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Stellungnahme zu einer Revision des Gesetzes liber
Arbeitnhehmererfindungen

Sehr geehrter Herr Dr. Hucko,

Die Deutsche Vereinigung fur gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V.
ist eine als gemeinnltzig anerkannte wissenschaftliche Vereinigung aller auf dem
Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts einschliel3lich des
Wettbewerbsrechts tatigen Praktiker und Wissenschaftler. Sie bezweckt nach
ihrer Satzung die wissenschaftliche Fortbildung des gewerblichen Rechtsschutzes
und die Unterstlitzung der gesetzgebenden Organe sowie der zustandigen
Ministerien und Institutionen in Fragen des geistigen Eigentums.

Die Vereinigung beschaftigt sich in ihrem Fachausschuld fur Erfinderrecht mit die-
sem Rechtsgebiet und verfolgt die Rechtslage mit Sorge.

Es ist inzwischen allgemeine Uberzeugung, dal das in seinen Grundziigen auf
der Verordnung Uber die Behandlung von Erfindungen von Gefolgschaftsmitglie-
dern vom 12.7.1942 zuruckgehende Gesetz Uber Arbeitnehmererfindungen vom
25. Juli 1957 dringend einer Reform bedarf. Die Erwartung, die Europaische
Kommission wirde sich dieses Rechtsgebietes annehmen und per Richtlinie oder
Verordnung fur eine EU-einheitliche Rechtslage sorgen, hat sich bislang nicht be-

statigt, weil die Kluft zwischen der aktuellen Rechtslage in den meisten EU Mit-
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gliedslandern, die keine sondergesetzliche Regelungen kennen und die Arbeit-
nehmererfindung als Arbeitsergebnis dem Arbeitgeber zuordnen, und der Rechts-
lage in der Bundesrepublik Deutschland, die durch das gegenstandliche Gesetz
uber Arbeitnehmererfindungen bestimmt wird, zu breit ist, um problemlos ein EU-
einheitliches Gesetz zu schaffen. Frihere Versuche der EU-Kommission zur Har-
monisierung dieses Rechtsgebietes, zuletzt Ende der 80er Jahre, sind ohne Er-

gebnis geblieben.

Eine solche Reform erscheint nur auf nationalem Wege mdglich. Dabei sollte mit
der Reform des Gesetzes in der Bundesrepublik Deutschland auch das Ziel im
Auge behalten werden, ein Gesetz zu schaffen, das fur andere Staaten attraktiv

sein und die Basis fur eine EU-weite Harmonisierung bilden kann.

Kritik am derzeitigen Gesetz:

Allgemein werden folgende Kritikpunkte herausgestellt:

1. Das Gesetz bestimmt eine Vergutung fur Erfindungen, die patent- oder ge-
brauchsmusterfahig sind, also fur technische Erfindungen, und bemif3t die
Hohe der Vergltung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Erfolgs der
kommerzialisierten Innovation. Dagegen steht in fast allen EU-Landern (Aus-
nahme noch Danemark) das Recht an einer Diensterfindung ex lege dem Ar-

beitgeber zu, und zwar regelmalfig vergutungsfrei.

Die Internationalisierung und gewollte Europaisierung der Arbeitswelt bedingt
heute eine Uber die nationalen Grenzen hinausgehende Kooperation derart,
daly Arbeithnehmer eines Arbeitgebers in einem anderen Land als dem des
Arbeitgebers eingesetzt oder Forschungs- und Entwicklungsabteilungen bei
internationalen Konzernen in nur einem Land zentralisiert werden. Die natio-
nalen Unterschiede in der Behandlung und Vergutung von Arbeithehmerer-
findern wirken einer solchen erwlnschten Entwicklung entgegen und sind
wettbewerbsverzerrend. Vielfach sind Bedenken erhoben worden, das Ge-

setz wirde sich negativ auf den Standort Deutschland auswirken.



Das bestehende Gesetz ist Uberlastet mit detaillierten und starren Formvor-
schriften, die eine unnétige administrative Belastung darstellen. Der damit
versuchte, aber nicht erreichte Perfektionismus bedingt einen
unangemessen hohen Verwaltungsaufwand, keine Vergunstigung fur die
Erfinder, aber einen reichen Nahrboden fir Rechtsstreitigkeiten. Eine Studie
soll ergeben haben, dal} die administrativen Kosten der Verwaltung der
Arbeitnehmererfindungen (ohne Vergutungsleistungen) durchschnittlich DM
4.300,-- je Schutzrecht betragen. Andererseits liegt nach einer Statistik der
Schiedsstelle die Jahresvergutung pro genutzter Erfindung nach der
Schiedsstellenpraxis in dem Uberwiegenden Anteil der Falle unter 2.000,--
DM. Dieses Mifyverhaltnis ist offensichtlich.

Der Arbeitgeber mul® sich das Recht an der Diensterfindung durch eine
formliche Inanspruchnahme sichern. Diese Inanspruchnahme erfordert einen
unndtigen Verwaltungsaufwand und fihrt auch bei Fristversdumnissen
letztlich nicht zu einer Besserstellung des Arbeitnehmererfinders. Sie sollte

daher durch eine andere Regelung ersetzt werden.

Unzeitgemal und einem modernen Innovationsmanagement hinderlich sind
weiterhin der Anmeldezwang (§ 13), die sog. Auslandsfreigabe nach § 14
und die Aufgabemitteilung mit Ubernahmeangebot nach § 16. Erfahrungs-
gemall machen die Erfinder von letzteren fast niemals Gebrauch. Anderer-
seits erfordern diese Formalvorschriften eine besonders sorgfaltige Verwal-
tung mit hohem Aufwand. Diese Vorschriften sind also Uberflissig und kon-

tra-produktiv.

Die dem Erfinder zustehende Erfindervergutung ist als solche nicht Gegen-
stand der Kritik. Aber die detaillieten und nur durch die realitatsnahe
Spruchpraxis der Schiedsstelle anwendbar gemachten Richtlinien fur die
Vergutung fuhren nicht zu einer sicheren Berechenbarkeit der Vergutungs-
hohe. Die meisten Streitigkeiten resultieren aus der Unsicherheit der Erfinder
Uber ihre Vergutungsanspriche. Die Hohe der Vergutungszahlungen steht
haufig in keinem Verhaltnis zu dem Aufwand ihrer Berechnung.



-4 -

Stellungnahme der Vereinigung

Die Deutsche Vereinigung fur gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
e.V. schlief3t sich dieser allgemeinen Kritik an dem Gesetz an und halt des-
halb eine Reform des Gesetzes flr unausweichlich notwendig. Sie geht nicht
so weit wie manche Kritiker, die einen vollstandigen Wegfall des Gesetzes
fordern, sondern anerkennt die innovationsférdernde Wirkung des Gesetzes.
Die Vereinigung strebt auch keine Reduzierung der Vergutungshohe an,
meint jedoch, dal} flexible, pauschalierende Vergutungssysteme die Erfinder
nicht benachteiligen, andererseits mehr Rechtssicherheit geben und die

Handhabung des Gesetzes vereinfachen wirden.

Das Hauptanliegen der Vereinigung ist, das Gesetz von seinem Ubertriebe-
nen Formalismus zu entlasten, damit den Verwaltungsaufwand bei seiner
Anwendung zu verringern und in der Sache unergiebige Rechtsstreitigkeiten
zu vermeiden. Diesem Ziel wirde erheblich gedient durch eine unmittelbare
Zuordnung der Erfindung an den Arbeitgeber. Daraus ergabe sich zwangs-
laufig der Wegfall der Inanspruchnahme und weitergehender Formalismen,
etwa in den §§ 13, 14 und 16.

Einen weiteren Ansatz fur eine Gesetzesanderung sieht die Vereinigung in
der Regelung der Erfindungen von Hochschullehrern und Hochschulassi-
stenten. Hier sollte eine verfassungskonforme Losung mit dem Ziel gesucht
werden, den Universitaten die Moglichkeit zu verschaffen, sich mit den
Hochschullehrern und Hochschulassistenten als wirtschaftliche Einheit zu
verstehen, die von den ihnen zuflieBenden Forschungsgeldern wirtschaftli-
chen Gebrauch machen kénnen ohne dal} ihnen damit die Méglichkeit zu ei-

ner unbedingt erforderlichen Grundlagenforschung genommen wird.

Bei allen diesen Reformvorschlagen sieht es die Vereinigung als das uber-
geordnete Ziel an, einen Beitrag zu einer Harmonisierung der Rechtslage in
den EU Mitgliedslandern zu leisten, die es auch ausschlie3t, da® Gesichts-
punkte des Arbeitnehmererfinderrechts in Standortentscheidungen einflie-

Ren.



Unter Zugrundelegung dieser Grundvorstellungen hat die Vereinigung in en-
ger Anlehnung an das bestehende Gesetz zur Erleichterung der Diskussion
im Gesetzgebungsverfahren einen Entwurf flr ein neues Gesetz erarbeitet,

welcher beigefugt wird.

M.
Erlduterungen zu den wesentlichen Anderungsvorschlidgen im Entwurf

der Vereinigung

Zu § 1 — Anwendungsbereich

Um das Gesetz kurzer zu gestalten, wird vorgeschlagen, den persdnlichen

und sachlichen Anwendungsbereich zusammenzufassen.

Absatz 1 befalt sich nunmehr mit dem personlichen Anwendungsbereich,
wahrend Absatz 2 in sachlich-rechtlicher Hinsicht regelt, was unter einer ,Er-

findung® i.S.d. Gesetzes zu verstehen ist.

Die Vereinigung hat sich eingehend mit der Frage befal’t, ob in die jetzige
Fassung des Absatzes 1 die Wendung ,fertiggestellt®, ,entstanden® oder
,2gemacht® eingefugt werden soll. Schliellich wurde dem in der Rechtspre-
chung verwendeten Begriff ,fertiggestellt® der Vorzug gegeben. Dieser

Begriff wird demgemalf’ auch in den weiteren Vorschriften verwendet.

Im Zusammenhang mit der Wahl des Begriffes der ,Fertigstellung® wird in
Absatz 2 eine Klarstellung dahin vorgeschlagen, dal} sich das Gesetz nur auf
die wahrend der rechtlichen Dauer des Arbeits- oder Dienstverhaltnisses fer-
tiggestellten Erfindungen bezieht.

Das Gesetz sollte sich nach Ansicht der Vereinigung — wie bisher - aus-
schlie3lich mit technischen Schutzrechten befassen. Die Zielsetzung, das

Gesetz moglichst zu entlasten, flhrt einerseits dazu, die technischen Ver-
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besserungsvorschlage nicht mehr einzubeziehen. Andererseits wird auch
darauf verzichtet, eine Erweiterung des Gesetzes auf eine Vergutungsrege-
lung bei Geschmacksmustern vorzuschlagen. Wirde der Anwendungsbe-
reich in eine Richtung erweitert, so wirden Fragen nach Erweiterungen auch
in andere Richtungen entstehen. Dann ware eine vollstandige
Neukonzeption erforderlich, die die Vereinigung als nicht wunschenswert

ansieht.

§ 2 - Diensterfindungen und freie Erfindungen

Die Vorschrift folgt weitgehend dem geltenden § 4. Sie vermeidet den von
der Praxis ohnehin nicht angenommenen und in die neue Konzeption, die In-
anspruchnahme entfallen zu lassen, nicht mehr hineinpassenden Begriff der
,gebundenen® Erfindung. Absatz 3 der geltenden Vorschrift kann im Hinblick
auf § 1 Abs. 1 entfallen.

Zu § 3 — Meldepflicht

Das Schriftftormerfordernis im geltenden § 5 Abs. 1 Satz 1 sollte entfallen,
um dem Merkmal der Schriftlichkeit sonstige Kommunikationsformen
gleichzustellen. Indem Absatz 3 die Verpflichtung vorschlagt, das technische
Problem und dessen Losung zu beschreiben, wird der schriftlichen
Darstellung nach wie vor besondere Bedeutung beigemessen.

Absatz 2 sieht keinen Hinweis mehr auf die jeweils eigenstandigen schopfe-
rischen Beitrage vor, weil dies letztlich nur ein Rechtsbegriff ware, der durch

die Rechtsprechung ausgeflllt werden mufRte.

In Absatz 4 Satz 1 soll durch die Wendung ,alsbald nach Meldung® erreicht
werden, dal} eine Erfindungsmeldung stets — also unbefristet — beanstandet
werden kann, um den Arbeithehmererfinder zur Mitarbeit bei der Anmeldung
und Erteilung anhalten zu kdnnen. Um jedoch dem Wunsch nach einer zeitli-
chen Grenze Rechnung zu tragen, wird der unbestimmte Rechtsbegriff ,als-

bald“ eingefugt.



Zu § 4 — Rechte an der Diensterfindung

Absatz 1 schlagt als Anderung den Wegfall der Inanspruchnahme vor. Die
vermogenswerten Rechte sollen, ohne dald es einer Inanspruchnahme be-
darf, mit der Fertigstellung der Diensterfindung auf den Arbeitgeber Uberge-
hen.

Nach Absatz 2 soll der Arbeitnehmererfinder auch einzelne angebotene
Rechte Ubernehmen konnen. Damit soll klargestellt werden, dal} dieser nicht
nur die Mdglichkeit hat, das Angebot des Arbeitgebers in vollem Umfang an-

zunehmen oder abzulehnen.

Die Anderungen in Absatz 3 sind redaktioneller Natur; sie sollen klarstellen,
dall sich das Anwachsen der Miterfinderanteile derjenigen Miterfinder, die
eine Ubernahme nicht wiinschen, nur auf die jeweils konkret von dem Arbeit-

nehmererfinder GUbernommenen Rechte bezieht. Hierzu ein Beispiel:

Eine Erfindung mit drei Miterfindern zu jeweils 33% soll vom Arbeitgeber auf-
gegeben werden. Ein Miterfinder hat Uberhaupt kein Interesse an einer
Ubernahme, ein anderer Miterfinder beschrankt sich auf einige benannte
Lander eines EP, der Dritte auf US und CA. Die in Absatz 3
vorgeschlagenen  Anderungen sollen bewirken, daB der eine
Ubernahmewillige Arbeitnehmererfinder die von ihm zur Ubernahme
ausgewahlten europaischen Schutzrechte vollstandig, also auch die
Miterfinderanteile  der  beiden  ablehnenden  Arbeitnehmererfinder
Ubernehmen kann, wahrend der am US-amerikanischen und kanadischen
Raum interessierte Arbeitnehmererfinder seinerseits dort die Schutzrechte

vollstandig ubernehmen kann.



Zu § 5 — Mindestvergiitung

Der Vorschlag weicht vom geltenden Recht ab, um die Anwendung der Ver-
gutungsvorschriften fir die Praxis zu erleichtern. Eine Minderung der Vergu-
tungshdhe ist damit nicht beabsichtigt, im Gegenteil wird nunmehr eine bis-
her nicht allgemein Ubliche ,Grundvergitung® vorgesehen. Die Brutto-Min-
destvergutung soll sich an einer aul3erhalb des Gesetzes stehenden Grole
orientieren. Damit wird davon abgesehen, hierfur einen festen DM-Betrag
vorzugeben. Dieser Vorschlag wurde eingehend erortert. Gegensatzliche
Vorstellungen Uber die Hohe der Mindestvergutung fuhrten schliel3lich zu der
ubereinstimmenden Ansicht, dal® die vorgeschlagene flexible Mindestvergu-
tung ca. 500,00 DM je Erfindung betragen sollte.

Absatz 3 enthalt eine Klarstellung dahin, dal® die Mindestvergutung sechs

Monate nach ordnungsgemaler Erfindungsmeldung fallig wird.

Absatz 4 bestimmt, in welchem Ausnahmefall eine Verpflichtung zur Zahlung

der Mindestvergutung nicht besteht.

Zu § 6 — Schutzrechtsanmeldung

Die Vorschrift schliet an das geltende Recht (§ 13 Abs. 1) an, lalt aber die
Pflicht des Arbeitgebers zur Schutzrechtsanmeldung entfallen. Dieser beruht
auf der Erfahrung, dal} auch bisher wirtschaftlich interessant erscheinende
Erfindungen alsbald vom Arbeitgeber angemeldet werden. Die Vielzahl von
ihm durchgefuhrter paralleler Auslandsanmeldungen bestatigt dies ebenfalls,
obwohl die geltende Regelung des § 14 schon jetzt keine Pflicht zur Aus-
landsanmeldung enthalt. Da ohnehin nur ein geringer Prozentsatz der zum
Schutzrecht angemeldeten Diensterfindungen genutzt wird, soll es dem Ar-
beitgeber Uberlassen bleiben, ob er den erheblichen Kostenaufwand fur eine
Schutzrechtsanmeldung trotz eventuell geringer Verwertungschancen erbrin-

gen will.



Zu § 7 - Gegenseitige Rechte und Pflichten beim Erwerb von Schutz-

rechten

Der Entwurf entspricht der nach geltendem Recht gelibten Praxis.

Zu § 8 — Vergiitung bei Nutzung der angemeldeten Diensterfindung

Eine eingehende Abwagung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen
fuhrte zu dem Vorschlag, den Anspruch auf angemessene Vergutung entste-
hen zu lassen, sobald der Arbeitgeber die angemeldete Diensterfindung
nutzt. Die Falligkeit des entstandenen Anspruchs soll jedoch erst eintreten,
wenn Uber die Schutzfahigkeit der Erfindung rechtsbestandig entschieden
worden ist, weil erst dann der Wert der Erfindung als Grundlage fur die Be-
messung der Verglutung konkret feststellbar ist. Den genauen Falligkeitszeit-
punkt bestimmt Absatz 2. Die Falligkeitsregelung wurde sehr eingehend er-
ortert. Es wurde unter Abwagung der Interessenlage des Arbeitgebers und
des Arbeitnehmers schlielich Einigkeit dahin erzielt, dal® dem Arbeitnehmer
die vorgeschlagene Falligkeitsregelung im Hinblick auf die Mindestvergltung

(§ 5) und die vorgesehene Verzinsung zugemutet werden kann.

Zu § 9 — Betriebsgeheime Erfindung

Der Entwurf Gbernimmt im wesentlichen geltendes Recht, schlagt aber fol-
gende Anderungen vor:

Nach Absatz 1 soll es der Erklarung des Arbeitgebers Uber die Schutzfahig-
keit erst bei Nutzungsaufnahme bedurfen. Damit wird auch hier starker auf
die wirtschaftliche Bedeutung der Diensterfindung abgestellt.

Absatz 3 eroffnet die Moglichkeit, die Schiedsstelle fir Arbeithehmererfin-
dungen beim Deutschen Patent- und Markenamt anzurufen, wenn sich

nachtraglich Zweifel an der Schutzfahigkeit ergeben.
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10. Zu § 10 — Vereinbarung oder Festsetzung der Vergiitung

11.

12.

Als Konsequenz des Abstellens auf die wirtschaftliche Nutzung wird es flr
richtig gehalten, eine Vergutungsvereinbarung bzw. —festsetzung erst nach
Nutzungsaufnahme vorzuschreiben (Absatz 1 und 2). Denn erst durch die
wirtschaftliche Nutzung ergeben sich hinreichende Anhaltspunkte fur die

Hohe der Vergutung.

Absatz 3 schlagt vor, allein die wirtschaftliche Nutzung der Diensterfindung
und nicht auch die wirtschaftliche Verwertbarkeit fur die Bemessung der Ver-
gutung maldgebend sein zu lassen, was auch der bisher schon geubten Pra-

xis entspricht.

Durch Absatz6 soll klargestellt werden, dal® eine zweijahrige
Verjahrungsfrist fur der Hohe nach bestimmte Vergltungsanspriche gilt. Die
in Satz2 fur sonstige Vergutungsanspruche vorgeschlagene vierjahrige

Verjahrungsfrist entspricht den allgemeinen arbeitsrechtlichen Bedurfnissen.

Zu § 11 — Auskunftsanspruch

Die Rechtsprechung des BGH gewahrt dem Arbeitnehmer einen umfassen-
den Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch, der in der betrieblichen
Praxis oft nicht erfullbar ist. Deshalb wird vorgeschlagen, diese Anspriche
auf die maligebliche Berechnungsmethode (z.B. Lizenzanalogie) und die
hierfir notwendigen Angaben zu beschranken. Abweichende arbeitsvertrag-

liche Festlegungen des Inhalts des Anspruchs sollten zugelassen werden.

Zu § 13 — Unabdingbarkeit

Die Vorschriften Uber die Vergutung von Diensterfindungen sind entspre-
chend geltendem Recht (§ 22 Satz 1) erst nach der Erfindungsmeldung ab-
dingbar. Dagegen sollten sonstige Bestimmungen des Gesetzes fur Verein-
barungen offenbleiben.
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14.

15.

16.
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Zu § 16 — Unbilligkeit

Auch dieser Vorschlag folgt dem geltenden Recht (§ 23). Mit dem Einfligen
des Begriffes der ,offensichtlichen Unbilligkeit” regt die Vereinigung an, die
ursprungliche einschrankende Absicht des Gesetzgebers bei der Fassung

des jetzigen § 23 ArbEG wieder aufzugreifen.

Zu 4. — Schiedsverfahren (§§ 21 — 29)

Die bisherigen §§ 28 ff. a.F. tUber das Verfahren vor der Schiedsstelle beim
Deutschen Patent- und Markenamt werden weitgehend Ubernommen. Eine

Anpassung an das neue Schiedsverfahrensrecht ist zu beriicksichtigen.

Eine Kostenpflichtigkeit des Verfahrens vor der Schiedsstelle zur Vermei-

dung offensichtlich willkirlicher Verfahren kénnte angedacht werden.

Zu 5. — Gerichtliches Verfahren (§§ 30 — 32)

Auch die Regeln Uber das gerichtliche Verfahren (§§ 37 — 39 a.F.) waren
beizubehalten. Allerdings sollte die Regelung in § 39 Abs. 2 a.F.) Uber die
Zustandigkeit der Arbeitsgerichte entfallen. Auch diese Streitigkeiten sollten
— wegen der dortigen Sachkompetenz — in die ausschlieldliche Zustandigkeit

der fUr Patentstreitigkeiten zustandigen Gerichte fallen.

Zu Dritter Abschnitt — Erfindungen von Arbeitnehmern im o6ffentlichen
Dienst, von Beamten und Soldaten (§§ 33 — 35)

Die Bestimmungen des dritten Abschnitts (§§ 40 — 42 a.F.) waren redaktio-
nell anzupassen. Besonderer Diskussion bedarf die Regelung in § 42 a.F.
Uber Erfindungen von Hochschullehrern und Hochschulassistenten, insbe-

sondere im Zusammenhang mit Forschungsauftragen.
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Zu klaren ware auch, ob Fachhochschulen zuklnftig von dieser Regelung
erfal®t sind. Ggf. ware auch der persoénliche Anwendungsbereich dieser Be-

stimmung zu Uberdenken.

Siehe im Ubrigen Ziff. 1.2 letzter Absatz der Stellungnahme der Vereinigung.
Zu Vierter Abschnitt — Ubergangs- und SchluBbestimmungen

Die Regelungen im 4. Abschnitt (§§ 43 ff. a.F.) sind durch zwischenzeitlichen
Zeitablauf weitgehend Uberholt; die Zustandigkeit der Schiedsstelle Berlin ist

durch das zweite Patentrechtsanderungsgesetz entfallen. Lediglich § 45 a.F.

sollte ibernommen werden.

Dr. Gloy Dr. Loschelder
Prasident Generalsekretar



