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Diensterfindungen

Von Patentrechten bis zu sozialversicherungsfreien Vergiitungen

Wann es sich um Diensterfindungen handelt oder doch um freie Erfin-

dungen durch den Arbeitnehmer und zu welchen Konsequenzen es

fihren kann beschreibt Christian Lutz.

Insbesondere in Unternehmen, die in
technischen Entwicklungsbereichen ta-
tig sind, kommt es nicht selten vor, dass
von Dienstnehmern im Rahmen ihrer T4-
tigkeit und im Geschiftszweig des Dienst-
gebers Diensterfindungen gemacht werden.
Dabei stellt sich aus Sicht der arbeitsrecht-
lichen Vertragsparteien die Frage, wem
die Diensterfindung zuzurechnen ist oder
— anders ausgedriickt — ob dem Dienstge-
ber oder dem Dienstnehmer das Recht der
Verwertung der (Dienst-)Erfindung am
Markt zusteht.

Diensterfindung

Eine Diensterfindung im Sinne der gesetz-
lichen Bestimmungen (Patentgesetz) ist
die Erfindung eines Dienstnehmers (An-
gestellter und Arbeiter), wenn diese ihrem
Gegenstand nach in das Arbeitsgebiet des
Unternehmens (tatsichliche wirtschaft-
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liche Titigkeit des Unternehmens), in dem
der Dienstnehmer titig ist, fallt und wenn
a) entweder die Tatigkeit, die zu der Erfin-
dung gefiihrt hat, zu den dienstlichen
Aufgaben des Dienstnehmers gehort
oder
b) wenn der Dienstnehmer die Anregung
zu der Erfindung durch seine T4tigkeit
in dem Unternehmen erhalten hat oder
¢) das Zustandekommen der Erfindung
durch die Beniitzung der Erfahrungen
oder der Hilfsmittel des Unternehmens
wesentlich erleichtert worden ist.
Sind diese Voraussetzungen erfiillt, so liegt
eine Diensterfindung vor; bei sonstigen Er-
findungen (z.B. ein Dienstnehmer erfindet
in seiner Freizeit ein Produkt, welches mit
seiner beruflichen Titigkeit in keinerlei
Zusammenhang steht), handelt es sich um
sogenannte freie Erfindungen, tiber welche
der Dienstnehmer (grundsitzlich) ohne
Einschridnkungen verfiigen kann.

Zuordnung der Diensterfindung

Kommt es nunmehr im Rahmen eines Ar-
beitsverhiltnisses auf Seiten des Dienst-
nehmers zu einer Diensterfindung, so
kénnte man meinen, dass aufgrund der
personlichen und wirtschaftlichen Abhan-
gigkeit des Dienstnehmers und aufgrund
der Tatsache, dass der Dienstnehmer das
zur Verfligung stellen seiner Arbeitskraft
schuldet, auch der Erfolg seiner Arbeit,
nidmlich die Diensterfindung, ausschlief3-
lich dem Dienstgeber zusteht. Die Bestim-
mungen des Patentgesetzes legen jedoch
fest, dass Dienstnehmer auch fiir die von
Thnen wiahrend des aufrechten Bestands

des Dienstverhaltnisses gemachten Erfin-
dungen einen Anspruch auf Patentertei-
lung haben. Anderes gilt nur dann, sofern
durch Vertrag (auch Kollektivvertrag) et-
was anderes vereinbart wurde. Eine derar-
tige Vereinbarung bedarf von Gesetzes we-
gen zwingend der Schriftform; miindliche
oder auch schliissige Vereinbarungen iiber
die Ubertragung von Diensterfindungen
sind daher ungiiltig.

Mochte sich somit ein Dienstgeber die (Pa-
tent-)Rechte an Diensterfindungen seiner
Dienstnehmer sichern, so hat er mit die-
sen (im Dienstvertrag oder mittels geson-
dertem Vertrag) eine diesbeziigliche Ver-
einbarung zu treffen. Etwas anderes gilt
nur dann, sofern der auf das Arbeitsver-
haltnis anzuwendende Kollektivvertrag
eine Regelung betreffend Anbietung von
Diensterfindungen durch die Dienstneh-
mer an den Dienstgeber enthilt. Eine der-
artige Regelung enthalt beispielsweise der
Kollektivvertrag fiir Angestellte fir Unter-
nehmen im Bereich Dienstleistung in der
automatischen Datenverarbeitung und In-
formationstechnik.

Andienungspflicht

Liegt eine derartige Vereinbarung oder
eine kollektivvertragliche Regelung vor, so
hat der Dienstnehmer jede Erfindung (so-
mit auch freie Erfindungen), die er macht,
dem Dienstgeber mitzuteilen. Diese Mit-
teilung hat unverziglich zu erfolgen und
samtliche Details zu enthalten, welche eine
patentfihige Erfindung ausmachen, da der
Dienstgeber aufgrund der Mitteilung auch
erkennen sollte, ob es sich tatsdchlich um
eine Diensterfindung handelt oder nicht.

Der Dienstgeber hat nunmehr die Mog-
lichkeit, binnen einer Frist von vier Mona-
ten (manche Kollektivvertridge sehen auch
eine Frist von drei Monaten vor) eine Er-



klairung dahingehend abzugeben, ob er
die Diensterfindung fiir sich in Anspruch
nimmt. Verstreicht diese Frist ohne Erkla-
rung, so ist die Diensterfindung frei.
Kommt der Dienstnehmer der Verpflich-
tung der Anbietung der Diensterfindung
aus einer Vereinbarung oder einer kollek-
tivvertraglichen Bestimmung nicht nach,
so hat der Dienstgeber Anspruch auf Scha-
denersatz, der bei Verschulden des Dienst-
nehmers nicht nur den positiven Schaden,
sondern auch den entgangenen Gewinn
umfasst. Die Haftungsbeschrankungen des
Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes sind je-
doch zu beriicksichtigen.

Geheimhaltung

Dienstgeber und Dienstnehmer sind im
Zusammenhang mit der Andienungs-
pflicht bzw. hinsichtlich der Erklarung des
Dienstgebers von Gesetzes wegen zur um-
fassenden Geheimhaltung verpflichtet, um
Benachteiligungen vorzubeugen, die der
Dienstgeber oder der Dienstnehmer durch
eine vorzeitige Veroffentlichung der der
Anzeigepflicht unterliegenden Erfindungen
erleiden konnte. Allfillige einzelvertrag-
liche oder kollektivvertragliche Geheim-
haltungspflichten bleiben unberiihrt. Sollte
einer der Vertragsteile gegen diese Geheim-
haltungspflicht verstof3en, so hat der ande-
re Teil Anspruch auf Ersatz des verursach-
ten Schadens. Hinzu kommt, dass eine Ver-
letzung dieser Geheimhaltungspflicht auch
strafrechtlich im Zusammenhang mit der
Verletzung eines Geschifts- und Betriebs-
geheimnisses Bedeutung haben kann. Eine
Patentanmeldung, mit der die Neuheit und
die Prioritit im Sinne der Bestimmungen
des Patentgesetzes gesichert werden soll,
stellt keinen Verstof3 gegen die Geheimhal-
tungsverpflichtung dar.

Vergiitung

Wird die Diensterfindung seitens des
Dienstgebers in Anspruch genommen, so
hat der Dienstnehmer einen Anspruch
auf eine angemessene Vergiitung. Die an-
gemessene Vergiitung entfillt fiir den
Dienstnehmer, wenn dieser ausdriicklich
zur Erfindertétigkeit im Unternehmen des
Dienstgebers angestellt wurde und auch tat-
sachlich vorwiegend mit Erfindertatigkeit
beschiftigt war. Einem derartigen Dienst-
nehmer gebiihrt eine besondere Vergiitung

fiir eine Diensterfindung nur dann, wenn
dieser nicht schon durch das im Hinblick
auf seine Erfindertatigkeit zustehende ho-
here Entgelt eine angemessene Vergiitung
fiir die Erfindung bekommen hat.

Die Hohe der Vergiitung ist nach den Um-
stinden des Einzelfalls zu beurteilen. Zu
beriicksichtigen sind insbesondere die
wirtschaftliche Bedeutung der Erfindung
fiir das Unternehmen, die Moglichkeit der
Verwertung der Erfindung im In- und Aus-
land sowie der Anteil, den der Dienstgeber
an der Diensterfindung hat. Der Anspruch
des Dienstnehmers auf Vergiitung fiir die
von ihm gemachte Diensterfindung besteht
natiirlich tiber das Ende des Dienstverhalt-
nisses hinaus.

Firr den Dienstnehmer ist die Gewahrung
einer Vergiitung fiir eine von ihm gemach-
te Diensterfindung insofern von Vorteil, als
diese einer begiinstigten Besteuerung eines
zusitzlichen Jahressechstels mit 6% festem
Steuersatz unterliegt. Fiir einen dieses Jah-
ressechstel iibersteigenden Betrag einer
Diensterfindungsvergiitung kann die Be-
steuerung mit dem halben Durchschnitts-
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steuersatz beansprucht werden. Hinzu
kommt, dass Diensterfindungsvergiitungen
sozialversicherungsfrei sind.

Zusammenfassung

Die Rechte an Diensterfindungen stehen -
mangels Vereinbarung bzw. Bestimmung
des anwendbaren Kollektivvertrags - dem
Dienstnehmer zu und dieser hat auch
grundsitzlich die Moglichkeit, seine
Diensterfindung zu verwerten. Aus Sicht
des Dienstgebers bedarf es zumeist einer
gesonderten schriftlichen Vereinbarung,
wonach Diensterfindungen der Dienstneh-
mer dem Dienstgeber gemifl den Bestim-
mungen des Patentgesetzes anzubieten
sind. Hingewiesen sei noch darauf, dass
von den Bestimmungen des Patentgesetzes
zum Nachteil des Dienstnehmers nicht ab-
gegangen werden kann. Dies bedeutet bei-
spielsweise, dass die Vereinbarung einer
unentgeltlichen Uberlassung einer Dienst-
erfindung an den Dienstgeber rechtsun-
wirksam wire. [l
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