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PatG 88 Abs1
PatG §17
Kopf

SZ 57/188
Spruch

Nach seinem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhaltnis kann der Arbeitnehmer, dessen Diensterfindung vom Arbeitgeber
in Anspruch genommen und zum Patent angemeldet worden ist, seinen Vergltungsanspruch durch Vereinbarung mit
dem ehemaligen Arbeitgeber frei regeln

OGH 27.11.1984,4 Ob 34/84 (LGZ Wien 44 Cg 162/83; ArbG Wien 7 Cr 53/83)
Text

Der Klager war bis Dezember 1966 Arbeitnehmer der beklagten Partei. Er hatte in dieser Eigenschaft gemeinsam mit
Ing. Erich B eine Diensterfindung betreffend eine Fackelgas-Riickgewinnungsanlage gemacht, welche von der beklagten
Partei in Anspruch genommen und am 18. 3. 1965 zum Patent angemeldet wurde. Der beklagten Partei ist fur diese
Erfindung das dsterreichische Patent Nr. 254 377 "Verfahren und Einrichtung zum Nutzbarmachen brennbarer Abgase
von Raffinerien oder anderen Anlagen" (Beginn der Patentdauer: 15. 9. 1965) erteilt worden; sie verwertet die
Erfindung mit gutem Erfolg in einer seit 19. 2. 1965 bestehenden Ruckgewinnungsanlage.Nachdem der Klager fur das
Jahr 1965 eine Pauschalvergitung von 30 000 S erhalten hatte, schlossen die Parteien am 17. 9. 1969 eine
Vereinbarung, nach welcher die weitere Vergltung des Klagers von dem Fackelgas berechnet werden sollte, das
innerhalb von 12 Betriebsjahren, beginnend mit 1. 1. 1966, in der erfindungsgemaflen Ruckgewinnungsanlage der
beklagten Partei riickgewonnen wirde; das Ausmald der Vergltung sollte 2 vH des internen, jeweils auf der Grundlage
der Warmeinhalte im Verhaltnis zu Heizdl ermittelten Verrechnungspreises fir Fackelgas betragen (Punkt 1). Die
Vergltung sollte, fur jedes Kalenderjahr getrennt, bis Ende Marz des folgenden Jahres berechnet und ausgezahlt
werden (Punkt 2); mit ihr sollten die Anspriche des Klagers fur die Anwendung der Erfindung im Rahmen des
Unternehmens der Beklagten "einmal fir immer abgegolten" sein (Punkt 3).Die beklagte Partei ist ihrer Zahlungspflicht
bis einschlieBlich des Betriebsjahres 1977 (Verrechnungszeitpunkt: 31. 3. 1978) entsprechend der getroffenen
Vereinbarung in vollem Umfang nachgekommen. Fir die Folgezeit hat sie dann aber ihre Zahlungen unter Hinweis auf
das Ende des vereinbarten Vergutungszeitraumes von 12 Jahren eingestellt.Mit der Behauptung, daR die
nutzungsabhangige Vergutung fur die Inanspruchnahme einer Diensterfindung immer fir die gesamte Patentdauer -
oder zumindest so lange, als der Arbeitgeber auf sein Bentitzungsrecht an der Erfindung nicht verzichtet - zu leisten sei
und dieser Anspruch des Arbeitnehmers durch Vereinbarung weder aufgehoben noch beschrankt werden kénne (8 17
PatG), verlangt der Klager im vorliegenden, seit 14. 3. 1983 anhangigen Rechtsstreit die Verurteilung der beklagten
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Partei, 1. Uber die Menge des seit 1. 1. 1979 unter BenUtzung des 6sterreichischen Patents Nr. 254 377 monatlich
rackgewonnenen Fackelgases durch Angabe bestimmter, im Urteilsantrag naher bezeichneter Daten Rechnung zu
legen; 2. von dem sich nach Mal3gabe dieser Rechnungslegung fur die Jahre 1979 bis 1982 ergebenden Betrag 2 vH,
deren genaue Bezifferung dem Ergebnis der Rechnungslegung vorbehalten bleibe, samt Verzugszinsen zu zahlen. Das
Klagebegehren werde nicht auf8 10 PatG, sondern auf die Unwirksamkeit der zeitlichen Begrenzung der
VerglUtungsvereinbarung gestutzt.

Die beklagte Partei beantragt die Abweisung des Klagebegehrens. Die Anspriche des Klagers seien durch die Zahlung
der vereinbarten Vergutung erfullt worden; dariber hinaus habe der Kldger nichts mehr zu bekommen.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ohne Aufnahme weiterer Beweise ab. Die dem Arbeitnehmer gemaR§ 8 Abs. 1
PatG geblhrende angemessene besondere Vergltung kdnne nicht nur durch eine einmalige Leistung, sondern auch in
Form fortgesetzter Teilzahlungen erbracht werden. Eine bestimmte Mindestdauer solcher Teilzahlungen sei nirgends
vorgeschrieben; insbesondere kdnne dem Gesetz nicht entnommen werden, dal3 eine nutzungsabhangig festgesetzte
Vergltung Uber die vereinbarte (klirzere) Vertragsdauer hinaus in jedem Fall fir die gesamte Patentdauer von 18
Jahren gezahlt werden muf3te. Ob sich ein Erhéhungsanspruch des Klagers allenfalls aus § 10 PatG ableiten liel3e, sei
nicht zu prifen, weil der Klager diesen Rechtsgrund ausdriicklich ausgeschlossen habe.

Die Berufung des Klagers blieb erfolglos. Das Berufungsgericht fihrte die Verhandlung gemaR § 25 Abs. 1 Z 3 ArbGG
von neuem durch. Die vom Klager gegen die Auffassung der ersten Instanz vorgebrachten Argumente kdnnten nicht
Uberzeugen. § 8 Abs. 1 PatG erschopfe sich in der Anordnung einer angemessenen besonderen Vergltung. Die in§ 9
PatG beispielsweise angefuhrten Kriterien der Angemessenheit lieBen jede Bezugnahme auf zeitliche Umstande, etwa
den naheliegenden Hinweis auf die Patent- oder Nutzungsdauer, vermissen; den weiteren Bestimmungen des
Patentgesetzes zur Diensterfindung sei Uberhaupt kein Hinweis auf die Beurteilung der Angemessenheit der
besonderen Verglitung zu entnehmen. § 17 PatG bestimme lediglich iS des arbeitsrechtlichen Schutzprinzips, daR die
dem Arbeitnehmer durch 88 6 bis 16 PatG eingerdumten Rechte durch Vereinbarung weder aufgehoben noch
beschrankt werden, also nur zu seinen Gunsten gedndert werden konnten. Beim AbschluB der
Verglutungsvereinbarung am 17. 9. 1969 sei jedoch der Klager nicht mehr Arbeitnehmer der beklagten Partei gewesen.
Damit habe die in Rede stehende Erfindung zwar nicht den Charakter einer Diensterfindung verloren; der Kldger habe
jedoch in diesem Zeitpunkt des in § 17 PatG zugunsten der Arbeitnehmer normierten besonderen Schutzes nicht mehr
bedurft. Da angenommen werden musse, daRR die Parteien damals von einer Nutzung der Erfindung wahrend der
gesamten Patentdauer ausgegangen waren, und in Punkt 4 des Vertrages Uberdies die Beteiligung des Klagers an
allfélligen Lizenzeinnahmen der beklagten Partei ohne jede zeitliche Beschrankung vereinbart wurde, wirde die der
Vereinbarung einer zwolfjahrigen Nutzungsdauer zugrunde liegende privatautonome Angemessenheitsvorstellung der
Parteien durch eine Verlangerung der von ihnen festgelegten Laufzeit der Verglitung einseitig verzerrt werden. Die
Annahme des Klagers, eine durch laufende Zahlungen zu leistende Vergltung kdnne nur dann angemessen sein, wenn
der Zeitraum der Zahlungen mit der Nutzungsdauer des Patents Ubereinstimmt, sei verfehlt; es sei nicht einzusehen,
warum die Parteien bei der Beurteilung der Angemessenheit der Vergltung nicht auch von einem kirzeren
Zahlungszeitraum ausgehen koénnten, wenn dieser Umstand durch eine entsprechende Erhéhung des
Vergltungssatzes bericksichtigt werde. Nur wenn sich die Vorstellungen der Parteien Uber den Nutzungsverlauf als
Folge einer wesentlichen Anderung der maRgebenden Umsténde gewandelt hitten, wére eine nachtragliche Anderung
der festgesetzten Vergltung moglich; eine Anwendung dieser Bestimmung (8 10 PatG) habe jedoch der Klager
ausdrucklich ausgeschlossen.

Der Oberste Gerichtshof gab der Revision des Klagers nicht Folge.
Rechtliche Beurteilung
Aus den Entscheidungsgrinden:

Durch den auf Rechnungslegung und Zahlung gerichteten Urteilsantrag des Klagers soll die Beklagte verhalten werden,
die in Punkt 1 des Vertrages festgelegte 2 prozentige Vergltung Uber den vereinbarten Endzeitpunkt (31. 12. 1977)
hinaus auch wahrend der restlichen Patentdauer fortzuzahlen; der Klager geht dabei von der Rechtsansicht aus, daf
eine nutzungsabhangige Vergltung, wie sie hier vereinbart worden ist, immer fUr die gesamte Patent- bzw.
Nutzungsdauer geleistet werden musse und dal3 dieser Anspruch des Arbeitnehmers gemaRR § 17 PatG durch
Vereinbarung weder aufgehoben noch beschrankt werden konne. Demgegenuber hat aber schon das
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Berufungsgericht mit Recht darauf verwiesen, dal3 die Vereinbarung erst am 17. 9. 1969, also fast drei Jahre nach der
Beendigung des Arbeitsverhaltnisses des Klagers und damit zu einem Zeitpunkt getroffen wurde, als der Klager des
besonderen Schutzes eines Arbeitnehmers langst nicht mehr bedurfte; ebenso wie ein Verzicht des Arbeitnehmers auf
an sich unverzichtbare Rechte nach dem Ende des Arbeitsverhaltnisses grundsatzlich zuldssig sei, unterldgen auch die
erst nach der Beendigung des Arbeitsverhaltnisses Uber eine Diensterfindung getroffenen Vereinbarungen nicht den
Beschrankungen des § 17 PatG.

GemalR § 17 PatG kénnen die dem Arbeitnehmer auf Grund der 88 6 bis 16 PatG zustehenden Rechte durch
Vereinbarung weder aufgehoben noch beschrankt werden. Ebenso wie die insoweit durchaus vergleichbare Regelung
des 8§ 22 Abs. 1 des deutschen Arbeitnehmererfindungsgesetzes vom 25. 7. 1957, BGBI. | 756, ist auch § 17 PatG eine
spezialgesetzliche Auspragung der das ganze Arbeitsrecht durchziehenden Schutzfunktion gesetzlicher Vorschriften
zugunsten des Arbeitnehmers. Der Gesetzgeber will dadurch, daB er einzelnen Bestimmungen - hier: den 88 6 bis 16
PatG - zugunsten des Arbeitnehmers (einseitig) zwingenden Charakter verleiht, den Arbeitnehmer als den regelmaRig
sozial und wirtschaftlich schwacheren Partner des Arbeitsvertrages vor uniberlegten, voreiligen oder durch Sorge um
den Arbeitsplatz oder um die Arbeitsbedingungen beeinfluliten Zugestandnissen mit der Folge unangemessener
Vertragsgestaltungen und einer Verschlechterung der eigenen Rechtsposition bewahren (vgl. dazu Volmer-Gaul,
ArbeitnehmererfindungsG[2], 1325 § 25 RN 4; Bartenbach, Gesetz Uber Arbeitnehmererfindungen 440 f., § 22 RZ 1).
Diese besondere Schutzwirdigkeit des Arbeitnehmers endet aber grundsatzlich mit der Beendigung des
Arbeitsverhaltnisses und dem damit regelmaRig verbundenen Wegfallen eines moglichen wirtschaftlichen Drucks. Eine
Erstreckung der zwingenden Wirkung einzelner Schutzbestimmungen Uber diesen Zeitpunkt hinaus kann deshalb in
der Regel nur dort angenommen werden, wo sie der Gesetzgeber zur Hintanhaltung unerwinschter Nachwirkungen
des Arbeitsverhaltnisses ausdricklich angeordnet hat (s. dazu insbesondere Migsch, Der sogenannte Verzicht des
Arbeitnehmers auf Anspriiche aus dem Arbeitsverhaltnis, Strasser-FS (1983) 255 ff. (260)). Ob sie darlber hinaus auch
in solchen Fallen zu bejahen ist, in denen eine wirtschaftliche Drucksituation ausnahmsweise auch noch nach dem
Ende des Arbeitsverhdltnisses fortbesteht (so insbesondere Martinek-Schwarz, Abfertigung - Auflésung des
Arbeitsverhaltnisses 303 f.), braucht diesmal nicht weiter erdrtert zu werden, weil ein derartiger Ausnahmefall hier
nicht vorliegt. Die in Rede stehende Vergltungsvereinbarung ist am 17. 9. 1969 und damit fast drei Jahre nach dem
Ausscheiden des Klagers aus dem Unternehmen der beklagten Partei abgeschlossen worden. Inwiefern der Klager
damals noch unter wirtschaftlichem Druck seiner ehemaligen Arbeitgeberin gestanden und solcherart in seiner freien
WillensentschlieBung beeintrachtigt gewesen ware, ist nicht zu sehen. Auch der Klager selbst hat eine solche
besondere Drucksituation mit keinem Wort behauptet; seiner Rechtsansicht, daf3 die Gestaltungsfreiheit der Parteien
beim Abschlul3 der Vergltungsvereinbarung ungeachtet der zwischenzeitlichen Beendigung des Arbeitsverhdltnisses
immer noch durch § 17 PatG beschrankt gewesen sei, kann unter diesen Umstanden umso weniger gefolgt werden,
als eine derartige Beschrankung der Vertragsfreiheit zu diesem Zeitpunkt auch sachlich durch nichts mehr zu
rechtfertigen gewesen ware. Waren jedoch die Parteien am 17. 9. 1969 nicht mehr gehindert, ihre gegenseitigen
rechtlichen Beziehungen ohne die sich aus 8§ 6 bis 16 PatG ergebenden Beschrankungen frei zu regeln, dann stand
auch der Vereinbarung einer zwar nutzungsabhangigen, aber nur auf einen Teil der Patentdauer beschrankten
Verglutung kein rechtliches Hindernis entgegen.

Fur die gegenteilige Auffassung des Klagers ist auch mit dem Hinweis darauf nichts gewonnen, dal3 gema® 16 PatG
die nach den Bestimmungen der 88 6 bis 15 begrundeten Rechte des Dienstgebers und des Dienstnehmers ... durch
die Auflosung des Dienstverhaltnisses nicht berUhrt werden. Aus dieser Anordnung des Gesetzes folgt zunachst, daf3
sich der Arbeitgeber seinen Verpflichtungen gegenliber dem Arbeitnehmer durch Auflosung des Arbeitsverhaltnisses
nicht entziehen kann; auch einer Vereinbarung, nach der bestimmte Rechte des Arbeitnehmers an die Dauer des
Arbeitsverhaltnisses gebunden sein und mit ihm erléschen sollen, miBRte nach dem Zweck der genannten
Bestimmung, die dem Arbeitnehmer seine Anspriiche unabhéangig von der Dauer des Arbeitsverhdltnisses bis zum
Ablauf der Verjahrungsfrist vorbehalten will, die rechtliche Wirksamkeit abgesprochen werden (so auch SZ 46/112;
Collin, Die Diensterfindung 103 Anm. 2; Friebel-Pulitzer, Osterr. Patentrecht[2], 171 Anm. ). Zu den Rechten des
Arbeitnehmers, die demgemal auch noch nach dem Ende des Arbeitsverhdltnisses geltend gemacht werden kénnen,
gehort nun sicherlich auch der in § 8 Abs. 1 PatG normierte Anspruch auf eine angemessene besondere Vergutung (so
auch Friebel-Pulitzer aaO Anm. | 2; ebenso Collin aaO Anm. 5); eine Beschrankung der Befugnis des Arbeitnehmers,
nach seinem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhaltnis Uber diesen fortbestehenden Vergutungsanspruch frei zu
verflgen und ihn insbesondere durch Vereinbarung mit seinem ehemaligen Arbeitgeber nach seinem Gutdinken zu
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regeln, kann aber auch aus§ 16 PatG nicht abgeleitet werden. Die gegenteilige Auffassung des Klagers, wonach
samtliche Bestimmungen des Diensterfindungsrechtes auch auf solche Vereinbarungen Uber Diensterfindungen
anzuwenden seien, die erst nach dem Ende des Arbeitsverhdltnisses getroffen werden, entbehrt einer gesetzlichen
Grundlage und ist daher abzulehnen.

Bei dieser Sachlage ist auf die Frage, ob die Vergutungsvereinbarung im Falle ihres Abschlusses wahrend des
Bestehens des Arbeitsverhdltnisses gegen zwingende gesetzliche Vorschriften (88 6 bis 15 PatG) verstoRRen hatte und
deshalb ein daruber hinausgehender Vergttungsanspruch des Klagers flr die restliche Patentdauer gerechtfertigt
ware, nicht weiter einzugehen; das Rechnungslegungs- und Zahlungsbegehren des Klagers muf3 vielmehr schon
deshalb erfolglos bleiben, weil die die Verglutungsfrage "einmal fir immer" regelnde Vereinbarung vom 17. 9. 1969
nach dem oben Gesagten rechtlich voll wirksam und fir beide Parteien verbindlich ist.
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