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Beitrage

Vergiitung von Arbeitnehmererfindungen in der Praxis

RA Dr. Andreas Witt, LL. M., GKD Rechtsanwdlte, Freiburg

In Deutschland sind die Investitionen in Forschung und Ent-
wicklung auf einem Rekordwert. Die Zahl der Patentanmel-
dungen steigt auf hohem Niveau konstant. Entsprechend ist
das Arbeitnehmererfinderrecht fiir innovative Unternehmen
von groBer praktischer Bedeutung. Das Arbeitnehmererfin-
dergesetz, insbesondere das Postulat einer angemessenen
Vergiitung des Erfinders, erfordert die Einfiihrung eines
standardisierten Vergiitungssystems, das betriebsinterne
Streitigkeiten vermeidet und die Innovationstatigkeit der
Mitarbeiter férdert. Im Beitrag werden zunéachst die Vor-
und Nachteile der in der Praxis verbreiteten Vergiitungs-
systeme dargelegt. AnschlieBend wird das fir kleine und
mittlere Unternehmen (KMU) geeignete Vergiitungsmodell
erldutert.

l. Vergiitungssysteme
1. Laufende Vergiitung

Die in der Praxis tibliche Art der Vergiitungszahlung ist
die laufende Beteiligung. Diese nutzungsabhingige Ver-
giitung zahlt der Arbeitgeber nachkalkulatorisch fiir das
vergangene Geschéftsjahr aus. Die Verglitungsparameter
werden nach den Vorgaben des Arbeitnehmererfinderge-
setzes (ArbNErfG) und den hierzu ergangenen Richtlini-
en fiir die Verglitung von Arbeitnehmern im privaten
Dienst von 1959 (RL) ermittelt. Die Beriicksichtigung
des gesetzlichen Leitbildes der §§ 9 bis 12 ArbNErfG
filhrt zu erheblicher Rechtssicherheit. Bei ordnungs-
gemiBer Anwendung der Vergiitungsrichtlinien wird die
Angemessenheit der Vergiitung vermutet (vgl. Barfen-
bach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 5. Aufl. 2013,
§ 11 Rn. 6 m. w.N.).

Der Nachteil der laufenden Vergiitung liegt fiir den Ar-
beitnehmer darin, dass er erst relativ spét finanziell von
der Erfindung profitiert. Die erste Zahlung erfolgt in aller
Regel erst mit Ablauf des ersten Geschiftsjahres nach
Nutzungsaufnahme der Erfindung.Als Nachteil fiir den
Arbeitgeber wird die schwierige Ermittlung der einzel-
nen Vergilitungsparameter, die Vielzahl an Formalpflich-
ten des ArbNErfG und der Verwaltungsaufwand fiir den

Arbeitgeber genannt. Insbesondere die jahrliche Abrech-
nung wird als zeitaufwendig und kostenintensiv angese-
hen (vgl. Trimborn, Mitt. 2006, 160). Die gesetzlichen
Vorgaben werden zudem als komplex und nicht nach-
vollzichbar bezeichnet (vgl. Hohagen/Burghart, GRUR-
Prax 2014, 317).

Erfahrungsgemil reduziert aber die Einfithrung eines
standardisierten Verglitungssystems den erforderlichen
Aufwand auf die einmalige Bestimmung der Vergiitungs-
parameter und eine jéhrliche buchhalterische Festsetzung
der Vergtitungshshe. Dabei handelt es sich um einen zu
vernachldssigenden Verwaltungsaufwand. Zudem ist zu
beriicksichtigen, dass die Angemessenheit der Ver-
giitung, die aufgrund anderer Vergiitungsmodelle an den
Erfinder gewihrt wird, anhand der Regelungen des Arb-
NErfG und der RL iiberpriift wird und den Erfinder dem-
gegeniiber nicht unbillig benachteiligen darf.

2. Unternehmenseigene Vergiitungsrichtlinien

Unternchmenseigene Verglitungsrichtlinien sind grund-
sétzlich zuldssig und damit der unternehmerischen Ent-
scheidungshoheit unterworfen. Die Richtlinien werden
vom Arbeitgeber einseitig festgelegt und sollen die
Schwierigkeiten in der praktischen Handhabung des
ArbNErfG und der RL vermeiden (vgl. Bartenbach/Volz,
a.a. 0., Einl. Rn. 135). Sie regeln die Verglitungsbemes-
sung abschlieBend und ersetzen die gesetzlichen Rege-
Iungen der §§ 9 bis 12 ArbNErfG sowie die RL.

Die Nachteile unternehmenseigener Vergiitungsrichtlini-
en liegen im hohen Aufwand fiir deren Erstellung und in
den rechtlichen Hiirden durch das ArbNErfG. Aufgrund
des Verschlechterungsverbots gem. § 22 ArbNErfG
muss sich die interne Richtlinie am Postulat der An-
gemessenheit der Erfindervergiitung orientieren und darf
auch i. U. die Rechte des Erfinders nach dem ArbNErfG
nicht einschrinken (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.O., Einl.
Rn. 135f1). Rechtssicherheit ist daher bei der Implemen-
tierung unternehmensinterner Vergiitungsrichtlinien nur
gegeben, wenn der Erfinder durch die Regelungen besser
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gestellt ist als durch die gesetzlichen Vorschriften (vgl.
Bartenbach/Volz, a. a. O., Einl. Rn. 137). Zudem ist nach
hachstrichterlicher Rechtsprechung die Lizenzanalogie
vorrangig, da sie ein besonders geeignetes Kriterium ist,
um die Vergiitung zu bemessen (vgl. BGH, GRUR-Prax
2010, 87 m. Anm. Arnold). Das heiflt, dass der Lizenz-
satz, der in vergleichbaren Fillen bei freien Erfindungen
in der Praxis iiblich ist, der Ermittlung des Erfindungs-
wertes zugrunde zu legen ist. Die Einfithrung einer wirk-
samen internen Vergiitungsrichtlinie ist im Ergebnis mit
erheblichen rechilichen Schwierigkeiten sowie mit ho-
hem praktischem Aufwand verbunden und empfiehlt
sich fir kleine und mittelstindische Unternehmen
(KMU) daher nicht.

3. Pauschalvergiitungssysteme

In der betrieblichen Praxis ist die Zahlung der Erfinder-
vergiitung durch eine einmalige oder mehrmalige Pau-
schale verbreitet und sowohl bei Arbeitnehmern als auch
Arbeitgebern beliebt. Ein beiderseitiger Anspruch auf
Abschluss einer Pauschalvergiitungsvereinbarung be-
steht allerdings nicht (vgl. Bartenbach/Volz, a.a. 0., § 9,
Rn. 57). Die Hohe der Pauschale wird teilweise un-
abhiingig vom tatséchlichen Wert der Erfindung berech-
net und orientiert sich an Durchschnittsbetrigen, die ein
Unternehmen in der Vergangenheit an Erfindervergiitun-
gen gezahlt hat (vgl. Boemke/Kursawe/Engemann, Ar-
beitnehmererfindergesetz, 1. Aufl. 2015, § 9, Rn. 127).
Die Pauschalvergiitung widerspricht in diesem Fall aber
dem gesetzlichen Leitbild des § 9 ArbNErfG und ist
auch im Hinblick auf die Unbilligkeitsgrenze des § 23
ArbNErfG problematisch, da eine vom Erfindungswert
losgeldste Vergiitung hiufig zu unangemessenen Ergeb-
nissen fiir den Arbeitnehmer fiihrt. In der Praxis sollte
daher versucht werden, die vermutete rechtliche, tech-
nische und wirtschaftliche Entwicklung der Erfindung
sowie die zugrunde zu legende Nutzungsdauer bei der
Bemessung der Hohe der Pauschalvergiitung zu beriick-
sichtigen (vgl. Bartenbach/Volz,a.a. 0., § 9,Rn. 59).

Die Pauschalvergiitung hat fiir beide Parteien einige
wesentliche Vorteile. Der Arbeitnehmer erhélt in zeitlich
engem Zusammenhang mit seiner Erfindung eine Ver-
glitung in einer Hohe, die bereits die zukiinftige Nutzung
der Erfindung einbezieht. Seine Leistung wird damit
frithzeitig finanziell honoriert und seine Innovations-
motivation potenziell gestirkt. Der Arbeitgeber kann
frithzeitig mit dem festgelegten Betrag kalkulieren und
spart den vermeintlichen Aufwand der jahrlichen laufen-
den Vergiitung. Zudem wirkt die Pauschalvergtitung fiir
das Unternchmen innovationsférdernd, da das Ver-
glitungsinteresse — im Gegensatz zur laufenden Ver-
glitung — stirker von neuen Innovationen abhangt (vgl.
Boemke/Kursawe/Engemann, a.a.0., § 9, Ra. 118).
Eine Pauschalvergiitung hat allerdings den Nachteil,
dass die Angemessenheit der Pauschale zum Zeitpunkt
der Vergiitungsvereinbarung schwer abzuschitzen ist.
Dieses Risiko trigt allerdings vorwiegend der Arbeit-
geber, da die Riickzahlung der bereits geleisteten Ver-
glitung im Fall einer negativen Nutzungsentwicklung
ausgeschlossen ist (§ 12 IV ArbNErfG). Der Arbeitneh-
mer hat dagegen u.U. einen Abidnderungsanspruch,
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wenn sich die Nutzung positiver entwickelt als gedacht
(§ 12 VI ArbNErfG).

Eine Pauschalvergiitungsabrede ist im Ergebnis vor al-
lem zu empfehlen, wenn es sich um kleinere, wirtschaft-
lich unbedeutende oder gering genutzte Erfindungen
handelt, die Erfindung als Vorrats- oder Ausbaupatent
verwendet wird oder der Erfinder auf die Nutzung seiner
Erfindung im Betrieb einen mafBigeblichen Einfluss aus-
iiben kann und ein Interessenkonflikt droht (vgl. RL
Nr. 40). AuBerdem kann eine Pauschalvergiitungsabrede
bei zeitnahem Ausscheiden des Arbeitnehmers zweck-
mifig sein. Nicht zu empfehlen ist eine Pauschalver-
glitungsabrede, wenn die technische oder wirtschaftliche
Entwicklung der Erfindung noch véllig unklar ist und
keine breite Basis fiir deren Ermittlung vorhanden ist.

4. Incentive Systeme

In groBeren Unternehmen werden sog. Incentive-Syste-
me mit im Detail unterschiedlichen Ausgestaltungen
(vgl. dazu Hohagen/Burghart, GRUR-Prax 2014, 317,
318) immer hdufiger. In der Regel handelt es sich um
eine honorierende und freiwillige Pauschalvergiitungs-
abrede besonderer Art, welche meist mehrere zeitlich
gestaffelte Pauschalen vorsieht, die zusétzlich zu einer
laufenden Vergiitung zu zahlen sind (vgl. Bartenbach/
Volz, a.a. 0., § 11, Rn. 22 f)). Die Arbeitnehmererfin-
dungen werden dadurch frithzeitig mit einer nutzungs-
unabhingigen Pramienzahlung honoriert. Das Incentive-
System dient als Anreiz fiir weitere Erfindungen und
damit innovationsfordernd. Eine Anrechnung auf die
nutzungsabhingige Vergiitung erfolgt i. d. R. nicht.

Incentive Systeme sind meist mit dem Abkauf gesetzli-
cher Formalpflichten des Arbeitgebers verbunden, ins-
besondere zur Freigabe fiir Auslandsanmeldungen (§ 14
ATbNErfG), zum Anbieten einer Schutzrechtsposition
vor deren Fallenlassen (§ 16 ArbNErfG) oder zur
Schutzrechtsanmeldung im Inland (§ 13 ArbNErfG). In
Bezug auf die Hohe der Abkaufpramie ist zu beachten,
dass nach der neuen Schiedsstellenpraxis nicht mehr die
in der Industrie iiblichen Abkaufsummen fiir die Frage
einer Unbilligkeit maBgeblich sind, sondern die zum
Zeitpunkt der Vereinbarung konkreten wirtschaftlichen
Vorteile, die dem Erfinder durch den Abkauf entgehen
(Schiedsstelle vom 18.7.2012 — Arb.Erf. 30/10). Die
weiterhin geschuldete laufende Verglitung wird nut-
zungsabhingig anhand des gesetzlichen Leitbilds der
§§ 9 bis 12 ArbNErfG und der RL bestimmt. In der
Praxis werden jedoch hiufig einzelne Vergilitungspara-
meter pauschaliert, indem unternehmerische Erfah-
rungs- und Regelwerte die Detailbetrachtung ersetzen
(vgl. Bartenbach/Volz,a.a. 0., § 11, Rn. 28).

Dagegen kann ein Incentive System neben einer friih-
zeitigen Pauschale mit dem Abkauf von Formalpflichten
auch weitere Pauschalzahlungen als nutzungsabhéngige
Vergiitung vorsehen. Sobald die Erfindung im Unterneh-
men genutzt und z. B. Umsitze generiert werden, wird
die H6he der Pauschale anhand des prognostizierten
kiinftigen Umsatzes ermittelt. Dabei sind Erfahrungs-
und Regelwerte des jeweiligen Unternehmens zur Be-
stimmung weiterer Wertfaktoren und der Bedeutung der
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Erfindung zu beriicksichtigen (vgl. dazu im Detail Hoha-
gen/Burghart, a. a. 0.). Bei Anwendung dieses Incentive
Systems wird empfohlen, die festgelegten Pauschal-
betrdge mehrere Jahre nach Verwertungsbeginn bzw.
Markteintritt der erfindungsgemifBen Produkte anhand
der tatsichlich erzielten Umsitze zu tiberpriifen: ,,.Zu
diesem Zeitpunkt sind iiblicherweise hinreichende Er-
kenntnisse iiber den bisherigen und den zu erwartenden
kiinftigen Nutzungsumfang der Erfindung gewomnnen
worden. Zukiinftige Pauschalbetréige kinnen daher bei
Bedarf angepasst werden” (vgl. Hohagen/Burghart,
a.a. 0., S. 318). Durch eine Uberpriifung anhand sémtli-
cher Wertfaktoren reduziert sich der Vorteil dieses Incen-
tive Systems im Vergleich zu einer laufenden Vergiitung
auf den Wegfall einer kurzen jihrlichen buchhalteri-
schen Berechnung. Zudem kann sich bei der Uberprii-
fung ergeben, dass aufgrund einer positiven Entwicklung
ein Abidnderungsanspruch des Arbeitnehmers besteht
bzw. eine tiberschieBende nicht zuriickzuerstattende Ver-
giitung bezahlt wurde.

Il. Praxishinweis

Fir KMU empfiehlt sich aus folgenden Griinden ein
Incentive-System in Form der Kombination von pau-
schalen Primienzahlungen mit einer laufenden Ver-
giitung. Ein solches Incentive-System sieht eine erst-
malige Pauschalzahlung bei Inanspruchnahme der Erfin-
dung durch den Arbeitgeber vor. Die iiberobligatorische
Leistung des Arbeitnehmers wird dadurch friihzeitig ho-
noriert und ein Innovationsanreiz gesetzt. Mit der Pau-
schale werden zudem die Formalpflichten des Arbeit-
gebers, insbesondere die zur Freigabe von Auslands-
anmeldungen (§ 14 ArbNErfG), zum Anbieten einer
Schutzrechtsposition vor deren Fallenlassen (§ 16 Arb-
NErfG) sowie die Pflicht zur Schutzrechtsanmeldung im
Inland (§ 13 ArbNErfG) abgekauft. AuBerdem verzich-
tet der Arbeitnehmer auf den Anpassungsanspruch gem.
§ 12 VI ArbNErfG und den Auskunfts- sowie Rech-
nungslegungsanspruch hinsichtlich der erzielten Umsét-
ze mit dem Produkt. Die Hohe der Pauschale kann sich
an den brancheniiblichen Betrigen orientieren, muss
aber anhand der Umsténde des Einzelfalls iiberpriift wer-
den (so oben und Schiedsstelle vom 18.7.2012 — Arb.Erf.
30/10). Die zweite Pauschale wird fiir den Fall der An-
meldung und Erteilung eines Patents vereinbart. Mit
dieser Zahlung wird die nun amtlich festgestellte erfin-
derische Leistung honoriert; zusitzlich werden alle Ver-
glitungsanspriiche des Erfinders fiir die etwaige aus-
schlieBliche Nutzung als Vorrats- oder Sperrpatent abge-
golten.

Im Falle der Verwertung der Erfindung wird die Ver-
glitung nach dem gesetzlichen Leitbild der §§ 9 bis 12
ATbNEIfG und der RL bestimmt. Danach berechnet sich
die Vergiitung aus dem Erfindungswert, dem Miterfin-
deranteil und dem Anteilsfaktor.

Der Erfindungswert ist der Betrag, den der Arbeitgeber
an einen auBenstehenden freien Erfinder fiir die aus-
schlieliche Nutzung der Rechte an der Erfindung zahlen
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miisste. Ublicherweise wird dieser Wert mit der Lizenza-
nalogie bestimmt, da diese Methode am genauesten ist.
Heranzuzichen ist ein unternehmensinterner Erfahrungs-
wert oder ein in vergleichbaren Fillen brancheniiblicher
Lizenzsatz. Dieser Lizenzsatz wird auf eine rechnerische
und eine technische BezugsgroBe bezogen. Fiir die Er-
mittlung der rechnerischen BezugsgroBe wird im Regel-
fall der Nettoumsatz zugrunde gelegt, den der Arbeit-
geber durch den Verkauf oder sonstigen Vertrieb der
erfindungsmiflen Produkte und Waren erzielt. Ist das
erfindungsgemife Produkt Teil einer Gesamtvorrich-
tung, muss die technisch-wirtschaftliche Bezugsgrofie
ermittelt werden. Dabei handelt es sich um den tatséich-
lichen Anteil der Erfindung an der Gesamtvorrichtung.

Weiterhin ist der sog. Anteilsfaktor festzulegen (vgl. RL
Nr. 30 ff.). Dieser Faktor beriicksichtigt die Beteiligung
des Arbeitgebers am Zustandekommen der Erfindung
und die Vorteile, die der Arbeitnehmererfinder aufgrund
seiner Betriebszugehorigkeit im Vergleich zu einem frei-
en Erfinder hat. Der Anteilsfaktor setzt sich aus drei
Teilwerten zusammen. Der erste Teilwert ist die Stellung
der Aufgabe (vgl. RL Nr. 31). Zu bestimmen ist das Maf}
der Einflussnahme des Betriebes auf die Erfindung. Der
zweite Teilwert ist die Losung der Aufgabe, mit dem die
Unterstiitzung des Betriebes bei der Losung des tech-
nischen Problems festgehalten wird (vgl. RL Nr. 32).
Der dritte Teilwert ist von der Stellung des Arbeitneh-
mers im Betrieb anhiingig (vgl. RL Nr. 33). Entschei-
dend ist, ob vom Arbeitnehmer eine solche Erfindung
erwartet werden kann (z.B. Leiter der Entwicklungs-
abteilung) oder ob es sich um eine iiberschieBende Leis-
tung handelt (z. B. Laborassistent). Anhand der Summe
dieser Teilwerte kann der Anteilsfaktor aus der Tabelle
in RL Nr. 37 entnommen werden.

iIf. Fazit

In der Unternehmenspraxis sind diverse Vergiitungssys-
teme verbreitet, die Vor- und Nachteile haben. Fiir
KMU empfiehlt sich die Implementierung eines Incen-
tive-Systems in Form der Kombination mehrerer Pau-
schalzahlungen mit einer laufenden Vergiitung. Die
frithzeitige Pramienzahlung honoriert die erfinderische
Leistung und wirkt innovationsfordernd. Durch den Ab-
kauf diverser Formalpflichten des Arbeitgebers und von
Anspriichen des Arbeitnehmers sowie die Standardisie-
rung von Prozessen und Schreiben wird der Verwal-
tungsaufwand erheblich reduziert. Es verbleibt eine ein-
fache jdhrliche buchhalterische Berechnung.

Die Einfithrung dieses Incentive-Systems sollte iiber ei-
ne unternehmensinterne Richtlinie erfolgen, die die ein-
zelnen Pauschalen sowie die abzukaufenden Formal-
pflichten festlegt. Die nicht abdingbaren Formalpflich-
ten werden in Standardschreiben erfasst. Die Wertfak-
toren zur Berechnung der Vergiitung lassen sich im
jeweiligen Einzelfall, ggf. unter Mithilfe eines sachkun-
digen Beraters, schnell bestimmen und in die standardi-
sierte Vergiitungsvereinbarung aufnehmen. Die jéhrliche
Vergiitung ist auf diese Weise einfach zu ermitteln.




