
fuhrl. Volmer, RdA 1965, 269 ff. S. auch allg. bei E-Mails im Arbeitsverh. LAG Koln
v. 11.01.2022 — 4 Sa 315/21, (www.nrw.de, Rn. 66).

69 Vgl. BGH v. 31.01.1978 — X ZR 55/75, GRUR 1978, 430, 434 — Absorberstab-
Antrieb I (f. d. vergleichbaren Fall d. Zugangs d. Freigabeerklirung nach § 14);
ebenso Schiedsst. v. 10.06.2005 — Arb.Erf. 68/03 (Datenbank) u. v. 01.10.2009 —
Arb.Erf. 36/06, (unverdffentl.); Volmer, RdA 1965, 269, 271 folgert das Erfordernis
eines Einschreibebriefes aus § 24 Abs. 2; vgl. auch BGH v. 08.12.1981 — X ZR 50/
80, GRUR 1982, 227, 229 — Absorberstab-Antrieb II u. BGH v. 05.06.1984 — X
ZR 72/82, GRUR 1984, 652 — Schaltungsanordnung; s. allg. z. Zugangsnachweis
beim Einwurf — Einschreiben Reichert, NJW 2001, 2523 f.

70 Vgl. BGH v. 31.01.1978 — X ZR 55/75, GRUR 1978, 430, 434 — Absorberstab-
Antrieb I (f. d. vergleichbaren Fall d. Zugangs d. Freigabeerklirung nach § 14)

71 Wie hier Volmer/Gaul Rn. 66 u. 166 zu § 5.

72 Volmer, RdA 1965, 269, 270.
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§$5 Meldepflicht

Mafistibe bei allgemeinen Willenserklirungen”® hierzu nur eingeschrinkt
herangezogen werden. Unbeschadet davon ist es die Pflicht des Arbeitgebers,
die Funktionsfihigkeit der Empfangsanlagen in technischer Hinsicht sicherzu-

stellen (s. §5 Rdn. 12) und die Eingangsbestitigung (s. §5 Rdn. 61 ff.)

abzugeben.

Bei mehreren rdumlich getrennten Betrieben hat allerdings der Arbeitgeber
organisatorisch sicherzustellen, dass die Meldung ordnungsgemifd zur unver-
ziglichen Bearbeitung an ihn bzw. die bei ihm beauftragte Stelle — etwa eine
zentrale Patentabteilung — gelangt74 (s.a. § 5 Rdn. 16).

Der Arbeitnehmer war und ist — gerade im Hinblick auf die Fristen nach § 6
Abs. 2 n.E/a.F. — fiir den Zugang beim Arbeitgeber bzw. dessen Vertreter
beweispflichtig.”> Das gilt auch fiir den Beweis des Zugangs einer E-Mail, den
grundsitzlich der Absender trigt.”® Dazu gehort bei Nutzung elektronischer
Kommunikationsmedien der zusitzliche Nachweis, dass der Arbeitgeber im
Rechtsverkehr mit dieser Ubermittlungsform einverstanden war’’ (s. §5
Rdn. 35.3). Bei E-Mails reicht nach h.M. als Zugangsnachweis ein blofer
Absendevermerk (etwa auf einem Ausdruck der E-Mail) nicht aus und begriin-
det auch keinen ersten Anschein fiir einen Zugang.”® Erforderlich ist vielmehr
eine Bestitigung des Zugangs, sei es tiber die elektronische Anforderung einer

73 Vgl. etwa LG Hamburg v. 07.07.2009 — 312 — O 142/09, MMR 2010, 654 (dort
zur Firewall); ferner Beh in Zeitschr. E d. Jurist. Studium 2019, 165 f.; s. auch
LG Stuttgart v. 14.06.2016 — 26 O 23/16, (juris, dort zu Anlagen).

74 Volmer/Gaul Rn. 67 zu § 5.

75 OLG Frankfurt am Main v.22.07.2021 - 6 U 108/10, GRUR 2021, 1504
(Rn. 20) — Kunststoffsack; LG Frankfurt am Main v. 09.06.2010 — 2—06 O 599/09
u. OLG Frankfurt am Main v. 26.10.2011 — 2-06 O 601/10, (beide unveréffentl.);
Schiedsst.  v. 07.02.1995 - Arb.Erf. 6(B)/93 u. 7(B)/93, (unverodffentl.);
v. 07.11.1997 — ArbErf. 29/96, (unveréffentl.); v. 19.01.2006 — Arb.Erf. 69/04 wu.
v. 06.11.2008 — Arb.Erf. 39/07 (beide Datenbank); v. 01.10.2009 — Arb.Erf. 36/06,
v. 18.11.2009 — Arb.Erf. 28/04 (beide unveroffent.) u. v. 28.01.2010 — Arb.Erf. 56/
08, (insoweit nicht in www.dpma.de).

76 S. allg. LAG Koéln v. 11.01.2022 — 4 Sa 315/21, (www.nrw.de, Rn. 64 ff.); LAG Ber-
lin-Brandenburg v. 24.98.2018 — 2 Sa 403/18, (juris Rn. 39).

77 S. allg. Griineberg/Ellenberger, BGB, § 126b BGB Rn. 3, 6.

78 Vgl. allg. z.B. LAG Berlin-Brandenburg Beschl. v. 27.11.2012 — 15 Ta 2066/12,
(juris Rn. 9) m.H.a. OLG Kéln v. 05.12.2006 — 3 U 167/01, (juris Rn. 5); bestatigt
durch LAG Berlin-Brandenburg v. 24.98.2018 — 2 Sa 403/18, (juris Rn. 39);
LAG Kéln v. 11.01.2022 — 4 Sa 315/21, (www.nrw.de, Rn. 65 f.); vgl. auch BGH
Beschl. v. 18.11.2021 — I ZR125/21, (juris, Rn. 14).
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(im Streitfall nachzuweisenden) »Lesebestitigung«”® oder aufgrund einer Riick-
meldung bzw. Antwort des Adressaten, hier des Arbeitgebers. Erfolgt keine
eigene Eingangsbestitigung durch den Arbeitgeber, fithrt dies nicht zur
Beweislastumkehr, da eine Bestitigung nur abgegeben werden kann, wenn
auch tatsichlich eine Erfindungsmeldung zugegangen ist.%°

Der Arbeitnehmer trigt auch die Beweislast fiir das Einhalten der Textform
bzw. fritheren Schriftform einer Erﬁnclungsmeldung.81

IV. Meldung an Bevollmichtigte des Arbeitgebers, betriebliche Ordnung

des Meldewesens

Erfolgt die Meldung an einen vom Arbeitgeber allgemein (z.B. Generalbevoll-
michtigter, Prokurist, Handlungsbevollmichtigter, Organmitglied) oder fiir
den Einzelfall zur Entgegennahme Bevollmichtigten (sog. Empfangsvertreter
i.5.d. § 164 Abs. 3 BGB), so bewirkt der Zugang an diesen Personenkreis
zugleich den Zugang beim Arbeitgeber, ohne dass es auf dessen Kenntnis-
nahme ankommt.8? Auch insoweit gelten die allgemeinen Grundsitze zu § 130
BGB entsprechend. Das betrifft auch den Fall, dass die Meldung nach Weisung
des Arbeitgebers an ein anderes verbundenes Unternehmen zu erfolgen hat.®?

Gerade in grofSeren oder forschungsintensiven Unternehmen sowie in der
offentlichen Verwaltung einschl. Hochschulbereich bedient man sich hiufig
einer »betrieblichen Ordnung des Meldewesens«, um im beiderseitigen Inte-
resse die Verfahrensabliufe zu verschlanken und zu strukturieren, moglichen
Fehlerquellen vorzubeugen und eine gleichmiflige und ziigige Bearbeitung
sicherzustellen (zu Formularen s. auch § 22 Rdn. 41 ff.; zum Organisationsver-
schulden bei Fehlen s. § 5 Rdn. 97.3). Dabei beschrinkt der Arbeitgeber
(Dienstherr) kraft seines Direktionsrechts (§ 106 GewO) — als mitbestim-

79 Vgl. allg. BGH Beschl. v. 18.11.2021 — I ZR125/21, (juris, Rn. 14) m.H.a. BGH
Beschl. v. 17.07.2013 — 1 ZR 64/13, NJW 2014, 556 (Rn.10f); LAG Koln
v. 11.01.2022 — 4 Sa 315/21, (www.nrw.de, Rn.65f); s. auch LG Stuttgart
v. 14.06.2016 — 26 O 23/16, (juris).

80 Schiedsst. v. 01.10.2009 — Arb.Erf. 36/06; i. Ergebn. ebenso LG Frankfurt am Main
v. 09.06.2010 — 2-06 O 599/99 u. v.26.10.2011 — 2-06 O 601/10, (alle unver-
offentl.).

81 Schiedsst. v. 18.11.2009 — Arb.Erf. 28/04, (unveroffentl.).

82 Ebenso Schiedsst. v. 10.10.2018 — Arb.Erf. 49/16, Mitt. 2020, 92, 93 (= www.
dpma.de); s. allg. MiinchKomm/Einsele, BGB § 130 Rn. 27; s.a. BAG v. 13.10.1976,
DB 1977, 546 u. v. 16.01.1976, DB 1976, 1018. Vgl. auch BGH v. 17.12.2019 —
X ZR 148/17, GRUR 2020, 388 (Rn. 20 f.) — Fesoterodinhydrogenfumarat.

83 Schiedsst. v. 13.07.2018 — Arb.Erf. 43/16, (www.dpma.de, in Mitt. 2020, S. 369 nur
LS 3).

Leseprobe Bartenbach/Volz 401

14

15



Carl Heymanns Verlag 2024
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sein passives Verhalten als Verzicht auf die Meldung — jedenfalls bei Alterfin-
dungen mit der Folge eines Freiwerdens dieses Miterfinderanteils — gewertet
werden konnte®>>? oder er bei spiterer Uberleitung dieses Miterfinderanteils
tiberhdhten Vergiitungsforderungen ausgesetzt ist, weil ihm dies als Mitver-
schulden zur Last gelegt wird bzw. die anderen Erfinder kein Verschuldensvor-
wurf trifft.

Bewusst falsche Erklirungen zur Miterfinderschaft mit dem Ziel, den Arbeit-
geber zu ungerechtfertigten Vergiitungszahlungen zu veranlassen, machen die
Vereinbarung wegen der damit verbundenen Betrugs- und Schidigungsabsicht
nach §§ 134, 138 BGB unwirksam. Solche begriinden dariiber hinaus Scha-
densersatzanspriiche des Arbeitgebers nach §§ 280, 823, 826 BGB (s. auch
§ 5 Rdn. 81, 94 ff.).

Zur Beweislast s. nachstehend § 5 Rdn. 51.3 f.; zur fehlenden Einigung der
Miterfinder s. § 12 Rdn. 39; zur Anderung oder Erginzung von Erfinderbe-
nennungen s. § 7 Rdn. 83 £; zur Bestimmung des Umfangs der Miterfinder-
anteile s. § 12 Rdn. 30 ff.;; zu Besonderheiten des Miterfinderanteils bei
Kiinstlicher Intelligenz s. § 12 Rdn. 33.1; zur Vergiitungsfestsetzung bei
Bestreiten s. § 12 Rdn. 54; zur nachtriglichen Korrektur s. § 12 Rdn. 110; zur
Schutzrechtsaufgabe und den Verwertungsrechten bei Erfindergemeinschaften
s. § 16 Rdn. 93 ff.; zum anwendbaren Recht zur Bestimmung des Miterfin-
deranteils bei einer (teilweise) im Ausland fertiggestellten Erfindung s. §1

Rdn. 33 ff.
4, Zur Beweislast

Wer eine Erfindereigenschaft beansprucht, trigt dafiir nach den allgemeinen
Beweislastregeln die Darlegungs- und Beweislast.”>> Dies gilt sowohl fiir die

552 Vgl. auch LG Diisseldorf v. 07.01.1965 — 4a O 251/61, EGR Nr. 5 zu § 5 ArbEG
(zu §§ 6, 8 a.E).

553 BGH v. 04.04.2006 — X ZR 155/03, GRUR 2006, 754 — Haftetikett; OLG Diissel-
dorf v. 26.04.2012 — 2 U 24/11, (Diisseldf. Entsch. Nr. 1879) — Klebstoffzusam-
mensetzung; LG Disseldorf v. 09.01.2019 — 4a O 42/15, (Diusseldf. Entsch.
Nr. 2845, Rn. 93 ff.) - Erfinderbenennung; LG Leipzig v.20.02.2019 - 05
O 1278/16, (unverdffentl.); OLG Miinchen v. 22.06.2023 — 6 U 4165/20, (unver-
offentl.) im Anschluss an LG Miinchen I v. 26.06.2020—- 21 O 9709/17,
(www.gesetze.bayern.de, Rn. 47).

Leseprobe Bartenbach/Volz 487

51.3



§$5 Meldepflicht

Alleinerfinderschaft®>®* als auch fiir die Miterfinderschaft.’>> Diese Beweislast
betrifft aber nicht nur die (patentrechtlich zu bewertende, s. § 5 Rdn. 44)
Feststellung der (Mit-) Erfindereigenschaft, sondern auch den Umfang des
Miterfinderanteils (s. dazu § 12 Rdn. 32), so dass es der Darlegung bedarf,
welcher konkrete schopferische Beitrag zu der erfinderischen Lehre geleistet
worden ist. Weiterer Angaben zu Ort, Zeitpunkt und Geschehensablauf bedarf
es insb. dann, wenn Unklarheiten infolge der eigenen Darstellung bzw. der
(substantiierten) Einlassung Dritter bestehen oder wenn dies fiir die in Rede
stchenden Rechtsfolgen bedeutsam ist (Hohe des Miterfinderanteils, Vergii-
tungsanspruch usw.).>>® Allein eine Erfinderbenennung ersetzt diese Darlegun-
gen nicht>>” (vgl. im Ubr. zur Bedeutung § 5 Rdn. 51.5). Es gibt keinen
Anscheinsbeweis, wonach bei gemeinsamen Versuchen und Gesprichen, etwa
einem Brainstorming, die dem Auflinden einer Losung vorhandener Probleme
dienen, die Lebenserfahrung darauf hindeutet, dass der entscheidende
Gedanke, die endgiiltige Losung, nicht lediglich von einem oder einzelnen
oder mehreren Beteiligten stammt, sondern auf der Miterfinderschaft aller

554 BGH v. 04.04.2006 — X ZR 155/03, GRUR 2006, 754 [Rn. 17] — Haftetikett u.
v. 17.08.2011, ZUM 2012, 141 [Rn. 4 ff.] — Hauptregisseur (dort zum Filmwerk);
LG Diisseldorf v. 18.12.2007 — 4a O 26/98 — Pfliickvorsatz (unverdffentl.); vgl.
auch BGH v. 15.05.2001 — X ZR 227/99, GRUR 2001, 823, 824 . Sp. — Schlepp-
fahrzeug.

555 BGH v. 04.04.2006 — X ZR 155/03, GRUR 2006, 754 [Rn. 17] — Haftetikett;
BGH v. 05.10.2005 — X ZR 26/03, GRUR 20006, 141, 142 [Rn. 12] — Ladungstri-
gergenerator; OLG Miinchen v. 17.09.1992 — 6 U 6316/91, GRUR 1993, 661 —
Verstellbarer Lufteinlauf; OLG Disseldorf v. 26.04.2012 — 1-2 U 24/11, (www.jus-
tiz.nrw.de/nrwe, Rn. 53) — Klebstoffzusammensetzung u.v. 03.05.2018 — 2 U 79/
16, (www.justiz.nrw.de/nrwe, Rn. 65) — Retardtablette II; LG Frankfurt am Main
v. 07.11.2007 — 2—6 O 116/07; LG Diisseldorf v. 12.05.2022 — 4a O 37/20, (Diis-
seldf. Entsch. Nr. 3216 Rn.110, 112) — Messrolle; LG Diisseldorf v. 18.12.2007 —
4a O 26/98, LG Mannheim v.04.12.2009—- 7 O 107/09, u. LG Leipzig
v. 20.02.2019 — 05 O 1278/16, (simtlich unverdffentl.), vergleichbar ist dies mit
dem Fall einer Patentvindikationsklage, bei der es unstreitig dem Kliger obliegt,
darzutun und im Bestreitensfall zu beweisen, dass der Patentinhaber nicht auch
Erfinder ist — BGH v. 24.10.1978 — X ZR 53/08, GRUR 1979, 145, 147 — Auf-
wirmvorrichtung; BGH v. 21.10.1980 — X ZR 56/78, GRUR 1981, 128- Fla-
schengreifer.

556 Ahnl. LG Diisseldorf v. 09.01.2019 — 4a O 42/15, (Diisseldf. Entsch. Nr. 2845,
Rn. 93) — Erfinderbenennung.

557 Im Ergebn. wie hier OLG Miinchen v. 22.06.2023 — 6 U 4165/20, (unveréffentl.).
S. ferner LG Diisseldorf v. 09.01.2019 — 4a O 42/15, (Diisseldf. Entsch. Nr. 2845,
Rn. 93) — Erfinderbenennung.
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beruht.”® Denn es gehort nicht zum Wesen einer Zusammenarbeit mehrerer
Beteiligter, dass sich die auf die Losung gerichteten Versuche und Uberlegun—
gen der Beteiligten nicht trennen lassen und der Losungsgedanke nur als Bei-
trag aller gewertet werden kann.>>?

Auch die eigene Erfindungsmeldung ist kein ausreichendes Indiz fiir eine
Allein- bzw. Miterfinderschaft. Das gilt u.E. selbst dann, wenn diese bei Wei-
terleitung von einem Fachvorgesetzten bestitigt worden ist,”®0 da eine Bewer-
tung nach patentrechtlichen Maf$stiben schwerlich unterstellt werden kann.

Eine Miterfindervereinbarung begriindet dagegen eine Vermutung fir deren
Richtigkeit in tatsichlicher Hinsicht. Der Arbeitgeber kann hier ebenso wie
bei einer tibereinstimmenden Erklirung der Miterfinder in einer gemeinsamen
Erfindungsmeldung ohne eigene Nachforschungen darauf vertrauen, dass die
Miterfinder mit einer Vergiitungsberechnung auf der Grundlage der mitgeteil-
ten Miterfinderanteile einverstanden sind, und zwar auch fiir die Zukunft.>®!
Beansprucht ein Arbeitnehmer eine héhere Vergiitung unter Hinweis auf die
Fehlerhaftigkeit der fritheren gemeinsamen Feststellung, so trigt er dafiir die
Darlegungs- und Beweislast. Ein nachtrigliches Korrekturbegehren von Miter-
findern mit Blick auf eine hohere Erfindervergiitung wire zudem nach Auffas-
sung des BGH treuwidrig (s. § 12 Rdn. 32.3). Stiitzt sich der Arbeitgeber im
Rahmen einer (wegen allgemeinen Widerspruchs unverbindlichen) Vergii-
tungsfestsetzung auf eine gemeinsame Erfindungsmeldung bzw. Miterfinder-
vereinbarung, so bedeutet das fur sich allein noch keine Anerkennung der
Miterfinderschaft, so dass der Arbeitnehmer fiir seine Miterfinderschaft im
spiteren Bestreitensfall weiterhin darlegungs- und beweispflichtig bleibt.>®2

Angesichts der Wahrheitspflicht gem. § 124 PatG liegt in der Benennung

eines Arbeitnehmers als Erfinder bzw. Miterfinder im Rahmen einer Schutz-

558 LG Diisseldorf v.22.01.1991 - 4 0O298/89 wu. LG Frankfurt am Main
v. 22.12.2004 — 2/6, O 89/04, (beide unveroffentl.).

559 So aber wohl LG Niirnberg-Fiirth v. 25.10.1967 — X ZR 5/72, GRUR 1968, 252,
254 f. — Softeis; wie hier LG Frankfurt am Main v. 10.10.2007 — 2—6 O 774/06,
(unverdffentl.). Zweifelnd, ob Beteiligung am Brainstorming fiir eine Miterfinder-
schaft ausreicht, auch Schwab GRUR 2018, 670, 671.

560 Abw. aber OLG Frankfurt am Main v. 30.04.2020 — 6 U 125/12, (juris Rn. 31,
insoweit nicht in GRUR 2020, 839) — Folien-PVB-Herstellungsverfahren.

561 Vgl. BGH v. 17.05.1994 — X ZR 82/92, GRUR 1994, 898, 902 — Copolyester I;
Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, PatG, Rn. 29 zu § 12 ArbEG m.w.N.
Im Ergebn. auch Ann, PatR, §21 Rn. 106; ferner Schiedsst. v. 08.08.2017 —
Arb.Erf. 58/15, Mitt. 2019, 419, 420.

562 LG Leipzig v. 20.02.2019 — 05 O 1278/16, (unverdffentl.), dort zur Miterfinder-

vereinbarung.
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rechtsanmeldung (§ 37 Abs. 1 Satz 1 PatG, Art. 81 EPU) ein starkes Indiz
fiir dessen Erﬁnclereigenschaft,563 die auch das Gericht i.R.d. Beweiswiirdi-
gung (§ 286 ZPO) beriicksichtigen darf.>%* Gleiches gilt bei Abgabe einer
einvernehmlichen Erfinderbenennung ggii. der Patenterteilungsbehsrde.>®
Die Indizwirkung rechtfertigt sich regelmif3ig auch aus dem engen zeitlichen
Bezug zwischen Zustandekommen und Einreichung der Schutzrechtsanmel-
dung, bei dem die Erfindungsgeschichte allen Beteiligten »noch frisch im
Gedichtnis ist«.’®® Zudem ist das Verhiltnis der beteiligten Arbeitnehmer
untereinander bzw. zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern zu diesem frii-
hen Zeitpunkt regelmiflig noch nicht mit etwaigen Interessenstreitigkeiten

befrachtet®®” (vgl. auch die — widerlegbare — Urheberschaftsvermutung nach
§ 10 Abs. 1 UrhG>%®). Die Indizwirkung gilt jedenfalls im Zeitpunkt der

563 BGH v. 04.04.2006 — X ZR 155/03, GRUR 2006, 754 [Rn. 18] — Haftetikett;
ebenso OLG Diisseldorf v. 26.04.2012 — 1-2 U 24/11, (www.justiz.nrw.de/nrwe) —
Klebstoffzusammensetzung u.v. 03.05.2018 — 2 U 79/16, (www.justiz.nrw.de/nrwe,
Rn. 111) — Retardtablette II; LG Frankfurt am Main v. 22.12.2004 — 2/6, O 89/04,
(unveroffentl.) m.H.a. BGH v. 06.10.1981 — X ZR 57/80, GRUR 1982, 95, 96 —
Pneumatische Einrichtung; LG Frankfurt am Main v. 10.10.2007 — 2-6 O 774/06,
(unverdffentl.); ferner LG Leipzig v. 20.02.2019 — 05 O 1278/16, (unveréffentl.);
LG Miinchen I v. 26.06.2020 — 21 O 9709/17, (www.gesetze.bayern.de, Rn. 50;
relativierend aber das Berufungsurteil OLG Miinchen v. 22.06.2023 — 6 U 4165/
20, [unveroffentl.]); auch nach LG Diisseldorf (Urt. v. 11.08.2005 — 4 b O 456/04,
unveroffentl., m. H. a. LG Diisseldorf v. 03.02.2005— 4b O 507/03, InstGE 5,
100 — Geschiftsfithrer-Erfindung II) liegt in der arbeitgeberseitigen Erfinderbenen-
nung grundsitzlich ein Indiz fiir die Miterfinderschaft; ebenso stind. Praxis d.
Schiedsst. z.B. v. 30.11.1993 — Arb.Erf. 140/92 u. v. 25.01.1995 — Arb.Erf. 79/93,
(beide unverdffentl.); Schiedsst. v. 12.01.2005 — Arb.Erf. 21/02, (unverdffentl.):
»Nach den Erfahrungen der Schiedsstelle — z.B. EV v. 12.1.2005 Arb.Erf. 21/02
(Datenbank) — hat die vom Arbeitgeber bei der Einreichung einer Patentanmeldung
vorgenommene Erfinderbenennung eine hohe Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit
fur sich, wenngleich eine darin angegebene Alleinerfinderschaft durchaus in Zweifel
gezogen werden und eine Uberpriifung zur Einbezichung weiterer Erfinder fiihren
kann (vgl. auch BGH v. 18.03.2003 — X ZR 19/01, GRUR 2003, 702 — Gehiuse-
konstruktion)«. Vgl. auch OLG Karlsruhe v. 13.04.2018 — 6 U 161/16, (www.jus-
tizportal.justiz-bw.de, Rn. 155 f.) — Rohrpriifsystem (zum Vindikationsverf.).

564 BGH v. 04.04.2006 — X ZR 155/03, GRUR 2006, 754 [LS 1, Rn. 18] — Hafteti-
kett.

565 Schiedsst. v. 21.09.1993 — Arb.Erf. 52/92, (unveroffentl.).

566 Schiedsst. v. 21.09.1993 — Arb.Erf. 52/92, (unverésffentl.).

567 Schiedsst. v. 30.11.1993 — Arb.Erf. 140/92; ZB. v. 02.05.1995 — Arb.Erf. 63/93;
v. 12.01.2005 — Arb.Erf. 21/02 u. v. 18.11.2009 — Arb.Erf. 28/04; LG Frankfurt am
Main v. 10.10.2007 — 2—6 O 774/06, (simtl. unveroffentl.).

568 S. dazu BGH v. 14.07.1993 — I ZR 47/91, GRUR 1994, 39, 40 — Buchhaltungs-
programm u. BGH v. 26.02.2009, WRP 2009, 1404, 1407 ff. — Kranhiuser.
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K. Miterfinder § 5

Schutzrechtsanmeldung.569 Liegt allerdings zwischen Fertigstellung der Erfin-
dung und ihrer Schutzrechtsanmeldung ein erheblicher Zeitraum, kann das
Indiz fur die Richtigkeit der Benennung der Erfinder in der Patentanmel-
dung entfallen.>”°

Die Erfinderbenennung begriindet nicht die Erfinderschaft, sondern setzt diese
naturgemifd voraus.”’! Die Indizwirkung ist widerlegbar und begriindet keinen
Anscheinsbeweis und auch keine Beweislastumkehr.’”? Vielmehr entbindet
sie den Arbeitnehmer nicht von dessen Beweislast, so dass der Arbeitnehmer —
trotz Erfindernennung — im Bestreitensfall seine (Mit-)Erfindereigenschaft
durch weiteren Beweisantritt (z.B. Zeugenbenennung) voll beweisen muss.’”>
Der Arbeitgeber ist an scine frithere Erfindernennung ggii. den Schutzrechts-
erteilungsbehorden nicht zwingend gebunden.””* Es widerspricht insb. nicht
dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB), wenn der Arbeitgeber
einen zunichst von ihm angenommenen, spiter als unrichtig erkannten Stand-
punkt dndert, insb. wenn er die bei Eingang der Erfindungsmeldung mogli-
chen Nachforschungen unterlassen und die Angaben der Arbeitnehmererfinder

569 OLG Miinchen Hinweisbeschl. v. 14.07.2022 — 6 U 4165/20, (unveroffentl.).

570 Schiedsst. v. 18.11.2009 — Arb.Erf. 28/04, (unverdffentl.).

571 Schiedsst. v. 22.07.2020 — Arb.Erf. 50/18, (www.dpma.de, insoweit nicht in Mitt.
2022, 365).

572 OLG Disseldorf  v. 26.04.2012 - 12 U 24/11, (www.justiz.nrw.de/nrwe,
Rn. 116) — Klebstoffzusammensetzung u.v. 03.05.2018 — 2 U 79/16, (www.jus-
tiz.nrw.de/nrwe, Rn. 111) — Retardtablette II. Soweit das LG Miinchen 1
v. 26.06.2020 — 21 O 9709/17, (www.gesetze.bayern.de, Rn. 55 ff.) weitergehend
ausnahmsweise von einer Umkehr der Beweislast bzgl. der Erfinderstellung infolge
eines erstmals nach mehreren Jahren, erst nach Ausscheiden der Erfinder sowie nach
vorausgegangenen Vergiitungszahlungen erfolgten Bestreitens der Erfinderschaft
ausgehen will, ist dem das OLG Miinchen im Berufungsurteil v. 22.06.2023 — 6
U 4165/20, (unveréffentl.) zu Recht ausdriicklich nicht gefolgt; so bereits der voran-
gegangene Hinweisbeschl. OLG Miinchen v. 14.07.2022 — 6 U 4165/20, (unver-
offentl.).

573 OLG Miinchen v. 22.06.2023 — 6 U 4165/20, (unveroffentl.) m.H.a. OLG Diissel-
dorf v. 26.04.2012 — I-2 U 24/11, BeckRS 2013, 11916 — Klebstoffzusammenset-
zung.

574 BGH v. 18.03.2003 — X ZR 19/01, GRUR 2003, 702 — Gehiusekonstruktion;
OLG Diisseldorf  v.26.04.2012 - 1-2 U 24/11, (www.justiz.nrw.de/nrwe,
Rn. 116) — Klebstoffzusammensetzung u.v. 03.05.2018 — 2 U 79/16 (www.jus-
tiz.nrw.de/nrwe, Rn. 111) — Retardtablette II (dort Rn. 116 auch zur Verwirkung);
im Ergebn. auch OLG Miinchen v. 22.06.2023 — 6 U 4165/20, (unveroffentl.);
Schiedsst. v. 12.01.2005 — Arb.Erf. 21/02, (unverdffentl.); ferner Schiedsst. ZB.
v. 12.05.2016 — Arb.Erf. 41/13, (www.dpma.de) u. ZB. v. 15.06.2016 — Arb.Erf.
60/13, Mitt. 2017, 502, 503.
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in der Erfindungsmeldung ohne eigene Priifung hingenommen hat.””> Immer-
hin steht der Arbeitnehmer als unmittelbar Beteiligter der Erfindungshistorie
i.d.R. wesentlich niher als ein Arbeitgeber, Bestreitet der Arbeitgeber spiter
die (Mit-)Erfinderschaft oder behauptet er das Vorhandensein weiterer Miter-
finder, so muss er substantiiert vortragen, wer konkret als Erfinder bzw. als
weiterer Miterfinder welche konkreten schopferischen Beitrige geleistet hat,
die ihren Niederschlag in der Erfindung gefunden haben.>”® Insofern kann es
auch Sache des Arbeitgebers sein, darzulegen und zu beweisen, warum er einen
Arbeitnehmer als (Mit-) Erfinder benannt hat.”” Ergeben sich Anhaltspunkte,
dass die Erfinderbenennung nicht dem damaligen Kenntnisstand des Arbeitge-
bers entsprach, oder bestehen sonstige Zweifel an der Richtigkeit der Benen-
nung, so entkriftet dies deren Indizwirkung und es wird sich der Riickgriff
auf die Erfinderbenennung verbieten, wenn nach einem substantiierten
Bestreiten des Arbeitgebers der (Mit-)Erfinder seinerseits der Darlegungs- und
Beweislast nicht nachgekommen ist.””®

Das gilt unabhingig davon, ob vom (wirklichen) Erfinder ein Anspruch auf
Berichtigung nach § 63 Abs. 2 PatG°”° geltend gemacht wird. Allerdings folgt
u. E. aus §§5,7,9, 12 und 13 ArbEG ein ggf. im Klageweg durchsetzbarer
eigener Feststellunganspruch des Arbeitgebers gegeniiber genannten (Allein/
Mit-) Erfindern auf Anerkennung der (Mit-)Erfinderschaft von konkreten
Dritten®®? (streitig).

575 BGH v. 20.06.1978 — X ZR 49/75, GRUR 1978, 583, 584 — Motorkettensige; im
Ergebn. auch OLG Diisseldorf v. 26.04.2012 — I-2 U 24/11, (www.justiz.nrw.de/
nrwe, Rn. 116) — Klebstoffzusammensetzung; LG Diisseldorf v. 03.11.2016 — 4c
O 87/15, (Diusseldorfer Entscheidungen Nr. 2583) — Retardtablette II.

576 S. OLG Karlsruhe v.13.04.2018 — 6 U 161/16, (www.justizportal.justiz-bw.de,
Rn. 151 ff.) — Rohrpriifsystem, dort allerdings zum Vindikationsverf. Vgl. auch
BGH v. 04.04.2006 — X ZR 155/03, GRUR 2006, 754 (Rn. 18 ff.) — Haftetikett.

577 LG Frankfurt am Main v. 07.11.2007 — 2 — 6 O 116/07, (unveroffentl.).

578 Im Ergebn. auch OLG Diisseldorf v.26.04.2012 - 1-2 U 24/11, (www.jus-
tiz.nrw.de/nrwe, Rn. 116) —=  Klebstoffzusammensetzung; OLG Miinchen
v. 22.06.2023 — 6 U 4165/20, (unverdffentl.). Vgl. auch BGH v. 04.04.2006 — X
ZR 155/03, GRUR 2006, 754 [Rn. 18 — 22] — Haftetikett;

579 S. dazu BGH v. 17.5.2011 — X ZR 53/08, GRUR 2011, 903 [Rn. 10 ff.] — Atem-
gasdrucksteuerung,.

580 Allg. abl. aber LG Miinchen I v. 26.06.2020 — 21 O 9709/17, (www.gesetze.bay-
ern.de, insb. Rn. 211) m.H.a. BGH v. 20.06.1978 — X ZR 49/75, GRUR 1978,
583, 584 — Motorkettensige; das OLG Miinchen betont im Berufungsurteil
v. 22.06.2023 — 6 U 4165/20, (unverdffentl.) das mangelnde Feststellungsinteresse
des Arbeitgebers als Patentinhaber, lisst aber offen, inwieweit im Einzelfall aufgrund
von Vergiitungspflichten gegeniiber den (wahren bzw. weiteren) Arbeitnehmerfin-
dern ein Feststellungsinteresse bestehen kann.
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$9 Vergiitung bei Inanspruchnahme

Die in RL Nr. 11 vorgegebene und bisher noch nicht auf EURO umgestellte
Abstaffelungstabelle (s. hierzu Komm RL Rn. 58 ff. zu RL Nr. 11) beginnt
bei einem Gesamtumsatz von 1.533.875,60 € (3 Mio. DM) und fiihrt ab
einem Umsatz tiber 51.129.188,11 € (100 Mio. DM) zu einer gleichbleiben-
den 80 %igen Ermifligung des Lizenzsatzes fir den 51.129.188,11 €
(100 Mio. DM) tibersteigenden Umsatz. Fiir eine degressive Fortschreibung
der Staffel tiber die 80 %ige ErmifSigung hinaus besteht u. E. angesichts der
Neufassung im Jahr 1983 kein Raum (streitig).!'3> Auch die Schiedsstelle lehnt
eine Erginzung zum Nachteil des Arbeitnehmers um eine weitere Staffelgrenze
von 90 % ab, zumal es dafiir im Einzelfall des Nachweises eines vergleichbaren
konkreten Lizenzvertrages mit einer solchen Abstaffelung auf 10 %

bediirfe.!13¢

Grund fiir die Anderung der Abstaffelungstabelle im Jahr 1983 war insb. der
Preisanstieg seit 1959. Seither hat der Richtliniengeber keinen Anlass gesehen,
die Vergiitungsrichtlinien zu dndern. Aus diesem Grund und im Hinblick auf
die generellen Schitzungenauigkeiten bei der Erfindungswertbestimmung
wurde bei Anwendung der Tabelle eine weitere Geldentwertung (Inflations-
ausgleich) bislang nicht beriicksicht.''>” Der Schiedsstelle ist allerdings bekannt,
dass in der Industrie zumindest vereinzelt dazu iibergegangen wurde, die DM-
Betrige der Abstaffelungstabelle der RL Nr. 11 nicht mit dem amtlichen Kurs
in EURO umzurechnen, sondern 1 zu 1 als EURO-Betrige anzuwenden, um
zugunsten des Arbeitnehmers den Kaufkraftverlust seit 1983 auszugleichen,
welches die Schiedsstelle nach eigenen Berechnungen fir sachgerecht
erachtet.!!38

1135 Gegen Fortschreibung: u.a. Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann Rn. 5 zu § 11/
RL Nr. 11; ferner wohl OLG Miinchen v. 16.08.2012, — 6 U 2572/11, (unver-
offentl.) — Elektronische Funktionseinheit unter diesbeziigl. Aufhebung von
LG Miinchen I v. 07.03.2011 — 7 O 9760/05, CR 2012, 356 — Elektronische
Funktionseinheit, das eine Anhebung auf 85 % bei Mrd.-EURO-Umsitzen befiir-
wortet hatte. Ausweislich Trimborn (Mitt. 2012, 70, 76 a.E.,) soll die Schiedsst.
im Tunnelbau mit einem vorliufigen Gesamtumsatz von 78 Mio. € eine Abstaffe-
lung im Bereich von 15 % des an sich angemessenen Lizenzsatzes fiir angebracht
erachten. Das eine Fortschreibung der RL Nr. 11 a.E bejahende Urt. BGH
v. 31.01.1978 — X ZR 55/75, GRUR 1978, 430, 433 — Absorberstab-Antrieb I ist
u. E. durch RL Nr. 11 1983 iiberholt.

1136 Schiedsst. v. 25.11.2021 — Arb.Exf. 41/20, (www.dpma.de, in Mitt. 2023, 357 nur
LS 4).

1137 So ausdriicklich Schiedsst. v. 12.11.2009 — Arb.Erf. 7/08, (unveroffentl.) — dort
zur Erfindungswertbestimmung eines Vorratspatents.

1138 Schiedsst. v. 25.11.2021 — Arb.Exf. 41/20, (www.dpma.de, in Mitt. 2023, 357 nur
LS 5); v 05.07.2022 — Arb.Erf. 64/20, Mitt. 2023, 31, 36 (u. LS1);
v. 19.08.2022 — Arb.Erf. 47/12, (www.dpma.de).
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Im Einigungsvorschlag vom 15.06.2022''%? hat die Schiedsstelle die konkrete
Entwicklung der Geldentwertung aufgezeigt, wonach sich der Verbraucher-
preisindex von 1983 bis 2021 etwa um den Faktor 1,85 erhoht hat; angesichts
der nicht absehbarenen Anderung der RLn 1959 durch das BMAS empfiehlt
die Schiedsstelle nunmehr »als grundsitzliche Handreichung«,'14° eine Anpas-
sung der Abstaffelungsgrenzen vorzunehmen, und zwar mit der unten darge-
stellten »aktualisierten« Staffelungstabelle1141
3 Mio. EURO (s. § 9 Rdn. 152).

mit einem Einstiegswert von

Der Ausgangspunkt der Schiedsstelle ist zutreffend. Angesichts der steigenden
Inflation gerade in den letzten Jahren sind die derzeitigen Abstaffelungswerte
iiberholt. Bereits im 29-jihrigen Zeitraum seit der Anderungsrichtline zu RL
Nr. 11, also vom 01.09.1983'!42 bis September 2022 ist der Preisindex fiir die
Lebenshaltung aller privaten Haushalte im fritheren Bundesgebiet um 108,4 %
gestiegen,! 143 hat sich also mehr als verdoppelt. Die von der Schiedsstelle emp-
fohlene Abstaffelungstabelle entspricht zudem einer auch aus unserer Sicht
verbreiteten Handhabung in der Industrie. Angesichts der Unverbindlichkeit
der Vergiitungsrichtlinien (RL Nr. 1 Satz 1), dem Gebot der angemessenen
Vergiitung (§ 9 Abs. 1) und der streitschlichtenden Funktion der Schiedsstelle
(§ 28) liegt in deren Vorstof§ keine Kompetenziiberschreitung;''44 hier gilt
nichts anderes als beispielsweise fiir deren frithzeitige, ebenfalls sachgerechte
Loslosung von dem nicht mehr zeitgemiflen Lizenzsatzrahmen der RL Nr. 10
vor rd. 40 Jahren. Wir schliefen uns daher der Empfehlung der Schiedsstelle
als Ubergangslésung an und haben unser Format der Abstaffelungstabelle
entsprechend angepasst (s. § 9 Rdn. 153 £. u. 170).

Allerdings bleibt dem BMAS als Richtliniengeber cine zukunftsorientierte
Anpassung der RL Nr. 11 vorbehalten. Auch diese Entwicklung zeigt dem

Richtliniengeber erneut die Notwendigkeit einer Aktualisierung der gesamten

RLn 1959 (s. dazu § 11 Rdn. 3 f.). Dabei wird das BMAS u. E. zu sehen

1139 Schiedsst. v. 15.06.2022 — Arb.Erf. 27/19, (www.dpma.de, in Mitt 2023, 358 f.
nur LS 4); bestitigt u. a. Schiedsst. v. 05.07.2022 — Arb.Erf. 64/20, Mitt. 2023,
31, 36; v. 19.08.2022 — Arb.Erf. 47/21, (www.dpma.de).

1140 So Schiedsst. v. 19.08.2022 — Arb.Erf. 47/21, (www.dpma.de).

1141 Ebenso u.a. Schiedsst. v. 17.10.2022 — Arb.Erf. 41/19, (www.dpma.de).

1142 Veroffentl. mit dem BMAS-Erlass v. 01.09.1983 in BAnz. v. 09.09.1983 Nr. 169/
83, S. 9994 = BIPMZ 1983, 950.

1143 Vgl. Stat. Bundesamt in www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/ Verbrau-
cherpreisindex (Stand 01.11.2022).

1144 Abw. aber Trimborn Mitt. 2022, 536, 541, der in diesem Zusammenhang von
einem »gesetzlich nicht legitimierten, eigeninitiativen Vorgehen der Schiedsstelle«

spricht.
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haben, dass auch eine neue Abstaffelungstabelle — nicht zuletzt im sozialpoliti-
schen Interesse der Innovationsforderung!'4> — weiterhin auf die Zukunft aus-
gerichtet sein sollte (s. KommRL Rn. 7 f. zu RL Nr. 11). Deshalb wire u. E.
einerseits — im Unterschied zur Schiedsstelle''4® — nicht auf den Verbraucher-
preisindex, sondern — wie schon 1983''%7 — auf die sachlich niherliegende
Entwicklung der (industriellen) Erzeugerpreise seit 1984 zuriickzugreifen.!!4
Andererseits wire insb. angesichts gestiegener Produktionskapazititen und aus-
geweiteter Markte zu priifen, ob und in welchem Umfang die Staffelgrenzen
noch passen. Immerhin hat man 1983 den Eingangswert auf 3 Mio. DM
angehoben und so verdreifacht, da »die Herstellungsverfahren vor allem in
grofleren Betrieben durch Automation, Serienherstellung und andere Techno-
logien sich seit 1959 so grundlegend gedndert haben, dass ein Umsatz von
einer Million Mark heute kein besonders hoher Umsatz mehr ist.«''4° Diese
Feststellung diirfte heute entsprechend fiir einen (aktualiserten) Eingangswert
von 3 Mio. EURO, erst recht fiir den (umgerechneten) Eingangswert von
1,53 Mio EURO gelten. Obschon 1983 zum Inflationsausgleich eine Anhe-
bung um 116 % ausgereicht hitte, wurden seinerzeit weitere Grenzwerte —
auch mittels Einfithrung neuer Zwischenwerte — deutlich erhéht, und zwar
um das 2- bis 10-fache der Tabelle von 1959. Hier wird sich der Richtlinienge-
ber nach Anhérung der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer (s. § 11 Rdn. 1) moglichst zeitnah entscheiden miissen, welcher Weg
auch mit Blick auf eine hinreichende Ausrichtung auf zukiinftige Entwicklun-
gen beschritten werden soll (s. aber § 11 Rdn. 3.1).

Eine andere Frage ist, ob die Weiterverwendung der Abstaffelungstabelle mit
den bisherigen Werten und damit ein ausbleibender Inflationsausgleich eine
erhebliche Unbilligkeit i. S. d. § 23 Abs. 1 begriinden kdnnen, sofern im
Einzelfall die bei Vergiitungsregelungen geltenden Wertmaf3stibe gegeben sind
(s. dazu § 23 Rdn. 21 ff.). Dagegen spricht bereits, dass das BMAS die RL
Nr. 11 bislang — im Unterschied zum Jahr 1983 — als Empfehlung fiir die
Arbeitsvertragsparteien unverindert gelassen hat. Jedenfalls solange das BMAS
als Richtliniengeber die RL Nr. 11 nicht férmlich im Verfahren nach § 11

1145 Vgl. Schiedsst. v. 24.01.1984 BIPMZ 1984, 151.

1146 Schiedsst. v. 15.06.2022 — Arb.Erf. 27/19, (www.dpma.de).

1147 Vgl. Hinweise des BMAS in: Sozialpolitische Informationen Jg. XVII/11 vom
27.09.1983 (Blatt 2).

1148 Lt. Stat. Bundesamt (unter www-genesis.destatis.de/genesis, Stand 01.09.2023) ist
der Erzeugerpreisindex gewerbl. Produkte Deutschland auf Basis 2015 (= 100) von
1984 (= 71,3) bis 2022 (= 152,4) um mehr als das Doppelte gestiegen.

1149 Hinweise des BMAS in: Sozialpolitische Informationen Jg. XVII/11 vom
27.09.1983 (Blatt 2).

970 Bartenbach/Volz Leseprobe
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angepasst hat, kann allein mit der (ebenfalls unverbindlichen) Empfehlung
der Schiedsstelle keine Unwirksamkeit i.S.d. § 23 Abs. 1 begriindet werden.
Abzuwarten bleibt allerdings die Reaktion der Gerichte auf die seit 1983 um
tiber 100 % angestiegene Geldentwertung. In der dabei gebotenen Gesamt-
schau wird auch zu beriicksichtigen sein, ob und inwieweit der Arbeitnehmer
namentlich im Rahmen der Lizenzanalogie von gestiegenen Netto-Umsitzen
i.5.d. RL Nr. 7 aufgrund gestiegener Erzeugerpreise profitiert und dem ggf.
nachlassende Lizenzsitze gegeniiberstehen.U. E. stellt die von der Schiedsstelle
2022 empfohlene »Aktualisierung« der Abstaffelungstabelle auch keine
wesentliche Verinderung i.S.d. § 12 Abs. 6 dar (s. auch § 12 Rdn. 135).
Zwar konnen gesamtwirtschaftliche Verinderungen und damit eine aufSerge-
wohnliche Geldentwertung Anlass fiir eine Anpassung sein (s. § 12
Rdn. 133.4 f.), Ungeachtet der Frage, inwieweit im Einzelfall bei der
Abstaffelung die Wesentlichkeitsschwelle (s. § 12 Rdn. 100 ff.) erreicht wird,
gilt u. E. auch hier, dass eine wesentliche Anderung der Umstinde allein auf-
grund der (unverbindlichen) Empfehlung der Schiedsstelle solange ausscheiden
muss, wie die (amtliche) Anderung der RL Nr. 11 durch das BMAS aussteht.

Jedenfalls bei Anwendung der aktualiserten Abstaffelungstabelle der Schieds-
stelle kann u. E. weder von einer groben Unbilligkeit noch von einem weiterge-
henden Anpassungsbedarf die Rede sein. Immerhin werden dadurch die bishe-
rigen Werte der RL Nr. 11 zugunsten der Arbeitnehmer fiir die Zukunft
nahezu verdoppelt.

Angesichts des eindeutigen Wortlauts der RL Nr. 11 ist nicht auf den jedes
Jahr erneut anfallenden Jahresumsatz,''>° sondern auf den (kumulierten)
Gesamtumsatz wihrend der Nutzungsdauer der zu vergiitenden Erfindung
(max. Schutzdauer) abzustellen.'’! Eine jihrliche Abstaffelung wiirde dem

1150 So aber Karl GRUR 1968, 665, 667 f.; Boemke/Kursawe/Engemann Rn. 278 ff.
zu § 9.

1151 Ganz h. M., z. B. BGH v. 31.01.1978 — X ZR 55/75, GRUR 1978, 430, 433 —
Absorberstab-Antrieb I (dort zur insoweit textgleichen RL Nr. 11 a.F); LG Berlin
v. 20.06.2019 — 16 O 440/12, (unveréffentl., dargest. in Akt. Probl. d. Gewerbl.
Rechtssch. 2/2019, 499, 501); stind. Praxis Schiedsst., z. B. v. 13.02.1986, EGR
Nr. 61 zu § 12 ArbEG; v. 19.03.2013 — Arb.Erf. 55/12; v. 19.09.2013 — Arb.Erf.
29/13; v. 09.12.2016 — Arb.Exf. 73/13, (alle www.dpma.de); v. 22.12.2016 Mitt.
2017, 561, 564: v. 08.03.2021 — Arb.Exf. 54/16, (www.dpma.de); Bartenbach/Volz
GRUR 2016, 225; Reimer/Schade/Schippel/Himmelmann Rn. 4 zu § 11/RL
Nr. 11; im Ergebn. auch Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, PatG, Rn. 18
zu § 11 ArbEG; HK-ArbR/Kronisch, § 9 AtbEG Rn. 16. Ebenso zu RL Nr. 11 a.
E: Volmer/Gaul Rn. 434 ff. zu § 9/RL Nr. 11; Heine/Rebitzki Vergiitg. f. Erf.
Anm. 1 zu RL Nr. 11.
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Entscheidend muss bei allen Gruppen die tatsichlich ausgeiibte Funktion
bleiben, auch soweit sie von Vorbildung oder nomineller Stellung des Arbeit-
nehmers bzw. dessen formaler Zuordnung abweicht'®! (vgl. RL Nr. 33 Satz 2,
35 Sitze 8—10). Ist der Einsatzbereich des Arbeitnehmers sehr weit, reicht er
z.B. von der Forschung bis hin zur Fertigung und zum Vertrieb, so kommt es
auf den Schwerpunkt seiner Titigkeit im Unternehmen an.'®3? Siehe Einzel-

heiten in KommRL Rn. 11 ff. zu RL Nr. 34.
Die Gruppen der RL Nr. 34 beruhen auf Typisierungen zur Leistungserwar-

tung und kénnen damit nicht schematisch angewandt werden. Dem trigt auch
RL Nr. 35 Rechnung, die ausdriicklich die Eingruppierung in hohere oder
niedrigere Stufen vorsicht, um dem Gebot der Angemessenheit der Vergiitung
und dem Ziel der RL Nr. 33 bestméglich zu entsprechen.'®?? Die Korrektur-
hilfen der RL Nr. 35 fiir die Gruppenwahl orientieren sich an Gehaltshohe,
Alter und Vorbildung, und behandeln zudem Besonderheiten fiir leitende
Angestellte (z. Begriff s. § 1 Rdn. 64 ff.). Die Sondergruppe der kaufminni-
schen Angestellten behandelt RL Nr. 36.183* RL Nr. 36 definiert lediglich
den Arbeitnehmer im kaufminnischen Bereich, ohne eine Zuordnung zu einer
bestimmten Gruppe vorzuschlagen. RL Nr. 36 hindert den Arbeitgeber nicht,
dem Vertrieb zugeordnete Mitarbeiter mit Aufgaben zu betrauen, die Einblicke
in technische Fragestellungen bieten und auch Eigeninitiative bei den Mitar-
beitern an der Lésung von dabei erkannten Problemen abzuverlangen.'®3° Ins-
gesamt wird aber auch daraus deutlich, dass Tdtigkeiten im Vertrieb meist
hoher dotiert werden als Tdtigkeiten in der Fertigung.1836 Siehe im Einz.

KommRL zu RL Nrn. 35, 36.

1831 Vgl. etwa Schiedsst. v.07.02.1983, BIPMZ 1984, 218, 220; v.01.10.1987,
BIPMZ 1988, 221, 222; v. 22.06.1995, Mitt 1996, 220, 222 — Bedienungseinrich-
tung; im Ergebn. auch Schiedsst. v. 17.06.2016 — Arb.Erf. 57/13; v. 19.08.2022 —
Arb.Erf. 47/21, (beide www.dpma.de); im Ergebn. wie hier ferner Keukenschrijver
in Busse/Keukenschrijver, PatG, Rn. 48 zu § 11 ArbEG m. w. Nachw.

1832 Schiedsst. v. 11.03.1985 — Arb.Erf. 17/74, (unveréftentl.).

1833 S. Schiedsst. v. 15.12.2014 — Arb.Erf. 27/13, u. v.19.02.2018 — Arb.Erf. 33/16,
(beide www.dpma.de).

1834 Vgl. Schiedsst. v. 14.08.1972, BIPMZ 1973, 144, 146 u. v. 06.03.1980, BIPMZ
1982, 277, 279.S. aber auch Schiedsst. v. 10.03.2016 — Arb.Erf. 23/12,
(www.dpma.de), wonach RL Nr. 36 nicht bei Querschnittsaufgaben mit Uber-
schneidungen von kaufminn. u. techn. Bereichen greift. Vgl. ferner Schiedsst.
v. 06.12.2019 — Arb.Erf. 10/18, (www.dpma.de, in Mitt. 2021, 141 nur LS 4),
dort Wertzahl 6 fiir einen Key-Account-Manager mit ledigl. kaufm. Ausbildung.

1835 Schiedsst. v.19.02.2018 — Arb.Erf. 33/16, (www.dpma.de); v.30.04.2019 -
Arb.Erf. 39/17, BIPMZ 2020, 210, 216 (= www.dpma.de).

1836 S. Schiedsst. v. 21.07.2020 — Arb.Erf. 22/19, Mitt. 2022, 501, 505.
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Die Einstufung in die fiir Fertigungsbetriebe konzipierte RL Nr. 34 bereitet
im o6ffentlichen Dienst gewisse Schwierigkeiten. Hier ist anhand der RL
Nr. 34 eine angemessene Einordnung zu versuchen, wobei von Ausbildung
und tatsichlicher Funktion des Erfinders auszugehen ist und erginzend die
Besoldungs- bzw. Entgeltgruppeneinteilung herangezogen werden kann.!'8%”

Exemplarisch einige Beispiele aus Rechtsprechung und Schiedsstellenpraxis

(der kursive Klammerzusatz betrifft Berufsbilder aus RL Nr. 34):

— Gruppe 8 (Arbeitnehmer, die im Wesentlichen ohne Vorbildung fiir die im
Betrieb ausgeiibte Titigkeit sind, z.B. ungelernte Arbeiter, Hilfsarbeiter, Ange-
lernte, Lehrlinge): Auszubildende einschl. solcher in technischen Berufen;

—  Gruppe 7 (Arbeitnehmer, die eine handwerklich-technische Ausbildung erhal-
ten haben, z.B. Facharbeiter, Laboranten, Monteure, einfache Zeichner, auch
wenn sie schon mit kleineren Aufsichtspflichten betraut sind, z.B. Vorarbeiter,
Untermeister, Schichtmeister, Kolonnenfiibrer): Testfahrer;'83® (einfacher)
Werksfeuerwehrmann;'# biologisch-technische Assistentin eines Priifla-
bors; 1840 Betriebsschlosser, der zur Ausfiihrung von Reparatur- und War-
tungsarbeiten sowie Unterstiitzungsarbeiten im Montagebereich eingesetzt
war;'®41 in der Technologie-Bearbeitung titiger Feinwerkmechaniker-
Meister; 842

—  Gruppe 6 (Personen, die als untere betriebliche Fiibrungskrifte eingesetzt wer-
den, z.B. Meister, Obermeister, Werkmeister, oder eine etwas griindlichere tech-
nische Ausbildung erhalten haben, z.B. Chemotechniker, Techniker): Versuchs-
techniker ohne Ingenieursausbildung und ohne leitende Funktion;!843
Chemielaborant mit gehobener Stellung in einem kleinen (mittelstindi-
schen) Unternehmen;!844 Key-Account-Manager mit lediglich kaufminni-
scher Ausbildung;'®4> aufgrund langjihriger Berufserfahrung quasi als Ent-
wicklungsingenieur eingesetzter Chemiemeister;!84¢

1837 Ausf. Volz, ArbNErf. im offentd. Dienst, S. 137 ff; vgl. auch Schiedsst.
v.01.10.1987, BIPMZ 1988, 221, 222.

1838 Schiedsst. ZB v. 07.03.2016 — Arb.Erf. 09/14 — (www.dpma.de).

1839 Schiedsst. v. 04.07.2013 — Arb.Erf. 46/12, (www.dpma.de).

1840 Schiedsst. v. 12.04.2019 — Arb.Erf. 36/17, BIPMZ 2020, 208, 210 (= www.
dpma.de, in Mitt. 2020, S. 369 nur LS 2).

1841 Schiedsst. v. 09.11.1972 BIPMZ 1973, 261.

1842 LG Miinchen I v. 26.06.2020 — 21 O 9709/17, (www.gesetze-bayern.de, Rn. 164).

1843 Schiedsst. v. 21.04.2009 — Arb.Erf. 13/08, (www.dpma.de, LS 3).

1844 Schiedsst. v. 14.10.1983 EGR Nr. 59 zu § 9 ArbEG (VergHohe).

1845 Schiedsst. v. 06.12.2019 — Arb.Erf. 10/18, (www.dpma.de, in Mitt. 2021, S. 141
nur LS 4).

1846 Schiedsst. v. 11.07.2022 — Arb.Erf. 35/21, (www.dpma.de).
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G. Bemessung der Vergiitung — Anteilsfaktor/betriebl. Stellung $9

— Gruppe 5 (in der Fertigung titige Arbeitnehmer, die eine gehobene technische

Ausbildung erbalten haben, sei es auf Universitiiten oder technischen Hochschu-
len, sei es auf hoheren technischen Lehranstalten oder in Ingenieur- oder ent-
sprechenden Fachschulen): in der Systemarchitektur als Sachbearbeiter mit
Koordinationsaufgaben eingesetzter Facharbeiter;'®%” in der Produktent-
wicklung titiger Techniker;'®4® staatlich gepriifter Techniker ohne Fiih-
rungs-, Entwicklungs- und Konstruktionsaufgaben;1849 im Einkauf
zugleich mit Strategie- und Einsparaufgaben befasster Ingenieur;'®>° kauf-
minnisch titiger Vertriebsleiter eines kleineren Unternehmens, der trotz
fehlender technischer Vorbildung dank seiner Kompetenz in technischen
Fragen technische Aufgaben mitzuerledigen hatte;'®>! als Projektleiter im
Bereich  Vertrieb/Entwicklung/Projektmanagement  titiger Dipl.-Wirt-
schaftsing. (FH);'®>? bei einem Akademiker ohne technische Ausbildung
mit in langjahriger Berufserfahrung erworbenen Produktkenntnissen, der
dank seiner verantwortlichen Funktion als »Brand-Manager« und dem
damit verbundenen Unternehmenswissen einschl. interner Informationska-
nile einen besonderen Einblick in das Entwicklungsgeschehen hatte;'#>3
ferner bei einem vom Entwicklungsbereich hinzugezogenen Werkzeugmeis-
ter mit langjahrigen Erfahrungen in der Montagekontrolle und Fertigungs-
planung und erheblichem Einblick in das Betriebsgeschehen;1854

Mittelwert 4,5: in der Entwicklung titige Designerin;'#>> mit Mischaufga-
ben in Qualititsoptimierung und Entwicklungsunterstiitzung eingesetzte
Ingenieurin;1856 als »Bereichsleiter Entwicklung und Konstruktion« einge-
setzter Elektromeister;'®>” mit den »Bereichen technisches Marketing, Ver-
trieb, F&E und Produktion« vernetzter Ingenieur als Leiter der Giiteiiber-
wachung;1858 ferner Technologieingenieur im Anlagenbetrieb, der eng mit
dem Entwicklungsbereich vernetzt war; 18%9 Vertriebsingenieur, der sich der

1847
1848
1849
1850
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Schiedsst
Schiedsst
Umkehrs

. v.19.09.2013 -Arb.Exf. 29/12, (www.dpma.de).
.v. 17.01.1996 — Arb.Erf. 43/94, (unveroffentl.).
chluss aus Schiedsst. v. 30.06.2021 — Arb.Erf. 56/18, (www.dpma.de).

LG Frankfurt am Main v. 08.05.2019 — 2—-06 O 314/18, (unveréffentl.).

Leseprobe

1851 Schiedsst. v. 28.02.2008 — Arb.Erf. 48/06, (www.dpma.de, LS 2).

1852 LG Miinchen I v. 26.06.2020 — 21 O 9709/17, (www.gesetze-bayern.de, Rn. 163).
1853 Schiedsst. v. 08.03.2021 — Arb.Erf. 54/16, (www.dpma.de).

1854 Schiedsst. v. 09.05.2022— Arb.Erf. 53/20, (www.dpma.de).

1855 Schiedsst. v. 10.10.2013 — Arb.Erf. 22/12, (www.dpma.de).

1856 Schiedsst. v. 19.03.2013— Arb.Erf. 55/12, (www.dpma.de).

1857 Schiedsst. v. 22.07.2013 — Arb.Erf. 40/11, (www.dpma.de).

1858 Schiedsst. v. 09.09.2020 — Arb.Erf. 26/18, (www.dpma.de, in Mitt. 2022, 365 nur

LS 4).
1859 Schiedsst. v. 28.05.2020 — Arb.Erf. 47/17, (www.dpma.de).
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technischen Probleme seiner Kunden mittels angepasster Produktgestaltun-
gen anzunehmen hatte; 80 Ingenieur, der als Statiker mit der Ausfiihrung
u. a. von Projekten und Entwicklungen betraut war und deshalb zwischen
Ingenieuren in der Fertigung (Gruppe 5) und der Entwicklung (Gruppe
4) anzusiedeln war;!3°!

Gruppe 4 (die in der Fertigung leitend Titigen [Gruppenleiter, d. h. Ingeni-
eure und Chemiker, denen andere Ingenieure und Chemiker unterstellt sind]
und die in der Entwicklung titigen Ingenieure und Chemiker): Forschungs-
bzw. Entwicklungsingenieur ohne Fiihrungsfunktion,1862 auch wenn dieser
als »Senior Engineer« eingesetzt war; 1863 Entwicklungsingenieur, obschon
er iiberwiegend mit Sonderaufgaben auflerhalb des Entwicklungsbereich
betraut war;'8¢4 Konstruktionsingenieur in der Entwicklung;'8> Chemi-
ker in der Verfahrensentwicklung ohne echte Leitungsaufgaben;'8¢¢ Kons-
trukteur ohne Leitungsfunktion;'8¢” als technischer Produktionsplaner
einem Planungsprojekt zugewiesener Maschinenbauingenieur mit Informa-
tionszufluss aus Konstruktion und Entwicklung;'86® als »Leiter Musterbau
(Prototypen) mit enger Vernetzung zum Entwicklungsbereich eingesetzter
Feinwerkmechanikermeister;'8° im »Produkt Support« zur Betreuung lau-
fender Produkte als Bindeglied zwischen Vertrieb, Fertigung und Konstruk-
tion eingesetzter und zudem mit einer produktentwicklungsbezogenen
Sonderaufgabe betrauter (und somit einem Entwicklungsingenieur ohne
Fiihrungsfunktion vergleichbarer) Ingenieur;'®’° mit der erfindungsbezo-
genen Spezifikation beauftragter Ingcnieur;lg71 Diplom-Designer, der in
einem Start-Up-Unternehmen als »Head of Brand« bzw. »Creative Direc-

1860
1861
1862

1863

1864
1865

1866
1867
1868
1869
1870

1871

1114

Schiedsst. v. 21.07.2020 — Arb.Erf. 22/19, Mitt. 2022, 501, 505.

Schiedsst. v. 28.01.2022 — Arb.Exf. 42/20, (www.dpma.de).

Ebenso (in Abgrenzung von Gruppen 4 und 3) stind. Praxis Schiedsst., z.B.
v. 27.11.2018 — Arb.Exf. 44/17. Ebenso in Abgrenzung von Gruppen 5 und 4 z.B.
Schiedsst. v. 15.06.2022 — Arb.Exf. 27/19, (www.dpma.de).

Schiedsst. v. 22.07.2020 — Arb.Erf. 50/18, BIPMZ 2023, 134, 139 (= www.
dpma.de, insoweit nicht in Mitt. 2022, 365).

Schiedsst. v. 19.08.2022 — Arb.Erf. 47/21, (www.dpma.de).

Gebilligt von Schiedsst. v. 05.05.2020 — Arb.Erf. 53/18, BIPMZ 2023, 129, 134
(= www.dpma.de).

Schiedsst. v. 17.04.2013 — Arb.Erf. 11/11, (www.dpma.de).

Schiedsst. v. 15.04.2020 — Arb.Erf. 48/17, BIPMZ 2023, 103, 107.

Schiedsst. v. 22.05.2017 — Arb.Erf. 21/15, Mitt. 2019, 31, 37.

Schiedsst. v. 21.02.2020 — Arb.Erf. 35/18, (unveroffentl.).

Schiedsst. v. 10.01.2020 — Arb.Erf. 19/18, (www.dpma.de, in Mitt. 2021, S. 368
nur LS 3).

Schiedsst. v. 13.03.2020 — Arb.Erf. 49/18, BIPMZ 2023, 109.
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tor« die Kernaufgabe hatte, Kundenbediirfnisse zu ermitteln und diese
gezielt anzusprechen;'®72 als Projektleiter mit einem Mitarbeiter eingesetz-
ter Entwicklungsingenieur (promovierter Stahltechnologe);'®”? techn. aus-
gebildeter Leiharbeitnehmer als Bauteilverantwortlicher in einem Projekt
eines konzernangehorigen Entwicklungsdienstleisters;1874

Mittelwert 3,5: als Leiter Qualititsmanagement und Produktberater titi-
ger Dipl.Ing., dessen Stellung sowie interne und externe Informationszu-
flisse deutlich tber die eines normalen Entwicklungsingenieurs der
Gruppe 4 hinausgingen;'®”> ebenso bei einem Dipl.Ing. mit leitender Stel-
lung im Marketing und direktem Zugriff auf die Bereiche F&E, Produk-
tion, Vertrieb und Qualititssicherung;'87¢

Gruppe 3 (in der Fertigung der Leiter einer ganzen Fertigungsgruppe, z.B.
technischer Abteilungsleiter und Werksleiter, in der Entwicklung die Gruppen-
leiter von Konstruktionsbiiros und Entwicklungslaboratorien und in der For-
schung die Ingenieure und Chemiker): Gruppenleiter in der Konstruktions-
entwicklung mit mehreren unterstellten Ingenieuren aus der Gruppe 4;'%””
als Gruppenleiter im Forschungs- und Entwicklungsbereich titiger Chemi-
ker;'878 Betriebsleiter in der Produktion mit (nur) 25 Mitarbeitern ohne
gehobene technische Ausbildung;'®”? mit {ibergreifenden Beratungs-,
Koordinierungs- und Marketingaufgaben im Technologiebereich eingesetz-
ter Diplomingenieur mit Industrial Engineering-Abschluss;'®%° auf der
Ebene der leitenden Angestellten angesiedelter Em:vvic:klungsingenieur;1881
unmittelbar der Geschiftsfithrung unterstellter, mit herausgehobenen Auf-
gaben in Entwicklung, Konstruktion, Personalfithrung, Vertrieb und Kom-
munikation betrauter staatlich gepriifter Techniker;'®®? unmittelbar der
Geschiftsfithrung unterstellter Dipl.Ing. als Schnitt- und Koordinierungs-
stelle zwischen Markt, Vertieb und Entwicklung mit einem deutlichen
Informationsiiberschuss gegeniiber einem einfachen Entwiclungsingenieur

1872
1873
1874

1875
1876
1877
1878
1879
1880

1881
1882
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Schiedsst. v. 08.03.2021 — Arb.Erf. 13/19, (www.dpma.de).

Schiedsst. v. 11.07.2022 — Arb.Exf. 35/21, (www.dpma.de).

Schiedsst. v. 10.12.2020 — Arb.Erf. 63/18, BIPMZ 2023, 271, 276 (insoweit nicht
in Mitt. 2022, 363).

Schiedsst. v. 01.10.2021 — Arb.Erf. 31/17, (www.dpma.de).

Schiedsst. v. 09.09.2020 — Arb.Erf. 25/18, (www.dpma.de).

Vgl. Schiedsst. v. 18.09.2012 — Arb.Erf. 22/11, (www.dpma.de).

Schiedsst. v. 14.03.2013 — Arb.Erf. 20/11, (www.dpma.de).

Schiedsst. v. 21.09.2011 — ArbErf. 2/10, (www.dpma.de, LS 6).

Schiedsst. v. 30.04.2019 — Arb.Erf. 39/17, BIPMZ 2020, 210, 215f. (= www.
dpma.de, in Mitt. 2020, 370 nur LS 3).

Schiedsst. v. 22.10.2018 — Arb.Erf. 04/16, (www.dpma.de).

Schiedsst. v. 30.06.2021 — Arb.Exf. 56/18, (www.dpma.de).
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5. Zur Position der Schiedsstelle

Auch die Schiedsstelle erkennt die Moglichkeit von Rechteverzichts- und Incen-
tive-Vereinbarungen grundsitzlich an. Allerdings hat sich die Auffassung der
Schiedsstelle zu den Grenzen der Zulissigkeit mehrfach gewandelt:

Seit dem Einigungsvorschlag vom 18.07.2012'%% sollte es laut Schiedsstelle —
in Abkehr von ihrer fritheren Praxis'®* und unter Aufgreifen der Kritik von
Hellebrand'®> — nicht mehr auf marktiibliche Wertansitze fiir den Abkauf der
Rechte ankommen. Vielmehr misst die Schiedsstelle solche Verzichtsvereinba-
rungen im jeweiligen Einzelfall allein an der Unbilligkeitsregelung des § 23
Abs. 1. Maf3stab hierfiir sind nicht die in der Industrie iiblich gewordenen
Abkaufbetrige.!* Vielmehr sei die Wirksamkeit von Abkaufvereinbarungen,
in denen der Arbeitgeber von ihn treffenden Verpflichtungen des ArbEG
befreit wird, unabhingig von der Existenz und Hohe einer entgeltlichen
Gegenleistung zu beurteilen.'®” Entscheidend fiir die Schiedsstelle sind die zum
Zeitpunkt des Zustandekommens der Vereinbarung quantifizierbaren und
nachweisbaren konkreten wirtschaftlichen Vorteile, welche dem Erfinder durch
den Verzicht entgehen, und ob — gemessen daran — eine Gegenleistung des
Arbeitgebers den iiblichen Billigkeitsanforderungen des § 23 geniigt.'*® In
erheblichem Maf3e unbillig i. S. v. § 23 Abs. 1 ArbEG wire eine Abkaufverein-
barung damit dann, wenn der nach dem ArbEG angemessene Vergiitungsan-
spruch im Nutzungsfall mindestens doppelt so hoch ist, wie der vereinbarte
Abkaufbetrag. Dementsprechend wire z. B. bei Abkauf der Rechte aus §§ 14,
16 ArbEG zu priifen, ob bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses eine
zukiinftige Verwertung im schutzrechtsfreien Ausland bzw. eine zukiinftige
Weiterverwertung der Diensterfindung im Falle einer Aufgabe des Schutzrechts

103 Arb.Erf. 30/10 (Datenbank, in www.dpma.de nur LS.); v. 15.11.2012 — Arb.Erf.
1/12 (Datenbank); v. 12.09.2013 — Arb.Erf. 21/12 (www.dpma.de); s. dazu auch
Bartenbach/Volz, Praxisleitfaden (2014), Rn. 158; Trimborn, Mitt. 2014, 74, 79 u.
Mitt. 2015, 116, 117.

104 Schiedsst. v. 23.06.2005 — Arb.Erf. 26/04; 24.01.2006 — Arb.Erf. 2/05 (einschrin-
kend dort aber zum Abkauf des Anpassungsanspruchs aus § 12 Abs. 6 ArbEG) u.
v. 21.03.2006 — Arb.Erf. 34/05, (alle Datenbank).

105 »Stolpersteine in der Praxis des Arbeitnehmererfinderrechts« (2007) — Datenbank.

106 A.A. wohl Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, PatG, Rn. 3 zu § 16 ArbEG.

107 Seit Schiedsst. v. 18.07.2012 — Arb.Erf. 30/10, (Datenbank, in www.dpma.de nur
LS. 2).

108 Schiedsst: 18.07.2012 — Arb.Erf. 30/10, (Datenbank, in www.dpma.de nur LS.)
u. v. 15.11.2012 Arb.Erf. 1/12, (Datenbank); vgl. auch Schiedsst. v. 12.09.2013 —
Arb.Erf. 21/12, (www.dpma.de). Vgl. ferner Schiedsst. ZB. v. 03.05.2017 — Arb.Exf.
09/16, Mitt. 2018, 356, 359, (= www.dpma.de).
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absehbar ist, deren rechnerische Vergiitungshéhe das Doppelte des Abkaufbe-

trags iibersteigen109 bzw. das Dreifache des Abkaufbetrages erreichen!!'? wiirde.

Nunmehr hat die Schiedsstelle eine differenzierte Betrachtung, je nach Gegen-
stand des Abkaufs (zur pauschalen Vorratsvergiitung s. § 11 Rdn. 42):

a) Abkauf der Pflicht zur Schutzrechtsanmeldung im Inland aus § 13
Abs. 1

Insb. im Rahmen von sog. Rechteverzichts- und Incentive-Vereinbarungen
sieht die Schiedsstelle seit einiger Zeit den pauschalen Abkauf der Anmelde-
pflicht aus § 13 Abs. 1 angesichts der weitreichenden Folgen — auch bzgl. des
Vergiitungsanspruchs — als kritisch an''':

— Sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Zeitpunke des Vertragsabschlusses
von der Schutzunfihigkeit der Diensterfindung iiberzeugt und erfolgt
deshalb eine Zustimmung nach § 13 Abs. 2 Nr. 2, scheidet eine Unbillig-
keit i.S.d. § 23 Abs. 1 aus, selbst wenn eine Gegenleistung fiir den Verzicht
fehlt und die Erfindung spiter genutzt wird.'1? Gleiches gilt, wenn ein
Schutzrecht mangels Nutzungsabsichten keine Vorteile verspricht.!'? Dem
wird uneingeschrinkt gefolgt.

— Vereinbaren die Arbeitsvertragsparteien dagegen den Verzicht auf die
Anmeldepflicht unabhingig von der méglichen Schutzfihigkeit und
macht der Arbeitgeber spiter von einer dann ungeschiitzten Erfindung
Gebrauch, ist der einvernehmliche Verzicht bzw. Abkauf dann unbillig
i.5.d. § 23, wenn eine Gegenleistung fiir den Verzicht fehlt bzw. eine solche
in erheblichem Missverhiltnis zur gesetzlich geschuldeten Vergiitung bei
Bestehen einer Schutzrechtsposition steht.!!4

109 S. Schiedsst. v. 18.07.2012 — Arb.Exf. 30/10; v. 15.11.2012 — Arb.Erf. 1/12, (beide
Datenbank); v. 12.09.2013 — Arb.Erf. 21/12 — u. v. 22.03.2017 — Arb.Erf. 15/15,
(beide www.dpma.de). S. auch Trimborn, Mitt. 2014, 74, 79 u. Mitt. 2015, 116,
117, der zudem entgeltfreie Verzichtserkldrungen fiir zulissig ansieht, wenn damit
die Zusage des Arbeitgebers verbunden ist, Verwertungen im schutzrechtsfreien Aus-
land bzw. nach Fallenlassen eines Schutzrechts gleichwohl so zu vergiiten, als
bestiinde ein Schutzrecht (fort).

110 S. Schiedsst. v. 10.07.2019, Arb.Erf. 03/17, (www.dpma.de).

111 Vgl. insb. Schiedsst. v. 23.01.2020 — Arb.Erf. 06/19, BIPMZ 2023, 389, 391 ff.
(= www.dpma.de, in Mitt. 2021, 237 f. nur LS 3); v. 09.10.2020 — Arb.Erf. 36/18,
BIPMZ 2023, 264, 266 f. (= www.dpma.de).

112 Schiedsst. v. 23.01.2020 — Arb.Erf. 06/19, BIPMZ 2023, 389, 391 f. (= www.
dpma.de, in Mitt. 2021, 237 f. nur LS 3).

113 Schiedsst. v. 09.10.2020 — Arb.Erf. 36/18, BIPMZ 2023, 264, 267.

114 Schiedsst. v.23.01.2020 — Arb.Erf. 06/19, BIPMZ 2023, 389, 392 (= www.
dpma.de, in Mitt. 2021, 237 f. nur LS 3).
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Letztlich kommt es damit aus Sicht der Schiedsstelle fiir die Beurteilung der
erheblichen Unbilligkeit und damit der Unwirksamkeit eines Verzichts bzw.
Abkaufs darauf an, ob der Arbeitgeber im Zeitpunkt der Vereinbarung eine
spatere Nutzung der Diensterfindung ausschlieffen kann und einen Abkaufbe-
trag zahlt, durch den eine etwaige spitere Vorratsvergiitung angemessen abge-
golten wird.'?> Gleiches gilt, wenn die Parteien bei Zweifeln an der Schutzfi-
higkeit einvernehmlich einen Streit iiber die Schutzfihigkeit vermeiden
wollen.!1¢ Sofern dies nicht der Fall ist, wiirde sich der Verzicht auf die Anmel-
depflicht im Einzelfall als unbillig darstellen. Diese Wertung basiert auf der
Uberlegung der Schiedsstelle, dass der Arbeitgeber durch einen solchen Rechts-
verzicht die vollstindige unternehmerische Entscheidungsfreiheit dariiber
erlange, ob eine rechtliche Monopolstellung entsteht und auch von der techni-
schen Lehre Gebrauch macht, er es mithin vollstindig in seiner Hand habe,
ob Vergiitungsanspriiche des Arbeitnehmers entstehen oder nicht.''”

Den letztgenannten Uberlegungen der Schiedsstelle zur Unbilligkeit bei mogli-
cher Schutzfihigkeit kann nicht gefolgt werden. Denen steht bereits entgegen,
dass der Gesetzgeber mit § 13 Abs. 2 Nr. 2 (und § 22 Satz 2) explizit die
Moglichkeit einer vom Anmeldezwang abweichenden Vereinbarung zugelassen
hat.''® Zudem stellt die Ungewissheit kiinftiger Entwicklungen, insb. des Aus-
gangs eines Erteilungsverfahrens sowie einer kiinftigen Erfindungsnutzung,
eine wesentliche Geschiftsgrundlage des Rechtsverzichts bzw. Abkaufs dar. Das
Argument, der Arbeitgeber habe aufgrund der Verzichtserklarung das Entste-
hen von Vergiitungsanspriichen in der Hand, gebietet u. E. keine abweichende
Beurteilung, weil die Entscheidung, ob eine Diensterfindung verwertet werden
soll, generell den Kernbereich der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit
betrifft und diesbzgl. kein Mitentscheidungsrecht des Arbeitnehmers besteht
(s. § 7 Rdn. 21 £.). Aufgrund der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit hat
es der Arbeitgeber ohnehin in der Hand, die Vergiitungsanspriiche des Arbeit-
nehmers zu beeinflussen, wenngleich die Belastung mit Vergiitungsanspriichen
bei einem verniinftig handelnden Arbeitgeber keinerlei fir die Nutzungsauf-
nahme maflgeblicher Faktor sein diirfte.

115 Schiedsst. v. 09.10.2020 — Arb.Erf. 36/18, BIPMZ 2023, 264, 267.

116 Schiedsst. v. 09.10.2020 — Arb.Erf. 36/18, BIPMZ 2023, 264, 267.

117 Schiedsst. v.23.01.2020 — Arb.Erf. 06/19, BIPMZ 2023, 389, 392 (= www.
dpma.de, in Mitt. 2021, 237 f. nur LS 3); v. 09.10.2020 — Arb.Erf. 36/18, BIPMZ
2023, 264, 267.

118 Ausfiihrlich hierzu Volz in Festschr. Bartenbach 2005, S. 199, 219 f,; s. auch Vol-
mer/Gaul, Rn. 219 zu § 23; zust. — wenn auch mit abw. Begriindung (»einseitige
Zustimmung«) — Boemke/Kursawe/Hoppe-Janisch Rn. 63 zu § 13.
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Im Ubrigen unterliegt der Ansatz der Schiedsstelle einer unzulissigen Riick-
schau (ex post-Betrachtung). Denn fiir die Beurteilung der (anfinglichen)
Unbilligkeit konnen nach § 23 Abs. 1 nur Erkenntnisse herangezogen werden,
die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits vorlagen (s. § 23 Rdn. 20).
Der entscheidende Gesichtspunkt fiir die Beurteilung der Unbilligkeit des Ver-
zichts auf die Anmeldepflicht im Inland muss u. E. damit die Frage sein, ob
der Arbeitgeber im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits mit einer kiinfti-
gen Nutzungsaufnahme rechnet und dieses Wissen ggfls. zuritickhilt.
Zutreffend hat deshalb die Schiedsstelle in einem fritheren Einigungsvor-
schlag!'® fiir die Beurteilung der Unbilligkeitseinrede darauf abgestellt, ob die
im Zeitpunkt des Zustandekommens der Verzichtsvereinbarung quantifizier-
baren und nachweisbaren konkreten wirtschaftlichen Vorteile, die dem Erfin-
der durch den Rechtsverzicht entgehen, die Voraussetzungen der Unbilligkeit
erfiillen.

Das Problem diirfte in der Praxis gleichwohl gering sein, weil der Arbeitgeber
ein eigenes Interesse daran hat, werthaltige Erfindungen durch Patente (bzw.
Gebrauchsmuster) schiitzen zu lassen. Das Risiko einer unerwarteten Nut-
zungsaufnahme reduziert sich zudem im Falle der Nichtanmeldung dann,
wenn zusitzlich vereinbart wird, dem Arbeitnehmner bei einer (unerwarteten)
Nutzungsaufnahme einen gesonderten Pauschalbetrag zu zahlen, der sich bei-
spielsweise an dem fiir ein Defensive-Publishing tiblichen Rahmen orientiert
(s. dazu § 13 Rdn. 31.4). Zur bewussten beiderseitigen Inkaufnahme einer
potentiellen Unbilligkeit s. unter § 11 Rdn. 55.

b) Abkauf der Pflicht zur Auslandsfreigabe aus § 14 Abs. 2

Aus zutreffender Sicht der Schiedsstelle ist der Abkauf der Freigabepflicht des
Arbeitgebers aus § 14 Abs. 2 ArbEG und damit der Verzicht des Arbeitneh-
mers auf die Moglichkeit, selbst in freigegebenen Auslandsstaaten Schutz-
rechtsanmeldungen vornehmen zu kénnen, auch im Rahmen von Rechtever-
zichts- und Incentive-Vereinbarungen nicht unbillig i. S. d. § 23 Abs. 1.120
Nach Auffassung der Schiedsstelle steht dem fiir den Rechtsverzicht gezahlten
Abkaufbetrag letztlich kein echter Gegenwert gegeniiber, da dieses Anmelde-

119 Schiedsst. v. 18.07.2012 — Arb.Erf. 30/10, (Datenbank, in www.dpma.de nur LS).

120 Schiedsst. v. 13.02.2019 — Arb.Erf. 29/18 (www.dpma.de), dort fiir den Bereich des
offentl. Dienstes bei einem Abkaufbetrag von zus. 400 € fiir Verzicht auf §§ 14, 16;
v. 23.01.2020 — Arb.Erf. 06/19, BIPMZ 2023, 389, 392 (= www.dpma.de, in Mitt.
2021, 237 f. nur LS 4) u. v. 09.10.2020 — Arb.Erf. 36/18, BIPMZ 2023, 264, 267 f.
(= www.dpma.de). Zust. Trimborn Mitt. 2021,546, 555.

1176 Bartenbach/Volz Leseprobe
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recht in der Praxis fiir den Arbeitnehmer »iiberwiegend ginzlich wertlos« bzw.
regelmiflig wertlos ist. 121

Im Ergebnis sicht die Schiedsstelle den vereinbarten Abkaufbetrag weniger als
eine Gegenleistung als einen Anreiz daftir an, dass der Arbeitnehmer den
Arbeitgeber von (iiberfliissigem) Verwaltungsaufwand entbindet'** (s. dazu
§ 14 Rdn. 14). Dem ist im Ergebnis zuzustimmen.

In Ermangelung eines Gegenwerts wire nach Auffassung der Schiedsstelle daher
sogar ein Verzicht auf das Informationsrecht bzgl. Auslandsrechten (vgl. § 15
Abs. 1) ohne Gegenleistung denkbar.!??

¢) Abkauf der Anbietungspflicht von Schutzrechtspositionen aus § 16
Abs. 1

Die Schiedsstelle sieht den pauschalen Abkauf der Anbietungspflicht aus § 16
Abs. 1 mit Blick auf eine erhebliche Unbilligkeit (§ 23 Abs. 1) nunmehr eben-
falls differenziert:

— Eine Unbilligkeit des Abkaufs i.S.v. § 23 scheidet laut Schiedssstelle aus,
wenn der Abkauf unter dem Vorbehalt abgeschlossen wird, dass die Schutz-
rechtsposition nach deren spiterer Aufgabe nicht weiter genutzt wird bzw.
aus Unternehmensgriinden eine etwaige Nutzung zuvor endgiiltig einge-
stellt worden ist.'%*

— Fehlt dagegen ein solcher Vorbehalt, verst6f8t der Abkauf nach Auffassung
der Schiedsstelle dann gegen § 23 Abs. 1, wenn die spitere Aufgabe von
Schutzrechtspositionen eigentlich mdogliche Vergiitungsanspriiche des
Arbeitnehmers aus § 16 Abs. 3 (und ggfls. Lizenzanspriiche des Arbeitneh-
mers gegen Konzernunternehmen) vereitelt und der Arbeitnehmer fiir die
Entbindung des Arbeitgebers von der Anbietungspflicht keine bzw. eine

121 S. Schiedsst. v. 13.02.2019 — Arb.Erf. 29/18, (www.dpma.de); v. 23.01.2020 —
Arb.Erf. 06/19, BIPMZ 2023, 389, 392 (= www.dpma.de, in Mitt. 2021, 237 f.
nur LS4); v.09.10.2020 — Arb.Etf. 36/18, BIPMZ 2023, 264, 267 f.
(= www.dpma.de).

122 Schiedsst. v. 23.01.2020 — Arb.Erf. 06/19, BIPMZ 2023, 389, 392 (= www.
dpma.de, in Mitt. 2021, 237 f. nur LS 4); v. 09.10.2020 — Arb.Erf. 36/18, BIPMZ
2023, 264, 267 f.

123 Schiedsst. v. 13.02.2019 — Arb.Erf. 29/18 (www.dpma.de).

124 Vgl. Schiedsst. v.23.01.2020 — Arb.Ecf. 06/19, BIPMZ 2023, 389, 392
(= www.dpma.de, in Mitt. 2021, 237 f. nur LS5 u. 6); dhnl. auch Schiedsst.
v. 09.10.2020 — Arb.Erf. 36/18, BIPMZ 2023, 264, 268 (= www.dpma.de); vgl.
aber zuvor (noch) Schiedsst. v. 13.02.2019 — Arb.Erf. 29/18, (www.dpma.de).
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solche Gegenleistung erhalten hat, die in erheblichem Maf hinter der Ver-
glitung aus § 16 Abs. 3 (und etwaigen Lizenzeinnahmen) zuriickbleibt, die
er bei Ubernahme und Ausrechterhaltung der Schutzrechtsposition erhal-
ten hitte.!?
Bereits zuvor hatte die Schiedsstelle eine Unbilligkeit in Betracht gezogen, wenn
der Arbeitgeber eine generelle Befreiung von § 16 zum Anlass nimmt, Schutz-
rechte ohne Riicksicht auf deren iiber den Schutzrechtswegfall andauernde
Verwertung und ohne vorheriges Angebot an den Arbeitnehmer fallen zu

lassen.!2¢

Wihrend der oben im ersten Anstrich dargestellten Auffassung der Schiedsstelle
gefolgt werden kann, wird der im zweiten Anstrich dargestellte Ansatz der
Schiedsstelle nicht geteilt. Der Ansatz beruht ebenfalls auf einer mit § 23
unvereinbaren ex-post-Perspektive, die auf nachtrigliche und nicht auf die
hier allein mafigebenden Umstinde im Zeitpunke des Vertragsabschlusses (s.
§ 23 Rdn. 20) abstellt. Zu diesem frithen Zeitpunkt lassen sich weder kiinftige
Nutzungen und damit Vergiitungsanspriiche aus § 16 Abs. 3 quantifizieren
noch sagen, ob, wann und aus welchem Griinden der Arbeitgeber eine Schutz-
rechtsposition vorzeitig fallen lassen wird. Im Ubr. scheidet u. E. eine mégliche
erhebliche Unbilligkeit grundsitzlich dann aus, wenn eine potentielle Unbillig-
keit beiderseits in Kenntnis der eigenen Rechte aus dem ArbEG bewusst in
Kauf genommen wird (s. § 23 Rdn. 21.1, 24, 27 f., 47). Zudem unterstellt
die Schiedsstelle eine spitere Ubernahme der Schutzrechtsposition durch den
Arbeitnehmer, obwohl dies in der Praxis ein seltener Ausnahmefall ist, zumal
ein verniinftiger Arbeitgeber ein benutztes Schutzrecht nur dann fallen lassen
wird, wenn strategische oder wirtschaftliche Uberlegungen eine Weiterfiihrung
der Schutzrechtsposition unattraktiv erscheinen lassen. Liegen bspw. nur noch
geringe Nutzungen vor, wire die mit hohen Aufrechterhaltungskosten belastete
Ubernahme fiir den Arbeitnehmer trotz potentieller Vergiitungsanspriiche aus
§ 16 Abs. 3 tendenziell ein Verlustgeschift. Erst recht bedarf es u. E. keines
ausdriicklichen Vorbehalts des Arbeitgebers, von einer kiinftigen Nutzung
abzusehen.

Ansonsten konnte eine Losung darin liegen, den Arbeitnehmer in den Konstel-
lationen, in denen der Arbeitgeber ein weiterhin benutztes Schutzrecht fallen

125 Vgl. Schiedsst. v.23.01.2020 — Arb.Erf. 06/19, BIPMZ 2023, 389, 392f.
(= www.dpma.de, in Mitt. 2021, 237 f nur LS5 u. 6); s. auch Schiedsst.
v. 19.10.2020 — Arb.Erf. 36/18, BIPMZ 2023, 264, 268 (= www.dpma.de); vgl.
aber zuvor Schiedsst. v. 13.02.2019 — Arb.Erf. 29/18, (www.dpma.de).

126 S. Schiedsst. ZB v.03.05.2017 — Arb.Erf. 09/16, Mitt. 2018, 356, 359,
(= www.dpma.de).
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C. Primierung einfacher technischer Verbesserungsvorschlige (Abs. 2) § 20

3. Einzelheiten zum Regelungsinhalt
a) Zum Geltungsbereich

Zu den Grundsitzen rechnet zuvorderst die Definition der einbezogenen (ein-
fachen) Verbesserungsvorschlige,””> also die Bestimmung des sachlichen
Anwendungsbereichs des Vorschlagswesens. Das betrifft insb. die Frage, ob
das Vorschlagswesen neben einfachen technischen Vorschligen, die in der Pra-
xis zur Hauptgruppe zihlen (s. § 20 Rdn. 52), auch Vorschlige organisatori-
scher, kaufminnischer, wirtschaftlicher, werbemifliger Art wie auch nichttech-
nische Ideen namentlich zum Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz sowie
zur Gestaltung, Verbesserung oder Vereinfachung der betrieblichen Arbeit
umfassen soll.>>® Ferner gehort dazu die Frage, ob und in welchem Umfang
Design- und Produktgestaltungen sowie sonstige designschutzfihige Neuerun-
gen und urheberrechtsfihige Leistungen (z.B. Computerprogramme) dazu
gehoren.””” Den Betriebsparteien bleibt es auch unbenommen, bestimmte
Vorschlige oder Sektoren vom Geltungsbereich bzw. einer Primierung auszu-
nehmen.?*® Sollen qualifizierte technische Verbesserungsvorschlige einbe-
zogen werden, liegt angesichts des hier begrenzten Mitbestimmungsrechts (s.
§ 20 Rdn. 50) eine ausdriickliche Klarstellung nahe, auch wenn dies jedenfalls
fir organisatorische Vorgaben (z.B. Mitteilungspflicht) nicht zwingend sein
diirfte (s. auch § 3 Rdn. 28). Zu Ausnahme beim dienstlichen Aufgabenbe-
reich s. § 20 Rdn. 60.2.

255 Vgl. Wollwert, NZA 2012, 889, 893 m.w.Nachw.; vgl. auch Gutzeit in GK-
BeturVG, § 87 Rn. 1060, 1076; Frahm ArbRAktuell 2018, 305. Vgl. auch
LAG Baden-Wiirttemberg v. 22.07.2002 — 15 Sa 29/02, (www.justizportal.justiz-
bw.de, Rn. 35).

256 Vgl. etwa Fitting/I.Schmidt/Trebinger/Linsenmaier/Schelz/K.Schmidt, BetrVG,
§ 87 Rn. 553; Gutzeit in GK-BetrVG, § 87 Rn. 1063 Klebe in Diubler/Klebe/
Wedde, BetrVG, § 87 Rn. 363.

257 Vgl. etwa Klebe in Diubler/Klebe/Wedde, BetrVG, § 87 Rn. 363 (zu § 42 UrhG).
Vgl. auch Gaul, GRUR 1984, 713 f.

258 S. LAG Baden-Wiirttemberg v. 24.07.2001 — 8 Sa 8/01, (www.justizportal.justiz-
bw.de, Rn. 15, 22, 24), dort grds. fiir Vorschlige, die »im Kern den Bereich der
unternechmerischen Entscheidungsfindung betreffen, wie z.B. zu Unternehmens-,
Personal-, Vertriebs- und Preispolitik ....«, wozu nach Auffassung des LAG auch
solche technischen Vorschlige in die Unternehmenspolitik der Arbeitgeberin fallen,
die »sich unmittelbar auf ihr Auflenverhiltnis zu den Kunden und ihr Image ...
auswirken«. Dabei sind auch Negativabgrenzungen durchaus verbreitet, vgl. z.B. die
Definitionen bei Bechmann, Ideenmanagement (2013), S. 33 ff.; vgl. auch Frahm
ArbRAktuell, 2018, 305 f.
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$ 20 Technische Verbesserungsvorschlige

Zu den Grundsitzen gehdren auch etwaige Sonderregelungen zu technischen
Verbesserungsvorschligen, die mittels Kiinstlicher Intelligenz entwickelt wor-
den sind (zum Beratungsrecht des Betriebsrats s. Anh. zu § 20 Rdn. 19). Diese
konnen vom generellen Ausschluss vom Vorschlagswesen bis hin zu Vorgaben
zur Primierung reichen. Ob neben der Beratungspflicht des Arbeitgebers bei
generellem Einsatz von KI gemifl § 90 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG (s. Anh. zu § 20
Rdn. 19) insoweit die beratende Hinzuziehung eines Sachverstindigen durch
den Betriebsrat moglich ist (vgl. § 80 Abs. 3 Satz 2 BetrVQG), erscheint auch
bei einem weiten Verstindnis des KI-Begriffs (zum Begriff s. § 4 Rdn. 4.1)
fraglich, da es nicht unmittelbar um Fragen der Einfiihrung oder des Einsatzes

von Kiinstlicher Intelligenz geht, sondern um deren Folgen.259

Auch wenn nach der hier vertretenen Auffassung grundsitzlich alle technischen
Verbesserungsvorschlige unter das Mitbestimmungsrecht fallen (s. § 20
Rdn. 60.2), kann bereits beim Geltungsbereich eine Differenzierung danach
erfolgen, ob Vorschlage in den dienstlichen Aufgaben- und Pflichtenkreis
eines Arbeitnehmers fallen, bzw. ob sie im Zusammenhang mit dem Arbeits-
verhiltnis entstanden sind. Nach weitverbreiteter Betriebspraxis ist es tiblich
und zulissig, »dienstliche Verbesserungsvorschlige, die in den arbeitsvertragli-
chen Titigkeits-/Aufgabenbereich des Arbeitnehmers fallen, explizit aus der
betrieblichen Ordnung des Vorschlagswesens auszunehmen?®® oder zumindest
dazu bei der Primierung zu differenzieren (s. § 20 Rdn. 60.2).

Die »Grundsitze« umfassen ferner die Festlegung des teilnahmeberechtigten
Personenkreises+.>®! Vom personlichen Geltungsbereich ausgenommen ist
zwangsldufig der Kreis der leitenden Angestellten i.5.d. § 5 Abs. 3 BetrVG (s.
hierzu § 1 Rdn. 64 ff. u. § 20 Anh. Rdn. 4); diese konnen aber durch Einzel-
vereinbarung mit dem Arbeitgeber in den personlichen Anwendungsbereich
einbezogen werden; es sind auch Sonderregelungen hierfiir mt')glich.%2 Denk-

259 Allg. zur Hinzuziehung vgl. u. a. Fitting/I.Schmidt/Trebinger/Linsenmaier/Schelz/
K.Schmidt, BetrVG, § 80 Rn. 94 ff.

260 Vgl. etwa den Sachverhalt bei BAG v. 09.05.1995 — 9 AZR 580/93, (WKRS 1995,
27998) u. LAG Kéln v. 17.07.2014 — 7 Sa 705/12, (juris, Rn. 57 f.). Dort weist
das BAG (Urt. v. 09.05.1995 a.a.O., Rn. 21) darauf hin, dass eine Herausnahme
von Verbesserungsvorschligen aus dem arbeitsvertraglichen Aufgabenbereich nicht
zugleich die Herausnahme von solchen Verbesserungsvorschligen bedeutet, mit
deren Gegenstand der Vorschlagende »dienstlich in Berithrung kommt«.

261 Schwab, AIB 1999, 445, 450; Richardi/Maschmann in Richardi, BetrVG, § 87
Rn. 960; Stege/Weinspach BetrVG Rn. 204 zu § 87; Gutzeit in GK-BetrVG, § 87
Rn. 1077; Gennen, ITRB 2008, 45. Vgl. zur Praxis bei Betriebsvereinbarungen u.
a. Bechmann, Ideenmanagement (2013), S. 27 ff.

262 Vgl. auch Gutzeit in GK-BetrVG, § 87 Rn. 1077.
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bar sind ferner Regelungen, weitere Personenkreise auflerhalb der leitenden
Angestellten auszunehmen, etwa auf Grund bestimmter Leitungsfunktionen
oder Leitungsebenen oder wegen méglicher Interessenkollision (z.B. Beauf-
tragte des Vorschlagwesens/Ideenmanagements, fiir das Vorschlagswesen
zustindige Sachbearbeiter?®?). Auszubildende sind auch ohne Erwihnung ein-
bezogen (s. auch § 1 Rdn. 40); gleiches gilt fir befristet Beschiftigte (vgl. auch
§ 4 Abs. 2 TzBfG). Leiharbeitnehmer konnen ausdriicklich einbezogen wer-
den?* (s. auch § 1 Rdn. 63)

Zum raumlichen Geltungsbereich ist insb. bei betriebsiibergreifenden und
konzernbezogenen Betriebsvereinbarungen das Territorialitdtsprinzip des
BetrVG zu beachten (zur Nutzung innerhalb eines Konzerns und bei auslindi-
schen Konzerntochtern s. § 20 Rdn. 61.1).

b) Zur Organisation

Mitbestimmungspflichtig ist die Regelung der Organisation des Vorschlags-
wesens und des Verfahrens innerhalb dieser Organisation, insb. auch die Ver-
fahrensgrundsitze sowie Aufbau und abstrakte Zusammensetzung der Organe
nebst Festlegung der Aufgaben der einzelnen Organe,”®> etwa die Bildung
eines Bewertungsausschusses. Eine parititische Besetzung des Bewertungsaus-
schusses erfolgt hiufig im Interesse einer gleichrangigen Beteiligung des
Betriebsrats an der Organisation und am Verfahren des betrieblichen Vor-
schlagswesens; sie ist aber nicht zwingend.?°® Die personelle Besetzung der

Organe ist dagegen — abgesehen von § 99 BetrVG — mitbestimmungsfrei.?®”

Da organisatorische Einzelmafinahmen vom Mitbestimmungsrecht nicht
mehr erfasst werden, hat der Betriebsrat kein Mitbestimmungsrecht bei der

263 Vgl. auch OVG NRW v. 23.08.2019 - 1 A 1666/16, (www.justiz.nrw.de/nrwe,
Rn. 3, 63).

264 Fitting/1.Schmidt/Trebinger/Linsenmaier/Schelz/K.Schmidy, Betr VG, § 87
Rn. 560.

265 BAG v. 28.04.1981 — 1 ARB 53/79, AP Nr. 1 zu § 87 BetrVG — Vorschlagswesen;
Fitting/I.Schmidt/Trebinger/Linsenmaier/Schelz/K.Schmidt, Betr VG, S 87
Rn. 559; Richardi/Maschmann in Richardi, BetrVG, § 87 Rn. 958: Kothe in
Diiwell/HaKo-Betr VG, § 87 Rn. 150.

266 BAG v. 28.04.1981 — 1 ARB 53/79, AP Nr. 1 zu § 87 BetrVG — Vorschlagswesen;
Schwab, AIB 1999, 445, 453; Stege/Weinspach BetrVG Rn. 204 zu § 87 m.w.N.;
Gutzeit in GK-BetrVG, § 87 Rn. 1079; Fitting/I. Schmidt/Trebinger/Linsenmaier/
Schelz/K. Schmidt, BetrVG, § 87 Rn. 559; vgl. auch LAG Hamm v. 26.05.2021 —
10 Sa 213/21, (juris, Rn.67); a.A. Klebe in Diubner/Kittner/Klebe/Wedde,
BetrVG, § 87 Rn. 368.

267 Wollwert, NZA 2012, 889, 892.
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$ 20 Technische Verbesserungsvorschlige

Bestellung des jeweiligen Beauftragten fiir das betriebliche Verbesserungs-
vorschlagswesen,268 soweit nicht bei einer Neueinstellung oder Versetzung ein
Mitbestimmungsrecht nach § 99 BetrVG in Betracht kommt.

Auch das Verfahren zur Behandlung der Vorschlage fillt unter die mitbestim-
mungspflichtigen Grundsitze, insb. das Anmelde- bzw. Einreichungsverfah-
ren,2%? ferner die Handhabung bei mehreren Urhebern/Einreichern, innerbe-
triebliche Prioritéitsgrundséitze,270 Ausschlussfristen?”! (s. auch § 20 Rdn. 60),
ferner Sperrfristen nach Eingang eines Vorschlags usw.?’* Erfasst ist auch die
Frage, ob das Vorschlagswesen eine stindige Einrichtung sein soll oder im
Rahmen periodischer Ideenwettbewerbe erfolgen soll.?”?

¢) Zur Geheimhaltung

Infolge des GeschGehG liegt bei einfachen technischen Verbesserungsvorschli-
gen und deren moglicher Zuordnung zum betrieblichen Know-how eine
betriebliche Regelung zur Geheimhaltung nahe. Das gilt u.E. unabhingig
davon, ob es sich im Einzelfall bei kiinftigen Vorschligen tatsichlich um
Geschiftsgeheimnisse i.5.d. § 2 Nr. 1 GeschGehG handelt oder nicht (s. § 20
Rdn. 52.1). Eine betriebliche Geheimhaltungsregelung unterstreicht als vor-
sorgliche »angemessene Geheimhaltungsmaflnahme« (vgl. §2 Nr. 1
Buchst. b GeschGehG) die Geheimhaltungsbediirftigkeit und potentielle Ein-

stufung als Geschiftsgeheimnis.

Auch wenn der Arbeitgeber die Geheimhaltung einseitig anordnen kann oder
sich diese aus der Treuepflicht ergibt (s. § 24 Rd. 52), kann sie Inhalt einer
Betriebsvereinbarung sein, sei es als eigenstindige unmittelbare Vorgabe oder
als Ermiachtigungsgrundlage fiir einen Ideenmanager bzw. Beauftragten. Wenn
man die Regelungsbefugnis nicht unmittelbar aus § 87 Abs.1 Nr. 12 ableiten

268 BAG v. 16.03.1982 — 1 ARB 63/80, AP Nr. 2 zu § 87 — Vorschlagswesen; Gutzeit
in GK-BetrVG, § 87 Rn. 1080; Dahm in Léwisch/Kaiser/Klumpp, BetrVG, § 87
Rn. 263. A.A. Klebe in Diubner/Kittner/Klebe/Wedde, BetrVG, § 87 Rn. 369.

269 Z.B. Gutzeit in GK-BetrVG, § 87 Rn. 1082.

270 Vgl. dazu etwa den Sachverhalt BAG v.09.05.1995- 9 AZR 580/93,
(WKRS 1995, 27998, Rn. 24 ff.), wo zutreffend fiir eine Proritit des Erstvorschlags
darauf abgestellt wird, ob der dortige Losungsweg tatsichlich aufgegriffen und ver-
wirklicht worden ist oder nur der des nachfolgenden Vorschlags; s. dazu auch
OLG Celle v. 26.01.1994 — 3 U 126/93, (wkrs 1994/25356 Rn. 13 ff.).

271 Gutzeit in GK-BetrVG, § 87 Rn. 1083.

272 Vgl. Stege/Weinspach, BetrVG Rn. 204 zu § 87.

273 Fitting/1.Schmidt/Trebinger/Linsenmaier/Schelz/K.Schmidy, BetrVG, § 87
Rn. 560.
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will, folgt die Mitbestimmung zumindest aus § 87 Abs. 1 Nrn.1 bzw. 6
BetrVG.?”4 In einer solchen Regelung sollte die Dauer der Geheimhaltung
ebenso klargestellt werden wie mogliche geeignete Mafinahmen, die im Einzel-
fall zu ergreifen sind. Allerdings sollte nicht jeder Vorschlag generell unter
Geheimhaltung gestellt werden, sondern nur solche, die nicht allgemein
bekannt sind und deren Eignung als betrieblich einsetzbarerer Verbesserungs-
vorschlag eine (zumindest vorliufige) Geheimhaltung nahelegt. Die Freistel-
lungen nach §5 GeschGehG bleiben davon ebenso unberiihrt wie die
Geheimhaltungspflicht nach § 79 BetrVG.

Missachtet der Arbeitgeber eine geltende Geheimhaltung schuldhaft, diirfte
der Primienanspruch davon unberiihrt bestehen bleiben, sofern die betriebli-
che Ordnung des Vorschlagswesens keine abweichende Regelung trifft. Umge-
kehrt entfillt der Primienanspruch bei Geheimnisverrat des vorschlagenden
Arbeitnehmers, jedenfalls dann, wenn dadurch die Eignung als Verbesserungs-
vorschlag wegfillt, es sei denn, die betriebliche Ordnung enthilt dazu eigene
Regeln (vgl. auch § 20 Rdn. 35.2). Weitergehende Folgen koénnen sich aus
allgemeinen Grundsitzen ergeben (s. § 3 Rdn. 31).

IV. Primierung von Verbesserungsvorschligen
1. Primierungsgrundsitze

Die Primierung einfacher technischer Verbesserungsvorschlige, d.h. die Ver-
gabe von Primien, ist das Kernelement des betrieblichen Vorschlagswesens
bzw. Ideenmanagements. Die in der betrieblichen Praxis iibliche Verwendung
des Begriffs der »Primie« — anstatt »Vergiitung« — unterstreicht die freiwillige
Beteiligung und den Charakter als Be- anstelle Entlohnung. Die Primierung
dient insb. der Anerkennung, Belohnung und zugleich Motivation fiir eine
erfolgreiche Teilnahme am Vorschlagswesen/Ideenmanagement und an der
Realisierung der damit verfolgten Unternehmensziele. In der Praxis reichen die
Primiensysteme von Sach- und Anerkennungsprimien bis hin zu mehrstelli-
gen Zahlbetrigen.?”>

274 Vgl. auch Brammsen in Brammsen/Apel, GeschGehG § 2 Rn. 95; ausf. Strobel in
Hoeren/Miinker, GeschGehG, § 1 Rn. 56.
275 Vgl. etwa Bechmann, Ideenmanagement (2013), S. 93 ff.
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Je nach den Umstinden rechtfertigt ein Geheimnisverrat die fristgerechte oder
gef. fristlose Kiindigung des Arbeitsverhiltnisses.®® Sogar begriindete Ver-
dachtsmomente, die eine zukiinftige Weitergabe von Geschiftsgeheimnissen
(Betriebsgeheimnissen) befiirchten lassen, konnen eine auflerordentliche Kiin-
digung rechtfertigen.®!

Rdn. 37 frei

IV. Zu Auswirkungen des GeschGehG
1. Geheimhaltungspflichten aufgrund GeschGehG

§§ 25, 40 Eingangssatz, 41 stellen fiir den privaten und offentlichen Dienst 38

klar, dass »sonstige Verpflichtungen« im Zusammenhang mit dem Arbeits-
bzw. Dienstverhiltnis vom ArbEG unberiihrt bleiben. Erginzende Geheim-
haltungspflichten des Arbeitnehmers kénnen sich vorrangig aus dem Gesch-
GehG (zu Einschrinkungen bei ausgeschiedenen Arbeitnehmern s. § 26
Rdn. 34 ff.), ferner aus den §§ 3 ff. UWG, 823 Abs. 1, 826 BGB ebenso wie
aus der arbeitsrechtlichen Treuepflicht (s. dazu § 25 Rdn. 28 ff.) ergeben.®?

Die §§17, 18 UWG a.E® hat mit unmittelbarer Geltung® das zum
26.04.2019 in Kraft getretene »Gesetz zum Schutz von Geschiftsgeheimnis-
sen« (GeschGehG) abgelost.®> Mit diesem Geschiftsgeheimnisgesetz (verbrei-
tet auch: Geschiftsgeheimnisschutzgesetz) ist die EU-Richtlinie 2016/943

60 Vgl. BAG v. 22.07.1965, AP Nr. 8 zu § 70 HGB.

61 Vgl. LAG Bayern v. 15.06.1967, BB 1969, 315.

62 Siehe dazu u.a. Mc Guire/Joachim/Kiinzel/Weber GRUR Int. 2010, 829 ff.; Sander
GRURInt. 2013, 217, 223 ff,; ferner S. Fischer, Schutz v. Know-how (2012),
S. 104 fF.

63 Vgl. dazu u. a. BGH v. 26.02.2009 — I ZR 26/06, GRUR 2009, 603, 604 f. — Versi-
cherungsuntervertreter; BGH v. 18.02.1977 — 1 ZR 112/75, GRUR 1977, 359 —
Prozessrechner; BGH v. 19.11.1982 — I ZR 99/80, GRUR 1983, 179 — Stapel-Auto-
mat; BGH v. 14.01.1999— 1 ZR 2/97, GRUR 1999, 934, 935 — Weinberater; BGH
v. 03.05.2001 — T ZR 153/99, GRUR 2002, 91, 92 — Spitzgieswerkzeuge; BAG
v. 16.03.1982 — 1 ABR 63/80, EzA § 242 BGB Nachvertragliche Treuepflicht Nr. 1 =
BB 1982, 1792; BAG v. 15.12.1987 EzA § 611 BGB Betriebsgeheimnis Nr. 1 =
NZA 1988, 502; Mc Guire/Joachim/Kunzel/Weber GRUR Int. 2010, 829 ff.

64 Vgl. OLG Schleswig-Holstein v. 28.04.2022 — 6 U 39/21, (juris, Rn. 44) m.H.a.
LAG Diisseldorf v. 03.06.2020 — 12 SaGa 4/20, GRUR-RS 2020, 23408 (Rn. 71).

65 Vgl. dazu u.a. Ohly GRUR 2019, 441 ff.; Rehaag/Straszewski Mitt. 2019, 249 ff.
sowie i.H.a. den offentl. Dienst Sprenger ZTR 2019, 414 ff. Zum Entwurf s. BR-
Drucks. 382/18 v. 10.08.2018; vgl. dazu Trebeck/Schulte-Wissermann NZA 2018,
1175 fI;; s. im Vorfeld dazu u. a. GRUR-Stellungn. in GRUR 2018, 708; ferner
Kiefer WRP 2018, 910 ff.; Triebe WRP 2018, 795 ff.; Haedicke Mitt. 2018, 249 ff.
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»iiber den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschiftsinfor-
mationen (Geschiftsgeheimnnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechts-

widriger Nutzung und Offenlegung«®® vom 15.06.2016 (EU-Geschiftsge-
heimnisRL) umgesetzt worden.

Das GeschGehG dient der Sicherung der Investitionen von Unternehmen
und Forschungseinrichtungen, denen der Erwerb, die Entwicklung und die
Anwendung von Know-how und Informationen als intellektuelles Kapital ein
bestimmender Faktor fiir Wettbewerbsfihigkeit, Markterfolg und Innovations-
kraft ist.®” Ziel ist, im Rahmen eines neuen Stammgesetzes einen in sich stim-
migen Schutz von Geschiftsgeheimnissen vor rechtswidriger Erlangung, Nut-
zung und Offenlegung zu erreichen.®® Dazu umfasst das GeschGehG
Vorgaben zu Begrifflichkeiten, Schutz von Geschiftsgeheinmissen sowie zu
Haftung und Strafbarkeit bei Verletzungen. Schutzzweck des Geschiftsgeheim-
nisses ist letztlich die berechtigte Verteidigung der wirtschaftlichen Stellung
des Betroffenen gegeniiber den Marktkonkurrenten.®”

2. Verhiltnis zwischen ArbEG und GeschGehG

Zum Verhiltnis zwischen ArbEG und GeschGehG ergibt sich u. E. angesichts
der unterschiedlichen Normzwecke, dass das GeschGehG das ArbEG jedenfalls
unberiihrt lisst,”? sofern man nicht generell von einem Vorrang des Arbeits-
rechts und damit des ArbEG (s. Einl. Rdn. 3) ausgehen will.”! Bestitigt wird
das durch die Vorgabe des § 1 Abs. 3 Nr. 4 GeschGehG, die u. E. schon vom
Wortlaut her nicht als »Ausnahme des Arbeitsrechts« vom Geltungsbereich des
GeschGehG,’? sondern als Klarstellung zum Konkurrenzverhiltnis zu verste-
hen ist. Demzufolge stellt § 24 ArbEG u. E. keine spezialgesetzliche Regelung
dar, die das GeschGehG verdringt.”® Vielmehr stehen beide Gesetze nebenei-
nander und konnen sich in Bezug auf Arbeitnehmererfindungen und techni-

66 ABL (EU) L 157 v. 15.06.2016, S. 1. Vgl. dazu u. a. Witt/Freudenberg, WRP 2014,
374 ft.; McGuire GRUR 2016, 1000 ff.; Kalbfuf§ GRUR 2016, 1009 ff., hier insb.
1013 £.; ferner Trebeck/Schulte-Wissermann NZA 2018, 1175 ff.

67 Vgl. Erwigungsgriinde (1) und (2) der Richtlinie (EU) 2016/943.

68 S. Amtl. Begriindung z. GeschGehG-E in BR-Drucks. 382/18, S. 14.

69 BVerwG Beschl. v. 12.02.2021 — 20 F 1.20, (juris Rn. 19);

70 Ebenso Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, PatG, Rn. 2 zu § 24 ArbEG.

71 Statt vieler Brammsen in Brammsen/Apel, GeschGehG § 1 Rn. 51 £ ausf. Strobel
in Hoeren/Miinker, GeschGehG, § 1 Rn. 56 ff.

72 So aber wohl Keukenschrijver/Kaess/McGuire/Werner in Busse/Keukenschrijver,
PatG, § 145a PatG-DiskE Rn. 13.

73 1.d.S. wohl tendenziell Hauck in MiinchKomm Lauterkeitsrecht (3. Aufl. 2022), Vor-
bem. zu GeschGehG Rn. 12 f.
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sche Verbesserungsvorschlige erginzen und u.E. auch wechselseitig beein-
flussen.”* Das entspricht im Ergebnis nicht nur § 1 Abs. 3 Nr. 4 GeschGehG,
sondern auch der allgemeinen Vorgabe in §§ 25, 40 Eingangssatz, wonach das
ArbEG sonstige Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhiltnis unberiihre ldsst.
Fir patentfihige Erfindungen gilt das selbstverstindlich nur bis zur Offenle-
gung der Schutzrechtsanmeldung (s. § 24 Rdn. 16), da damit der Geheimnis-
charakter entfillt. Dem steht aus Basis des deutschen Rechts u. E. die insb. in
Bezug auf das IPR relevante Streitfrage der Einordnung des GeschGehG zum
Wettbewerbsrecht oder (was naheliegt) zum Recht des Geistigen Eigentums’
nicht entgegen. Im Ergebnis kann damit bspw. eine Geheimnisverletzung i.
S. v. § 24 ArbEG zugleich eine verbotene Nutzung oder Offenlegung eines
Geschiftsgeheimnisses nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 GeschGehG darstellen (s. im
Ubr. § 24 Rdn. 39). Andererseits ist u. E. das ArbEG als ein dem Arbeitsrecht
zuzuordnendes Schutzgesetz (streitig, s. Einl. Rdn. 3) vom Anwendungsbereich
des § 1 Abs. 3 Nr. 4 GeschGehG erfasst, so dass die sich aus dem ArbEG
ergebenden Rechte und Pflichten der Arbeitsvertragsparteien unberiihrt blei-
ben. Das ArbEG geht damit partiell dem GeschGehG in dem Umfang vor, in
dem das ArbEG eine spezielle gesetzliche Regelung trifft.”®

So kann z. B. die Geheimhaltungspflicht der nach § 24 ArbEG verpflichteten
Personen nicht unter Berufung auf Rechtfertigungsgriinde i.S. d. § 5 Gesch-
GehG durchbrochen werden. Dies betrifft im Ergebnis auch das sog. Whistle-
blowing’”: Soweit der sachliche Anwendungsbereich des Hinweisgeberschut-
zes nach dem am 02.07.2023 in Kraft getretenen Hinweisgeberschutzgesetz

74 Vgl. auch Steinmann, Verletzung v. Geschiftsgeh. durch ArbN (2021), Rn. 714 £,
761 f.

75 Ausf. dazu McGuire WPR 2023, 1 ff. Vgl. auch OLG Diisseldorf v. 21.10.2019 — I-
2 U 34/19, GRUR-RS 33225 — SpritzgiefSwerkzeuge.

76 Gestiitzt wird diese Feststellung durch die Gegeniduflerung der Bundesregierung zu
der vom Bundesrat vorgeschlagenen Klarstellung, »dass der besondere Schutz von
Immaterialgiiterrechten durch Spezialgesetze, wie zum Beispiel dem Patentgesetz oder
dem Urheberrechtsgesetz, unberiihrt bleibt« (BT-Drucks. 19/4724, S. 46); die Bun-
desregierung sicht dazu keinen Bedarf, da sie ohnehin von »der parallelen Anwend-
barkeit anderer immaterialgiiterrechtlicher Vorschriften« ausgeht (BT-Drucks. 19/
4724, S.49). Vgl. auch zum Verhiltnis GeschGehG und PatG: OLG Diisseldorf
v. 21.09.2021 — 15 W 6/21, (www.justiz.nrw.de, Rn. 18 ff.).

77 Vgl. dazu etwa OLG Schleswig-Holstein v. 28.04.2022 — 6 U 39/21, (juris); Stein-
mann, Verletzung v. Geschiftsgeh. durch ArbN (2021), Rn. 651 ff. Das HinSchG
dient der Umsetzung der EU-[Whistleblower-]Richtlinie 2019/1937 vom
23.10.2019 zum Schutz von Personen, die Verstofle gegen das Unionsrecht melden.
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(HinSchG)”® gemif$ dessen § 2 iiberhaupt erdffnet ist, gelten mit der Charak-
terisierung von Erfindungen als Geschiftsgeheimnis sowie infolge der gesetzli-
chen Geheimhaltungspflichten aus § 24 ArbEG insb. die Einschrinkungen
nach § 6 Abs. 1, 2 HinSchG; dabei muss sich die Notwendigkeit zudem nicht
nur auf die Weitergabe bzw. Offenlegung tiberhaupt, sondern zugleich auf
deren Umfang beziehen,”” so dass eine neuheitsgefihrende Offenbarung der
erfinderischen Lehre schwerlich gerechtfertigt sein diirfte. Die fehlende Recht-
fertigung einer Offenbarung gilt u. E. auch im Verhiltnis zu Arbeitnehmerver-
tretungen, soweit dadurch eine Geheimhaltungspflicht nach § 24 ArbEG ver-
letzt wird (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 3, § 5 Nr. 3 GeschGehG). Andererseits scheidet
u. E. eine Geschiftsgeheimnisverletzung aus, soweit Geheimhaltungspflichten
nach §§ 8, 24 ArbEG entfallen® (vgl. § 3 Abs. 2 GeschGehG; s. auch § 8
Rdn. 81).

Auch kann m. H. a. Geheimhaltungspflichten aus dem GeschGehG eine
Anrufung der Schiedsstelle bzw. ein dortiges Verteidigungsvorbringen nicht
ausgeschlossen werden (s. vor § 28 Rdn. 9 ff.). Ferner besteht der Vorrang bei
Arbeitnehmererfindungen in Bezug auf die gerichtliche Zustindigkeit (s. § 39
Rdn. 9.1). Die wechselseitige Beeinflussung wirke sich bei den prozessualen
Vorgaben fiir Geschiftsgeheimnisstreitsachen (s. § 39 Rdn. 25.1 f.) ebenso aus
wie bei den Auskunfts- und Rechnungslegungspflichten (s. § 12 Rdn. 195,
245). Dagegen schlieflen Verletzungen der Geheimhaltungspflichten des § 24
ArbEG (siche § 24 Rdn. 44 f.) u. E. die eigenstindigen Unterlassungs- und
Schadensersatzanspriiche nach dem GeschGehG (vgl. §§ 6 ff. GeschGehG)
ebensowenig aus, wie die Geltung von Strafvorschriften (vgl. § 23

GeschGehQG).

3. Geltungsbereich
Das GeschGehG regelt die Rechtsfolgen der Erlangung, Nutzung und Offen-

legung von Geschiftsgeheimnissen zwischen Privaten, nicht aber das Verhiltnis
zwischen privaten und 6ffentlichen Stellen.®! Das Gesetz findet deshalb unein-

78 Das HinSchG dient der Umsetzung der EU-[Whistleblower-]Richtlinie 2019/1937
vom 23.10.2019 zum Schutz von Personen, die Verstofle gegen das Unionsrecht
melden.

79 S. Amtl. Begrindung zum Reg.-Entwurf in BT-Drucks. 20/3442, S.71f. (zu § 6
Abs. 1 u. 3 HinSchG-E). Vgl. dazu auch den [um Dienstrecht bereinigten] Gesetz-
entwurf der Regierungsfraktionen v. 14.03.2023 in BT-Drucks. 20/5992.

80 S. auch allg. McGuire WRP 2023, 1, 7.

81 So Amtl. Begriindung z. GeschGehG-E zu Art.1 §1 Abs.2 d. Entw. (in BT-
Drucks. 19/4724, S. 23, zu Art. 1 § 1 Abs. 2 d. Entw.).
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