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Wegen moglicher Probleme bei einer rickschauenden Erfindungsbe-
wertung und damit des Anteilsfaktors und der Vergiitung ist es
sinnvoll, bereits zu einem mdglichst frihen Zeitpunkt alle Tat-
sachen festzulegen, da sie dann einerseits noch in frischer Er-
innerung sind, andererseits aber auch die Beteiligten in Un-
kenntnis des spateren wirtschaftlichen Erfolges bei der Verwer-
tung der Erfindung und des Risikos einer Schutzrechtserteilung

bereit sind, objektive Sachverhaltsdarstellungen abzugeben.

Dabei 1ist auch darauf zu achten, dass die Erfindungsgeschichte
bei mehreren Miterfindern moéglichst fiir jeden gesondert darge-
stellt wird, da dies Auswirkungen insbesondere bei der Bemessung

des Anteilsfaktors haben kann.

Miterfinder ist jeder, der weisungsfrei einen kausalen Beitrag
zur Erfindung erbracht hat. Ausschlaggebend fir die GroRenbe-
stimmung ist das Gewicht, das den Einzelbeitrdgen zueinander und
im Verhdltnis 2zu der Gesamtleistung zukommt. Lasst sich eine
solche Abgrenzung nicht vornehmen, ist wvom prozentual gleichen

Anteil der einzelnen Miterfinder auszugehen.

Zur Vermeidung zukinftiger Meinungsverschiedenheiten missen die
in § 5 ArbErfG vorgegebene Bestimmungen {liber den Inhalt der Mel-
dung strikt beachtet werden. Ein gewisser Arbeitsaufwand ist
hierbei nicht zu vermeiden. Auch sind von der gesetzlichen Vor-
schrift abweichende Vereinbarungen, die vor einer Erfindungsmel-
dung getroffen wurden, unwirksam (§ 22 ArbErfG). Danach konnen
eigene Vereinbarungen getroffen werden, sollten diese allerdings
als grob unbillig anzusehen sein, entfalten sie nach § 23 Ar-

bErfG ebenfalls keine Wirkung.

Der Arbeitnehmer ist grundsatzlich verpflichtet, die im Betrieb



getatigten Erfindungen dem Unternehmen mitzuteilen. Nur wenn die
Entwicklung nicht in den Tatigkeitsbereich des betreffenden Er-
finders fallt und auch nicht maBgeblich auf unternehmensbezoge-
nen Erfahrungen beruht, so besteht nach § 1 Abs. 3, § 18, 19 Ar-
bErfG keine Meldepflicht und auch kein Optionsrecht des Unter-
nehmens. Der Arbeitnehmererfinder ist allerdings verpflichtet,
den Gegen-stand dieser Erfindung dem Unternehmen mitzuteilen und
ihm zu an-gemessenen Bedingungen mindestens eine einfache Lizenz

anzubieten.

Soweit keine schutzwlirdige Erfindung, sondern ein qualifizierter
Verbesserungsvorschlag vorliegt, so steht dieser gemal § 20,
Abs. 1 ArbErfG vergitungsrechtlich der schutzwlirdigen Erfindung
gleich, wenn dem Unternehmen faktisch eine der Monopolrechtssi-
tuation vergleichbare wirtschaftliche Vorrangstellung vermittelt
wird. Einfache Verbesserungsvorschlage unterliegen den allgemei-
nen betrieblichen Regelungen des Verbesserungsvorschlagswesens.
Soweit Pramien gezahlt werden, gehOren diese bis zu einem Betrag
von EUR 100,00 nicht zum steuerpflichtigen Arbeitslohn, sondern
sind steuerfrei. Dariliber hinausgehende Betrage werden zur Half-
te, hochstens jedoch mit einem Betrag von EUR 250,00 freige-

stellt (§§ 3, 4 Prémienverordnung).

Ganz wichtig ist es in jedem Fall insbesondere dann, wenn ein
ge—-werbliches Schutzrecht angemeldet werden soll, den Arbeitneh-
mer moglichst bereits im Vorhinein darauf hinzuweisen, dass die

Erfindung geheim zu halten ist.

Nach Eingang der Erfindungsmeldung hat das Unternehmen dem Ar-
beitnehmer den Zeitpunkt des Eingangs der Meldung unverziiglich
schriftlich zu bestdtigen, damit dieser den Lauf der durch seine
Meldung in Gang gesetzten Fristen {Uberpriifen kann. Das Unterneh-
men kann eine Erfindungsmeldung, die den gesetzlichen Anforde-
rungen nicht entspricht, innerhalb von 2 Monaten nach Eingang
beanstanden, wobei konkret darauf hinzuweisen ist, dass und in

welcher Hinsicht die Meldung einer Erganzung bedarf.

Erst mit Zugang der vollstandigen Erganzungsmeldung beginnt die

Inanspruchnahmefrist des Unternehmens gemal § 6 ArbErfG. Ist das



Unternehmen der Auffassung, dass die Erfindungsmeldung nicht
Uber den Dbekannten Stand der Technik in dem MaRe hinausgeht,
dass eine Schutzfdhigkeit gegeben ist, wobei ein objektiver MaR-
stab anzulegen ist, so ist die mangelnde Schutzfahigkeit festzu-
stellen und dem Mitarbeiter mitzuteilen, der dieses zu quittie-
ren hat. Gleich-zeitig ist der Arbeitnehmer darauf hinzuweisen,
dass der gemachte Vorschlag als reines Arbeitsergebnis alleini-
ges Eigentum des Unternehmens ist, so dass der Mitarbeiter wei-
ter zur Geheimhaltung verpflichtet ist, allerdings eine Meldung

an das betriebliche Vorschlagwesen machen kann.

Nimmt das Unternehmen hingegen die gemeldete Diensterfindung un-
beschrankt in Anspruch, gehen alle Rechte auf das Unternehmen
Uber, womit die Verpflichtung zur Schutzrechtsanmeldung verbun-
den 1ist, sofern nicht die Voraussetzungen des § 17 ArbErfG vor-
liegen. Die Regelung der Verglitung erfolgt sodann im Rahmen des

Arbeitnehmererfindergesetzes.

Durch die Novelle des Gesetzes Uber Arbeitnehmererfindungen wur-
de ab dem 01. Oktober 2009 eine gesetzliche Fiktion eingefihrt.
So—-fern der Arbeitgeber nicht bis zum Ablauf von vier Monaten
nach Eingang der ordnungsgemdaBen Erfindungsmeldung gegeniiber dem
Arbeitnehmer ausdriicklich die Freigabe der Diensterfindung in
Textform erklart (§ 6 Abs. 2 ArbNErfG), gilt die Erfindung als
vom Arbeitgeber in Anspruch genommen. Mit dieser Regelung hat
sich der Gesetzgeber zu einer grundlegenden Abkehr von der alten
Regelungssystematik entschlossen. Nach aller Erfahrung ist die
unbeschrdnkte Inanspruchnahme einer Diensterfindung die Regel
und deren Freigabe die absolute Ausnahme. Da aber nach den alten
Regelungen versehentlich eine Freigabe erfolgen konnte, da keine
ordnungsgemdfle und fristgemdle Inanspruchnahmeerkldrung erfolg-
te, wurde das Regel-/Ausnahmeverhdltnis nunmehr auch ins Gesetz

Ubernommen.

Allerdings kann der Arbeitgeber frei entscheiden, ob er aus-
dricklich die Inanspruchnahme der Diensterfindung erklart, oder
die Inanspruchnahme mittels Schweigens per Fiktion bewirkt, oder
ob er schlieRBRlich mangels Interesses die Diensterfindung aus-

dricklich und formgerecht freigibt. Hierzu bedarf es einer aus-



dricklichen Freigabeerklarung, eine Freigabe durch Schweigen
ist, anders als frither, nicht mehr méglich. Fiir die Freigabeer-
klarung 1ist es ohne Belang, ob bereits eine Schutzrechtsanmel-
dung nach § 13 ArbNErfG erfolgt ist oder nicht. Bei Miterfindern
ist die Freigabe Jjedem einzelnen gegeniiber frist- und formge-

recht zu erkléaren.

Die Erklarung ist bindend und kann nicht mehr einseitig widerru-
fen werden. Der Arbeitgeber hat fir den rechtzeitigen Zugang
seiner Erkladrung Sorge zu tragen und ist hierfiir beweispflich-
tig. Text-form bedeutet nicht Schriftform, eine E-Mail reicht
also aus. Der Arbeitnehmer kann Uber die frei gewordene Erfin-
dung frei wverfligen, ohne irgendwelche Beschrankungen nach §§ 18,

19 ArbNErfG beachten zu miissen.

Bei bereits erfolgter Schutzrechtsanmeldung greift das Verfahren
nach § 16 a) ArbNErfG. Der Arbeitgeber hat in diesem Fall dem
Arbeitnehmer das Schutzrecht auf dessen Verlangen und Kosten zu
Ubertragen sowie die zur Wahrung des Rechts erforderlichen Un-
ter—-lagen auszuhdndigen. Gleichzeitig kann er sich ein nicht-
ausschlieBliches Recht zur Benutzung der Diensterfindung gegen
angemessene Verglitung vorbehalten, § 16 Abs. 3 ArbNErfG. Der Ar-
beitgeber ist berechtigt, das Recht aufzugeben, sofern der Ar-
beitnehmer nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mit-
teilung die Ubertragung des Rechts verlangt, § 16 Abs. 2 Arb-
NErfG.

Bei sogenannten Bagatellerfindungen, mangelnder Erfindungshohe,
spadterer Schwierigkeit, einen Verletzungstatbestand nachzuweisen
oder anderen Grinden, die eine Schutzrechtsanmeldung nicht an-
geraten erscheinen lassen, 1st der Arbeitnehmererfinder aufzu-
fordern, gemaB § 13, Abs. 2, Zif. 2 ArbErfG seine Zustimmung zur
Nichtanmeldung zu erkldren. In solchen Fallen empfiehlt sich ei-
ne Pauschalvergiitung oder eine Meldung an das betriebliche Vor-

schlagswesen als technischen Verbesserungsvorschlag.

Falls ein Betriebsgeheimnis tangiert wird, befreit § 17 ArbErfG
das Unternehmen von dem Zwang zur Anmeldung und zur Auslands-

freigabe. Der Vergiitungsanspruch des Arbeitnehmers aus § 9 Ar-



bErfG wird hiervon nicht beriihrt; er bleibt bestehen. Will das
Unter—-nehmen eine gemeldete Diensterfindung iberhaupt nicht in
Anspruch nehmen, so muss sie gemaR § 8 ArbErfG freigegeben wer-—
den, der Arbeitnehmer ist dann selbst zur Anmeldung berechtigt,
genauso wie flr Auslandsanmeldungen, die das Unternehmen nicht

vornehmen mochte.

Die spatere Absicht des Unternehmens, eine einmal erworbene
Schutzrechtsposition aufzugeben, ist gemal § 16 ArbErfG dem Ar-
beitnehmer mitzuteilen, ihm ist ein Angebot zur Ubernahme der
Schutzrechtsposition zu machen. Dies gilt auch bei zwischenzeit-
lich ausgeschiedenen friheren Mitarbeitern, die zu erreichen
sich das Unternehmen die groRte Miihe geben muss. Ist ein Mitar-
beiter der Auffassung, eine freie Erfindung gemal § 18 ArbErfG
gemacht zu haben, weil hierdurch ein Problem geldst wird, das
weder aus der ihm im Betrieb obliegenden Tatigkeit hervorgegan-
gen ist, noch auf Erfahrungen und Arbeiten des Betriebes beruht,
so hat er diese zwecks Prifung gleichwohl dem Unternehmen mitzu-
teilen, das die Freiheit der Erfindung bestreiten kann, aller-
dings nur binnen ei-ner Frist wvon 3 Monaten. Bei entsprechendem
Interesse 1ist gleich-zeitig innerhalb der 4-Monatsfrist des § 6

ArbErfG die Inanspruchnahme zu erklaren.

Wie in den anderen Fallen einer Arbeitnehmererfindung auch, ist
es den Parteien {liberlassen, ob sie eine umsatzbezogene Erfinder-
vergitung oder eine einmalige Pauschalabfindung samtlicher Ver-
glitungsanspriche fliir Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ver-
einbaren. Rechnungsgrundlagen sind der Erfindungswert, der dem
Preis entspricht, den das Unternehmen bei einer entsprechenden
freien Erfindung in der Praxis zahlen wirde, und der Anteilsfak-
tor, der den Anteil des Unternehmens am Zustandekommen der Er-
findung aus-driickt und sich verglitungsmindernd auswirkt, so dass
dem Arbeitnehmererfinder immer nur ein Bruchteil dessen zusteht,
was ein freier Erfinder erhalten wilirde. Kommt eine Einigung
nicht zustande, kann eine Festsetzung der Erfindervergiitung
durch das Unternehmen gemal § 12, Abs. 3 ArbErfG erfolgen. Wi-
derspricht der Arbeitnehmer nicht binnen einer Frist von 2 Mona-
ten, wird die Festsetzung filir beide Teile verbindlich, andern-

falls kann die hierfiir eingerichtete Schiedsstelle des Deutschen



Patent—- und Markenamtes oder die zustdndige Patentstreitkammer
des Landgerichts Minchen I angerufen werden. Das gleiche gilt
fir die Klarung der Schutzfahigkeit einer Diensterfindung auf
Antrag des Unternehmens gemal § 17, Abs. 2 ArbErfG, soweit ein

Betriebsgeheimnis betroffen ist.



Erfindungsmeldung

An die Geschéaftsleitung/Betriebsleitung:

Hiermit melde ich/melden wir die in der Anlage beschriebene Er-

findung betreffend

Der Erfindung liegt folgende technische Aufgabe/Problemstellung

zugrunde:

a) Bekannt ist folgender Stand der Technik:

b) Es bestehen folgende Nachteile, Mangel und Bediirfnisse:

c) Die Zielsetzung der erfinderischen L&sung besteht in:

d) Durch die Erfindung wird diese Aufgabe wie folgt geldst:
(Bitte auf gesondertem Blatt beschreiben und ggfs. durch zu—

satzliche Zeichnungen erlautern)

e) Die Erfindung ist wie folgt zustandegekommen:
(Ausfiihrliche Darstellung unter Beriicksichtung der Stellung
der Aufgabe und der LOosung der Aufgabe und unter Angabe

aller Erfinder)

f) Welche Mitteilungen wurden den Erfindern und ggfs. weiteren

Mitarbeitern von Dritten gegeben?



2.

Anteil des/der Erfinder(s) und des Unternehmens bei der Aufga-
benstellung:

a) Wurde die Erfindung im Rahmen einer direkten Aufgabenstel-
lung auf dem Arbeitsgebiet gemacht?

Von wem wurden Weisungen bzw. sonstige Hinweise oder konkrete

Anregungen erteilt?

b) Erfolgten Hinweise ohne unmittelbare Angabe des beschritte-

nen Losungsweges?

Von wem wurden diese erteilt?

c) Sind Mangel und Bediirfnisse des Betriebes ohne direkte Auf-

gabenstellung Anlass zur Erfindung gewesen?

Wie wurden Mangel oder Bediirfnisse bekannt?

Gab es Besprechungen, Kundenbeanstandungen, andere betriebliche
Erfahrungen, Besprechungen mit Mitarbeitern anderer Betriebe,
des Unternehmens, Kenntnis wvon Wettbewerbserzeugnissen oder Ent-

wicklungen?

d) Welche evtl. Besonderheiten hinsichtlich der Aufgabenstel-

lung haben vorgelegen?

3.
Anteil des/der Erfinder(s) und des Unternehmens bei der Ld&sung

der Aufgabe:

a) In welcher Weise haben betriebliche Erfahrungen und Arbeiten

eine Rolle gespielt?

Welche friiheren Versuchsergebnisse, Konstruktionen, Besprechun-
gen, auch mit Betriebsfremden, innerhalb und auRBerhalb des Un-

ternehmens, mit Kunden, Lieferanten usw. haben eine Rolle ge-



spielt?

b) Sind technische Hilfsmittel seitens des Unternehmens

bereitgestellt worden?

Beispiele: Energie, Rohstoffe, Gerate, spezielle Labor- und

Prifgerate usw.
c) Wurden Mitarbeiter des Unternehmens und/oder auBerbetriebli-
che

Krafte und Arbeiten zu Hilfe genommen?

Welche technischen Hilfsmittel haben gefehlt?

Wurde hierauf aufmerksam gemacht, haben sie eine Bereitstellung

vergeblich erbeten?

Wurden Versuche gemacht?

Wurden Muster angefertigt?

4. Beteiligte Personen:

a) Sind weitere Miterfinder wvorhanden?

Worin besteht Thr geistiger Beitrag als Teil der gesamten erfin-

derischen LOsung?

Waren Sie von Beginn der erfinderischen Entwicklung an beteiligt

oder seit wann?
b) Wer hat nach den Weisungen des/der Erfinder(s) mitgearbei-
tet,

ohne Miterfinder zu sein?

Name, Berufsbezeichnung, Abteilung

c) Haben andere Personen aubBerhalb des Unternehmens Beitrage



Be-

b)

a)

b)

c)

d)

e)
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zur Erfindung erbracht?

Eigene Stellung des Erfinders im Betrieb:

Gehort es zu den Obliegenheiten des Erfinders, technische
triebsgegebenheiten zu verbessern, weiterfiihrende Neuerungen
zu entwickeln, entwickeln zu lassen, zu erproben, zu

fertigen?

Gilt dies auch fir den Gegenstand der Erfindung?

Sonstige Angaben von Bedeutung:

Auf dem Gebiet der Erfindung liegen Dienstanweisungen oder

sonstige allgemeine Richtlinien vor.

Auf dem Gebiet der Erfindung liegen Erfahrungen und Arbeiten
vor, wie beispielsweise Versuchsberichte, Verbesserungsvor-—
schldge, Protokolle, Verdffentlichungen in Fachliteratur,

in Prospekten, Werbezeitschriften, Laboreintragungen usw.

Die Erfindung wurde fertiggestellt am: ........ciiiieeeneen...

Die Erfindung wird innerhalb des Unternehmens bereits

ausgelbt: ja/nein

Falls ja in: Labor, Technik, Betrieb

Zeitpunkt der Ausibung und Ausfiihrungsart:

Wird die Erfindung bereits auBerhalb des Unternehmens aus-

geubt bzw. erprobt?

Seit wann ist dies der Fall: ...ttt ittt eeeeeeneenns

Ist den AuBRenstehenden eine Geheimhaltungsverpflichtung

auferlegt worden?
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(Bitte in Abschrift beifiigen)

Wichtiger Hinweis:

Firmenfremde Dritte diirfen ohne ausdriickliche Geheimhaltungsver-—
einbarung keinesfalls wvor der Einreichung einer Schutzrechtsan-
meldung iUber den Erfindungsgegenstand informiert werden, weder
durch schriftliche, noch durch mindliche Information oder durch
Belieferung:

In jedem Fall ist mit der Geschaftsleitung Riicksprache zu hal-
ten.

f) Steht eine Benutzung des Gegenstandes der Erfindung bevor?

Findet demndchst eine Ausstellung statt?

Werden bei den Wettbewerbern parallele Entwicklungen voran-

getrieben bzw. erwartet?

6. Vorgesehene Reihenfolge der Benennung der Erfinder:

Name, Vorname, Beruf, Stellung im Betrieb zum Zeitpunkt der

Erfindung, private Anschrift, Erfindungsanteil in %.

7. Mochte ein Erfinder nicht als solcher benannt werden?
Welche besonderen Anmerkungen sind noch anzufigen?
8. Folgende Unterlagen werden beigefiigt:
Erfindungsbeschreibung mit Verfahrens- und/oder Konstruktions-

beispielen, Zeichnungen, sonstige Aufzeichnungen, Laborberichte,

Berechnungstabellen und adhnliches.

Unterschrift (en) des/der (Mit)Erfinder(s)
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Bewertungsbogen fiir im Hause entstandene Neuerungen/Erfindungen
zur Vorlage an die Geschaftslei-
tung/Betriebsleitung/Patentanwalte

Ich/wir habe(n) die in den beigefliigten Unterlagen beschriebene

Erfindung gemacht und teile(n) dazu folgendes mit:

1. Bezeichnung (Titel des Gegenstandes)

2. Welche Problemstellung (technische Aufgabe) liegt der

Erfindung zugrunde?

3. Wie wird diese Aufgabe durch die Erfindung geldst?

4. Als Unterlagen sind beigefigt:

5. An der Erfindung waren aulRer mir noch beteiligt:

Mir/uns ist bekannt, dass die hier gemachten Angaben ggfs. noch
erganzt werden miissen, um eine abschlieBende Bewertung der Er-

findung/Neuerung zu ermdglichen.

Mir/uns ist weiter bekannt, dass firmenfremde Dritte keinesfalls
ilber die Erfindung/Neuerung informiert werden diirfen, weder
durch schriftliche, noch durch mindliche Information oder durch

Belieferung o.a.
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Unterschrift



