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Erfinder - Berechtigter

Das Patentrecht geht davon aus, dass der Erfinder das Recht
auf ein Patent hat.

Das biargerliche Recht geht davon aus, dass das
Arbeitsergebnis dem Arbeitgeber zustent.

Das Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnEG) regelt, wie der
Arbeitgeber die Rechte an der Erfindung eines Arbeitnehmers
auf sich Uberleiten kann, sofern es sich um eine
Diensterfindung (= Freie Erfindung) handelt.

Fir Erfindungsmeldungen, die vor dem 01.09.2009 gemeldet
wurden, gilt noch das alte Recht (Inanspruchnahme innerhalb
von 4 Monaten erforderlich damit Rechte auf dem Arbeitgeber
Ubergehen)
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Diensterfindungen / Freie Erfindungen § 4

« Diensterfindungen sind solche,

— die aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden
Tatigkeit entstanden sind (Aufgabenerfindung) oder

— malgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes
beruhen (Erfahrungserfindung).

* Freie Erfindungen sind alle anderen Erfindungen.

— 80% aller angemeldeter Patente beruhen auf Diensterfindungen!
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Anwendbarkeit ArbnEG

 Wer ist Arbeitnehmer:

Aus Anstellungsvertrag resultierende Weisungsgebundenheit
(# Rentner, Dienstleister, Drittfirmen; aber: Praktikanten)!

« Keine Arbeitnenmer / keine Anwendung des ArbnEG:

— Far die gesetzlichen Vertreter (Organe) eines Unternehmens,
also z.B. fur Geschaftsflihrer oder VVorstande. Hier enthélt
meist der Arbeitsvertrag einschlagige Regelungen. Sonst
kann/muss zwischen dem Erfinder und dem Unternehmen
eine Vereinbarung geschlossen werden, um den
Rechtslibergang herbeizufthren.

— Beamte und Arbeitnehmer im Offentlichen Dienst (s.u.)
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Meldung und Inanspruchnahme der Erfindung § 5, 6

« Der Arbeitnenmer ist verpflichtet, eine Diensterfindung dem Arbeitgeber
— unverziglich nach Fertigstellung
— in Textform und (friher: schriftlich )
— gesondert zu melden.

 Die Inanspruchnahme gilt als erklart, wenn der Arbeitgeber die
Diensterfindung nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der
ordnungsgemalien Meldung gegentiber dem Arbeitnehmer durch Erklarung
in Textform freigibt. (Neu: Inanspruchnahmefiktion: Gibt der Arbeitgeber
also keine Erkléarung ab, wird die Erfindung eine Diensterfindung!)

« Friher musste innerhalb von vier Monaten nach der Meldung der
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer gegentiber schriftlich erkléren, ob er die
Diensterfindung in Anspruch nimmt (Inanspruchnahmeerklarung); ohne
Erklarung wurde die Erfindung frei!
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Inanspruchnahme § 6, 7

« Mit der Inanspruchnahme gehen alle vermogenswerten Rechte an der
Diensterfindung auf den Arbeitgeber Uber.

« Der Arbeitgeber ist dann Rechtsnachfolger des Erfinders (§ 6 PatG)
und hat das Recht, eine Patentanmeldung vorzunehmen und ein Patent

Zu erhalten.

Anmeldepflicht § 13 ArbnEG

« Der Arbeitgeber ist verpflichtet, eine in Anspruch genommene Erfindung
zum Patent oder, falls dies unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
zweckdienlicher ist, zum Gebrauchsmuster anzumelden.

« Ggf. kann die Erfindung auch geheim gem. § 17 ArbnEG gehalten
werden.

13.01.2014


Andy
Hervorheben

Andy
Hervorheben

Andy
Hervorheben

Andy
Hervorheben

Andy
Hervorheben

Andy
Hervorheben

Andy
Hervorheben

Andy
Hervorheben

Andy
Hervorheben


Ablauf Erfindungsmeldung - Inanspruchnahme

Arbeitnehmer

Diensterfindung § 4 (2)
= freie Erfindung

Kenntnisnahme der
Eingangsbestatigung

Kenntnisnahme der
Freigabe

Kenntnisnahme der
Inanspruchnahme

l

Durchsicht Anmeldeentwurf

13,05

Zustimmung Entwurf

Einreichen der Anmeldung

13.01.2014

ggf. mit Korrekturen

§165

beim Patentamt § 13

Arbeitgeber
Erfindungsmeldung
§5
>
Eingangsbestatigung 5 :
Erfindungsmeldun 'nanspggceshr;ahme- N;%I,é crjllJJrr]cg:]h
Freigabeerklarung
88 Ja, automatisch nach 4 Monaten
Inanspruchnahme (§6)
E——
Ausarbeitung
Patentanmeldung § 13
Anmeldeentwurf

Anmeldung ans
Patentamt
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Erfindervergltung und RiL1 88 9, 11 ArbnEG

« Mit der Inanspruchnahme entsteht eine Pflicht des Arbeitgebers zu
angemessener Vergutung.

« Die Vergutung ist 3 Monate nach Aufnahme der Benutzung der Erfindung
fallig, d.h. zu bezahlen, unabhangig davon, ob das Patent schon erteilt
wurde. Bis zur Erteilung ist eine vorlaufige Vergutung zu bezahlen
(Ublicherweise 50% Abschlag)

« Der Bundesminister fr Arbeit und Soziales hat Richtlinien (RiLi) flr die
Feststellung einer angemessenen Vergitung erlassen.

— Zunachst wird ein Erfindungswert festgelegt. Er entspricht z.B. dem
Lizenzsatz, den das Unternehmen einem aulRenstehenden Erfinder flr
dieselbe Erfindung zahlen wirde.

— Von diesem Erfindungswert steht dem Erfinder ein Anteil zu. Er hangt
ab von der

» Stellung der der Erfindung zugrundeliegenden Aufgabe,
e der Art ihrer Losung und
 den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb.

Der Anteilsfaktor liegt meist zwischen 10 und 25% (in der Regel 15%0).
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Rechnerische Ermittlung der Vergltung
(Richtlinie fur die Vergutung)

V =E *A (*M)

V: Vergutung (RiLi Nr. 39 ff.),
E: Erfindungswert (RiLi Nr. 3 ff.),
E = BezugsgrofRe * Ublicher Lizenzsatz
(oder erfassbarer betrieblicher Nutzen oder schétzen)

A: Anteilsfaktor (RiLi Nr. 30 ff.)
A =f(a+b+c) = f(ca. 8) =ca. 10% - 20% (idR ca. 13%-15%)
mit

a: Stellung der Aufgabe

b: Losung der Aufgabe

c. Aufgabe und Stellung des Arbeitnehmers
« M: Miterfinderanteil des jeweiligen Erfinders bei Miterfindern
In % (alleiniger Erfinder: M = 100%)
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Festsetzung und Zahlung der Vergutung 8 12

Die Hohe der Vergutung ist nach der Inanspruchnahme innerhalb
einer angemessenen Frist durch eine Vereinbarung zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer festzustellen.

Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so hat der Arbeitgeber die
Vergutung spatestens bis zum Ablauf von drei Monaten nach
Erteilung des Schutzrechts festzusetzen und zu bezahlen.

Widerspricht der Arbeitnehmer dieser Festsetzung nicht schriftlich
Innerhalb von zwei Monaten, so wird die Festsetzung verbindlich.

Solange ein Schutzrecht noch nicht erteilt ist, kann die Vergltung nur
vorlaufig festgesetzt werden (50% Abschlag).

Die Vergitung wird in der Regel jahrlich neu ermittelt und bezahlt.

Bei wesentlicher Anderung der Umstéande (Faktor 2) kann eine
Einwilligung in eine andere Regelung verlangt werden (bei Wegfall
der Geschaftsgrundlage).
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Anbietungspflicht des Arbeitgebers bel
Aufgabe oder Auslandsanmeldungen

« Anbietungspflicht bei Aufgabe, § 16 ArbnEG:
Will der AG ein Patent oder eine Anmeldung fallen lassen, so hat er
dies dem Arbeitnehmer vorher mitzuteilen und ihm anzubieten, das

Patent/die Anmeldung auf eigene Kosten zu tibernehmen und
weiterzuverfolgen.

« Anbietungspflicht bei Auslandsanmeldungen, § 14 ArbnEG:
Nach einer Entscheidung tber Auslandsanmeldungen muss dem
Arbeitnehmer rechtzeitig vor Ablauf des Prioritatsjahres (1 Jahr ab
Anmeldetag) mitgeteilt werden, ob und in welchen Landern der
Arbeitgeber die Erfindung anmelden will. Fir die restlichen Lander
muss der Arbeitgeber die Erfindung freigegeben.

 In beiden Fallen kann sich der Arbeitgeber ein nicht-ausschliel3liches
Recht zur Benutzung gegen angemessene Vergutung vorbehalten.
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Arbeithehmer

Vergutung und Aufgabe

Mitteilung der

Kenntnisnahme der
Feststellung

Kenntnisnahme und ggf.
Ubernahme der
Anmeldungen/Patente

Arbeitgeber

Bei Benutzung:
Feststellung/Festsetzung der

Erfindervergutung §12
.

Zahlung der

Erfindervergutung §§9, 12

ja oder nein

Feststellung/Fest-
setzung §§ 9 (1),12 (3)

R

Zustimmung oder
Widerspruch
zur Erfindervergitung

§12(3), (4)
\/_

Mitteilung Uber Aufgabe
bzw. Auslandsanm. und
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Einigung?
gof. Festsetzung
der Vergltung § 12 (3

Freigabe - Anbietung

\/_

Schutzrechtsaufgabe
bzw. (keine)
Nachanmeldungen
§§14, 16

nein
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Freie Erfindungen: Rechte verbleiben beim
Erfinder/Arbeitnehmer!

« Keine Diensterfindungen § 4 (3) ArbnEG
Aber: Beschrankung § 18, 19 ArbnEG

Mitteilungspflicht § 18
— Freie Erfindungen muss der Arbeitnenmer mitteilen.

— Ist der Arbeitgeber nicht der Auffassung, dass es sich um eine freie
Erfindung handelt, so muss er dies innerhalb von drei Monaten bestreiten.

Anbietungspflicht § 19

— Vor anderweitiger Verwertung muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber fir
freie Erfindungen, die im Arbeitsbereich des Arbeitgebers liegen, ein
nicht-ausschliel3liches Benutzungsrecht anbieten

* Frei gewordene Erfindungen 8§ 8 (1) ArbnEG
— Schriftliche Freigabe durch AG
— Keine Beschrankung § 18, 19 ArbnEG

— Rechte gehen Kraft Gesetz auf Arbeitnehmer tber § 13 (4) ArbnEG
(Umschreibung/Ubertragung beim Amt nicht erforderlich)
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Gegenseitige Pflichten

Arbeitnenmer Arbeitgeber
« Meldepflicht § 5 ArbnEG Anmeldepflicht § 13 ArbnEG
« Mitteilungspflicht § 18 ArbnEG Vergutungspflicht

- Anbietungspflicht § 19 ArbnEG § 9, 10 ArbnEG
. Unterstiitzungspflicht  Anbietungspflicht bei Aufgabe
§ 15 Il ArbnEG und Auslandsanmeldungen

« Geheimhaltung § 24 ArbnEG §§ 1411, 16 | ArbnEG
« Geheimhaltung § 24 ArbnEG
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Unabdingbarkeit § 22 und Unbilligkeit § 23

Unabdingbarkeit § 22:

Zu ungunsten des Arbeitnehmers getroffene, dem ArbnEG
entgegenstehende Vereinbarungen sind unzul&ssig.

Unzulassig ware die Klausel im Arbeitsvertrag:

,, Alle wihrend des Arbeitsverhdltnisses gemachten Erfindungen gehoren
ausschlieflich dem Arbeitgeber. *

Zulassig sind aber Vereinbarungen tber konkrete Erfindungen und zwar
nach deren Meldung.

Unbilligkeit § 23:

Vereinbarungen oder festgesetzte Vergitungen sind unwirksam, soweit
sie in erheblichem Mal3e unbillig sind und zwar im Zeitpunkt der
Vereinbarung (ungleich § 12(6), wo eine Vereinbarung erst spater

,2junvorhersehbar* unangemessen wird). Erhebliche Unbilligkeit:
bezahlte Vergutung < 50% der Vergutung nach RiLi!

Frist: 6 Monate nach Beendigung des Arbeitsverhaltnisses

13.01.2014 15


Andy
Hervorheben

Andy
Hervorheben


Beamte und Arbeitnehmer im Offentlichen Dienst

« Sonderregelung § 40 ArbnEG:
Angemessene Beteiligung kann vorher vereinbart werden.

» F0r Beschaftigte einer Hochschule (Professoren, Dozenten und
wissenschaftliche Assistenten) gilt § 42 ArbnEG :
— Vor Offenbarung der Erfindung ist die Erfindung dem Dienstherren
mitzuteilen (damit dieser in Anspruch nehmen kann).
— Nimmt der Dienstherr in Anspruch,
« verbleibt ein nicht-ausschlie3liches Benutzungsrecht fur
Forschungs- und Lehrtatigkeit beim Erfinder u.
» die Vergutung fir den Erfinder betragt 30% der Einnahmen des
Dienstherren.

 Studenten fallen nicht unter das ArbnEG, da kein Angestelltenverhaltnis
vorliegt; es sei denn sie stehen in einem Beschaftigungsverhaltnis mit der
Hochschule, z.B. als wissenschaftliche Hilfskraft.
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Fall 1

Ihr Bekannter, der Arbeitnenmer B, macht eine Diensterfindung und meldet
diese seinem Arbeitgeber A schriftlich und gesondert.

Nach 5 Monaten erhalt der B vom Arbeitgeber die schriftliche Mitteilung, dass
der Arbeitgeber die Erfindung unbeschrankt in Anspruch nimmt.
Zwischenzeitlich wurde - ohne Wissen von B — vom A ein Patent angemeldet,
das vor kurzem auch erteilt wurde.

Der erfindungsgemalie Gegenstand kam 6 Monate nach Abgabe der
Erfindungsmeldung auf den Markt und wird nun mit groRem Erfolg verkauft.

a) B erfahrt nun (8 Monate nach Abgabe der Erfindungsmeldung) von dem
Patent und fuhlt sich ungerecht behandelt. Was kann B tun?

b) Was ware, wenn A nicht angemeldet und trotzdem verkauft hatte?

=
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a) Vergütung geltend machen §9 ArbnEG
b) §13 Anmeldepflicht des AG; §16 Anbietepflicht des AG;
§9Vergütungspficht auch ohne Anmeldung;
§17 Geheimhaltungspflicht-->nicht mehr Patentfähig, da SdT;



Fall 3

Die Firma Haberle stellt Diktiergeréate her.

Herr Dr. Mller (Leiter der Entwicklungsabteilung, seit 20 Jahren im Betrieb) und
Frau Schulze (Technische Zeichnerin, seit 4 Wochen im Betrieb) erfinden
zusammen (Mduller: 80%, Schulze: 20%) eine Sprachsteuerung fir ein
Diktiergerat. Anlass dafir waren Anfragen von Kunden, die sich Uber die
komplizierte mechanische Bedienung der Gerate beschwert hatten. Frau Schulze
war zufallig bei der Besprechung dieser Anfragen anwesend und hat ungefragt ein
wertvolles Detail zur Erfindung beigesteuert. Die Erfindung entstand im Verlaufe
der Besprechung.

Bei den Diktiergeraten muss daftr nur die elektronische Steuerschaltung modifiziert
werden (Wertanteil am Gesamtgerat 20%o). Die Erfindung wurde in Anspruch
genommen und angemeldet.

Fa. Haberle propagiert daraufhin eine "Revolution in der Diktiertechnik" und
verkauft an Handler in einem Jahr weltweit 15.000 Gerate (Deutschlandanteil
20%) zum Preis von EUR 400. Der Ladenverkaufspreis liegt bei EUR 600. In der
Diktiergeratebranche betragt der tbliche Lizenzsatz 2%o.

Frage: Wie hoch ist die Erfindervergttung ftr Herrn Dr. Muller und Frau Schulze?
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