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III. Die Inanspruchnahmeerklirung 4-12 § 6 ArbNErfG

Durch die Fiktion des § 6 Abs. 2 werden v. a. Risiken fiir Unternehmen reduziert. Vor
der Reform im Jahr 2009 bestanden hiufig Zweifel, ob der Arbeitgeber die Erfindung
tatsachlich in Anspruch genommen hatte oder ob nicht doch der Arbeitnehmer voll iiber
die Erfindung verfiigen konnte. Diese Frage wurde regelmifBig bei der Beendigung von
Arbeitsverhiltnissen oder bei Unternehmensiibernahmen aktuell.

Da der Arbeitgeber dem Arbeitnehmererfinder durch Zurverfligungstellen der Riume
und Arbeitsmittel sowie durch Gehaltszahlung tiberhaupt erst die Moglichkeit der Erfin-
dung schafft und sich somit vom freien Erfinder unterscheidet, soll er auch die Moglichkeit
haben, die Erfindung an sich zu ziehen.? Diese Mdglichkeit schafft die Inanspruchnahme.
Das Erfinderpersonlichkeitsrecht steht dem nicht entgegen.

Bei der Inanspruchnahme selbst handelt es sich um eine der Diensterfindung anhaftendes
gesetzliches Optionsrecht, mithin ein Recht eigener Art des Arbeitgebers.? Dieses Recht
ist héchstpersonlicher Natur und nicht tibertragbar, verpfindbar oder pfindbar.*

Die Wirkungen der Inanspruchnahme werden in § 7 normiert.

II. Gegenstand der Inanspruchnahme

Gegenstand des Inanspruchnahmerechts ist nur die schutzfihige Diensterfindung.
Das Recht setzt die fertige Diensterfindung voraus, eine Meldung gem. § 5 Abs. 1 ist erst
mit Fertigstellung der Erfindung verpflichtend und wirksam.

Es ist die freie Entscheidung des Arbeitgebers, ob er die Inanspruchnahme erklirt oder
nicht. Dies liegt allein im unternehmerischen Ermessen.’ Ein eventueller Widerspruch
des Arbeitnehmers gegen die Inanspruchnahme ist unbeachtlich und wirkungslos.°

Die Inanspruchnahme kann nur fiir die gesamte schutzfihige Erfindung erklirt
werden. Die Erklirung, der Arbeitgeber nehme nur Teile in Anspruch, ist unwirksam und
kann auch nicht in eine Inanspruchnahme der gesamten Erfindung umgedeutet werden.
Eine unwirksame Inanspruchnahmeerklirung ist jedoch auch keine Freigabeerklirung,
sodass mit Fristablauf, § 6 Abs. 2, die gesamte Erfindung als in Anspruch genommen gilt.

III. Die Inanspruchnahmeerkliarung

1. Rechtsnatur der Erklirung

Die Inanspruchnahmeerklirung ist ein einseitiges Rechtsgeschift und eine Willens-
erklirung, im Gegensatz zur Meldung der Erfindung. Die Inanspruchnahme wird erst
wirksam, wenn dem Arbeitnehmer die Willenserklirung zugeht.” Mit dem Zugang
gehen simtliche Rechte an der Diensterfindung auf den Arbeitgeber tiber (§ 7).

Die Inanspruchnahme ist als einseitiges, empfangsbediirftiges Gestaltungsrecht ein vom
Willen des Arbeitnehmererfinders unabhingiges bedingungsfeindliches Rechts-
geschift. Fine bedingte Inanspruchnahme insofern, dass sich die Erfindung als schutzfihig
erweist, ist nicht moglich, denn die Schutzfihigkeit ist Voraussetzung der Inanspruch-
nahme. Stellt sich die Erfindung als nicht schutzfihig heraus, steht sie dem Arbeitgeber als
Arbeitsergebnis ohnehin zu, so dass die bereits erteilte Inanspruchnahmeerklirung gegen-
standslos wird. Umgekehrt gilt aber auch, dass der Verzicht auf eine vom Arbeitgeber

2 Bartenbach/Volz § 6 Rn. 6.

3 OLG Karlsruhe 26.9.2012 — 6 U 126/11, NZI 2012, 983 (984); Bartenbach/Volz § 6 Rn. 18, mwN
zum Streitstand; Busse/Keukenschrijver ArbNErfG § 6 Rn. 4.

4 OLG Karlsruhe 26.9.2012 — 6 U 126/11, NZI 2012, 983 (984); Bartenbach/Volz § 6 Rn. 18; Busse/
Keukenschrijver ArbNErfG § 6 Rn. 4.

5> Bartenbach/Volz § 6 Rn. 21.

6 SchSt. 6.2.1987, BIPMZ 1987, 362; Busse/Keukenschrijver AtbNErfG § 6 Rn. 5; Bartenbach/Volz § 6
Rn. 18.

7 BGH 4.4.2006 — X ZR 155/03, Mitt. 2006, 363 — Haftetikett.
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ArbNErfG § 6 13-17 Inanspruchnahme

irrtimlich als nicht schutzfihig erachtete Erfindung das Freiwerden dieser zur Folge hat
(§ 8 Abs. 1) und nunmehr der Arbeitnehmer ein uneingeschrinktes Verfligungsrecht an
der Erfindung erhilt.

2. Form

Nach der bisherigen Regelung waren in § 6 Abs. 2 zusitzliche Anforderungen an Form
und Frist dieser Erklirungen enthalten. Diese sind durch die neu eingefiihrte Fiktion der
Inanspruchnahme vier Monate nach ordnungsgemiB3er Meldung entbehrlich geworden.
Da die Wirkungen der Inanspruchnahme ohne weiteres Zutun mit Zeitablauf eintreten, ist
es Uberfliissig, fr die weiterthin mogliche — ausdriickliche — Inanspruchnahme einen
besonderen Formzwang vorzusehen. Dennoch empfiehlt sich aus Dokumentationszwecken
regelmiBig die Textform.

3. Frist

Die ausdriickliche Inanspruchnahme kann immer erklidrt werden, solange die Erfin-
dung nicht ausdriicklich freigegeben ist. Da die Inanspruchnahme aber durch § 6 Abs. 2
fingiert wird, ist eine spiter erfolgende Inanspruchnahmeerklirung nur mehr deklaratori-
scher Natur.

4. Adressat

Neu aufgenommen wurde die bisher in § 6 Abs. 2 S. 1 enthaltene Regelung, wonach
die Inanspruchnahme der Erfindung durch Erklirung gegeniiber dem Arbeitnehmer
erfolgt. Dadurch ist klargestellt, dass es sich bei der Inanspruchnahme um eine einseitige,
empfangsbediirftige Willenserklirung handelt. Adressat der Inanspruchnahmeerklirung ist
immer derjenige Erfinder, der die Erfindung gem. § 5 gemeldet hat. Haben mehre-
re Erfinder die Erfindung gemeldet, muss die Inanspruchnahmeerklirung auch allen
Erfindern zugehen, wobei Empfangsvertretung nach den allgemeinen Regeln der
Stellvertretung zulissig ist.

5. Vorbehalt der Schutzfihigkeit

Einseitige rechtsgestaltende Willenserklarungen sind bedingungsfeindlich. Dennoch kann
der Arbeitgeber die Inanspruchnahme unter der Bedingung der Schutzfihigkeit
erkliren. Die Schutzfihigkeit ist Voraussetzung der gesamten Vorschriften des ArbNErfG
mit Ausnahme des § 20. Nimmt der Arbeitgeber die Erfindung unter der Bedingung der
Schutzfihigkeit in Anspruch, spricht er nur Selbstverstindliches aus.® Ist die Erfindung
namlich nicht schutzfihig, handelt es sich tiberhaupt nicht um eine Erfindung, sondern nur
um ein Arbeitsergebnis, das dem Arbeitgeber ohnehin zusteht.

6. Entscheidung iiber die Inanspruchnahme

Der Arbeitgeber ist vollkommen frei in seiner Entscheidung,” ob er eine Diensterfin-
dung in Anspruch nimmt (bzw. freigibt) oder nicht. Eine etwaige arbeitsvertragliche ,,Fiir-
sorgepflicht”, die den Arbeitgeber zur Inanspruchnahme verpflichtet, existiert nicht. Der
Arbeitgeber kann auch nur einzelne Erfindungen eines Erfindungskomplexes in
Anspruch nehmen.!® In diesem Kontext bleibt jedoch die Differenzierung zur unwirk-
samen Teil-Inanspruchnahme einer schutzfihigen Diensterfindung relevant.

8 Bartenbach/Volz § 6 Rn. 96; Reimer/Schade/Schippel/Rother § 6 Rn. 23.
° Bartenbach/Volz § 6 Rn. 21.
10 R eimer/Schade/Schippel/Rother § 6 Rn. 3.
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IV. Fiktion der Inanspruchnahme (Abs. 2) 18-23 § 6 ArbNErfG

IV. Fiktion der Inanspruchnahme (Abs. 2)

1. Vorbemerkung

Durch den neu gefassten § 6 Abs. 2 wird das Institut der unbeschrinkten Inanspruch-
nahme den praktischen Erfordernissen angepasst. In der Vergangenheit hat die bisherige
Regelung hiufig zu Problemen geftihrt, weil Fristen versiumt und Formerfordernisse nicht
beachtet wurden. Die Wirkung des Freiwerdens trat regelmiBig selbst dann ein, wenn
beide Arbeitsvertragsparteien von einer Zuordnung der Diensterfindung zum Arbeitgeber
ausgingen. Zielsetzung der Neufassung ist es, einerseits eine Zuordnung der im Arbeits-
verhiltnis entstandenen Erfindung zum Arbeitgeber sicherzustellen und andererseits dem
Erfinder eine angemessene Vergiitung fiir die Zuordnung seiner Erfindung zum Arbeit-
geber zu gewihrleisten. Die Inanspruchnahme einer gemeldeten Erfindung wird
damit zur Regel, die Freigabe zur — ausdriicklich zu erklirenden — Ausnahme, fur die
Formzwang besteht. Erfasst von der Fiktionswirkung ist die gesamte Diensterfindung, ohne
sich jedoch auf die Schutzfihigkeit der Diensterfindung zu erstrecken!!, welche Voraus-
setzung fiir die Anwendung von Abs. 2 ist.

2. Voraussetzung der ordnungsgemifBen Meldung

Um die Frist nach § 6 Abs. 2 in Gang zu setzen, muss eine ordnungsgemife
Meldung vorliegen. Wann eine Meldung ordnungsgemi0 ist, bestimmt sich nach § 5. § 6
Abs. 2 verweist auf § 5 Abs. 2 S. 1 und 3. Dieser Verweis greift jedoch zu kurz. Fiir eine
ordnungsgemilBe Meldung sind auch die Vorschriften des § 5 Abs. 1 einzuhalten.!? Der
Verweis auf § 5 Abs. 2 S. 1 und 3 ist jedoch so zu verstehen, dass fehlende Aufzeichnungen
(§ 5 Abs. 2 S. 2) den Fristbeginn nicht hindern sollen.

Fehlen inhaltliche Angaben zur Erfindung in der Meldung, fragt der Arbeitgeber jedoch
nicht nach, so gilt die Meldung nach dem Ablauf von zwei Monaten dennoch als ordnungs-
gemil (§ 5 Abs. 3), sodass im Falle inhaltlich unvollstindiger Meldungen die Inanspruch-
nahmefiktion nach sechs Monaten greift (Fiktion der OrdnungsmiBigkeit der Meldung:
2 Monate zzgl. Fiktion der Inanspruchnahmeerklirung 4 Monate).!3

3. Eingang der Meldung

Die Meldung muss beim Arbeitgeber oder bei der vom Arbeitgeber hierfiir
benannten zustindigen Stelle oder Person eingegangen sein. Der Arbeitnehmer ist fiir den
Eingang der Meldung beweispflichtig, Streitigkeiten sollen jedoch durch die Eingangs-
bestitigung (§ 5 Abs. 1) vermieden werden.

4. Fristbeginn und Fristablauf

Die Fiktion kniipft an die ordnungsgemiBe Erfindungsmeldung an. Der Eingangstag der
Meldung wird dem Arbeitnehmer durch die Empfangsbestitigung des Arbeitgebers (§ 5
Abs. 1) bestitigt.

Sofern die Meldung ausnahmsweise entbehrlich ist, weil der AG auf andere Weise von
den nach § 5 relevanten Tatsachen Kenntnis erlangt hat, ist fiir den Fristbeginn der Zeit-
punkt maBgeblich, zu dem diese Kenntnis des Arbeitgebers offenkundig wird. Im
Regelfall diirfte es sich dabei spatestens um das Datum der Schutzrechtsanmeldung
handeln.

1 Bartenbach/Volz § 6 Rn. 123, 124.

12 Bartenbach/Volz § 6 Rn. 96 — , fortgesetztes Redaktionsversehen®.

13 AA Bartenbach/Volz § 5 Rn. 92, wonach die Frist ,,bereits ab Zugang der (nicht beanstandeten)
Erfindungsmeldung® beginnen soll.
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ArbNErfG § 7 Wirkung der Inanspruchnahme

5. Abweichende Vereinbarungen

GemilB § 22 sind zuungunsten des Arbeitnehmers abweichende Vereinbarungen erst
nach Meldung zulissig. Es ist daher nicht zulissig, weder in Kollektiv- noch in Individual-
vertrigen, die Freigabefrist nach § 6 Abs. 2 pauschal zu verlingern.

Moglich ist es jedoch, nach Eingang der Meldung mit dem Arbeitnehmer zu vereinbaren,
dass die Freigabefrist linger als vier Monate betrigt.!* Eine solche Vereinbarung muss
jedoch einer AGB-Kontrolle standhalten, Freigabefristen von tiber sechs Monaten be-
nachteiligen den Arbeitnehmer in der Regel unzulissig und sind daher unwirksam.

Moglich ist es, dass der Arbeitgeber grundsitzlich und pauschal auf die Inanspruchnahme
verzichtet.!> Dies entbindet den Arbeitnehmer dann auch von der Meldepflicht.

V. Freigabe nach Inanspruchnahme

Der Arbeitgeber kann die Erfindung nicht mehr nach der Inanspruchnahme (auch nach
der Inanspruchnahmefiktion des § 6 Abs. 2) freigeben.'® Hat er sie schon zur Erteilung
eines Schutzrechts angemeldet, so gehen die Rechte aus der Anmeldung auf den Arbeit-
nehmer tiber.

VI. Beweislast

Die Beweislast fiir das Freiwerden trigt detjenige, der sich darauf beruft. Macht der
Arbeitnehmer Vergiitungsanspriiche geltend, muss der Arbeitgeber die Freigabe nachwei-
sen (§ 8). Andererseits muss der Arbeitnehmer die Freigabe nachweisen, wenn er selbst
iiber die Erfindung verfligen will.

VII. Keine Anwendung auf technische Verbesserungsvorschlige

Technische Verbesserungsvorschlige (§§ 3, 20) fallen als Arbeitsergebnis automatisch
dem Arbeitgeber zu. Eine Inanspruchnahme ist daher nicht notwendig. Dies gilt auch fur
sogenannte qualifizierte technische Verbesserungsvorschlige, also solche, die dem Arbeit-
geber eine faktische Monopolstellung (nicht jedoch eine rechtliche) einrdumen. Fiir diese
qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlige gelten lediglich die Vergiitungsregelun-
gen (§§ 9, 12) sinngemil.

§ 7 Wirkung der Inanspruchnahme
(1) Mit der Inanspruchnahme gehen alle vermogenswerten Rechte an der Diens-
terfindung auf den Arbeitgeber iiber.

(2) Verfiigungen, die der Arbeitnehmer iiber eine Diensterfindung vor der In-
anspruchnahme getroffen hat, sind dem Arbeitgeber gegeniiber unwirksam, soweit
seine Rechte beeintrichtigt werden.

Literatur: s. Lit. zu § 6.

14 Zum Streitstand Bartenbach/Volz § 6 Rn. 98.

15> BGH 19.5.2005 — X ZR 152/01, GRUR 2005, 761 — Rasenbefestigungsplatte; Bartenbach/Volz § 6
Rn. 36; Reimer/Schade/Schippel/Rother § 6 Rn. 3.

16 Vgl. hierzu die Ausfiihrungen zu - § 8.
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II. Rechtswirkung der Inanspruchnahme 1-5 § 7 ArbNErfG
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I. Vorbemerkung

1. Entstehungsgeschichte

Die Vorschrift hat vor allem im Rahmen der letzten Reform des Arbeitnehmererfin-
dungsgesetzes im Jahr 2009 eine bedeutende Verinderung erfahren. Durch den Wegfall der
beschriankten Inanspruchnahme und der damit verbundenen Streichung des bisherigen
Abs. 2 aF wurde die Norm erheblich entkompliziert. Abs. 3 aF wurde unverindert zu
Abs. 2 nE

Die Anderung des Abs. 1, der bis zur Reform von ,,allen Rechten* sprach, war dem
Umstand geschuldet, dass das Erfinderpersonlichkeitsrecht nicht tibertragbar ist. Dass
nur die vermogenswerten Rechte iibergehen, war in Rechtsprechung und Literatur
unbestritten und die Anderung diente demzufolge der Klarstellung.!

2. Sinn und Zweck

Die Vorschrift gesteht dem Arbeitgeber die gesamte wirtschaftliche Freiheit zu, mit
der Diensterfindung umzugehen, wie er es fiir richtig hilt.

Im Interesse des Arbeitnehmers soll klargestellt werden, dass lediglich alle tibertragbaren
— vermogenswerten — Rechte an der Erfindung auf den Arbeitgeber tibergehen und das
Erfinderpersonlichkeitsrecht beim Arbeitnehmer verbleibt.

II. Rechtswirkung der Inanspruchnahme

1. Allgemeines

In Erginzung zu § 6 regelt diese Norm die Wirkung der Inanspruchnahme, egal ob die
Arbeitnehmererfindung ausdriicklich (§ 6 Abs. 1) oder durch Fristablauf (§ 6 Abs. 2) in

! BR-Drs. 757/08, 51.
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ArbNErfG § 7 6-11 Wirkung der Inanspruchnahme

Anspruch genommen wurde. Zum Schutz des Arbeitgebers vor Verfligungen des Arbeit-
nehmererfinders vor Inanspruchnahme bestimmt § 7 Abs. 2 deren relative Unwirksamkeit.
Voraussetzung flir den Rechtsiibergang ist immer, dass es sich um eine Diensterfindung
handelt. Eine freie Erfindung kann nicht wirksam in Anspruch genommen werden. Ist
unklar, ob es sich um eine freie oder eine Diensterfindung handelt, so hingt die Wirk-
samkeit der Inanspruchnahme von der Entscheidung dieser Vorfrage ab, die der Schieds-
stelle vorgelegt werden kann (§ 28) und die ggf. von den Gerichten fiir Patentstreitsachen
zu entscheiden ist.2 Da es bei der Beantwortung der Frage, ob es sich um eine Diens-
terfindung oder um eine frei Erfindung handelt jedoch ganz entscheidend auf den Inhalt
des Arbeitsverhiltnisses und den Umfang der arbeitsvertraglichen Pflichten an-
kommt, wire diese Frage jedoch besser bei den Gerichten fiir Arbeitssachen aufgehoben.

2. Zugang der Erklirung gem. § 6 Abs. 1

Der Ubergang aller vermogenwerten Rechte an der Erfindung setzt eine zugegangene
Inanspruchnahmeerklirung (§ 6 Abs. 1) voraus. Die Inanspruchnahmeerklirung ist eine
empfangsbediirftige Willenserkldrung. Sie ist dann zugegangen, wenn sie in den
Machtbereich des Empfingers gelangt und nach den Umstinden zu erwarten ist, dass er
von ihr Kenntnis nimmt (Einzelheiten s. § 6 Abs. 1). Dem Arbeitgeber obliegt die Beweis-
last flir den Zugang der Erklirung. Viele Unternehmen sind dazu iibergegangen, den
Zugang der Inanspruchnahmeerklirung durch den Arbeitnehmer bestitigen zu lassen. Die
Bedeutung dieser Beweislast ist jedoch mit der Reform des Arbeitnehmererfindungsrechts
2009 zuriickgegangen, da mit Ablauf von vier Monaten ohnehin alle vermoégenswerten
Rechte auf den Arbeitgeber iibergehen (§ 6 Abs. 2).

Der Ubergang der vermdgenswerten Rechte tritt unmittelbar mit Zugang der In-
anspruchnahmeerklirung beim Arbeitnehmer bzw. Fristablauf kraft Gesetzes ein. Einer
Zustimmung oder sonstigen Mitwirkungshandlung des Arbeitnehmers bedarf es nicht.?

3. Ubergang der vermogenswerten Rechte

Aufgrund des gesetzlichen Rechtsiibergangs wird der Arbeitgeber Rechtsnachfolger des
Arbeitnehmers hinsichtlich aller {ibertragbaren vermogenswerten Rechte an der Erfindung
einschlieBlich etwaiger vom Arbeitnehmer bereits erworbener Schutzrechtsposi-
tionen.* Dies folgt bereits aus dem Wortlaut der Vorschrift, der eine Ubertragung simtli-
cher vermogenswerter Rechte anordnet. Abweichend hiervon geht der BGH davon aus,
dass wegen der vorzunehmenden Trennung des Rechts an der Erfindung und dem Recht
auf das Schutzrecht, der in Abs. 1 angeordnete Ubergang lediglich das Recht an der
Erfindung erfasse.> Nicht erfasst von der gesetzlichen Ubertragung ist das Erfinderperson-
lichkeitsrecht, welches beim Arbeitnehmer verbleibt. Dieses Erfinderpersonlichkeitsrecht
des Arbeitnehmers ist als hochstpersonliches Recht nicht tibertragbar.

Die Rechtsfolge ist auch mit Art. 14 GG vereinbar,” da an die Inanspruchnahme die
Verpflichtung des Arbeitgebers gekoppelt ist, die Vergiitung festzusetzen.

Nach Auffassung der Schiedsstelle entsteht durch die Inanspruchnahme (und dadurch
auch durch den Fristablauf) ein gesetzliches Schuldverhiltnis zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmererfinder beziiglich der Diensterfindung, das einem Dauerschuldverhiltnis

2 Reimer/Schade/Schippel/Rother § 7 Rn. 6.

3 Vgl. BGH 10.11.1970 — X ZR 54/67, GRUR 1971, 210 (212) — Wildbissverhinderung; OLG Niirnberg
29.4.1969 — 3 U 120/68, GRUR 1970, 135 — Kunststoffskimatte; Bartenbach/Volz § 7 Rn. 6; Busse/
Keukenschrijver ArbNErfG § 7 Rn. 1.

4 Bartenbach/Volz § 7 Rn. 11; Reimer/Schade/Schippel/Rother § 7.

5> BGH 10.11.1970 — X ZR 72/10, NZA-RR 2011, 479 (482) — Initialidee; zust. Busse/Keukenschrijver
ArbNErfG § 7 Rn. 5.

6 BGH 20.6.1978 — X ZR 49/75, GRUR 1978, 583 — Motorkettensige; Bartenbach/Volz § 7 Rn. 81;
Schwab § 7 Rn. 8.

7 Bartenbach/Volz § 7 Rn. 11.
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II. Rechtswirkung der Inanspruchnahme 12-16 § 7 ArbNErfG

gleicht. Die Schiedsstelle zieht Analogien zu einer lizenzvertraglichen Beziehung zwischen
Arbeitnehmererfinder als Lizenzgeber und Arbeitgeber als Lizenznehmer. Die Leistung des
Arbeitnehmers besteht in der permanenten Gewihrung der Nutzungs- und Verwertungs-
rechte an der Erfindung.®

Nach richtiger Ansicht’ ist der Rechteiibergang mit einer Lizenzvergabe jedoch nicht zu
vergleichen. Der Arbeitnehmer bleibt nicht Patentinhaber, er haftet nicht fiir Bestand und
Ausfiihrbarkeit.!® Der Arbeitnehmer hat auch keine Anspriiche auf Lizenzzahlungen, son-
dern nur Vergiitungsanspriiche nach § 9, die steuer- und sozialversicherungsrechtlichen
Vorschriften unterliegen — genauer gesagt hat der Arbeitnehmer sogar zunichst nur den
Anspruch auf arbeitgeberseitige Festsetzung der Vergiitung.

4. Befugnisse des Arbeitgebers

Als nunmehr alleiniger Berechtigter kann der Arbeitgeber die Rechte an der Erfindung
in allen Benutzungsarten selbst nutzen bzw. hieran Nutzungsrechte (Lizenzen)
vergeben. Auch im Ausland kann er Schutzrechtsanmeldungen titigen (vgl. § 14 Abs. 1).
Er kann die Erfindung auch als Ganzes oder teilweise Dritten iibertragen.

Durch die Ubertragung auf Dritte dndert sich das Rechtsverhiltnis zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmererfinder nicht. Berechtigte und Verpflichtete aus dem Arbeitnehmer-
erfindungsgesetz bleiben immer nur Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wenngleich ver-
tragliche Vereinbarungen hiervon abweichen koénnen (§ 22) und Dritte an Stelle des
Arbeitgebers verpflichten konnen; dies ist jedoch nur mit Zustimmung des belasteten
Dritten moglich, da zweiseitige Vertrige zu Lasten Dritter nicht méglich sind. Der Rechts-
erwerber erhilt die Erfindung also vollig unbelastet, es sei denn er hat anderem zugestimmt.
Der Arbeitgeber muss auch in den Vertragsverhandlungen mit dem Dritten nicht dafiir
sorgen, dass der Arbeitnehmererfinder gegentiber dem Rechtserwerber dieselbe Rechts-
stellung erhilt wie ihm selbst gegeniiber.!! Hierfiir fehlt bereits eine entsprechende gesetz-
liche Grundlage. Diese lisst sich auch nicht aus dem Arbeitsverhiltnis und der sich hieraus
ergebenden Nebenpflichten (Fiirsorge- und Ruiicksichtnahmepflicht) aus § 241 Abs. 2
BGB herleiten, da grundsitzlich nur solche Interessen des Arbeitnehmers schutzwiirdig
sind, die im Bezug zum konkreten Arbeitsverhiltnis stehen.!? Bei Verfiigungen des Arbeit-
gebers tiber die Erfindung sind jedoch die Beschrinkungen des § 22 zu beachten.

Die Inanspruchnahme begriindet keine Pflicht des Arbeitgebers zur wirtschaftli-
chen Verwertung der Diensterfindung, der Arbeitgeber ist insbesondere nicht zur
Verwertung der Erfindung verpflichtet, um dem Arbeitnehmererfinder eine Vergiitung
zukommen zu lassen.'® Die Entscheidung tiber das ,,Ob* und ,,Wie* einer Verwertung
erfasst nimlich auch das damit zusammenhingende Verwertungsrisiko. Etwaige Verluste
diirfen nicht auf den Arbeitnehmer iibertragen werden. Entscheidungen tber die Ver-
wertung betreffen daher den Kernbereich der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit.'*
Die Verwertung steht somit allein im Belieben des Arbeitgebers, das seine Grenzen in
den guten Sitten sowie im Verbot des Rechtsmissbrauchs und der Willkiir findet.'>

Mit dem Ubergang der Rechte wird die Diensterfindung dem Einflussbereich des
Arbeitnehmers entzogen. Die Erfinderpersonlichkeitsrechte verbleiben selbstverstindlich
beim Arbeitnehmererfinder. Er ist jedoch nicht berechtigt, auf die EntschlieBungen des

8 SchSt. 26.2.1993 GRUR 1996, 49 (53) — GieBereimaschinen mkritAnm Bartenbach/Volz; SchSt.
4.6.1993 — Arb.Erf. 101/92, GRUR 1994, 615 (618).

9 Bartenbach/Volz § 7 Rn. 12; so auch Reimer/Schade/Schippel/Rother § 7 Rn. 1.

10 R eimer/Schade/Schippel/Rother § 7 Rn. 1.

! Bartenbach/Volz § 7 Rn. 24 f.; Reimer/Schade/Schippel/Rother § 7 Rn. 1.

12 MHdB ArbR /Reichhold § 91 Rn. 12.

13 Bartenbach/Volz § 7 Rn. 28.

14 So etwa u. a. auch SchSt. 6.6.2014, Arb.Erf. 54/12; Bartenbach/Volz § 7 Rn. 21.

15 Bartenbach/Volz § 7 Rn. 21; Busse/Keukenschrijver ArbNErfG § 7 Rn. 3. Vgl. BAG 30.4.1965 — 3
AZR 291/63, GRUR 1966, 88 — Abdampfverwertung.
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Arbeitgebers zur wirtschaftlichen Auswertung der Erfindung Einfluss zu nehmen. Thm ist
kein Mitspracherecht hinsichtlich der Verwertung der Erfindung eingeriumt worden,
ebenso wenig ein Anspruch auf Riickiibertragung der vermogenswerten Rechte, sollte
der Arbeitgeber die Erfindung doch nicht verwerten.!® Dies gilt auch, wenn der Arbeit-
geber zuvor Gegenteiliges angekiindigt hat.

Nach der hM!7 hat der Arbeitnehmer keinen Anspruch, die Griinde zu erfahren, warum
der Arbeitgeber eine Verwertung unterldsst. Dem ist nicht uneingeschrinkt zuzustimmen.
Die arbeitsvertragliche Loyalititspflicht kann einen Auskunftsanspruch auslosen, wenn
der Arbeitnehmer davon ausgehen darf, dass die Verwertung fiir das Unternehmen wirt-
schaftlich sinnvoll wire. Dies auch vor dem Hintergrund, da in solchen Fillen regelmiBig
ein Indiz fiir eine willkiirliche Nichtverwertung besteht. Eine Auskunftspflicht des Arbeit-
gebers ist auch dann gegeben, wenn er die Verwertung zuvor angekiindigt hat.'® Liegen
Anbhaltspunkte fiir eine willkiirliche Nichtverwertung vor, ist der Arbeitgeber ebenfalls zur
Auskunftserteilung verpflichtet.!”

Bei der Teilaufgabe und Teiliibertragung von Schutzrechten an den Erfinder nach
§ 16 erwirbt der Arbeitnehmer nur diejenigen Rechte, die der Arbeitgeber aufgibt.?

5. Pflichten des Arbeitgebers gegeniiber dem Arbeitnehmer

Neben der im Vordergrund stehenden Vergiitungspflicht (§ 9; genauer gesagt: Pflicht
zur Festsetzung der Vergiitung) verbleibt es bei der Pflicht des Arbeitgebers zur unver-
ziiglichen Schutzrechtsanmeldung im Inland (§ 13 Abs. 1), sofern er sie nicht schon
bei Erhalt der Erfindungsmeldung vorgenommen hat. Daneben bestehen weitere Pflich-
ten gem. §§ 14 Abs. 2 u. 2; 15 Abs. 1; 16.

III. Rechte des Arbeitgebers bei Schutzrechtsanmeldung durch den
Arbeitnehmer oder durch Dritte

1. Schutzrechtsanmeldung durch den Arbeitnehmer vor Inanspruchnahme

Meldet ein Arbeitnehmer fiir eine Diensterfindung ein Patent oder Gebrauchsmuster auf’
seinen Namen an, gehen die Rechte an der Erfindung mit Zugang der Inanspruchnahme-
erklirung oder mit Fristablauf auf den Arbeitgeber tiber. Die Anmeldung oder das bereits
erteilte Schutzrecht gehen dann kraft Gesetzes auf den Arbeitgeber iiber, wobei der BGH
die Ubertragung nach §§ 398 ff. BGB verlangt.?! Solange die Anderung nicht einge-
tragen ist, bleibt der bisherige Inhaber berechtigt und verpflichtet.

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, eine Erklarung abzugeben, die die Umschreibung
beim Patentamt ermdglicht, nach den Anforderungen des Amtes in offentlich beglaubigter
Form, dh notarielle Beglaubigung, vgl. §§ 413, 412, 403, 129 BGB; § 40 BeurkG).
Amtliche Beglaubigung gem. § 65 BeurkG gentigt nicht. Von der Einhaltung dieser Form
kann in Einzelfillen nach Absprache mit dem Patentamt abgesehen werden.?? Die Kosten
der Erkldarung trigt stets der Arbeitgeber (§ 403 S. 2 BGB). Hat der Arbeitnehmer die
Meldepflicht schuldhaft verletzt, etwa nach seinem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhiltnis
oder hilt der Arbeitnehmer sie grob fahrlissig fiir frei, hat er dem Arbeitgeber die mit der
Anderung in der Patentrolle entstandenen Kosten zu ersetzen. Dies folgt aus der Ver-
letzung der arbeitsvertraglichen Treuepflicht.

16 Bartenbach/Volz § 7 Rn. 22.

17 Bartenbach/Volz § 7 Rn. 23.

18 Bartenbach/Volz § 7 Rn. 23.

19 Bartenbach/Volz § 7 Rn. 23.

20 Reimer/Schade/Schippel/Rother § 7 Rn. 1.

21 BGH 12.4.2011 — X ZR 72/10, NZA-RR 2011, 479 (482) — Initialidee; krit. Bartenbach/Volz § 7
Rn. 42.

22 Bartenbach/Volz § 7 Rn. 43; Reimer/Schade/Schippel/Rother § 7 Rn. 3.
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