
OGH Urteil vom 4.5.2006, 9 Ob A 51/05y – Vergütung einer Diensterfindung 
 

1. Zur Bemessung der Vergütung einer Diensterfindung nach den §§ 8 ff PatG ist nach den 
Umständen des Falles auf folgende Grundsätze Bedacht zu nehmen: 
a) auf die wirtschaftliche Bedeutung der Erfindung für das Unternehmen; 
b) auf eine sonst etwa erfolgte Verwertung der Erfindung im Inland oder Ausland;  
c) auf den Anteil, den Anregungen, Erfahrungen, Vorarbeiten oder Hilfsmittel des 
Unternehmens des Arbeitgebers oder dienstliche Weisungen an dem Zustandekommen der 
Erfindung gehabt haben. 
2. Die gerichtliche Festsetzung der Höhe einer Vergütung ist nach § 273 ZPO vorzunehmen. 
Die hiebei zu berücksichtigenden Umstände und Momente werden, soweit sie nicht in anderer 
Weise zweifelsfrei geklärt werden können, durch Sachverständigengutachten zu ermitteln 
sein, wobei jedoch die Festsetzung der Höhe der Vergütung Sache des Gerichtes bleibt. 
3. Die Erfindervergütungen werden in der Praxis je nach der Art der Erfindung in der Regel 
nach drei Methoden ermittelt, und zwar nach der „Lizenzanalogie“, nach dem erfassbaren 
betrieblichen Nutzen oder in Form der Schätzung. 

Leitsätze verfasst von Dr. Clemens Thiele, LL.M. 
 
 
Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht in Arbeits- und Sozialrechtssachen durch den 
Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Dr. Rohrer als Vorsitzenden und durch die Hofräte 
des Obersten Gerichtshofes Dr. Spenling und Dr. Hradil sowie die fachkundigen Laienrichter Dr. 
Walter Zeitler und Mag. Michael Zawodsky als weitere Richter in den verbundenen 
Arbeitsrechtssachen der klagenden Parteien 1) Heinrich H*****, Angestellter, *****, 2) DI Harald 
F*****, Angestellter, *****, 3) Ing. Heimo J*****, Angestellter, *****, 4) Ing. Heinrich M*****, 
Angestellter, *****, alle vertreten durch Dr. Charlotte Böhm, Rechtsanwältin in Wien, gegen die 
beklagte Partei P***** GmbH, *****, vertreten durch Mag. Dr. Lothar Wiltschek, Rechtsanwalt in 
Wien, wegen 1) EUR 205.724,81, 2) EUR 55.737,02, 3) EUR 13.932,42 und 4) EUR 27.545,08, 
über die Revision der klagenden Parteien gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Wien als 
Berufungsgericht in Arbeits- und Sozialrechtssachen vom 28. Dezember 2004, GZ 10 Ra 102/04z-
169, womit über Berufung der klagenden Parteien das Urteil des Arbeits- und Sozialgerichtes Wien 
vom 14. Oktober 2003, GZ 22 Cga 231/93p-164, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu 
Recht erkannt: 
 
Der Revision wird nicht Folge gegeben. Die klagenden Parteien sind schuldig, der beklagten Partei 
binnen 14 Tagen an Kosten des Revisionsverfahrens zu ersetzen: 
Die erstklagende Partei EUR 2.016,32 (darin EUR 336,05 Umsatzsteuer); die zweitklagende Partei 
EUR 546,39 (darin EUR 91,07 Umsatzsteuer); die drittklagende Partei EUR 136,59 (darin EUR 
22,76 Umsatzsteuer) und die viertklagende Partei EUR 270,23 (darin EUR 45,04 Umsatzsteuer). 
 

Entscheidungsgründe: 
 
Die Kläger waren Angestellte der Beklagten und wirkten im Rahmen ihrer Tätigkeit an 
Entwicklungen mit, für die der Beklagten österreichische Patente erteilt wurden. 
Gegenstand der (verbundenen) Verfahren ist die Erfindervergütung für die Anteile der Kläger an 
den Patenten 365.808, 379.914, 382.978, 382.979, 384.686, 384.687 für die Jahre 1987 bis 1989 
sowie 1990 bis 1993. 
Die Kläger hatten von der Beklagten zunächst Rechnungslegung und Feststellung verlangt, ließen 
jedoch im Hinblick auf von der Beklagten bekanntgegebene Umsatzzahlen ihre 
Rechnungslegungsbegehren, später auch ihre Feststellungsbegehren, fallen und begehrten im ersten 
Rechtsgang zuletzt den Zuspruch von S 3.000.736,- brutto sA, S 804.741,- brutto sA, S 201.185,- 
brutto sA und S 402.370,- brutto sA. 



Mit Urteil vom 22. 5. 1997 wurde dem Klagebegehren des Erstklägers im Umfang von S 
169.900,88 stattgegeben, dem Begehren des Zweitklägers im Umfang von S 37.782,89, dem 
Begehren des Drittklägers im Umfang von S 9.470,73 und dem Begehren des Viertklägers im 
Umfang von S 23.341,45. Die darüber hinausgehenden Mehrbegehren wurden abgewiesen. 
Während dieses Urteil in seinem den Klagebegehren stattgebenden Teil in Rechtskraft erwuchs, 
wurde es in seinem abweisenden Teil aufgehoben und die Arbeitsrechtssache zur 
Verfahrensergänzung und neuerlichen Entscheidung an das Erstgericht zurückverwiesen. 
Mit Urteil vom 14. 10. 2003 wies das Erstgericht die noch offenen Klagebegehren abermals ab. 
Es ging dabei von folgendem Sachverhalt aus: 
Die Kläger waren bei der Beklagten als Entwicklungsingenieure bzw Gruppenleiter in mittlerer 
Position tätig. Sie hatten keinen allzu großen Überblick über das betriebliche Geschehen. Eine 
leitende Stellung, die ihnen besonders viele Lösungsbehelfe, Vorarbeiten, Vorstudien, 
Einrichtungen und Hilfskräfte verschafft hätte, kam ihnen nicht zu. 
Die den Gegenstand des Verfahrens bildenden Erfindungen ergaben sich einerseits durch die 
beruflich geläufigen Überlegungen der Kläger, andererseits aus den von ihnen durch ihre 
betrieblichen Arbeiten erworbenen Kenntnissen, zB aus der Betrauung mit der Serienbetreuung des 
Vorgängermodells. Auch die den Klägern im Betrieb zur Verfügung stehenden technischen und 
sonstigen Hilfsmittel (Funktion des Vorgängermodells, Bereitstellung weiterer mittätiger Erfinder) 
waren von Bedeutung. Zweit-, Dritt- und Viertkläger erhielten als Mitarbeiter der 
Entwicklungsabteilung konkrete Aufgaben ohne unmittelbare Angabe des Lösungswegs gestellt. 
Die Vorgabe für den Erstkläger lautete, ein Konzept für einen neuen Videorekorder zu finden. Der 
Erstkläger musste deshalb in größerem Umfang eigene Aktivitäten setzen und besondere 
Eigeninitiative zeigen. 
Die Kläger haben an den genannten Patenten folgende Anteile: 
Der Erstkläger: 
Zu 379.914 (Reibrollenbremse): zwei Drittel; Zu 382.978 (Differenzialgetriebe): zur Gänze; Zu 
382.979 (Kassettenlift): ein Drittel; Zu 384.686 (Bandschleifensauger): zwei Drittel. 
Der Zweitkläger: 
Zu 382.979 (Kassettenlift): ein Drittel; Zu 384.687: zur Gänze. 
Der Drittkläger: 
Zu 382.979 (Kassettenlift): ein Drittel. 
Der Viertkläger: 
Zu 384.686 (Bandschleifensauger): ein Drittel. 
Mit dem "Charly-Laufwerk", in dem 18 Schutzrechte, darunter die Diensterfindungen der Kläger 
365.808, 379.914, 382.978, 382.979, 384.686 und 384.687 verwirklicht sind, wurde von der 
Beklagten 1987, 1988 und 1989 ein Umsatz von S 4,057,017.400,- und 1990 bis 1993 ein Umsatz 
von S 3,651,277.242,40 erzielt. 
Die Anteile der verfahrensgegenständlichen Patente am Gesamtkomplex des "Charly-Laufwerks" 
betragen wie folgt: 
365.808 6.06 % 379.914 3,03 % 382.978 6,06 % 382.979 3,03 % 384.686 6,06 % 384.687 3,03 % 
Mit einem Scanner, in dem sechs Schutzrechte, darunter das Patent 365.808, mit einem Anteil von 
12 % verwirklicht sind, wurde von der Beklagten 1988 bis 1989 ein Umsatz von S 104,485.178,- 
und 1990 bis 1993 von S 1.652,108.136,70 erzielt. 
Mit dem "Echolaufwerk", in dem von der Erfindung 379.914 mit einem Anteil von 3 % im Rahmen 
eines joint venture mit A***** Gebrauch gemacht wurde, wurde von 1987 bis 1989 ein Umsatz 
von S 135,400.000,- erzielt, wovon 60 %, also S 81,240.000,-, dem Anteil der Beklagten entspricht. 
1990 (Einstellung der Produktion) ergab sich ein Produktionswert von S 91,000.000,-; davon 60 % 
ergibt einen zu berücksichtigenden Umsatz von S 54,600.000,-. 
"Entsprechend der Geschäftspraxis der Beklagten" beträgt der Lizenzsatz 0,5756 % des 
Verkaufspreises. 
Die Beklagte schloss mit zwei weiteren Unternehmen Cross-Licensing Verträge ab, von denen 
(unter insgesamt 4.000 bis 7.000 Schutzrechten) auch die verfahrensgegenständlichen Patente 



umfasst sind, die jedoch von den Vertragspartnern nicht genützt werden, weil diese andere 
Laufwerkstypen verwenden. Der Beklagten entstand daraus kein zusätzlicher Nutzen. 
Der Erstkläger erhielt von der Beklagten in der Zeit von 1983 bis 1987 als "Gesamtvergütung" 
insgesamt S 56.800,- (für 365.808 S 6.000; für 379.914 S 9.600,-, für 382.978 S 22.500,-, für 
382.979 S 5.500.- und für 384.686 S 13.200,-). Der Zweitkläger hat an Vergütung für die 
verfahrensgegenständlichen Patente S 22.100,- erhalten, der Drittkläger S 5.500, der Viertkläger S 
6.600,-. 
Im Mai 1993 verzichtete die Beklagte auf die (weiteren) Rechte aus den Erfindungen 365.921, 
379.914, 382.978, 382.979, 384.686, 393.549 und 395.486. 
In seiner rechtlichen Beurteilung ging das Erstgericht davon aus, dass die Erfindervergütungen der 
Kläger nach der Methode der Lizenzanalogie zu bemessen sei. Hinsichtlich der Detailberechnungen 
folgte es vollinhaltlich dem Gutachten des beigezogenen gerichtlichen Sachverständigen. Diesem 
folgend ging es davon aus, dass die festgestellten Umsatzzahlen für die Berechnung der 
Erfindervergütung der Kläger iSd Methode von Kaube (GRUR 1986, 572) auf die auf der Seite 15 
des Ersturteils ersichtlichen Umsatzzahlen abzustaffeln seien. Den Reduktor nahm es - ebenfalls 
den Erwägungen des Sachverständigen folgend - hinsichtlich des Erstklägers (wegen der von ihm 
verlangten besonderen Eigeninitiative) mit 13,25 % an, hinsichtlich der übrigen Kläger mit 12,5 % 
(siehe im Detail S 15 f des Ersturteils). Den für die Berechnung maßgebenden Linzenssatz nahm 
das Erstgericht mit 0,5756 % an, was es primär mit den Ableitungen des Sachverständigen, 
insbesondere mit dessen Folgerungen aus einem von der Beklagten vorgelegten Vertrag mit 
B***** (in der Folge: B*****-Vertrag) begründete, aber auch mit den von Bartenbach/Volz 
(Arbeitnehmererfindervergütung 197 ff) veröffentlichten Erfahrungswerten des Schrifttums, der 
deutschen Schiedsstelle und der Gerichte sowie mit den Ergebnissen einer von K. Mayr (Vergütung 
für Erfindungen von Dienstnehmern 134 ff) durchgeführten Untersuchung (s im Detail S 8 f des 
Ersturteils). Demgemäß legte das Erstgericht seiner Entscheidung die dem Urteil angeschlossenen 
Detailberechnungen des Sachverständigen zugrunde, aus denen sich für die Kläger nachstehende 
Vergütungen ergeben: 
1) Für den Erstkläger: 
Für das Patent 365.808 für 1987 bis 1989 S 11.950,10 und für 1990 bis 1993 S 15.974,64; für das 
Patent 379.914 S 15.476,13 und S 11.386,02; für das Patent 382.978 S 45.686,46 und S 33.658,37; 
für das Patent 382.979 S 7.614,41 und S 5.609,73 und für das Patent 384.686 S 30.457,64 bzw S 
22.438,91. 
2) Für den Zweitkläger: 
Für das Patent 384.687 für 1987 bis 1989 S 21.550,22 und für 1990 bis 1993 S 15.876,59; für das 
Patent 382.979 für 1987 bis 1989 S 7.183,41 und für 1990 bis 1993 S 5.292,20. 
3) Für den Drittkläger: 
Für das Patent 382.979 für 1987 bis 1989 S 7.183,41 und für 1990 bis 1993 S 5.292,79. 
4) Für den Viertkläger: 
Für das Patent 384.686 für 1987 bis 1989 S 14.366,81 und für 1990 bis 1993 S 10.584,39. 
Unter Berücksichtigung der den Klägern schon vor dem Prozess als "Gesamtvergütung" 
zugeflossenen und der im ersten Rechtsgang zugesprochenen Beträge seien daher ihre Ansprüche 
bereits zur Gänze erfüllt. 
 
Das Berufungsgericht gab der gegen dieses Urteil erhobenen Berufung lediglich im Kostenpunkt 
statt; in der Hauptsache wurde die Entscheidung des Erstgerichtes bestätigt. 
Das Berufungsgericht verneinte die von den Klägern geltend gemachten Mängel des 
erstinstanzlichen Verfahrens und übernahm die erstgerichtlichen Tatsachenfeststellungen. Dabei 
setzte es sich ausführlich mit dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen und mit der 
teilweise davon abweichenden Stellungnahme des von den Klägern beigezogenen Privatgutachters 
auseinander, billigte die dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen zugrunde liegenden 
Wertungen und übernahm die vom Erstgericht daraus gezogenen Schlussfolgerungen. 
Die Ausführungen des Berufungsgericht zum anzuwendenden Lizenzsatz lassen sich wie folgt 



zusammenfassen: 
Im sehr aufwendig geführten Verfahren habe sich erwiesen, dass ein Lizenzvertrag in einer vom 
Umsatz her vergleichbaren Größenordnung, der die gleiche Branche und ein vergleichbares Produkt 
betrifft, nicht zur Verfügung stehe. Zwar sei gemäß der im berufungsgerichtlichen 
Aufhebungsbeschluss vertretenen Rechtsauffassung die Entscheidungsgrundlage durch 
Einbeziehung eines weiteren Vertrages vergrößert worden; es habe sich jedoch gezeigt, dass dieser 
Vertrag - was auch die Kläger zugestanden hätten - keine taugliche Grundlage für die Ermittlung 
der ihnen zustehenden Vergütungen sein könne. Vor diesem Hintergrund seien die vom 
Sachverständigen angestellten Überlegungen, insbesondere seine Schlussfolgerungen aus dem 
B*****-Vertrag, zu billigen. Dies gelte auch für den vom Sachverständigen vorgenommenen 
Abschlag vom im genannten Vertrag vereinbarten Lizenzsatz, der deshalb erfolgt sei, weil 
Gegenstand des Vertrags auch die Überlassung von Logo und Know-how gewesen sei. 
Überzeugend seien auch die Ausführungen des Sachverständigen, wonach unter den gegebenen 
Umständen der Lizenzsatz für das Gesamtgerät auch für die hier interessierenden Bestandteile in 
Anschlag zu bringen sei. Den gegenteiligen Ausführungen des Privatgutachters sei nicht zu folgen. 
Die Einwände der Kläger gegen die vom Sachverständigen vorgenommene Abstaffelung seien 
unberechtigt. Der Sachverständige habe überzeugend dargelegt, dass insofern der B*****-Vertrag, 
der keine Abstaffelung vorsehe, keine Rückschlüsse erlaube, weil er teure Designer-Produkte 
betreffe und demgemäß von vornherein keine hohen, eine Abstaffelung erfordernden Umsätze zu 
erwarten gewesen seien. 
Auch die Einwände gegen den vom Sachverständigen als Bezugsgröße zugrunde gelegten Preis 
seien unberechtigt: Zwar sei grundsätzlich auf den vom Arbeitgeber selbst erzielten wirtschaftlichen 
Nutzen abzustellen. Im Einzelfall bleibe aber zu prüfen, ob der vom Arbeitgeber dem verbundenen 
Konzernunternehmen abgeforderte Verrechnungspreis einen marktgerechten Abgabepreis darstelle. 
Sollte der Abgabepreis an verbundene Unternehmen nicht marktgerecht sein, sei ein Zuschlag zu 
berechnen, dessen Höhe sich an der Differenz zum Abgabepreis des Arbeitgebers an unabhängige 
Drittabnehmer zu orientieren habe. Das hier zu beurteilende Produkt gehe nie nach außen, weil der 
komplette Videorekorder im Konzernverbund fertiggestellt und anschließend entweder an nationale 
Verkaufsorganisationen des Konzerns oder an Drittkunden geliefert werde. Der Sachverständige 
habe zu Recht darauf verwiesen, dass keine Beweise dafür vorhanden seien, dass der Abgabepreis 
an verbundene Unternehmen nicht marktgerecht sei und daher der Preis nicht dem vom Arbeitgeber 
selbst erzielten wirtschaftlichen Nutzen entspreche. Dem entspreche auch der Umstand, dass die 
Kläger bereits mit Schriftsatz vom 6. 11. 1990 die Auflistungen der Verkaufszahlungen durch die 
Beklagte als richtig anerkannt und ihr Rechnungslegungsbegehren fallen gelassen haben. Es treffe 
aber zu, dass die Kläger diese Außerstreitstellung nachträglich widerrufen haben. 
Den Ausführungen der Kläger zum Thema Fremdpatente fehle es an Relevanz für die 
Entscheidung. 
Auch die Einwände der Kläger gegen die Beurteilung der Kreuz-Lizenz-Verträge seien 
unberechtigt. Nach den Verfahrensergebnissen verwende nur die Beklagte die hier 
verfahrensgegenständlichen Patente. Diese habe die Schutzrechte mittlerweile mit Zustimmung der 
Kläger fallen gelassen. 
Berücksichtige man überdies, dass der betroffene Patent-Pool 5.000 bis 7.000 
Schutzrechtspositionen umfasse, sei für den von den Klägern begehrten Zuschlag von 10 bis 20 % 
auf Schutzrechte, die vom Austauschpartner nicht benützt werden, kein Raum. 
Auch der Kritik der Kläger an der Ermittlung des Berechnungsfaktors "Reduktor" sei nicht zu 
folgen. Ihre Ausführungen, die sich nur auf den Faktor A ("Aufgabenstellung") beziehen, seien 
nicht geeignet, darzulegen, in welcher Hinsicht die umfangreichen Ausführungen des 
Sachverständigen, die auf einer anerkannten Berechnungsmethode beruhten und die betrieblichen 
Gegebenheiten berücksichtigten, unrichtig sein sollten. 
Die Ausführungen des Sachverständigen und die ihnen folgenden Überlegungen des Erstgerichtes 
seien daher nachvollziehbar und überzeugend, sodass der Berufung in der Hauptsache ein Erfolg zu 
versagen sei. 



Die Überlegungen des Berufungsgerichtes zur Berufung im Kostenpunkt sind für das 
Revisionsverfahren nicht von Bedeutung. 
 
 
Die gegen dieses Urteil erhobene Revision der Kläger ist nicht berechtigt. 
 
Zur Bemessung der Vergütung nach den §§ 8 ff PatG hat der Oberste Gerichtshof zuletzt in der 
Entscheidung 9 ObA 7/04a (= DRdA 2005, 275 [Mayr]) Stellung genommen. Dabei hat er die 
maßgebenden Grundsätze wie folgt zusammengefasst: 
Gemäß § 9 PatG ist bei der Bemessung der Vergütung iS des § 8 PatG nach den Umständen des 
Falles insbesondere Bedacht zu nehmen: 
a) auf die wirtschaftliche Bedeutung der Erfindung für das Unternehmen; b) auf eine sonst etwa 
erfolgte Verwertung der Erfindung im Inland oder Ausland; c) auf den Anteil, den Anregungen, 
Erfahrungen, Vorarbeiten oder Hilfsmittel des Unternehmens des Arbeitgebers oder dienstliche 
Weisungen an dem Zustandekommen der Erfindung gehabt haben. 
Weitere Hinweise für die Errechnung der Vergütung hat der Gesetzgeber offenbar deshalb nicht in 
das Gesetz aufgenommen, weil die Normierung starrer, kasuistischer Richtlinien oder derartiger 
Berechnungsmethoden den vielfältigen wirtschaftlichen Gegebenheiten und den besonderen 
Umständen des Einzelfalles, auf die er im § 9 PatG ausdrücklich verwiesen hat, nicht Rechnung 
trüge. Die gerichtliche Festsetzung der Höhe einer Vergütung iS des § 8 PatG ist daher unter 
Beachtung der im § 9 PatG beispielsweise vorgezeichneten Umstände und aller sonstigen Momente, 
die für die Beurteilung aus wirtschaftlichen und aus anderen im Zusammenhang mit der Erfindung 
stehenden Gründen ebenso bedeutungsvoll sind, nach dem § 273 ZPO vorzunehmen. Die hiebei zu 
berücksichtigenden Umstände und Momente sind, soweit sie nicht in anderer Weise zweifelsfrei 
geklärt werden können, durch Sachverständigengutachten zu ermitteln, wobei jedoch die 
Festsetzung der Höhe der Vergütung Sache des Gerichtes bleibt. Aufgabe des Sachverständigen ist 
es insbesondere, den mit der Erfindung in Zusammenhang stehenden Umsatz festzustellen, falls 
dieser nicht außer Streit steht oder vom Richter selbst auf Grund anderer Beweisaufnahmen 
(Urkunden, Zeugen, Parteien) festgestellt werden kann. Soweit die wirtschaftliche Bedeutung der 
Erfindung für den Arbeitgeber nicht allein in den Umsatzzahlen zum Ausdruck kommt (diese 
Bedeutung kann auch über den Umsatz hinausgehen, sie kann aber auch, wie etwa bei einem 
Sperrpatent, vom Umsatz völlig unabhängig sein), wird gleichfalls in aller Regel die Einholung 
eines Sachverständigengutachtens erforderlich sein. Das gleiche gilt für die Frage der für den 
konkreten Fall in Betracht kommenden Höhe des in der betreffenden Branche für gleichartige 
Erfindungen üblichen Lizenzsatzes, falls die Vergütung danach bemessen werden soll, oder für die 
Frage des - allerdings meist nur schwierig zu ermittelnden und zu überprüfenden - betrieblichen 
Nutzens der Erfindung. 
Schließlich wird auch der Anteil, den der Arbeitgeber durch Anregungen, Erfahrungen, 
Vorarbeiten, Hilfsmittel des Unternehmens oder durch dienstliche Weisungen an dem 
Zustandekommen der Erfindung gehabt hat, ferner der Anteil zweier oder mehrerer Arbeitnehmer 
an der betreffenden Erfindung, der Einblick des Arbeitnehmers auf Grund seiner Tätigkeit im 
Unternehmen und die Auswirkung dieses Einblickes auf die Erfindung, sowie schließlich das 
Ausmaß seines Arbeitseinsatzes für die Erfindung und die Höhe des Erfindungsgedankens in aller 
Regel von einem Sachverständigen darzulegen sein. Erst wenn all diese und allenfalls noch weitere 
im Einzelfall bedeutungsvolle Umstände geklärt und festgestellt sind, wird dem Gericht ihre 
gegenseitige Abwägung mit dem Ziel eines Interessenausgleiches zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer sowie die Bemessung der Vergütung möglich sein. Hiebei ist der besonderen 
Bedeutung der geistig-schöpferischen Leistung des Erfinders im Verhältnis zu einer bloß 
materiellen, im Betrieb etwa ohnehin vorhandenen Hilfestellung durch den Arbeitgeber angemessen 
Rechnung zu tragen. 
Vor diesem Hintergrund werden die Erfindervergütungen in der Praxis je nach der Art der 
Erfindung in der Regel nach drei Methoden ermittelt, und zwar nach der "Lizenzanalogie", nach 



dem erfassbaren betrieblichen Nutzen oder in Form der Schätzung. Der Vorrang wird im 
Allgemeinen der Methode der Lizenzanalogie gegeben, bei der der Erfindungswert im Wege der 
Berücksichtigung jener Gegenleistung (Lizenzgebühr) ermittelt wird, die ein freier Erfinder für 
seine Erfindung bekäme. Es ist also ein für vergleichbare Fälle bei freien Erfindern 
branchenüblicher Lizenzsatz zu ermitteln. Diese Methode, die sich durch Einfachheit und 
Verlässlichkeit auszeichnet, ist vor allem in Fällen geeignet, in denen mit der Erfindung ein Umsatz 
verbunden ist, der den Marktwert der Erfindung am zutreffendsten widerspiegelt (Bartenbach/Volz, 
Arbeitnehmererfindergesetz4 § 9 Rz 103 ff; K. Mayr, Vergütung für Erfindungen von 
Dienstnehmern 131 ff; Reitböck, Der Begriff der Diensterfindung und angrenzende Rechtsfragen 32 
ff). Wurden vom Dienstgeber bereits Lizenzen für die zu vergütende Erfindung vergeben, können 
die dabei vereinbarten Lizenzgebühren vorrangig als Anhaltspunkt dienen ("konkrete 
Lizenzanalogie"). Gibt es keine Lizenzverträge für die konkrete Erfindung oder bieten sie aus 
irgendwelchen Gründen keine verlässlichen Anhaltspunkte, ist nach der Methode der "abstrakten 
Lizenzanalogie" vorzugehen und auf die in der Branche (allenfalls im Betrieb) üblichen Lizenzsätze 
abzustellen (Bartenbach/Volz, aaO, Rz 122, 124; K. Mayr, aaO 132). 
Hingegen ist die Methode nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen bei Erfindungen in Betracht 
zu ziehen, wenn sich die Erfindung nur innerbetrieblich auswirkt und daher der Umsatz keine 
genügende Bewertungsgrundlage darstellt, also etwa bei Erfindungen, mit deren Hilfe Ersparnisse 
im Betrieb bzw bei der betrieblichen Produktion erzielt werden (Bartenbach/Volz, aaO Rz 110, 161 
ff; K. Mayr, aaO 143; Reitböck, aaO 33). 
Erweisen sich - mangels als Bewertungsgrundlage geeigneten Umsatzes, mangels für die 
Lizenzanalogie geeigneter ähnlicher Fälle oder mangels Erfassbarkeit des betrieblichen Nutzens - 
beide Methoden als nicht geeignet, kommt die Methode der - unter Anwendung des § 273 ZPO - 
vorzunehmenden Schätzung in Betracht, bei der es sich naturgemäß um die unzuverlässigste 
Vorgangsweise handelt (Bartenbach/Volz, aaO Rz 110, K. Mayr, aaO 147 ff; Reitböck, aaO 33). 
Auch bei der Ermittlung des Erfindungswerts nach der Lizenzanalogie oder nach dem erfassbaren 
betrieblichen Nutzen handelt es sich allerdings nicht um mathematisch exakte Methoden; vielmehr 
muss auch bei diesen Berechnungsmethoden bei der Ermittlung einzelner maßgebender Parameter 
immer wieder vom Mittel der Schätzung Gebrauch gemacht werden (Bartenbach/Volz, aaO Rz 
106). 
Im hier zu beurteilenden Fall ist zwischen den Parteien nicht strittig, dass die Ermittlung der den 
Klägern zustehenden Vergütungen nach der Methode der Lizenzanalogie zu erfolgen hat. Strittig ist 
aber, ob die von den Vorinstanzen nach dieser Methode auf der Grundlage des Gutachtens des 
beigezogenen gerichtlichen Sachverständigen vorgenommene Bemessung richtig erfolgte. 
Die dazu erstatteten umfangreichen Revisionsausführungen, in denen Einwände tatsächlicher Natur 
von rechtlichen Argumenten nicht getrennt werden, machen es notwendig, vorweg klar zu stellen, 
in welchem Umfang der Oberste Gerichtshof zur Überprüfung der angefochtenen 
Berufungsentscheidung berufen ist: 
Nach völlig herrschender Rechtsprechung können im Revisionsverfahrens Verfahrensmängel erster 
Instanz, deren Vorliegen das Berufungsgericht verneint hat, in dritter Instanz nicht mehr geltend 
gemacht werden (E. Kodek in Rechberger² § 503 Rz 3) Generell gilt, dass der Oberste Gerichtshof 
nicht Tatsacheninstanz ist und dass daher alle Erwägungen des Berufungsgerichtes zur Lösung von 
Tatfragen seiner Nachprüfung entzogen sind. Unanfechtbar sind daher auch die auf Wertungen und 
Schlussfolgerungen beruhenden Handlungen des Berufungsgerichtes, die der Ermittlung 
maßgebender Tatsachen dienen (Zechner in Fasching/Konecny IV § 503 Rz 148). Nicht vom 
Obersten Gerichtshof überprüfbar ist daher ob ein weiteres Sachverständigengutachten einzuholen 
gewesen wäre, ob wesentliche Tatsachen ohne Einholung eines Gutachtens geklärt werden können, 
ob ein Sachverständiger die für die Erfüllung seiner Aufgabe notwendige Fachkunde hat, ob einem 
Sachverständigen zu folgen oder ob ein Ergänzungsgutachten einzuholen ist (Zechner, aaO § 503 
Rz 149 mit Nachweisen aus der Rechtsprechung; die ohne näheres Zitat unter Berufung auf 
Fasching von den Revisionswerbern vertretene Auffassung, im Revisionsverfahren könne die 
Tatsachenermittlung durch den Sachverständigen bekämpft werden, entbehrt jeglicher Grundlage). 



Der weitaus überwiegende Teil der umfangreichen Revisionsausführungen beschäftigt sich aber 
gerade mit solchen, dem Tatsachenbereich zuzurechnenden Fragestellungen. All diese 
Ausführungen, mit denen die Kompetenz des beigezogenen Sachverständigen bestritten, das 
Unterbleiben eines weiteren Gutachtens und anderer Beweisaufnahmen gerügt sowie die 
Übernahme der dem Tatsachenbereich zuzurechnenden Ausführungen des Sachverständigen 
bekämpft wird, sind daher unzulässig und demgemäß nicht zu beachten. 
Gleiches gilt für all jene Ausführungen, mit denen vordergründig das Unterbleiben der vom 
Berufungsgericht im ersten Rechtsgang geforderten Verbreiterung der Entscheidungsgrundlage und 
das Fehlen von für die rechtliche Beurteilung erforderlichen Feststellungen behauptet, in Wahrheit 
aber die Unrichtigkeit der von den Vorinstanzen ihrer Entscheidung zugrunde gelegten Tatsachen 
geltend gemacht wird. 
Zu den zulässigen Einwänden der Revisionswerber ist wie folgt Stellung zu nehmen: 
Der Rechtsauffassung, auch in Österreich seien mangels hinreichend determinierter gesetzlicher 
Regelungen Erfindungsvergütungen auf der Grundlage der deutschen "Richtlinien für die 
Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst" zu bemessen, ist der Oberste 
Gerichtshof bereits in seiner Entscheidung 4 Ob 93/78 (ÖBl 1979, 59 [Collin]) entgegen getreten. 
Dass diese Richtlinien in verschiedener Hinsicht auch für die österreichische Praxis verwertbare 
Anhaltspunkte für die Bemessung der Erfindervergütungen enthalten, ist nicht zu bestreiten. Die 
unmittelbare Anwendung dieser kasuistischen Richtlinien auf die nach österreichischem Recht 
vorzunehmende Vergütungsbemessung kommt aber - selbst wenn man von den nicht identen 
Rechtsgrundlagen absehen wollte - schon deshalb nicht in Betracht, weil es der österreichische 
Gesetzgeber - wie oben ausgeführt - bewusst vermieden hat, kasuistische Richtlinien zu schaffen, 
da er eine Bemessung ermöglichen wollte, die den vielfältigen wirtschaftlichen Gegebenheiten und 
den besonderen Umständen des Einzelfalles Rechnung trägt, auf die er im § 9 PatG ausdrücklich 
verwiesen hat. 
Im Zusammenhang mit der Festsetzung des der Bemessung zugrunde zu legenden Lizenzsatzes 
werfen die Revisionswerber dem Sachverständigen und den Vorinstanzen primär vor, nicht 
berücksichtigt zu haben, dass der B*****-Vertrag eine einfache Lizenz zum Gegenstand hat, 
während bei der Bemessung der Vergütung der Kläger wegen der umfassenden (und auch 
ausgeübten) Rechte der Beklagten an den Erfindungen auf eine ausschließliche Lizenz abzustellen 
sei. Zudem beziehe sich der Lizenzsatz des B*****-Vertrages auf den Gesamtverkaufspreis des 
Videorekorders, während der Berechnung der Vergütung der Kläger ein auf das Laufwerk 
bezogener Lizenzsatz zugrunde gelegt worden sei. 
Überdies habe der Sachverständige den im B*****-Vertrag enthaltenen Lizenzsatz zu Unrecht 
reduziert; die Begründung des Sachverständigen, mit dem Vertrag seien auch Know-how und Logo 
übertragen worden, sodass ein Abschlag vom Lizenzsatz vorzunehmen sei, sei - wie sich bei 
mängelfreier Stoffsammlung herausgestellt hätte - unrichtig. 
Generell sei der B*****-Vertrag, der zwischen der (holländischen) Konzernmutter der Beklagten 
und einem dänischen Unternehmen abgeschlossen worden sei, als Maßstab für die Geschäftspraxis 
der Beklagten bei der Bemessung von Lizenzsätzen ungeeignet. 
Diesen Einwänden ist nicht zu folgen: 
Die dem Sachverständigen unterstellte Meinung, dass der Lizenzsatz eines Gesamtprodukts in 
jedem Fall gleich dem Lizenzsatz einer Baugruppe dieses Produkts ist, hat der Sachverständige 
nicht geäußert. Vielmehr hat er in seinem (in der Revision nur unvollständig zitierten) 
Berechnungsbeispiel die Gleichwertigkeit der im Gesamtgerät realisierten erfinderischen Leistung 
mit der in den Bestandteilen realisierten Leistung unterstellt. Vor allem aber ist den 
Revisionswerbern entgegen zu halten, dass es selbst bei der Ermittlung der Vergütungen nach der 
"konkreten Lizenzanalogie" in den seltensten Fällen denkbar ist, den einem bestimmten Vertrag 
entnommenen Lizenzsatz ohne weiteres der Bemessung zugrunde zu legen. 
Jeder Lizenzsatz ist letztlich das Ergebnis der im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorhandenen 
wirtschaftlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten, sodass es in der Praxis durchaus denkbar und 
üblich ist, selbst bei ein und derselben Erfindung mit unterschiedlichen Lizenznehmern 



unterschiedliche Lizenzsätze zu vereinbaren. Es bedarf daher der genauen Analyse der vereinbarten 
Lizenzsätze im Hinblick auf den Vertragsgegenstand und die vom Arbeitgeber als Lizenzgeber 
insgesamt zu erbringenden Leistungen (Bartenbach/Volz, aaO 125 f). 
Selbst im Fall der konkreten Lizenzanalogie sind daher in vielen Fällen Zu- und Abschläge bzw 
Wertungen und Schätzungen notwendig. 
Umso mehr muss all dies im hier zu beurteilenden Fall gelten, in dem der Sachverständige und die 
Vorinstanzen, denen nur ein einziger - tatsächlich nur beschränkt vergleichbarer - Vertrag zur 
Verfügung stand, jedenfalls auch im Sinne der Methode der "abstrakten Lizenzanalogie" 
vorgegangen sind, indem sie sich nicht nur auf diesen Vertrag, sondern auch auf die Angaben des 
Zeugen DI W***** über firmenübliche Vorgangsweisen und - zur Ermittlung branchenüblicher 
Sätze - auf die von Bartenbach/Volz (aaO 197 ff) veröffentlichten Erfahrungswerte des Schrifttums, 
der deutschen Schiedsstelle und der Gerichte und auf die Ergebnisse einer von K. Mayr (aaO 134 
ff) durchgeführten Untersuchung bezogen haben. Dies ist auch bei den Einwänden der 
Revisionswerber gegen die Ermittlung der Bezugsgröße zu beachten: Diese Einwände stützen sich 
auf die Ausführungen des von den Klägern beigezogenen Privatgutachters (im Detail S 17 ff in ON 
113), die sich aber auf die Methode der "konkreten Lizenzanalogie" beziehen. Von einer strikten 
Anwendung dieser Methode kann aber hier nicht ausgegangen werden. Vor diesem Hintergrund 
erweist sich die Wahl von Lizenzsatz und Bezugsgröße als Sachverständigenfrage, die  der 
Überprüfung des Obersten Gerichtshofs entzogen ist. Dass die in einem als Maßstab 
herangezogenen Vertrag enthaltenen Lizenzsätze im Hinblick auf erfindungsneutrale Leistungen 
des Lizenzgebers (wie etwa Know-how und Logo) angemessen zu reduzieren sind, wird vom 
Grundsatz her in der Revision nicht bestritten (in diesem Sinne auch Bartenbach/Volz 126). 
Bestritten werden hingegen die von den Vorinstanzen übernommenen Annahmen des 
Sachverständigen über Zweck und Inhalt des B*****-Vertrages, insbesondere die Annahme, dass 
der Lizenzsatz auch die Mitübertragung von Know-how und Logo abgegolten hat. Damit 
bekämpfen die Revisionswerber aber in unzulässiger Weise die vom Obersten Gerichtshof nicht zu 
überprüfende Tatfrage. Auch der Einwand, dass Gegenstand des B*****-Vertrages eine einfache 
Lizenz sei und daher - weil auf eine ausschließliche Lizenz abzustellen sei - der diesem Vertrag 
entnommene Lizenzsatz aufzuwerten sei, verkennt, dass der B*****-Vertrag eben nicht als 
uneingeschränkt vergleichbar erachtet und daher nur als Richtschnur herangezogen wurde. Zudem 
lässt dieser Einwand unbeachtet, dass die für nicht ausschließliche Lizenzen gezahlten Sätze 
keineswegs in allen Fällen niedriger sind als die für ausschließlichen Lizenzen gezahlten Sätze 
(Bartenbach/Volz aaO 186) und dass nach den (dem Tatsachenbereich zuzuordnenden) 
Ausführungen des Sachverständigen im hier zu beurteilenden Bereich ausschließliche Lizenzen 
überhaupt nicht vergeben werden, sodass kein branchenüblicher Lizenzsatz für derartige Lizenzen 
existiert. 
Ganz allgemein muss bei der Festsetzung des der Berechnung der Erfindervergütungen zugrunde zu 
legenden Parameter immer im Auge behalten werden, dass es unmöglich ist, einen allein 
zutreffenden Lizenzsatz zu ermitteln, der Anspruch auf absolute Richtigkeit erheben kann 
(Bartenbach/Volz aaO 128). Es kann vielmehr begrifflich immer nur um die bestmögliche 
Annäherung an eine den Umständen des Einzelfalls gerecht werdende Lösung gehen. 
Auseinandersetzung um Zehntelprozente iS einer mathematische Exaktheit vortäuschenden 
Scheingenauigkeit werden daher der Sache nicht gerecht. Vor diesem Hintergrund und unter 
Anwendung der bereits oben genannten Bestimmung des § 273 ZPO sind daher die Annahmen der 
Vorinstanzen zu den maßgebenden Lizenzsätzen und zur Bezugsgröße nicht zu beanstanden. 
Ebenfalls unberechtigt sind die in der Revision vorgebrachten Einwände gegen die vom 
Sachverständigen vorgenommene Abstaffelung. 
Dabei braucht hier nicht abschließend geklärt zu werden, ob die Abstaffelung nur im Falle des 
Nachweises der Branchenüblichkeit zu erfolgen hat (so etwa Bartenbach/Volz, aaO 222 und die 
dort für diese Auffassung zitierten Nachweise; ebenso K. Mayr, aaO 160 ff) oder - weil dieser 
Nachweis schwer zu führen ist - schon dann, wenn iS einer sog "Kausalitätsverschiebung" bei 
hohen Umsätzen die Auswirkung der Erfindung gegenüber dem Einfluss und den Leistungen des 



Arbeitgebers (Ruf des Unternehmens, Werbung, Vertriebsorganisation usw) zurücktritt (siehe auch 
dazu die bei Bartenbach/Volz aaO 222 ff zitierten Nachweise aus der Literatur und aus der Praxis 
der deutschen Schiedsstelle). Im hier zu beurteilenden Fall, in dem nie bestritten wurde, dass es sich 
bei den Erfindungen der Kläger um keine Basispatente handelte, hat nämlich der Sachverständige 
nicht nur eine Kausalitätsverschiebung sondern auch die Branchenüblichkeit der Abstaffelung 
angenommen (S 14 f in ON 99). Diese dem Tatsachenbereich zuzuordnenden Festlegungen, die 
auch den Entscheidungen der Vorinstanzen zugrunde liegen, sind in dritter Instanz nicht 
überprüfbar. Dass im B*****-Vertrag keine Abstaffelung erfolgte, hat der Sachverständige mit 
logischen Argumenten nachvollziehbar begründet. 
Dem Vorwurf der Revisionswerber, der von der Beklagten erzielte Umsatz mit Ersatzteilen sei zu 
Unrecht unberücksichtigt geblieben, ist ebenfalls nicht zu folgen. Eine solche Berücksichtigung 
kann - auch nach der von den Revisionswerbern ins Treffen geführten Meinung von 
Bartenbach/Volz (aaO 151) sinnvoll überhaupt nur erfolgen, wenn ein "nennenswerter" Umsatz 
erzielt wurde. Hier hat die Beklagte den Ersatzteilumsatz für dreieinviertel Jahre mit insgesamt S 
1,3 Mio beziffert, wobei in diesem Betrag der Umsatz mit bestimmten Ersatzteilen 
(Bandschlaufensauger, Rollenbremse, Einfädelgetriebe, Kassettenlift) enthalten ist. Dieser von den 
Klägerin auch in der Revision nicht bestrittenen Zahl stehen die der Bemessung der Vergütung 
zugrunde gelegten Milliarden-Umsätze gegenüber. Es geht daher um Zahlen in der Größenordnung 
von Zehntelprozenten, sodass in der Tat von einem auch nur einigermaßen nennenswerten Umsatz, 
der geeignet ist, die den Klägern zustehende Vergütung merkbar zu beeinflussen, nicht die Rede 
sein kann (§ 273 ZPO). 
Dass der Berechnung der Vergütungen die Abgabepreise an verbundene Unternehmen zugrunde 
gelegt werden, hatten die Kläger, die nach der Bekanntgabe der entsprechenden Zahlen ihr 
Rechnungslegungsbegehren fallen ließen, zunächst akzeptiert. Es trifft aber zu, dass sie diesen 
Standpunkt im Laufe des Verfahrens revidierten. Gegen die Vorgangsweise des Sachverständigen 
bestehen jedoch keine Bedenken, zumal er auf Grund der im Beweisverfahren hervorgekommenen 
Umstände davon ausgeht, dass diese Abgabepreise für den zur Gänze im Werk der Beklagten 
produzierten Videorekorder marktgerecht sind (für diesen Fall s auch Bartenbach/Volz [aaO 152]). 
Zur Begründung ihrer Meinung, Fremdpatente seien bei der Gewichtung der im Produkt 
verwirklichten Erfindungen außer Acht zu lassen, begnügen sich die Revisionswerber im 
Wesentlichen mit dem Hinweis auf ihre Ausführungen in der Berufung. Dieser Hinweis ist - 
abgesehen davon, dass er auch inhaltlich unergiebig ist - unzulässig, weil ein Rechtsmittel eine in 
sich geschlossene selbständige Prozesshandlung ist, die durch eine Bezugnahme auf den Inhalt 
anderer Schriftsätze nicht ergänzt werden kann (RIS-Justiz RS0043616; zuletzt 1 Ob 23/04w). 
Darüber hinaus bringen die Revisionswerber dazu nur vor, dass das Berufungsverfahren mangelhaft 
sei, weil Ausführungen der zweiten Instanz zu dieser Frage fehlten. Tatsächlich hat sich das 
Berufungsgericht jedoch bereits in seinem im ersten Rechtsgang ergangenen Aufhebungsbeschluss 
mit diesem Einwand befasst, ihn aber als unberechtigt erachtet. Die dazu angestellten Überlegungen 
der zweiten Instanz werden in der Revision nicht einmal erwähnt; gleiches gilt für die dazu 
erstatteten Ausführungen des Sachverständigen. 
Insofern ist die Revision daher nicht gesetzmäßig ausgeführt. 
Auch die Ausführungen der Revisionswerber, mit denen sie die Annahmen des Sachverständigen 
bzw der Vorinstanzen zum Berechnungsfaktor "Reduktor" bekämpfen, bestehen - abgesehen von 
allgemeine Ausführungen zum Vergleich zwischen der deutschen und der österreichischen 
Rechtslage - in ihrem Kern in einem unzulässigen Verweis auf die Ausführungen in der Berufung 
und auf die vorgelegten Privatgutachten. Inhaltliche Ausführungen, warum die - im Übrigen 
ohnedies zum größten Teil dem Tatsachenbereich zuzuordnenden - Überlegungen des gerichtlichen 
Sachverständigen unrichtig sein sollen, fehlen völlig. 
Damit erweist sich die Revision insgesamt als unberechtigt. 
Die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens gründet sich auf die §§ 41, 50 Abs 1 
ZPO. Der von der Beklagten verzeichnete 100 %ige Zuschlag nach § 21 RATG war ihr nicht 
zuzusprechen. Sie hat diesen Zuschlag ausschließlich mit dem großen Umfang der 



Revisionsbeantwortung begründet. Der Umfang der Revisionsbeantwortung von 31 Seiten vermag 
aber für sich allein den begehrten Zuschlag nicht zu rechtfertigen. Auf andere Umstände – etwa 
besondere Komplexität oder Schwierigkeit – hat sich die Beklagte nicht berufen. 
 
 
Anmerkung*

 
 
I. Das Problem 
 
Die späteren Kläger waren Angestellte des in der Produktion von Videorekordern tätigen, beklagten 
Unternehmens. Sie wirkten im Rahmen ihrer Tätigkeit an Entwicklungen mit, für die der beklagten 
GmbH österreichische Patente erteilt wurden. Gegenstand der (verbundenen) Verfahren war die 
Erfindervergütung für ihre Anteile an den Patenten für die Jahre 1987 bis 1989 sowie 1990 bis 
1993. Die Kläger begehrten zunächst Rechnungslegung und Feststellung, stellten jedoch nach 
Bekanntgabe der Umsatzzahlen ihre Rechnungslegungsbegehren, später auch ihre 
Feststellungsbegehren, auf Zahlungsansprüche um, und beantragten einen Gesamtzuspruch in Höhe 
von ca. EUR 320.000,-- im ersten Rechtsgang. 
Das Höchstgericht hatte sich im zweiten Rechtsgang v.a. mit den Fragen zur Höhe der 
Erfindungsvergütung für Dienstnehmer nach den §§ 8 ff PatG sowie den anzuwendenden 
Berechnungsmethoden auseinander zusetzen. 
 
II. Die Entscheidung des Gerichts 
 
Der OGH vertrat die in den Leitsätzen eingangs wiedergegebene Rechtsauffassung und bestätigte 
den Zuspruch an die Kläger aus dem ersten Rechtsgang nach der „Lizenzanalogie“-Methode in 
Höhe von insgesamt ca. EUR 17.500,-. 
 
III. Kritische Würdigung und Ausblick 
 
Das vorliegende Urteil ermöglicht einen Blick auf das z.T. komplexe Ineinandergreifen von 
Arbeits- und Patentrecht. Die österreichische Rechtsordnung hält dazu – im Gegensatz zum 
deutschen Arbeitnehmererfindungsgesetz1 – nur spärliches Normenmaterial bereit. 
Der Arbeitnehmer schuldet nach österreichischem Rechtsverständnis lediglich das 
Zurverfügungstellen seiner Arbeitskraft. Der Arbeitserfolg kommt grundsätzlich ausschließlich dem 
Dienstgeber zu.2 Dies führt bereits zu Spannungen mit dem urheberrechtlichen Schöpferprinzip.3 
Ausnahmen von dieser allgemeinen Regelung finden sich allerdings im Patentrecht. §  6 PatG 
ordnet an, dass Dienstnehmer auch für die von ihnen während des Bestandes des 
Dienstverhältnisses gemachten Erfindungen den Anspruch auf Patenterteilung haben, sofern nicht 
durch Vertrag oder aufgrund öffentlich-rechtlicher Besonderheiten etwas anderes bestimmt ist.4 
Gemäß §  7 Abs 3 PatG liegt eine Diensterfindung vor, wenn die Erfindung ihrem Gegenstand 
nach in das Arbeitsgebiet des Unternehmens fällt, in dem der Dienstnehmer tätig ist. Zudem müssen 
alternativ folgende Voraussetzungen erfüllt sein, d.h. die Tätigkeit, die zu der Erfindung geführt 
hat, muss entweder 

• zu den dienstlichen Obliegenheiten des Dienstnehmers gehören 
(„Obliegenheitserfindung“); oder 
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novelliert. 
2 Spielbüchler in Floretta/Spielbüchler/Strasser, Arbeitsrecht I4, 161 f mwN. 
3 Dazu bereits Thiele, Übertragung von Urheberrechten auf den Arbeitgeber, RdW 2002/507, 537 mwN. 
4 Manche Kollektivverträge sehen zB präklusive Aufgriffsfristen nach § 7 PatG für den Dienstgeber vor. 



• der Dienstnehmer hat eine Anregung durch seine Tätigkeit zur Erfindung erhalten 
(„Anregungserfindung“) oder 

• das Zustandekommen der Erfindung ist durch die Benützung der Erfahrungen oder der 
Hilfsmittel des Unternehmens wesentlich erleichtert worden („Erfahrungs- oder 
Hilfsmittelerfindung“) 

Sind diese Tatbestandsvoraussetzungen nicht erfüllt, handelt es sich um eine sog „freie Erfindung“ 
vor. Über sie kann der Dienstnehmer frei verfügen. Dieses Verfügungsrecht ist bloß durch das 
Konkurrenzverbot des § 7 AngG beschränkt, wonach der Angestellte während des aufrechten 
Arbeitsverhältnisses auf schutzwürdige Interessen des Dienstgebers Rücksicht zu nehmen hat und 
damit die Erfindung nicht uneingeschränkt verwerten darf.5 
Das österreichische Recht bevorzugt somit insofern den Erfinder, als ein Nutzungsrecht des 
Arbeitgebers nur innerhalb der engen Grenzen der patentrechtlichen Regelungen möglich ist. 
Besteht keine zwingend schriftliche Vereinbarung bzw. liegt im Sinne von § 7 Abs 1 letzter Satz 
PatG kein Kollektivvertrag vor, liegt das Nutzungsrecht ausschließlich beim Dienstnehmer.6  
Gemäß § 8 Abs 1 PatG gebührt dem Dienstnehmer in jedem Fall eine Vergütung für die 
Erfindung sowie für die Einräumung eines Benützungsrechts. Das Gesetz unterscheidet dabei 
zwischen gewöhnlichen Dienstnehmern und solchen, die ausdrücklich zur Erfindertätigkeit im 
Unternehmen des Dienstgebers angestellt und auch tatsächlich damit vorwiegend beschäftigt sind. 
Für derartige angestellte Erfinder gebührt gemäß § 8 Abs 2 PatG eine besondere Vergütung nur 
insoweit, als nicht schon in dem aufgrund des Dienstverhältnisses im Hinblick auf die 
Erfindertätigkeit zustehenden höheren Entgelt eine angemessene Vergütung für die Erfindung 
beinhaltet ist. Die st Rsp legt diese Tatbestandsmerkmale sehr restriktiv aus, d.h. schließt nur einen 
engen Kreis von sog. „Angestelltenerfinder“ von der über das Gehalt hinausgehenden Vergütung 
aus.7 
Gemäß § 17 PatG können die dem Arbeitnehmer auf Grund der §§ 6 bis 16 PatG zustehenden 
Rechte durch Vereinbarung weder aufgehoben noch beschränkt werden. § 17 PatG ist eine 
spezialgesetzliche Ausprägung, der das ganze Arbeitsrecht durchziehenden Schutzfunktionen 
gesetzlicher Vorschriften zu Gunsten des Arbeitnehmers. Der Gesetzgeber will dadurch, dass er 
einzelnen Bestimmungen – hier: §§ 6 bis 16 PatG – über Dienstnehmererfindungen und deren 
Vergütungen zu Gunsten des Arbeitnehmers einseitig zwingenden Charakter verleiht, den 
Arbeitnehmer als den regelmäßig sozial und wirtschaftlich schwächeren Partner des 
Arbeitsvertrages vor unüberlegten, voreiligen oder durch Sorge um den Arbeitsplatz oder die 
Arbeitsbeziehung beeinflussten Zugeständnissen mit der Folge unangemessener Vertragsgestaltung 
und einer Verschlechterung der eigenen Rechtsposition bewahren8 Dies bedeutet, dass während des 
aufrechten Dienstverhältnisses allfällig abgeschlossene Vereinbarungen zwischen den Parteien des 
Arbeitsverhältnisses die gesetzlichen Vergütungsansprüche aus Diensterfindungen nicht beseitigen 
oder verringern können. 
Nach st Rsp9 kann ein üblicher (auch hoher) Lohn keinen Ersatz für die Vergütung darstellen. Der 
einem Dienstnehmer zustehende Arbeitslohn, sei es in Form eines fixen Gehaltes oder eines 
umsatzabhängigen Zusatzgehaltes, ist daher regelmäßig kein Entgelt für Erfindertätigkeit. Selbst in 
einem den kollektivvertraglichen Lohn weit übersteigenden Entgelt ist noch kein Teil einer 
angemessenen Vergütung für die Erfindung zu erblicken. Was den Zeitpunkt der Vergütung betrifft, 
so besteht der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers dem Grunde nach bereits mit einer 

                                                 
5 OGH 4.3.1980, 4 Ob 61/79, ArbSlg 9.858. 
6 Vgl. Karner, Der Dienstnehmer als Erfinder, ecolex 2000, 700. 
7 Vgl OGH 28.11.1978, 4 Ob 93/78 , ArbSlg 9.744 = JBl 1980, 107 = ÖBl 1979, 59; 26.6.1984, 4 Ob 77/84 , ÖBl 

1984, 147 = ZAS 1985, 75 (Collin); 14.9.1994, 9 ObA 136/94 , ARD 4609/9/94; vgl auch Mayr, Vergütungen von 
Erfindungen von Dienstnehmern (1997), 292; ASG Wien 2.12.2002, 32 Cga 170/02g, ARD 5446/5/2003. Zum 
vereinbarten Rückfall der Rechte an einer Diensterfindung im Konkurs bereits OGH 18.9.2002, 9 Ob A 60/02t, 
RdW 2003/133, 158 = DRdA 2003/27, 319 (Apathy) = ARD 5446/4/2003 = ASoK 2003, 231. 

8 OGH 27.11.1984, 4 Ob 34/84, SZ 57/188. 
9 OGH 14.9.1994, 9 Ob A 136/94, ÖJZ-LSK 1995/89 = EvBl 1995/67 = SZ 67/148 = ArbSlg 11.245 = Ind 1995 H 3, 

12 = infas 1995 H 2, 29 A 47 = PBl 1995, 175. 



Inanspruchnahme der Erfindung durch den Arbeitgeber.10 Das Ausscheiden des Dienstnehmers aus 
der Firma, z.B. wegen Kündigung, Pensionsantritt odgl, hat keinen Einfluss auf die Rechte des 
Erfinders, insbesondere auch nicht auf den Vergütungsanspruch gegenüber dem (ehemaligen) 
Dienstgeber gemäß § 16 PatG. 
Gem § 9 PatG ist bei der Höhe der Vergütung nach den Umständen des Falles insbesondere 
Bedacht zu nehmen auf: 

• die wirtschaftliche Bedeutung der Erfindung für das Unternehmen; 
• eine sonst etwa erfolgte Verwertung der Erfindung im In- oder Ausland; sowie 
• den Anteil, den Anregungen, Erfahrungen, Vorarbeiten oder Hilfsmittel des 

Unternehmens des Dienstgebers oder dienstliche Weisungen am Zustandekommen der
Erfindung gehabt haben. 

Das Zustandekommen bzw. Änderungen etc im Zusammenhang mit der patenrechtlichen 
Vergütung ist in den §§ 10 ff PatG geregelt.11  
Ausgehend von der rudimentären Regelung des § 9 PatG erfolgt die gerichtliche Festsetzung der 
Höhe einer Vergütung nach § 273 ZPO. Die hierbei zu berücksichtigenden Umstände und 
Momente werden beispielsweise nicht in anderer Weise zweifelsfrei geklärt werden können, durch 
Sachverständigen-Gutachten zu ermitteln sein, wobei jedoch die Festsetzung der Höhe der 
Vergütung Sache des Gerichtes bleibt. 
Nach der auch von der vorliegenden Entscheidung bestätigten Rsp werden Vergütungen in der 
Praxis je nach der Art der Erfindung in der Regel nach drei Methoden ermittelt, und zwar nach der 
„Lizenzanalogie“, nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen oder in Form der Schätzung. 
Das Prinzip der Lizenzanalogie besteht darin, dass ermittelt wird, welche Lizenzgebühr ein freier 
Erfinder branchenüblicherweise für seine Erfindung bekäme. Nimmt der Dienstnehmer die 
Erfindung unbeschränkt in Anspruch – wie im gegenständlichen Fall –, so gelangen die Lizenzsätze 
für eine ausschließliche Lizenz zur Anwendung. Der Wert der Erfindung ergibt sich aus dem 
Produkt, aus Lizenzsatz und Umsatzsteuer.  
Nach hM12 gilt „[...] die Vergütung (V) für eine Diensterfindung [lässt] sich ermitteln, indem man 
vom Erfindungswert (E) – dem Betrag in Währungseinheiten [...] für eine entsprechende freie 
Erfindung – einen Abzug vornimmt, der den Einfluss des Unternehmens am Zustandekommen der 
Diensterfindung berücksichtigt [...]. Er, d.h. dieser sog „Reduktor“, kann ein Subtrahend oder ein 
(reduzierender) Multiplikator sein. Demgemäß können für die Vergütung (V) folgende Formeln 
angeschrieben werden: 

V = E – R oder V = E x R“ 
 
Der Reduktor wird in den deutschen Vergütungsrichtlinien (Richtlinien für die Vergütung von 
Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst vom 20.07.1959) als „Anteilsfaktor“ bezeichnet. 
Dieser Anteilsfaktor wird in der österreichischen Literatur auch als Reduktionsfaktor bezeichnet. 
Für die Bestimmung des Anteilsfakors bzw. Reduktionsfaktors (Reduktors) enthält das 
österreichische Patentgesetz nur die allgemeinen Grundsätze des § 9 lit c PatG. Nach der Rsp13 sind 
die bundesdeutschen Richtlinien in Österreich diesbezüglich nicht anzuwenden.  

                                                 
10 OGH 28.11.1978, 4 Ob 93/78, ÖBl 1979, 59. 
11 Vgl. dazu Schwarz/Holzer, Die Treuepflicht des Arbeitnehmers und ihre künftige Gestaltung 143; Mayr, Das Recht 

der Diensterfindungen in den Mitgliedstaaten der europäischen Union, ecolex 1998, 782; derselbe, Der 
Eigentumserwerb an Diensterfindungen und sachenrechtliche bzw schuldrechtliche Konsequenzen des Erwerbs von 
Nichtberechtigten, ÖJZ 1997, 691; derselbe, Vergütungen von Erfindungen von Dienstnehmern (1997); derselbe, 
Rechtsfragen zum angestellten Erfinder gemäß Patentgesetz, ecolex 1998, 753; Geppert, Diensterfindung und 
Verbesserungsvorschlag im österreichischen Recht, DRdA 1972, 280; Böhm, Diensterfindungsvergütungsbe-
messung, DRdA 1996, 200; Collin, Zur Berechnung der Vergütung von Diensterfindungen, RdW 1984,342; 
derselbe, Zur Berechnung der Vergütung von Diensterfindungen, RdW 1985,46; Marterer, Diensterfindungsrecht in 
Österreich, ecolex 1992, 425; Heidinger/Lettau/Buchtela, Praxisfragen zur Diensterfindung im universitären 
Bereich, ecolex 2005, 456. 

12 Collin, Zur Berechnung der Vergütung von Diensterfindungen, RdW 1985, 46 mwN. 
13 OGH 28.11.1978, 4 Ob 93/78, ÖBl 1979, 59. 



Dem Arbeitnehmer stehen gerichtlich durchsetzbare Feststellungs- und Offenlegungsansprüche 
gegen den Arbeitgeber zu, um seine patentrechtlichen Vergütungsansprüche auch der Höhe nach 
durch zu setzen.14 
Aus ertragsteuerlicher Sicht ist abschließend zu bemerken, dass die Vergütung für die 
Überlassung der Erfindung nach § 8 PatG einer begünstigten Besteuerung von 6% gemäß § 67 
EStG 1988 unterliegt.15  
 
IV. Zusammenfassung 
 
Die gerichtliche Festsetzung der Höhe einer Vergütung für Arbeitnehmererfindungen ist nach §§ 8 
ff PatG iVm § 273 ZPO vorzunehmen. Die dabei zu berücksichtigenden Umstände und Momente 
werden, soweit sie nicht in anderer Weise zweifelsfrei geklärt werden können, durch 
Sachverständigengutachten zu ermitteln sein, wobei jedoch die Festsetzung der Höhe der 
Vergütung Sache des Gerichtes bleibt. Die Erfindervergütungen werden in der österreichischen 
Praxis idR nach der „Lizenzanalogie-Methode“ ermittelt, die vom OGH im vorliegenden Fall 
gebilligt wurde. 
 

                                                 
14 Vgl. OGH 14 Ob 8/86, ArbSlg 10.496; 9 Ob A 92/98i, DRdA 1999/53, 387; 8 Ob A 132/04a, ArbSlg 12.515 uva. 
15 Vgl. statt vieler jüngst Feichtinger-Burgstaller, Patentverwertung und Diensterfindung. Steuervergünstigungen als 

Innovationsanreiz, lex:itec 2006 H 1, 46 


