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VII. Diensterfindungsrecht

Rechtsanwältin Mag. Katharina Regner/ 
Rechtsanwalt Mag. Dr. Thomas Wallentin / Rechtsanwalt 

Hon.-Prof. Dr. Georg Schima
1 

M.B.L.-HSG 

1. Diensterfindungsrecht

Vorbemerkungen 

► Gesetzliche Grundloge: Das Diensterfindungsrecht ist zentral, aber
nicht abschließend in den §§ 6- 19 PatG geregelt. Eine Diensterfindung
ist die Erfindung eines Dienstnehmers, wenn sie ihrem Gegenstande
nach in das Arbeitsgebiet des Unternehmens, in dem der Dienstnehmer
cätig ist, fallt, und wenn

► (1) entweder die Tätigkeit, die zu der Erfindung geführt hat, zu den
dienstlichen Obliegenheiten (,,Obliegenheitserfindung") des Dienstneh­
mers gehöre, oder

► (2) der Dienstnehmer die Anregung zu der Erfindung durch seine Tätig­
keit (,,Anregungserfindung") in dem Unternehmen erhalten hat, oder

► (3) das Zustandekommen der Erfindung durch die Benützung der Er­
fahrungen oder der Hilfsmittel des Unternehmens wesentlich erleichtert
(,,Erfahrungs- und Hilfsmittelerfindung") worden ist.

► liegen die Voraussetzungen einer Diensterfindung nicht vor, handelt es
sich um sog „freie Erfindungen", auf welche die Bestimmungen über die
Diensterfindung nicht zur Anwendung gelangen.

A. Mitteilung 1) einer Erfindung durch den Dienstnehmer2)

1. Anschrift

An die Geschäftsführung [Adresse) 

vertraulich3)
EINSCHREIBEN 
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2. Betreff

Diensterfindung

3. Text

Sehr geehrte Damen und Herren,

---

hiermit teile ich Ihnen als Dienstnehmer Ihres Unternehmens folgende von mir 
getätigte Erfindung mit4):

[Technische5) Beschreibung der Erfindung6) unter Anschluss von Konstruktions­
zeichnungen].
[Beschreibung des Zustandekommens der Erfindung7)].

[Bekanntgabe, ob weitere Erfinder an der Erfindung beteiligt waren8)].
Ich bitte Sie, den Erhalt dieser Mitteilung zu bestätigen.
Mit freundlichen Grüßen
[Ort, Datum, Unterschrift]

B. Eingangsbestätigung der Mitteilung einer Erfindung
durch den Dienstnehmer

1. Anschrift

An [Frau/Herrn] [Name] [Adresse]
vertraulich9) 

EINSCHREIBEN 

2. Betreff

Eingangsbestätigung Ihrer Mitteilung einer Diensterfindung vom [Datum].

3. Text

Sehr geehrte[r] [Frau/Herr] [Name],
gerne bestätigen wir den Erhalt Ihrer Mitteilung einer Diensterfindung vom [Da­
tum]. Ihre Mitteilung ist am [Datum) bei uns eingelangt.
Mit freundlichen Grüßen
[Ort, Datum, Unterschrift)
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C. Bitte um Ergänzung/Beanstandung der Mitteilung
einer Diensterfindung

1. Anschrift

An [Frau/Herrn] [Name] [Adresse] 

vertraulich' 0) 

EINSCHREIBEN 

2. Betreff

[Ergänzung/Beanscandung] Ihrer Mitteilung einer Diensterfindung vom [Darum]. 

3. Text

Sehr geehrce[r] [Frau/Herr] [Name), 

wir beziehen uns auf Ihre Mitteilung einer Diensterfindung vom [Darum]. 

Um die Inanspruchnahme Ihrer Erfindung durch uns überprüfen zu können, be­
nötigen wir noch folgende Unterlagen bzw Erläuterungen: 

[Aufzählung der Unterlagen bzw Erläuterungen). 

Bitte übermitteln Sie uns diese notwendigen Unterlagen bzw erteilen Sie uns die 
noch notwendigen Informationen schriftlich bis zum [Darum] (Eingang bei uns). 

Sollten Sie Hilfestellung bei der Erstellung der Micceilung der Diensterfindung 
benötigen, so isc Ihnen sowohl unsere Rechtsabteilung als auch unsere technische 
Abteilung gerne dabei behilflich"). 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die für uns geltende 12) Frist für die Er­
klärung zur Inanspruchnahme der Diensterfindung erst mit dem Eingang einer 
vollständigen und ordnungsgemäßen Mitteilung Ihrer Diensterfindung für uns 
zu laufen beginnc13). 

Wir bitten Sie, den Erhalt dieses Schreibens zu bestätigen. 

Mit freundlichen Grüßen 

[Ort, Darum, Unterschrift] 

D. Mitteilung einer freien Erfindung 14) durch den Dienstnehmer

1. Anschrift

An die Geschäftsführung [Adresse] 
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Vertraulich'')
EINS CH REIBEN 

2. Betreff

Mitteilung einer freien Diensterfindung 

3. Text

Sehr geehrte Damen und Herren, 

----

hiermit teile ich Ihnen als Dienstnehmer Ihres Unternehmens folgende von mir 
getätigte Erfindung mit: 

[Technische 16) Beschreibung der Erfindung 17) unter Anschluss von Konstruk­
tionszeichnungen]. 

[Beschreibung des Zustandekommens der Erfindung 18)). 

Ich bin der Ansicht, dass meine oben dargestellte Erfindung eine freie Erfindung 
und keine Diensterfindung ist; dies aus folgenden Gründen: 

[Aufzählung der Gründe, weshalb keine Diensterfindung vorliegt unter Hinweis 
auf die Beschreibung des Zustandekommens der Erfindung) 

Ich bitte Sie, mir das Vorliegen einer freien Erfindung zu bestätigen. 

Mit freundlichen Grüßen 

[Ort, Datum, Unterschrift) 

E. Bestreiten 19) des Vorliegens einer freien Erfindung20) 

durch den Dienstgeber

l . Anschrift

An [Frau/Herrn] [Name) [Adresse] 

Vertraulich2 1)
EINS CH REIBEN 

2. Betreff

Bestreiten des Vorliegens einer freien Erfindung 
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3. Text

Sehr geehrce[r] [Frau/Herr] [Name],
wir beziehen uns auf Ihre Mitteilung einer von Ihnen als frei bezeichneten Erfin­
dung vom [Datum].
Die Erfindung ist aus folgenden Gründen keine freie Erfindung, sondern eine
Diensterfindung:
Die Erfindung ist eine

(1) [Obliegenheitserfindung und/oder
(2) Anregungserfindung und/oder
(3) Erfahrungs- und Hilfsmittelerfindung],

weil [Begründung].
Wir bitten Sie, den Erhalt dieses Schreibens zu bestätigen und binnen 14 Tagen,
das ist bis zum [Darum] (Eingang bei uns), eine vollständige und ordnungsgemä­
ße Mitteilung einer Diensterfindung abzugeben.
Sollten Sie Hilfestellung bei der Erstellung der Mitteilung der Diensterfindung
benötigen, so ist Ihnen sowohl unsere Rechtsabteilung als auch unsere technische
Abteilung gerne dabei behilflich22). 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die für uns geltende23) Frist für die Er­
klärung zur Inanspruchnahme der Diensterfindung erst mit dem Eingang einer
vollständigen und ordnungsgemäßen Mitteilung Ihrer Diensterfindung für uns
zu laufen beginnt24). 

Wir bitten Sie, den Erhalt dieses Schreibens zu bestätigen.
Mit freundlichen Grüßen
[Ort, Datum, Umerschrifr]

F. Mitteilung einer Diensterfindung an der Universität25)

1. Anschrift

An den Rekror26) [Adresse]
vertraulic/r7) 

EINSCHREIBEN 

2. Betreff

Mitteilung einer Diensterfindung an der Universität
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3. Text

Hiermit teile ich Ihnen als Dienstnehmer der Universität [Name] am Institut für
[Bezeichnung des Instituts] folgende von mir getätigte Erfindung mit28):

[Technische29) Beschreibung der Erfindung30) unter Anschluss von Konsrruk­
tionszeichn u ngen].
[Beschreibung des Zustandekommens der Erfindung31)].
[Bekanntgabe, ob weitere Erfinder an der Erfindung beteiligt waren32)].
Ich bitte Sie, mir den Erhalt dieses Schreibens zu bestätigen.
Mit freundlichen Grüßen
[Ort, Datum, Unterschrift]

G. Erklärung der unbeschränkten Inanspruchnahme
einer Diensterfindung33)34)

1. Anschrift

An [Fr�11/Herrn] [Name] [Adresse]
vertraulich35)
EINSCHREIBEN 

2. Betreff

Erklärung der unbeschränkten Inanspruchnahme einer Diensterfindung

3. Text

Sehr geehrce[r] [Frau/Herr] [Name],
hiermit teilen wir Ihnen mit, dass wir Ihre uns am [Datum) gemeldete Dienster­
findung unbeschränkt in Anspruch nehmen. Das bedeutet, dass uns ein aus­
schließliches Recht zur Nutzung Ihrer Erfindung zukommt.
Wir werden die Erfindung nicht zum Patent anmelden3<•). Sollten Sie daher die 
Erteilung eines Patentes wünschen, wäre die Anmeldung von Ihnen vorzuneh­
men. Bitte informieren Sie uns laufend, sofern Sie Ihre Erfindung zum Patent
anmelden, über den Verfahrensstand. Wir werden Sie über durch von uns vorge­
nommene Nutzungen und Verwerrungshandlungen37) informieren.
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Sollten Sie Hilfestellung bei der Erstellung des Antrages auf Erteilung des Paten­
res benötigen, so ist Ihnen sowohl unsere Rechtsabteilung als auch unsere techni­
sche Abteilung gerne dabei behilflich38)39). 

Birre bestätigen Sie den Erhalt dieses Schreibens. 

Mir freundlichen Grüßen 

[Ort, Darum, Unterschrift] 

H. Erklärung der beschränkten Inanspruchnahme
einer Diensterfindung40)

1. Anschrift

An [Frau/Herrn] [Name] [Adresse] 

vertraulich41) 

EINSCHREIBEN 

2. Betreff

Erklärung der beschränkten Inanspruchnahme einer Diensterfindung 

3. Text

Sehr geehrre[r] [Frau/Herr] [Name], 

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass wir Ihre uns am (Datum] gemeldete Dienster­
findung beschränkt in Anspruch nehmen. Das bedeutet, dass uns ein nicht aus­
schließliches Recht zur Nutzung Ihrer Erfindung zukommt. 

Wir werden die Erfindung nicht zum Patent anmelden42)43). Sollten Sie daher 
die Erteilung eines Patentes wünschen, wäre die Anmeldung von Ihnen vorzu­
nehmen. Bitte informieren Sie uns laufend, sofern Sie Ihre Erfindung zum Pa­
tent anmelden, vorn Verfahrensstand. Von allfälligen Verwertungshandlungen 
Ihrerseits bitten wir Sie uns ebenfalls zu informieren. Auch wir werden Sie über 
durch uns vorgenommene Nutzungen und Verwertungshandlungen informieren. 

Sollten Sie Hilfestellung bei der Erstellung des Antrages auf Erteilung des Paten­
tes benötigen, so ist Ihnen sowohl unsere Rechtsabteilung als auch unsere techni­
sche Abteilung gerne dabei behilflich44). 

Bitte bestätigen Sie den Erhalt dieses Schreibens. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Ort, Darum, Unterschrift] 
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1. Vereinbarung gern § 7 Abs l PatG45) 

1. Vertragsparteien

1. Dienstnehmer [Name, Anschrift]

2. Dienstgeber [Name, Anschrift]

2. Betreff

Klausel für Vereinbarung gern § 7 Abs 1 PatG 

3. Text

Künftige Erfindungen des Dienstnehmers nach § 7 Abs 3 PatG gehören dem 
Dienstgeber46) .

[Orc, Datum] 

Dienstnehmer 

Dienstgeber 

J. Vereinbarung über die Vergütung47) einer
Diensterfindung48) 

1. Vertragsparteien

1 .  Dienstnehmer [Name, Anschrift] 

2. Dienstgeber [Name, Anschrift]

2. Betreff

Vereinbarung über die Vergütung einer Diensterfindung 

3. Text

Die Parteien dieses Vertrages vereinbaren folgende Vergütung für die mit Brief 
vom [Darum] [unbeschränkt/beschränkt] in Anspruch genommene Diensterfin­
dung des Dienstnehmers [Name]: 

Die Berechnung der Vergütung wird nach der Lizenzanalogie vorgenommen49).
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folgende Faktoren wurden bei Berechnung des Lizenzsatzes einvernehmlich als 
lizenzmindernd5") beurteilt: 

[Aufzählung der lizenzmindernden Faktoren]. 

folgende Faktoren wurden bei Berechnung des Lizenzsatzes einvernehmlich als 
lizenzerhöhend festgelegt: 

[Aufzählung der lizenzerhöhenden Faktoren] .  

Unter Berücksichtigung des Anteilsfakcors (Stellung im Betrieb, Anregung, Mit­
hilfe des Unternehmens) ergibt sich eine Vergütung von [Zahl]% (in Worten: 
[Zahl] Prozent) des Nettofakturenumsaczes, der auf die Erfindung unmittelbar 
zurückgehe. 

Die Vergütung wird jeweils zum 30. 6. jeden Jahres abgerechnet und wird bin­
nen 1 4  Tagen auf das Konto [Konto-Nr, Bankleitzahl] des Dienstnehmers zur 
Anweisung gebracht. 

Sofern sich die dieser Vereinbarung zugrunde gelegten Verhältnisse maßgeb­
lich51) ändern, behalten sich die Vertragsparteien eine Anpassung an die tatsächli­
chen Verhältnisse vor. 

(Ort, Darum] 

Dienstnehmer 

Dienstgeber 

K. Beendigung des Dienstvertrages52) 

1 . Vertragsparteien

1 . Dienstnehmer [Name, Anschrift]

2. Dienstgeber [Name, Anschrift]

2. Betreff

Klausel bei Beendigung des Diensrvercrages 

3. Text

Der Dienstnehmer erhält anlässlich der Beendigung des Dienstverhältnisses mit 
[Datum] eine Abfertigung in Höhe von € [Betrag] (in Worten: € [Betrag]) .  
Dieser Betrag dient der Abgeltung der Ansprüche des Dienstnehmers aus der 
Inanspruchnahme der Diensterfindung durch den Dienstgeber53) .  Der Berech-
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nung wurde einvernehmlich folgender Gesamtwert der Erfindung (während der 
ganzen Schutzfrist der Erfindung) zugrundegelegt: € [Betrag] (in Worten: €
[Betrag)).
Mit diesem Betrag von € [Betrag] (in Worten: € [Betrag]) sind sämtliche An­
sprüche des Dienstnehmers aus der Inanspruchnahme der Diensterfindung durch 
den Dienstgeber insb auch hinsichtlich künftiger Benutzungshandlungen durch
den Dienstgeber vollständig und endgültig abgegolten.

[Orr, Datum]

Dienstnehmer

Dienstgeber

L. Vereinbarung einer Rückfallsklausel54) 

1 .  Vertragsparteien 

1. Dienstnehmer [Name, Anschrift)
2. Dienstgeber [Name, Anschrift]

2. Betreff 

Rückfallsklausel

3. Text 

Der Dienstgeber ist berechtigt, die Erfindungen auf Dritte zu übertragen oder 
zu veräußern. In diesem Fall ist der Dienstgeber verpflichtet, sämtliche Ver­
pflichtungen aus dem Vertrag mit dem Dienstnehmer ohne Einschränkungen 
und vorbehaltlos an die Rechtsnachfolger oder Erwerber mitzuübemagen und 
diese in diesem Sinn zu verpflichten. Für den Fall der Insolvenz des Dienstge­
bers wird unwiderruflich vereinbart, dass die Erfindungen an den Erfinder fal­
len.

[Ort, Datum)

Dienstnehmer

Dienstgeber

500 



Regner/Wallentin/Schima I Anmerkungen 

M. Anmerkungen

1) Für die Mitteilung der Diensterfindung durch den Dienstnehmer ist im Ge­
gensatz zu der in § 7 Abs l ParG (Patentgesetz 1 970, BGB! 1 970/259, zu­
letzt geändert durch BGB! I 2009/ 135) geregelten Vereinbarung zwischen
Dienstgeber und Dienstnehmer, für welche Schriftlichkeir gefordert wird,
kein besonderes Formerfordernis vorgesehen. Es empfiehlt sich aber auch
die Mitteilung der Diensterfindung durch den Dienstnehmer (bzw auch die
Micreilung einer nach Ansicht des Dienstnehmers freien Erfindung) etwa
durch Regelung im Rahmen der Bestimmungen betreffend das „Innerbe­
triebliche Vorschlagswesen" zwingend in Schriftform zu verlangen. Zum ei­
nen löst nämlich der Zugang der Mitteilung einer Diensterfindung die Frist
für die Erklärung über die Inanspruchnahme für den Dienstgeber aus, zum
anderen siehe § 1 2  Abs 2 ParG für den Fall der Versäumung der Micceilung
durch den Dienstnehmer den Ersatz des Schadens durch den Dienstnehmer
vor, der auch den entgangenen Gewinn umfasst. Für Diensmehmererfinder
gelange allerdings das Dienscnehmerhafcpflichtgesetz (Bundesgesetz vom
3 1 .  3. 1965 über die Beschränkung der Schadenersatzpflicht der Dienstneh­
mer BGB! 1965/80, zuletzt geändert durch BGB[ 1983/ 1 69) zur Anwen­
dung und zwar sowohl für öffentlich-rechtliche als auch privatrechtliche
Dienstverhältnisse. Versäume hingegen der Dienstgeber die Erklärung oder
gibt er eine verneinende Erklärung ab, so verbleibe gem § 1 2  Abs 2 ParG
die Erfindung dem Dienstnehmer. Es liege eine sog „frei gewordene Erfin­
dung" vor.

2) Als Dienstnehmer iSd ParG gelten gem § 6 Abs 2 ParG Angesrellre und Ar­
beitnehmer jeder Art. 

Beachte: Der Ansrellungsvercrag des Vorstandsmitglieds einer Aktiengesell­
schaft ist mangels persönlicher Abhängigkeit kein Arbeitsvertrag, sondern
ein freier Dienstvertrag. Die Bestimmungen der §§ 6- 1 7  ParG sind auf das
freie Dienstverhältnis eines Vorstandsmitglieds einer Aktiengesellschaft nicht
anzuwenden. OGH 4 Ob 5/85 ÖBI 1985, 1 24: Für den freien Dienstver­
trag gelten die Regeln über den Arbeitsvertrag nicht unmittelbar; grundsätz­
lich sind nur jene Normen anzuwenden, die nicht von der persönlichen Ab­
hängigkeit des Dienstnehmers ausgehen und den sozial Schwächeren schür­
zen sollen. Ein Vorstandsmitglied, das im Rahmen seiner Tätigkeit für die
Aktiengesellschaft eine Diensterfindung mache, hat überdies sowohl bei den
zur Erfindung notwendigen Forschungsarbeiten als auch bei der Überlas­
sung der Erfindung an die Akciengesellschafc, ferner bei der Entscheidung
über die Anmeldung der Erfindung zum Patent, bei der wirtschaftlichen
Verwertung des Patentes und den hiefür notwendigen Entscheidungsabläu­
fen eine Position inne, die sich infolge der Einflussmöglichkeiten, des Über­
blickes über die becrieblichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten und Ent­
wicklungen sowie der (Mir-)Enrscheidungsgewalc und Leirungsbefugnis des
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Vorstandsmitgliedes von der Position des Dienstnehmers grundlegend un­
terscheidet und starke unternehmerische Züge trägt. Dazu kommt, dass 
auch der Wortlaut des § 6 Abs 2 PatG, wonach als Dienstnehmer Angestell­
te und Arbeiter jeder Art gelten, nicht für eine den freien Dienstvertrag ein­
schließende Begriffsbestimmung spricht. Für den Geschäftsführer einer
GmbH hat der BGH für die vergleichbare deutsche Rechtslage ausgespro­
chen, dass dieser in Diensterfindungsvergücungsfragen als Dienstnehmer zu 
behandeln ist (BGH 22. 10. 1964 GRUR 1965, 302).
Anspruch auf die Erteilung des Patentes hat grundsätzlich nur der Erfinder 
oder sein Rechtsnachfolger, vgl OPMS Op 6/95 Pßl 1999, 1 2.

3) Gemäß § 13 Abs 1 PacG sind der Dienstgeber und der Dienstnehmer zur 
Geheimhaltung der Erfindungen verpflichtet, die den Gegenstand der im 
§ 12 Abs 1 PacG vorgesehenen Mitteilung und Erklärung bilden.

4) Gemäß § 12 Abs 1 PatG hat der Dienstnehmer jede Erfindung, die er 
mache, dem Dienstgeber unverzüglich mitzuteilen. Ausgenommen davon 
sind solche Erfindungen, die offenbar nicht unter die Vereinbarung gern 
§ 7 Abs I PatG fallen. Bestehe keine Vereinbarung zwischen dem Dienst­
nehmer und dem Dienstgeber, gehöre die Erfindung grundsätzlich dem Er­
finder.
Im Übrigen ist die Unterzeichnung eines Antrags auf Erfindernennung
durch den Dienstnehmer in der vom Dienstgeber eingereichten Patelllan­
meldung als Zustimmung zur Inanspruchnahme und Patentanmeldung der
Erfindung durch den Dienstgeber zu werten (vgl BA B 21/85 PBl 1990,
176: ,,Der Umstand, dass vorliegenden falls der Antrag auf Erfindernennung
nicht gleichzeitig mit der Anmeldung eingereicht und vom Anmelder auch 
erst zu einem späteren Zeitpunkt unterfertige worden sei, sei insofern be­
langlos, als ein [ . . .  ) Einspruch eines Erfinders gegen eine ohne seine Ein­
willigung vorgenommene Patentanmeldung dann erfolglos bleiben müsse,
wenn er die Anmeldung nachträglich - zB durch Mitunterfertigung eines 
Antrages auf Erfindernennung - genehmige.").

5) Das Patentgesetz enchälc keine ausdrückliche Legaldefinicion des Begriffs der 
,,Erfindung". § 1 Abs 1 PacG bestimmt: ,,Für Erfindungen auf allen Gebie­
ten der Technik werden, sofern sie neu sind (§ 3), sich für den Fachmann 
nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben und ge­
werblich anwendbar sind, auf Antrag Patente erteile." Aus dem Wortlaut 
dieser Bestimmung ergibt sich, dass der Patentschutz grundsätzlich techni­
schen Erfindungen aller Are offenstehe. Um patencfahig zu sein, muss der 
beanspruchte Gegenstand „technischen Charakter" aufweisen oder - etwas 
präziser umschrieben - eine „Lehre zum technischen Handeln" zum Gegen­
stand haben, dh eine an den Fachmann gerichtete Anweisung, eine be­
stimmte technische Aufgabe mit bestimmten technischen Mitteln zu lösen
(ErläucRV 2007).
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6) § 6 Abs 1 PatG normiere, dass Dienstnehmer auch für die von ihnen wäh­
rend des Bestandes des Dienstverhältnisses gemachten Erfindungen den An­
spruch auf die Erteilung des Patentes (§ 4), wenn nicht durch Vertrag (§ 7
Abs 1 )  oder aufgrund des § 7 Abs 2 etwas anderes bestimmt ist, haben. Da­
raus ist zu schließen, dass die Bestimmungen über die Diensterfindung nur
für patentfähige Erfindungen anwendbar sind, weil ein Anspruch auf Ertei­
lung des Patents, wie in § 6 Abs 1 PatG betreffend Dienstnehmer vorgese­
hen, nur dann besteht, wenn die Erfindung patentfähig iSd §§ 1 - 3 PatG
isc. Das bedeutet, dass Voraussetzung für den Vergürungsanspruch des
Dienstnehmers nur ein Patent im materiellen Sinn, nicht aber die tatsächli­
che Erteilung des Patents ist.

Hinsichtlich der Diensterfindungen von Gebrauchsmustern verweist § 7
Abs 2 GMG (Bundesgesetz über den Schutz von Gebrauchsmustern BGB!
1994/2 1 1 , zuletzt geändert durch BGB! I 2009/ l 26) auf die §§ 6 - 1 7  und
19 PatG.

Im Bereich des Sortenschutzes verweist § 7 Abs 4 Sorcenschutzgesetz 2001
(Bundesgesetz über den Schutz von Pflanzensorten, BGBl I 200 1 / 1 09, zu­
letzt geändert durch BGB! I 2005/42 ebenfalls auf die §§ 6 - 1 9  PatG: ,,Auf
Entdeckungen und Züchrungen durch Dienstnehmer finden die §§ 6 - 19
des Patentgesetzes 1970, BGB! 1 970/259, entsprechende Anwendung."

Für Diensterfindungen im Bereich des Geschmacksmusterschutzes normiert
§ 7 Abs 2 MuSchG (Bundesgesetz vom 7. 6. 1 990 iiher den Schur?. von
Mustern, BGB! 1 990/497, zuletzt geändert durch BGB! I 2005/ 1 5 1  [Ver­
bandsverantwortlichkeitsgesetz]): ,,Fällt jedoch das Muster eines Arbeitneh­
mers in das Arbeitsgebiet des Unternehmens, in dem dieser tätig ist, und
hat die Tätigkeit, die zu dem Muster geführt hat, zu den dienstlichen Oblie­
genheiten des Arbeitnehmers gehöre oder ist das Muster außerhalb eines Ar­
beitsverhälcnisses im Auftrag geschaffen worden, so steht der Anspruch auf
Musterschutz, wenn nichts anderes vereinbart worden ist, dem Arbeitgeber
bzw. dem Auftraggeber oder seinem Rechtsnachfolger zu."

Für Erfindungen von dreidimensionalen Strukturen von mikroelektroni­
schen Halbleitererzeugnissen (Topographien) sieht § 3 Abs 2 HISchG (Bun­
desgesetz vom 23. 6. 1988 über den Schutz der Topographien von mikro­
elektronischen Halbleitererzeugnissen, BGB! 1 988/372, zuletzt geändert 
durch BGBl I 2006/96 [Anpassung an die RL 2004/48/EG des Europä­
ischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen 
Eigentums, ABI L 2004/ 1 57 vom 30. 4. 2004)) vor, dass, wenn die Topo­
graphie im Rahmen eines Dienstverhälcnisses oder sonst im Auftrag eines 
anderen geschaffen worden ist, der Anspruch auf Halbleiterschurz, wenn 
nichts anderes vereinbart wurde, dem Dienstgeber oder dem Auftraggeber 
zusteht. 

Eine Beschreibung der Erfindung ist (entgegen § 5 Abs 2 ArbnErfG) nicht 
ausdrücklich gesetzlich verankert, wird aber vom Begriff der Diensterfin-
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dungsmeldung des § 12  PatG umfasst sein. Darüber hinaus sieht sich der 
Dienstnehmer bei Versäumung der Mitteilung Ansprüchen des Dienstge­
bers, unbeschadet des diesem zustehenden Anspruches auf die Erfindung, 
für den Ersatz des Schadens, der auch den entgangenen Gewinn umfasst, 
ausgesetzt. Sollte also der Dienstnehmer eine derart unzureichende Mittei­
lung abgeben, dass diese einer Versäumung der Mitteilung gleichzuhalten 
ist, sind Schadenersatzansprüche des Dienstgebers gegenüber dem Dienst­
nehmer denkbar. 

7) Die Beschreibung des Zustandekommens der Erfindung ist für die Beurrei­
lung der Frage bedeutsam, ob es sich um eine Obliegenheitserfindung, eine 
Anregungserfindung oder eine Erfahrungs- und Hilfsmittelerfindung oder 
aber auch um eine freie Erfindung handelt.

8) § 27 Abs 2 PatG normiere, dass sich das Rechtsverhältnis der Teilhaber an 
einem Patent untereinander nach bürgerlichem Recht richtet. Miterfinder
bilden eine Miteigentumsgemeinschaft iSd §§ 825 ff ABGB (Allgemeines 
bürgerliches Gesetzbuch, JGS 1 8 1 1 /946, zuletzt geändert durch BGB! I
2010/58 [Insolvenzrechtsänderungs-Begleitgesetz]). Melden nicht alle Miter­
finder ihrem Dienstgeber die Diensterfindung, so erlangt der Dienstgeber 
bei Inanspruchnahme nur die ideellen Anteile der meldenden Diensterfin­
der. Hinsichtlich des Anteiles des nicht meldenden Dienstnehmers ist für
den Dienstgeber der Gurglaubenserwerb gern § 367 ABGB an diesem ideel­
len Anteil des nicht meldenden Dienstnehmers zu prüfen.

9) Gemäß § 1 3  Abs I PatG sind der Dienstgeber und der Dienstnehmer zur
Geheimhaltung der Erfindungen verpflichtet, die den Gegenstand der im
§ 12 Abs 1 PatG vorgesehenen Mitteilung und Erklärung bilden.

1 0) Gemäß § 1 3  Abs 1 PatG sind der Dienstgeber und der Dienstnehmer zur 
Geheimhaltung der Erfindungen verpflichtet, die den Gegenstand der im 
§ 1 2  Abs 1 PatG vorgesehenen Mitteilung und Erklärung bilden.

1 1 ) Das PatG kenne im Gegensatz zum ArbnErfG keine Pflicht des Dienstge­
bers, den Dienstnehmer bei der Ergänzung der Mitteilung zu unterstützen. 
Allgemeine Überlegungen zur Fürsorgepflicht des Dienstgebers gegenüber 
dem Dienstnehmer lassen aber das Anbot der Unterstützung an den Dienst­
nehmer ratsam erscheinen. Ähnliche Überlegungen gelten für die ebenfalls 
nicht im PatG verankerte Verpflichmng des Dienstgebers, die Diensterfin­
dung zum Patene anzumelden. Die Rsp verneint die Verpflichtung des
Dienstgebers, die Diensterfindung zum Patene anzumelden, während man­
che Autoren aus der allgemeinen Fürsorgepflicht des Dienstgebers und der 
Bestimmung des § 1 5  Abs 1 PatG (regele das Recht des Dienstgebers, auf 
seine Rechte an der Erfindung ganz oder teilweise zu verzichten) ableiten, 
dass eine Verpflichtung des Dienstgebers zur Patentanmeldung gegeben sei. 
Klaus Mayr, Vergütung für Erfindungen von Dienstnehmern: ,,Um die 
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nicht wiedergutzumachenden Schäden der Unterlassung der Patentanmel­
dung zu vermeiden, sehen [Anm: im Gegensatz zum PatG] alle Kollektiv­
verträge mit Bestimmungen über Diensterfindungen eine Patentanmeldung
durch den Dienstgeber vor, wenn er die Diensterfindung für sich in An­
spruch nimmt. In Anwendung der §§ G ff  ABGB können diese Verpflich­
tungen, insb jene zur Bezahlung der auflaufenden Patentgebühren, nur da­
hingehend verstanden werden, dass der Dienstgeber die Erfindung nach In­
anspruchnahme auf seine Kosten zum Patent anmelden muss, solange er
nicht auf die Erfindung iSd § 15 Abs I PatG verzichtet."

12) § 12 Abs 1 Satz 2 PatG: ,,Der Dienstgeber hat binnen vier Monaten nach
dem Tag, an dem er diese Mitteilung erhalten hat, dem Dienstnehmer zu
erklären, ob er die Erfindung aufgrund der bestehenden Vereinbarung als
Diensterfindung für sich in Anspruch nimmt." Zu beachten ist, dass einzel­
ne Kollektivverträge abweichende Fristen von der in § 12 PatG festgesetzten
Frist von vier Monaten für die Erklärung des Dienstgebers, ob er die Erfin­
dung des Dienstnehmers in Anspruch nimmt, vorsehen.

13) Melder der Dienstnehmer zwischenzeitig die Erfindung selbst zum Patent
an, so kann der übergangene Dienstgeber bei der Nichtigkeitsabteilung des
Patentamtes die Aberkennung des Patentes gern § 49 Abs 1 Z I PatG oder,
anstelle der Aberkennung, die Übertragung gern § 49 Abs 5 PatG beantra­
gen oder gern § 1 02 Abs 2 Z 3 ParG einen Einspruch gegen die Patentertei­
lung einbringen (vgl OPMS Op 2/8 l PBI 1 982, 83).
Aus den erläuternden Bemerkungen zur Patentrechts- und Gebührennovelle
2004, BGB! I 2004/149 zu § 49 PatG: ,,Im Abs 5 wird das Aberkennungs­
verfahren insofern vereinfacht, als über die beantragte Übertragung des Pa­
tentes an den erfolgreichen Antragsteller bereits im Aberkennungsverfahren
zu entscheiden ist, sodass es - anders als nach der bisherigen Rechtslage -
keiner neuerlichen Antragstellung vor der Rechtsabteilung bedarf. Ausdrück­
lich festgehalten wird auch, dass eine anteilsmäßige Übertragung erfolgt,
wenn der Anspruch nur hinsichtlich eines (ideellen) Anteils besteht. Der
Antrag auf Übertragung ginge ins Leere, wenn der Patentinhaber auf das Pa­
tent verzichtet. Damit der Übertragungsanspruch nicht vereitelt werden
kann, wird vorgesehen, dass bis zur Rechtkraft der Entscheidung der Patent­
inhaber nur mit Zustimmung des Antragstellers auf das Patent verzichten
kann."

14) Fehlt eine der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme einer Erfindung
durch den Dienstgeber, so spricht man von einer freien Erfindung. Voraus­
setzung für die Inanspruchnahme einer Erfindung durch den Dienstgeber
ist, dass 
(1) zum Zeitpunkt der Erfindung ein aufrechtes Dienstverhältnis besteht,
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(2) eine Vereinbarung gern § 7 Abs 1 PacG oder eine kollektivvercragliche
Regelung vorliege,

(3) es sich um eine Erfindung handelt, die in den Tätigkeitsbereich des 
Dienstnehmers fälle und dass zusätzlich eine der Voraussetzungen des 
§ 7 Abs 3 lic a, b oder c vorliege, und

(4) der Dienstgeber fristgerecht (binnen vier Monaten gern § 1 2  Abs 1
PacG oder gern abweichender kollektivvercraglich geregelter Frist) eine
Erklärung über die Inanspruchnahme abgibt (liegt diese Erklärung der 
Inanspruchnahme des Dienstgebers nicht vor oder lehnt der Dienstge­
ber die Inanspruchnahme ab, so spricht man von einer „frei geworde­
nen Diensterfindung").

15) Gemäß § 13 Abs I PatG sind der Dienstgeber und der Dienstnehmer zur
Geheimhaltung der Erfindungen verpflichtet, die den Gegenstand der im 
§ 12 Abs I PatG vorgesehenen Mitteilung und Erklärung bilden.

16) Das Patentgesetz enthält keine ausdrückliche Legaldefinicion des Begriffs der
,,Erfindung". § 1 Abs 1 PatG bestimmt: ,,Für Erfindungen auf allen Gebie­
ten der Technik werden, sofern sie neu sind (§ 3), sich für den Fachmann
nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben und ge­
werblich anwendbar sind, auf Antrag Patente erteilt." Aus dem Wortlaut
dieser Bestimmung ergibt sich, dass der Patentschutz grundsätzlich techni­
schen Erfindungen aller Are offen steht. Um patentfähig zu sein, muss der
beanspruchte Gegenstand „technischen Charakter" aufweisen oder - etwas
präziser umschrieben - eine „Lehre zum technischen Handeln" zum Gegen­
stand haben, dh eine an den Fachmann gerichtete Anweisung, eine be­
stimmte technische Aufgabe mit bestimmten technischen Mitteln zu lösen
(ErläucRV 2007).

17) § 6 Abs 1 PatG normiere, dass Dienstnehmer auch für die von ihnen wäh­
rend des Bestandes des Dienstverhältnisses gemachten Erfindungen den An­
spruch auf die Erteilung des Patentes haben (§ 4), wenn nicht durch Ver­
trag (§ 7 Abs 1) oder aufgrund des § 7 Abs 2 etwas anderes bestimmt ist.
Daraus ist zu schließen, dass die Bestimmungen über die Diensterfindung
nur für patentfähige Erfindungen anwendbar sind, weil ein Anspruch auf
Erteilung des Patentes wie in § 6 Abs 1 PatG betreffend Dienstnehmer vor­
gesehen, nur dann bestehe, wenn die Erfindung patentfähig iSd PatG ist. Ei­
ne Beschreibung der Erfindung ist (entgegen § 5 Abs 2 ArbnErfG) nicht
ausdrücklich gesetzlich verankert, wird aber vom Begriff der Diensterfin­
dungsmeldung des § 12 PacG umfasse sein. Darüber hinaus siehe sich der
Dienstnehmer bei Versäumung der Mitteilung Ansprüchen des Dienstge­
bers, unbeschadet des diesem zustehenden Anspruches auf die Erfindung,
für den Ersatz des Schadens, der auch den entgangenen Gewinn umfasst,
ausgesetzt. Sollte also der Dienstnehmer eine derart unzureichende Mittei­
lung abgeben, dass diese einer Versäumung der Mitteilung gleichzuhalcen
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ist, sind Schadenersatzansprüche des Dienstgebers gegenüber dem Dienst­
nehmer denkbar.

18) Die Beschreibung des Zustandekommens der Erfindung ist für die Beurtei­
lung der Frage bedeutsam, ob es sich um eine Obliegenheicserfindung, eine
Anregungserfindung oder eine Erfahrungs- und Hilfsmittelerfindung oder
aber auch um eine freie Erfindung handelt.

19) Kann nicht Einigkeit darüber erziele werden, ob eine Diensterfindung oder
eine freie Erfindung vorliegt, so kann der Dienstnehmer den Dienstgeber
auf Feststellung klagen, dass keine Diensterfindung vorliegt.

20) Für den Fall, dass der Dienstgeber der Ansicht ist, dass es sich um eine freie
Erfindung handelt, ist dies zu bestätigen.

21) Gemäß § 1 3  Abs 1 PatG sind der Dienstgeber und der Dienstnehmer zur
Geheimhaltung der Erfindungen verpflichtet, die den Gegenstand der im
§ 12 Abs I PacG vorgesehenen Mitteilung und Erklärung bilden.

22) Das PacG kennt im Gegensatz zum ArbnErfG keine Pflicht des Dienstge­
bers, den Dienstnehmer bei der Ergänzung der Mitteilung zu unterstützen.
Allgemeine Überlegungen zur Fürsorgepflicht des Dienstgebers gegenüber
dem Dienstnehmer lassen aber das Anbot der Unterstützung an den Dienst­
nehmer ratsam erscheinen. Ähnliche Überlegungen gelren für die ebenfalls
nicht im PatG verankerte Verpflichtung des Dienstgebers, die Diensterfin­
dung zum Patent anzumelden. Die Rsp verneint die Verpflichtung des
Dienstgebers, die Diensterfindung zum Patent anzumelden, während man­
che Autoren aus der allgemeinen Fürsorgepflicht des Dienstgebers und der
Bestimmung des § 15 Abs 1 PacG (das Recht des Dienstgebers, auf seine
Rechte an der Erfindung ganz oder teilweise zu verzichten) ableiten, dass ei­
ne Verpflichtung des Dienstgebers zur Patentanmeldung gegeben sei. Klaus
Mayr, Vergütung für Erfindungen von Dienstnehmern: ,,Um die nicht wie­
dergurzumachenden Schäden der Unterlassung der Patentanmeldung zu ver­
meiden, sehen [Anm: im Gegensatz zum PatG] alle Kollektivverträge mit
Bestimmungen über Diensterfindungen eine Patentanmeldung durch den
Dienstgeber vor, wenn er die Diensterfindung für sich in Anspruch nimmt.
In Anwendung der §§ 6 ff ABG B können diese Verpflichtungen, insb jene
zur Bezahlung der auflaufenden Patentgebühren, nur dahingehend verstan­
den werden, dass der Dienstgeber die Erfindung nach Inanspruchnahme auf
seine Kosten zum Patent anmelden muss, solange er nicht auf die Erfindung
iSd § 15 Abs 1 PatG verzichtet."

23) § 12 Abs 1 Satz 2 PatG: ,,Der Dienscgeber hat binnen vier Monaten nach
dem Tag, an dem er diese Mitteilung erhalten hat, dem Dienstnehmer zu 
erklären, ob er die Erfindung aufgrund der bestehenden Vereinbarung als
Diensterfindung für sich in Anspruch nimmt." Zu beachten ist, dass einzel-
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ne Kollektivverträge abweichende Fristen von der in § 12  PatG festgesetzten 
Frist von vier Monaten für die Erklärung des Dienstgebers, ob er die Erfin­
dung des Dienstnehmers in Anspruch nimmt, vorsehen. 

24) Meldet der Dienstnehmer zwischenzeitig die Erfindung selbst zum Patene
an, so kann der übergangene Dienstgeber bei der Nichtigkeitsabteilung des 
Patentamtes die Aberkennung des Patentes gern § 49 Abs 1 Z 1 PatG oder, 
anstelle der Aberkennung, die Übertragung gern § 49 Abs 5 PatG beantra­
gen oder gern § 1 02 Abs 2 Z 3 PatG einen Einspruch gegen die Patentercei­
lung einbringen (vgl OPMS Op 2/81 PBI 1982, 83).

Aus den erläuternden Bemerkungen zur Patentrechts- und Gebührennovelle
2004, BGB! I 2004/ 149 zu § 49 PatG: ,,Im Abs 5 wir�_ das Aberkennungs­
verfahren insofern vereinfacht, als über die beantragte Uberrragung des Pa­
tentes an den erfolgreichen Antragsteller bereits im Aberkennungsverfahren 
zu entscheiden ist, sodass es - anders als nach der bisherigen Rechtslage _
keiner neuerlichen Antragstellung vor der Rechtsabteilung bedarf. Ausdrück­
lich festgehalten wird auch, dass eine anteilsmäßige Übertragung erfolgt,
wenn der Anspruch nur hinsichtlich eines (ideellen) Anteils bestehe. Der
Antrag auf Übertragung ginge ins Leere, wenn der Patentinhaber auf das Pa­
tent verzichtet. Damit der Übertragungsanspruch nicht vereitelt werden
kann, wird vorgesehen, dass bis zur Rechtkraft der Entscheidung der Patent­
inhaber nur mit Zustimmung des Antragstellers auf das Patent verzichten
kann."

25) Gemäg § 106 Abs 2 Universitätsgesetz 2002 (Bundesgesetz über die Orga­
nisation der Universitäten und ihre Studien - Universitätsgesetz 2002,
BGB) I 2002/120, zuletzt geändert durch BGB! I 2009/8 1 )  ist auf Dienster­
findungen gern § 7 Abs 3 PatG die an einer Universität im Rahmen eines
öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienst- oder Ausbildungsver­
hältnisses zum Bund oder im Rahmen eines Arbeits- oder Ausbildungsver­
hältnisses zur Universität gemacht werden, das Patentgesetz mit der Maßga­
be anzuwenden, dass die Universität als Dienstgeber gern § 7 Abs 2 PatG
gilt. Gemäg § 6 Universitätsgesetz 2002 gilt das Universitätsgesetz 2002 für
folgende C niversitäten:

1. Universität Wien;

2. Universität Graz;

3. Universität Innsbruck;

4. Medizinische Universität Wien;

5. Medizinische Universität Graz;

6. Medizinische Universität Innsbruck;

7. Universität Salzburg;
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8. Technische Universität Wien;

9. Technische Universität Graz;

10. Montanuniversität Leoben;

1 1 .  Universität für Bodenkultur Wien;

1 2. Yeterinärmedizinische Universität Wien;

13. Wirtschaftsuniversität Wien;

1 4. Universität Linz;

1 5 .  Universität Klagenfurt;

16. Universität für angewandte Kunst Wien;

17. Universität für Musik und darstellende Kunst Wien;

18 . Universität Mozarteum Salzburg;

19. Universität für Musik und darstellende Kunst Graz;

20. Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz;

21. Akademie der bildenden Künste Wien.

Für den Rereich cler F�chhochschulen ist festzustellen, dass für Diensterfin­
dungen keine besondere Regelung im FHStG (Bundesgesetz über Fach­
hochschul-Studiengänge, BGB] 1 993/340, zuletzt geändert durch BGB] I 
2007 /89) getroffen wurde. Es gelten daher die Bestimmungen der §§ 6 ff 
PatG. 

26) § 106 Abs 3 Universitätsgesetz 2002: ,,Jede Diensterfindung ist dem Rekto­
rat unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. Will die Universität die Dienster­
findung zur Gänze oder ein Benützungsrecht daran für sich in Anspruch
nehmen, hat das Rektorat dies der Erfinderin oder dem Erfinder innerhalb
von drei Monaten mitzuteilen. Andernfalls steht dieses Recht der Erfinderin
oder dem Erfinder zu."

Die Universität kann demnach Diensterfindungen für sich in Anspruch
nehmen und die Rechte daran auch an Dritte weitergegeben. Die Universi­
tät ist verpflichtet, die Erfinder binnen drei Monaten nach Mitteilung der
Erfindung von einem Aufgriff zu informieren und im Fall eines Aufgriffs ei­
ne angemessene Vergütung an die Erfinder zu leisten.

Zur Unterstützung der Patentierung von Erfindungen im Bereich der
Hochschulen wurde die Austria Wirtschaftsservice „aws" (www.awsg.at) ein­
gerichtet, eine GmbH, die zu 1 00% im Besitz der Republik Österreich
steht. Träger der „aws" sind das Bundesministerium für Finanzen (BMF)
und das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA).
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27) Gemäß § 13 Abs 1 PatG sind der Dienstgeber und der Dienstnehmer zur 
Geheimhaltung der Erfindungen verpflichtet, die den Gegenstand der im
§ 12 Abs I PatG vorgesehenen Mitteilung und Erklärung bilden.

28) Gemäß § 12 Abs l PatG hat der Dienstnehmer jede Erfindung, die er 
macht, dem Dienstgeber unverzüglich mitzuteilen. Ausgenommen davon
sind solche Erfindungen, die offenbar nicht unter die Vereinbarung gem
§ 7 Abs 1 PatG fallen. Besteht keine Vereinbarung zwischen dem Dienst­
nehmer und dem Dienstgeber, gehört die Erfindung grundsätzlich dem Er­
finder.
fm Übrigen ist die Unterzeichnung eines Antrags auf Erfindernennung
durch den Dienstnehmer in der vom Dienstgeber eingereichten Patentan­
meldung als Zustimmung zur Inanspruchnahme und Patentanmeldung der 
Erfindung durch den Dienstgeber zu werten (vgl BA B 21/85 PBl 1990,
176: ,,Der Umstand, dass vorliegendenfalls der Antrag auf Erfindernennung
nicht gleichzeitig mit der Anmeldung eingereicht und vom Anmelder auch 
erst zu einem späteren Zeitpunkt unterfertigt worden sei, sei insofern be­
langlos, als ein [ . . .  ] Einspruch eines Erfinders gegen eine ohne seine Ein­
willigung vorgenommene Patentanmeldung dann erfolglos bleiben müsse,
wenn er die Anmeldung nachträglich - zB durch Mitunterfertigung eines 
Antrages auf Erfindernennung - genehmige.").

29) Das Patentgesetz enchälc keine ausdrückliche Legaldefinition des Begriffs der 
,,Erfindung". § 1 Abs 1 PatG bestimmt: ,,Für Erfindungen auf allen Gebie­
ten der Technik werden, sofern sie neu sind (§ 3), sich für den Fachmann
nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben und ge­
werblich anwendbar sind, auf Antrag Patente erteilt." Aus dem Wortlaut
dieser Bestimmung ergibt sich, dass der Patentschutz grundsätzlich techni­
schen Erfindungen aller Art offen steht. Um patentfähig zu sein, muss der 
beanspruchte Gegenstand „technischen Charakter" aufweisen oder - etwas 
präziser umschrieben - eine „Lehre zum technischen Handeln" zum Gegen­
stand haben, dh eine an den Fachmann gerichtete Anweisung, eine be­
stimmte technische Aufgabe mit bestimmten technischen Mitteln zu lösen
(ErläutRV 2007).

30) § 6 Abs I PatG normiert, dass Dienstnehmer auch für die von ihnen wäh­
rend des Bestandes des Dienstverhältnisses gemachten Erfindungen den An­
spruch auf die Erteilung des Patentes haben (§ 4), wenn nicht durch Ver­
trag (§ 7 Abs 1) oder aufgrund des § 7 Abs 2 etwas anderes bestimmt ist.
Daraus ist zu schließen, dass die Bestimmungen über die Diensterfindung
nur für patentfähige Erfindungen anwendbar sind, weil ein Anspruch auf 
Erteilung des Patentes, wie in § 6 Abs l PatG betreffend Dienstnehmer vor­
gesehen, nur dann besteht, wenn die Erfindung pacenrf.ihig iSd PatG ist. Ei­
ne Beschreibung der Erfindung ist (entgegen § 5 Abs 2 ArbnErfG) nicht 
ausdrücklich gesetzlich verankert, wird aber vom Begriff der Diensterfin-
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dungsmeldung des § 12 PacG umfasse sein. Darüber hinaus siehe sich der 
Dienstnehmer bei Versäumung der Mitteilung Ansprüchen des Dienstge­
bers, unbeschadet des diesem zustehenden Anspruches auf die Erfindung, 
für den Ersatz des Schadens, der auch den entgangenen Gewinn umfasse, 
ausgesetzt. Sollte also der Dienstnehmer eine derart unzureichende Mittei­
lung abgeben,. dass diese einer Versäumung der Mitteilung gleichzuhalcen 
ist, sind Schadenersatzansprüche des Dienstgebers gegenüber dem Dienst­
nehmer denkbar. 

31 ) Die Beschreibung des Zustandekommens der Erfindung ist für die Beurtei­
lung der Frage bedeutsam, ob es sich um eine Obliegenheicserfindung, eine
Anregungserfindung oder eine Erfahrungs- und Hilfsmiccelerfindung oder
aber auch um eine freie Erfindung handele.

32) § 27 Abs 2 PatG normiert, dass sich das Rechtsverhältnis der Teilhaber an
einem Patent untereinander nach bürgerlichem Recht richtet. Miterfinder
bilden eine Miteigentumsgemeinschaft iSd §§ 825 ff ABGB. \1.elden nicht
alle Miterfinder ihrem Dienstgeber die Diensterfindung, so erlangt der
Dienstgeber bei Inanspruchnahme nur die ideellen Anteile der meldenden
Diensterfinder. Hinsichtlich des Anteiles des nicht meldenden Dienstneh­
mers ist für den Dienstgeber der Gucglaubenserwerb gern § 367 ABGB an
diesem ideellen Anteil des nicht meldenden Dienstnehmers zu prüfen.

An dieser Stelle soll auch auf das Recht des Dienstgebers zur Aufrechnung
bei fehlgeleiscecer Vergütung gern § 14  PacG hingewiesen werden. § 14
PatG: ,,Wenn der Dienstgeber dem Dienstnehmer für eine Diensterfindung
eine Vergütung geleistet hat und dann hervorkomme, dass nicht dieser
Dienstnehmer, sondern ein anderer Dienstnehmer desselben Dienstgebers
die Erfindung gemache hat oder dass ein anderer Dienstnehmer desselben
Dienstgebers an der Erfindung mitgewirkt hat, so kann der Dienstgeber
dem Berechtigten gegenüber die dem Nichtberechtigten geleistete Vergü­
tung ganz oder in dem dem Anteil des Berechtigten an der Erfindung ent­
sprechenden Verhältnis aufrechnen, wenn er im guten Glauben geleistet hat
und die Erfindung auch nach dem mit dem Berechtigten bestehenden
Rechtsverhältnis dem Dienstgeber gehört." Einen Rückforderungsanspruch
gegenüber dem Diensterfinder wegen einer irrtümlich zu hoch berechneten
Vergütung gibt es aber nicht.

33) Gemäß § 12  Abs 1 Satz 2 PacG hat der Dienstgeber binnen vier Monaten
nach dem Tag, an dem er die Mitteilung gern § 1 2  Abs 1 Satz 1 PacG er­
halten hat, dem Dienstnehmer zu erklären, ob er die Erfindung aufgrund 
der bestehenden Vereinbarung als Diensterfindung für sich in Anspruch
nimmt. Zu beachten ist, dass einzelne Kollektivverträge abweichende Fristen
von der in § 1 2  PacG festgesetzten Frist von vier Monaten für die Erklärung
des Dienstgebers, ob er die Erfindung des Dienstnehmers in Anspruch
nimmt, vorsehen.
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34) Versäumt der Dienstgeber diese Erklärung oder gibt er eine verneinende Er­
klärung ab, so verbleibe die Erfindung dem Dienstnehmer. Es handele sich 
dann dabei um eine sog „frei gewordene Erfindung".

35) Gemäß § 13 Abs 1 PatG sind der Diensegeber und der Dienstnehmer zur
Geheimhalcung der Erfindungen verpflicheee, die den Gegenseand der im 
§ 12  Abs I PaeG vorgesehenen Miteeilung und Erklärung bilden.

36) Im PaeG ise keine Verpflichcung des Diensegebers vorgesehen, die Dienseer­
findung zum Paeene anzumelden. Die Rsp verneine die Verpflicheung des
Diensegebers, die Dienseerfindung zum Patene anzumelden, während man­
che Autoren aus der allgemeinen Fürsorgepflicht des Dienstgebers und der
Bestimmung des § 1 5  Abs 1 PatG (regelt das Recht des Dienstgebers, auf 
seine Rechte an der Diensterfindung ganz oder teilweise zu verzichten), ab­
leieen, dass eine Verpflichtung des Diensegebers zur Patentanmeldung gege­
ben sei. Kl4us Mayr, Vergütung für Erfindungen von Dienstnehmern: ,,Um 
die nicht wiedergutzumachenden Schäden der Unterlassung der Patenean­
meldung zu vermeiden, sehen [Anm: im Gegensatz zum PatG] alle Kollek­
tivverträge mit Bestimmungen über Diensterfindungen eine Pateneanmel­
dung durch den Dienstgeber vor, wenn er die Diensterfindung für sich in
Anspruch nimmt. In Anwendung der §§ 6 ff ABGB können diese Ver­
pflichtungen, insb jene zur Bezahlung der auflaufenden Patentgebühren,
nur dahingehend verstanden werden, dass der Dienstgeber die Erfindung
nach Inanspruchnahme auf seine Kosten zum Paeene anmelden muss, solan­
ge er nicht auf die Erfindung iSd § 1 5  Abs 1 PatG verzichtet."

37) Diese Mitteilung ist für die Vergücung insofern bedeutsam, als der Dienst­
geber die Erfindung in einem ihrer wirtschafclichen Bedeutung für das Un­
ternehmen angemessenen Umfang zu benützen hat. Unterlässt er diese Min­
destnutzung, so ist die Vergücung so zu bemessen, als hätte der Dienstgeber
die Erfindung in dem ihrer wirtschaftlichen Bedeutung für das Unterneh­
men angemessenen Umfang benütze. Der Umfang der Vergütung richtet 
sich dann trotz (teilweiser oder gänzlicher) Unterlassung der Nutzung nach 
§ 8 Abs I PatG. Vgl dazu den Gesetzeseexe des § 1 1  Abs 1 PatG: ,,Wenn 
das Ausmaß der Vergütung (§§ 8 - 1  O) von der Benützung der Erfindung 
durch den Diensegeber abhängig gemacht ist und dieser es unterlässt, die 
Erfindung in einem ihrer wirtschaftlichen Bedeutung für das Unternehmen
angemessenen Umfang zu benützen, so ist die Vergücung so zu bemessen,
als hätte der Dienstgeber die Erfindung in dem ihrer wirtschaftlichen Be­
deutung für das Unternehmen angemessenen Umfang benützt."

5 1 2  

§ 1 1  Abs 2 PatG: ,,In gleicher Weise ise die Vergütung zu bemessen, wenn 
der Dienstgeber die Erfindung auf einen Dritten übertragen oder in anderer 
Weise über sie verfügt hat, es sei denn, dass der Dienstnehmer einer solchen
Übertragung oder Verfügung zugestimmt hat und der Dienstnehmer nicht 
beweist, dass diese Übertragung oder Verfügung nur zum Schein geschehen
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ist." Dieser Absatz bezieht sich auf die Frage der Vergütung im Fall des Er­
findungsverkaufes. Diese Bestimmung sieht ebenfalls eine Mindestnutzung 
vor und soll den Diensterfinder vor einem zu billigen Verkauf schützen. 
Der Dienstnehmer sollte daher nicht voreilig seine Zustimmung zu einer 
Übertragung erteilen. 

§ 1 1  Abs 3 PatG: ,,Der Dienstgeber wird von der im Abs 1 festgesetzten
Verbindlichkeit zur Leistung der Vergümng befreit, wenn er sich verpflich­
tet, einem vorn Dienstnehmer zu bezeichnenden Dritten das Recht zur Be­
nützung der Erfindung einzuräumen. Der Dritte, dem das Benützungsrechr
eingeräumt wird, hat dem Dienstgeber für dessen unter Berücksichtigung
der Vorschriften des § 9 lit. c zu ermittelnden Anteil an der Erfindung eine
Vergütung zu leisten. In Ansehung dieser Vergütung kann gern § 1 0  nach­
träglich Abänderung gefordert werden."

§ 1 1  Abs 4 PatG: ,,Der Anspruch (Abs 1 und 2) ist ausgeschlossen, wenn
dem Dienstgeber unter billiger Berücksichtigung der Umstände des Falles
eine Benützung der Erfindung überhaupt nicht oder nicht in einem größe­
ren Umt111g, als sie stattgefunden hat, zugemutet werden kann oder, falls ei­
ne Übertragung oder eine andere Verfügung unrerblieben wäre, zugemutet
werden könnte. Wenn jedoch der Dienstgeber aus der Erfindung Nutzen
zieht, ohne sie auszuüben, so gebührt dem Dienstnehmer eine angemessene
Vergütung." Der letzte Satz dieser Bestimmung regelt die angemessene Ver­
gümng für sog „Sperrpatente". Dabei handelt es sich (zumeist) um Patenre,
Jie angemeldet und registriert werden, um die Verwertung der Erfindung
durch Mitbewerber zu verhindern.

38) Das PatG kennt im Gegensatz zum ArbnErfG keine Pflicht des Dienstge­
bers, den Dienstnehmer bei der Ergänzung der Mitteilung zu unterstützen.
Allgemeine Überlegungen zur Fürsorgepflicht des Dienstgebers, gegenüber
dem Dienstnehmer lassen aber das Anbot der Unterstützung an den Dienst­
nehmer ratsam erscheinen. Ähnliche Überlegungen gelten für die ebenfalls
nicht im PatG verankerte Verpflichtung des Dienstgebers, die Diensterfin­
dung zum Patent anzumelden. Die Rsp verneine die Verpflichtung des
Dienstgebers, die Diensterfindung zum Patent anzumelden, während man­
che Autoren aus der allgemeinen Fürsorgepflicht des Dienstgebers und der
Bestimmung des § 1 5  Abs 1 PatG (regelt das Recht des Dienstgebers, auf
seine Rechte an der Erfindung ganz oder teilweise zu verzichten) ableiten,
dass eine Verpflichtung des Dienstgebers zur Patentanmeldung gegeben sei.
Klaus Mayr, Vergütung für Erfindungen von Dienstnehmern: ,,Um die
nicht wiedergutzumachenden Schäden der Unterlassung der Patentanmel­
dung zu vermeiden, sehen [Anm: im Gegensatz zum PatG] alle Kollektiv­
verträge mit Bestimmungen über Diensterfindungen eine Patentanmeldung
durch den Dienstgeber vor, wenn er die Diensterfindung für sich in An­
spruch nimmt. In Anwendung der §§ 6 ff ABGB können diese Verpflich­
tungen, insb jene zur Bezahlung der auflaufenden Patentgebühren, nur da­
hingehend verstanden werden, dass der Dienstgeber die Erfindung nach In-
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anspruchnahme auf seine Kosten zum Patene anmelden muss, solange er 
nicht auf die Erfindung iSd § 15 Abs 1 PacG verzichtet."

39) Die Frage der Kostencragung für die Unterstützung des Dienstnehmers ist
im PacG nicht geregelt. Vgl Bartenbach/Volz, Arbeimehmererfindergesetz4 
§ 15 Rz 33: ,,[ . . .  ] sowohl der im Arbeitsverhältnis stehende als auch der 
ausgeschiedene Arbeitnehmer [haben] Anspruch auf Ersatz ihrer erforderli­
chen Auslagen und sonstigen Kosten im Zusammenhang mit der vom Ar­
beitgeber verlangten Mitwirkung [Anm gemeine: zum Schuczrechtsecwerb]."
Allerdings besteht abweichend zum ArbnErfG im PacG keine Verpflichtung
des Dienstgebers, für die Diensterfindung ein Schutzrecht zu erwerben, also
die Erfindung zum Patent anzumelden. Klaus Mayr, Vergütung für Erfin­
dungen von Dienstnehmern: ,,Um die nicht wiedergutzumachenden Schä­
den der Unterlassung der Patentanmeldung zu vermeiden, sehen alle Kollek­
tivverträge mit Bestimmungen über Diensterfindungen eine Patentanmel­
dung durch den Dienstgeber vor, wenn er die Diensterfindung für sich in
Anspruch nimmt. In Anwendung der §§ 6 ff ABGB können diese Ver­
pflichtungen, insb jene zur Bezahlung der auflaufenden Patentgebühren nur 
dahingehend verstanden werden, dass der Dienstgeber die Erfindung nach 
Inanspruchnahme auf seine Kosten zum Patent anmelden muss, solange er 
nicht auf die Erfindung iSd § 15 Abs 1 PacG verzichtet." Daraus kann ge­
schlossen werden, dass im Zweifel auch die Kosten für die Hilfestellung
vom Dienstgeber zu tragen sind.

40) Der Dienstgeber beanspruche also nur ein einfaches und nicht ein aus­
schließliches Nutzungsrecht.

41) Gemäß § 13 Abs 1 PatG sind der Dienstgeber und der Dienstnehmer zur
Geheimhaltung der Erfindungen verpflichtet, die den Gegenstand der im
§ 1 2  Abs 1 PatG vorgesehenen Mitteilung und Erklärung bilden.

42) Im PatG ist keine Verpflichtung des Dienstgebers vorgesehen, die Dienster­
findung zum Patene anzumelden. Die Rsp verneine die Verpflichtung des 
Dienstgebers, die Diensterfindung zum Patene anzumelden, während man­
che Autoren aus der allgemeinen Fürsorgepflicht des Dienstgebers und der 
Bestimmung des § 1 5  Abs 1 PatG (regelt das Recht des Dienstgebers, auf 
seine Rechte an der Diensterfindung ganz oder teilweise zu verzichten), ab­
leiten, dass eine Verpflichtung des Dienstgebers zur Patentanmeldung gege­
ben sei. Klaus Mayr, Vergütung für Erfindungen von Dienstnehmern: ,,Um 

die nicht wiedergutzumachenden Schäden der Unterlassung der Patentan­
meldung zu vermeiden, sehen [Anm: im Gegensatz zum PatG] alle Kollek­
tivverträge mit Bestimmungen über Diensterfindungen eine Patentanmel­
dung durch den Dienstgeber vor, wenn er die Diensterfindung für sich in
Anspruch nimmt. In Anwendung der §§ 6 ff ABGB können diese Ver­
pflichtungen, insb jene zur Bezahlung der auflaufenden Pacencgebühren,
nur dahingehend verstanden werden, dass der Dienstgeber die Erfindung
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nach Inanspruchnahme auf seine Kosten zum Patent anmelden muss, solan­
ge er nicht auf die Erfindung iSd § 1 5  Abs 1 PatG verzichtet." 

43) Unabhängig von der Frage, ob der Dienstgeber die Erfindung zum Patent
anmeldet, hat der Diensterfinder ein Recht auf Erfindernennung (§ 20
PatG). § 20 PatG ist keine spezielle Regelung für Diensterfinder, sondern
gilt gleichermaßen für alle Erfinder und Miterfinder. Das Recht auf Erfin­
dernennung ist ein nicht übertragbares Persönlichkeitsrecht. Aus den erläu­
ternden Bemerkungen zur Patentrechts- und Gebührennovelle 2004,
BGB! I 2004/149: ,,§ 20 Abs 3 PatG regelt die Modalitäten der Nennung
des Erfinders. Da das bisherige System der Bekanntmachung der Anmel­
dung bei Erteilungsreife des Patentes durch ein System der Veröffentlichung
der Anmeldung 1 8  Monate nach dem Prioritätstag ersetzt wird, ist die Be­
stimmung entsprechend anzupassen. Die Anführung des Erfinders in der
Veröffentlichung der Anmeldung kann natürlich nur dann erfolgen, wenn
der Antrag auf Erfindernennung vor dem Abschluss der technischen Vorbe­
reitungen für die Veröffentlichung eingereicht und bewilligt wurde.

Da das Patentgesetz keine Ergänzung der Patentschrift und der Patentur­
kunde kennt, wird der Erfinder in diesen Unterlagen nur dann genannt,
wenn diese noch nicht ausgefertigt sind.

Der Antrag auf Nennung als Erfinder im srreitigen Verfahren vor der Nich­
tigkeitsabteilung war bisher gern§ 20 Abs 5 zeitlich beschränkt. Im § 8 des
Gebrauchmustergesetzes ist hingegen keine zeitliche Beschränkung für die
Antragstellung vorgesehen. Im Interesse des Erfinders entfallt nunmehr auch
im Patentgesetz diese Beschränkung."

Im Übrigen ist die Unterzeichnung eines Antrags auf Erfindernennung
durch den Dienstnehmer in der vom Dienstgeber eingereichten Patentan­
meldung, als Zustimmung zur Inanspruchnahme und Patentanmeldung der
Erfindung durch den Dienstgeber zu werten (vgl BA B 2 1 /85, PBI 1 990,
176: ,,Der Umstand, dass vorliegendenfalls der Antrag auf Erfindernennung
nicht gleichzeitig mit der Anmeldung eingereicht und vom Anmelder auch
erst zu einem späteren Zeitpunkt unterfertigt worden sei, sei insofern be­
langlos, als ein [ . . .  ] Einspruch eines Erfinders gegen eine ohne seine Ein­
willigung vorgenommene Patentanmeldung dann erfolglos bleiben müsse,
wenn er die Anmeldung nachträglich - zB durch Mitunterfertigung eines
Antrages auf Erfindernennung - genehmige.").

44) Das PatG kennt im Gegensatz zum ArbnErfG keine Pflicht des Dienstge­
bers, den Dienstnehmer bei der Ergänzung der Mitteilung zu unterstützen.
Allgemeine Überlegungen zur Fürsorgepflicht des Dienstgebers gegenüber
dem Diensmehmer lassen aber das Anbot der Unterstützung an den Dienst­
nehmer ratsam erscheinen. Ähnliche Überlegungen gelten für die ebenfalls
nicht im PatG verankerte Verpflichtung des Dienstgebers, die Diensterfin­
dung zum Patent anzumelden. Die Rsp verneine die Verpflichtung des
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Dienstgebers, die Diensterfindung zum Patent anzumelden, während man­
che Autoren aus der allgemeinen Fürsorgepflicht des Dienstgebers und der 
Bestimmung des § 15 Abs l PatG (regelt das Recht des Dienstgebers, auf
seine Rechte an der Erfindung ganz oder teilweise zu verzichten) ableiten 
dass eine Verpflichtung des Dienstgebers zur Patentanmeldung gegeben sei:
Klaus Mayr, Vergütung für Erfindungen von Dienstnehmern: ,,Um die 
nicht wiedergutzumachenden Schäden der Unterlassung der Patentanmel­
dung zu vermeiden, sehen [Anm: im Gegensatz zum PatG] alle Kollektiv­
verträge mit Bestimmungen über Diensterfindungen eine Patentanmeldung
durch den Dienstgeber vor, wenn er die Diensterfindung für sich in An­
spruch nimmt. In Anwendung der §§ 6 ff ABGB können diese Verpflich­
tungen, insb jene zur Bezahlung der auflaufenden Patentgebühren, nur da­
hingehend verstanden werden, dass der Dienstgeber die Erfindung nach In­
anspruchnahme auf seine Kosten zum Patent anmelden muss, solange er 
nicht auf die Erfindung iSd § 15 Abs l PatG verzichtet."

45) Unter Vereinbarungen zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern sind 
nicht nur Dienstverträge iSd § 1 151 Abs 1 ABGB zu verstehen, sondern
auch andere Verträge iSd §§ 859 ff ABGB. Daher sind auch Kollektivverträ­
ge iSd § 2 Abs 1 ArbVG (Bundesgesetz vom 14. 12. 1973 betreffend die 
Arbeitsverfassung, BGB! 1974/22, zuletzt geändert durch BGB] I 2010/
10 l )  Verträge iSd §§ 859 ff ABGB. Beispielsweise finden sich in folgenden
Kollektivverträgen in der derzeit geltenden Fassung Regelungen über
Diensterfindungen, wobei darauf zu achten ist, dass einzelne Kollektivvercrä­
ge abweichende Fristen von der in § 12 PatG festgesetzten Frist von vier
Monaten für die Erklärung des Dienstgebers, ob er die Erfindung des 
Dienstnehmers in Anspruch nimmt, vorsehen:
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( 1 )  Kollektivvertrag für Angestellte bei Architekten und Ingenieur-Konsu­
lenten (vormals Ziviltechnikerbüro-Angestellte)

(2) Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer der Mitgliedsfirmen des Fachver­
bandes der Audiovisions- und Filmindustrie Österreichs, Bundeskam­
mer der gewerblichen Wirtschaft, mit Ausnal1me jener Arbeitnehmer,
die dem Kollektivvertrag für die Filmschaffenden unterliegen

(3) Kollektivvertrag für Arbeitnehmer in der außeruniversitären Forschung

(4) Kollektivvertrag für die Angestellten der Austro Conrrol

(5) Kollektivvertrag für die Angestellten der Bäcker

(6) Kollektivvertrag für die Angestellten der Baugewerbe und der Bauin­
dustrie

(7) Dienstordnung für Verwaltungsangestellte, Pflegepersonal und zahn­
technische Angestellte bei den Sozialversicherungsträgern Österreichs
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(8) Kollektivvertrag für die Arbeiter im Hauptverband der Sozialversiche­
rungsträger

(9) Kollektivvertrag für die Arbeiter der Donauschiflfahrc

( 1 0) Kollektivvertrag für die Angestellten der Elektrizitätsversorgungsunter­
nehmungen 

(1 1 )  Kollektivvertrag für die Angestellten der Elektro- und Elektronikindust­
rie 

( 1 2) Kollektivvertrag für die Arbeitnehmerlnnen der Mineralölindustrie Ös-
terreichs 

( !  3) Kollektivvertrag für die Arbeiter und Angestellten der Filmschaffenden

( 1 4) Kollektivvertrag für die Angestellten des Flughafens

( 1 5 )  Kollektivvertrag für die Arbeiter und Angestellten der Innsbrucker
Kommunalbetriebe AG 

( 1 6) Kollektivvertrag für die Angestellten des IT-KV 

(17) Kollektivvertrag für die Arbeiter der Krankenanstalt der Bediensteten
der Stadt Wien

( 1 8) Kollektivvertrag für die Angestellten der kunscscoflverarbeitenden Ge-
werbe 

( 1 9) Kollektivvertrag für die Angestellten des Metallgewerbes 

(20) Kollektivvertrag für Arbeitnehmer/innen n Telekom-Unternehmen

(21) Kollektivvertrag für die Angestellten der Münze Österreich AG

(22) Kollektivvertrag für die Arbeiter und Angestellten der Österreichischen
Post AG (ÖPAG) und Tochterunternehmen

(23) Kollektivvertrag für die Angestellten der Österreichischen Salinen AG

(24) Kollektivvertrag für die Arbeiter und Angestellten des Österreichischen
Rundfunk und Fernsehen

(25) Kollektivvertrag für die Angestellten der Tabakwarenindustrie

(26) Kollektivvertrag für die Arbeiter und Angestellten der Telekom Auscria
AG und Tochterunternehmen

(27) Kollektivvertrag für die Angestellten der Werbung und Marktkommu-
nikation

(28) Kollektivvertrag für land- und forstwirtschaftliche Angestellte

Das ArbVG siehe in § 97 Abs 1 Z 14 eine Ermächtigung für den Rege­
lungsgegenstand „Betriebliches Vorschlagswesen" vor. Diese Ermächtigung 
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des § 97 Abs 1 Z 1 4  Arb VG bestehe unabhängig vom Bestehen eines Kol­
lektivvertrages. Gibt es also keinen Kollektivvertrag oder beinhaltet der Kol­
lektivvertrag keine Regelung für das betriebliche Vorschlagswesen, das auch 
den Begriff der Diensterfindung beinhaltet, kann trotzdem über dieses eine 
Betriebsvereinbarung geschlossen werden. Auf Grund des im Arbeitsverfas­
sungsrecht geltenden Günscigkeitsprinzips kann eine Betriebsvereinbarung 
eine gesetzlid1e oder kollekcivvercragliche Bestimmung nur zu Gunsten des 
Dienstnehmers abändern. Daraus ergibt sich für den Fall des Vorliegens ei­
ner Diensterfindung, dass bspw eine Verlängerung der Frist für den Dienst­
geber über die Erklärung der Inanspruchnahme (in Abweichung von § 12  
PatG) nicht zulässig wäre. 

46) Vereinbarungen zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern, nach denen
künftige Erfindungen des Dienstnehmers dem Dienstgeber gehören sollen
oder dem Dienstgeber ein Benürzungsrecht an solchen Erfindungen einge­
räumt werden soll, haben gern § 7 Abs 1 PacG nur dann rechdiche Wir­
kung, wenn die Erfindung eine Diensterfindung ist. Die Vereinbarung be­
darf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form, der auch Genüge geleistet
ist, wenn darüber ein Kollektivvertrag (§ 2 Abs I Arb VG) vorliegt. Ist das 
Dienstverhältnis ein öffendich-rechrliches, so kann der Dienstgeber nach
§ 7 Abs 2 PatG, ohne dass es einer Vereinbarung mit dem Dienstnehmer
bedarf, dessen Diensterfindungen zur Gänze oder ein Benützungsrechc an 
solchen Erfindungen für sich in Anspruch nehmen.

47) Prämien des Dienstgebers für Diensterfindungen sind kein regelmäßiges
Entgelt iSd § 49 Abs 1 ASVG (Bundesgesetz vom 9. 9. 1955 über die All­
gemeine Sozialversicherung, BGB] 1 955/189, zuletzt geändert durch BGB) 1
2010/102) und sind daher sozialversicherungsrechtlich beitragsfrei (§ 49
Abs 3 Z 1 0  ASVG).

48) § 8 Abs 2 PatG normiert, dass dem angestellten Erfinder keine besondere
Vergütung gebührt, wenn er ausdrücklich zur Erfindertätigkeit im Unter­
nehmen des Dienstgebers angestellt und auch tatsächlich damit vorwiegend
beschäftige ist und wenn die ihm obliegende Erfindertätigkeit zu der Erfin­
dung geführt hat.
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Im Gegensatz zur de Rechtslage gibt es in Österreich keine konkrete Rege­
lung für die Vergütung von Diensterfindungen. § 8 Abs 1 PacG sieht ledig­
lich vor, dass dem Dienstnehmer in jedem Falle für die Überlassung einer
von ihm gemachten Erfindung an den Dienstgeber sowie für die Einräu­
mung eines Benürzungsrechces hinsichtlich einer solchen Erfindung eine an­
gemessene besondere Vergütung gebührt. Grundsätzlich sind Lizenzsätze
frei vereinbar und nicht etwa einer staatlichen Kontrolle unterworfen. Die
Vereinbarung einer pauschalen Vergütung ist bei aufrechtem Dienstverhält­
nis zulässig (OGH 9 Ob A 39/08 p RdW 2009/707). Der OGH (vgl 4 Ob
93/78, JBI 1980, 1 07; 9 ObA 7/04 a; ASoK 2005, 242 und zuletzt 9 ObA 
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39/08 p ÖBl 2010, 1 5) nimmt eine Berechnung nach dem Prinzip der sog
Lizenzanalogie vor: danach wird ermittelt, welche Lizenzgebühr ein freier
Erfinder branchenüblicher Weise für seine Erfindung bekäme. Nimmt der
Dienstgeber die Erfindung unbeschränkt in Anspruch so gelangen die Li­
zenzsätze für eine ausschließliche, sonst für eine einfache Lizenz zur Anwen­
dung. Der Wert der Erfindung ergibt sich aus dem Produkt aus Lizenzsatz
und Umsatz (vor Steuern). Nach der Untersuchung von Klaus Mayr (Vergü­
tung für Erfindungen von Dienstnehmern) unter Patentanwälten, wird man
für Österreich mangels gesetzlicher Vergütungsregelung wie in Deutschland
folgende Durchschnittswerte für Lizenzsätze heranziehen können, dies aller­
dings vorbehaltlich erfolgter Neuerungen:
(1) Elektroindustrie: 1,2-4,8%
(2) Maschinen- und Werkzeugindustrie: 1,7-4,75%
(3) Chemische Industrie: 1,75-6,8%
(4) Pharmazeutische Industrie: 1,2-4,8%
(5) Bauindustrie: 1,3-4%
(6) Textilindustrie: 2 -4,8%
Werden Lizenzen an ausländische Unternehmen vergeben oder von auslän­
dischen Unternehmen bezogen, so verweist Klaus Mayr (Vergütung für Er­
findungen von Dienstnehmern) auf einen Vergleich mit den für Deutsch­
land geltenden Lizenzsätzen.

49) Der OGH wendet bei der Berechnung des Erfindungswertes die konkrete
Lizenzanalogie an. Das bedeutet, dass der Erfindungswert danach berechnet
wird, welche Lizenzgebühr ein freier Erfinder für seine Erfindung bekäme
(vgl OGH 4 Ob 93/78 ÖBl 1979, 59). Führt die konkrete Lizenzanalogie
zu keinem Ergebnis, ist der Erfindungswert durch Ermittlung des innerbe­
trieblichen Nutzens, bzw führe auch diese Ermittlung zu keinem Ergebnis,
durch Schätzung festzulegen. Hiezu wird auch auf die Entscheidung des
OGH 17. 3. 2005, 8 ObA J 32/04 a hingewiesen, die Bezug nimmt auf die
Entscheidung OGH 2. 2. 2005, 9 ObA 7/04 a, in der der OGH zur Frage
der Vergütung von Diensterfindungen und der Berechnung der Vergütung
(im konkreten Sachverhalt bei Vorliegen von sog Kreuzlizenzverträgen) Stel­
lung nimmt.

50) IdR werden von der Literatur (vgl Vofmer, Richtlinien über Vergütungen
für Arbeitnehmererfindungen und Prämien für Verbesserungsvorschläge, zi­
tiert in Klaus Mayr, Vergütung für Erfindungen von Dienstnehmern) fol­
gende Faktoren als lizenzmindernd:
(1) begrenzte Einsatzmöglichkeit der Erfindung,
(2) enger Schutzumfang der Erfindung,
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(3) Erfindung von Massenartikeln,

(4) hohe Investitionskosten,

(5) geringe Betriebsreife zur Zeit der Inanspruchnahme,

(6) bedeutungsmäßiges Übergewicht der nicht geschützten Teile;

und als lizenzerhöhend: 

( 1 )  sog „Pioniererfindung", 

(2) Erfindung mit unangreifbar starker Monopolstellung auf den in- und 
ausländischen Märkten,

(3) außergewöhnlich hohe Verdienstspanne des Dienstgebers,

( 4) Einzelherstellung

angesehen. 

Coliin (Zur Berechnung der Vergütung von Diensterfindungen, RdW 
1985, 46): ,,[ . . .  ] die Vergütung (V) für eine Diensterfindung [lässt] sich er­
mitteln, indem man vom Erfindungswert (E) - dem Betrag in Währungs­
einheiten [ . . .  J für eine entsprechende freie Erfindung - einen Abzug vor­
nimmt, der den Einfluss des Unternehmens am Zustandekommen der 
Diensterfindung berücksichtigt [ . . .  ] .  Er [Anm: dieser sog „Reduktor"] kann 
ein Subtrahend oder ein (reduzierender) Multiplikaror sein. Demgemäß 
können für die Vergütung (V) folgende Formeln angeschrieben werden: 

V = E - R oder V = E x R" 

(Anm: Der Redukcor wird in den deutschen Vergütungsrichtlinien [Richtli­
nien für die Vergütung von Arbeimehmererfindungen im privaten Dienst 
vom 20. 7. 1959] als ,,Anteilsfaktor" bezeichnet.) 

5 1 )  § 10 Abs l PatG normiert einen Anspruch der Beteiligten (dh Dienstgeber, 
Diensterfinder und allfällige Miterfinder) auf Anpassung der Vergütung. 
Die Vergütung kann nachträglich auf Antrag eines der Beteiligten nach billi­
gem Ermessen geändert werden, wenn eine wesentliche Änderung der für 
die Angemessenheit der Vergütung maßgebenden Verhältnisse eingetreten 
ist. Keinesfalls sind jedoch Leistungen zurückzuerstatten, die der Dienstneh­
mer aufgrund der früheren Festsetzung empfangen hat. Ebensowenig sind 
Leistungen, die aufgrund der früheren Festsetzung bereits bewirkt oder fö.llig 
geworden sind, nachträglich zu ergänzen, es sei denn, dass die Vergütung in 
einer einmaligen Leistung besteht. Gemäß Abs 2 leg cit steht dem Dienst­
nehmer der Anspruch auf Änderung der Vergütung auch im Fall der Über­
tragung der Erfindung durch den Dienstgeber auf einen Dritten dann zu, 
wenn der vom Dienstgeber bei dieser Übertragung erzielte Erlös in auffälli­
gem Mißverhältnis zu der dem Dienstnehmer gewährten Vergütung steht 
oder wenn der Dienstgeber an der Ausnützung der Erfindung beteiligt 
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bleibt und hierbei ein Erträgnis erzielt, das in auffälligem Mißverhältnis zu
der dem Dienstnehmer gewährten Vergütung steht. Der Antrag gern § 10
Abs l und 2 PatG kann erst nach Ablauf eines Jahres nach der letzten Fest­
setzung der Vergütung gestellt werden. Sachlich zuständig für Diensterfin­
dungen sind gern § 50 Abs 1 ASGG (Bundesgesetz vom 7. 3. 1985 über
die Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit, BGB! 1985/104, zuletzt geändert
durch BGB! 1 2010/58) die Arbeitsgerichte.

52) Der Dienstnehmer kann während aufrechten Dienstverhältnisses die Steuer­
begünstigung gern § 67 Abs 7 EStG 1988 (Bundesgesetz vom 7. 7. 1988
über die Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen [Einkommen­
steuergesetz 1988 - EStG 1988, zuletzt geändert durch BGB! 1 2010/105])
für ein Jahressechstel der laufenden Bezüge oder jene des § 37 Abs 1 iVm
§ 38 EStG 1988 bei beendetem Dienstverhältnis (Hälftesteuersatz) für die
gesamte Vergütung in Anspruch nehmen. Weiser, Österreichisches Patentge­
setz § I 6 II: ,,Vergütungen aus dem Titel der Diensterfindung gehören wei­
terhin zu Einkünften aus einem Dienstverhältnis (und sind lohn- und nicht
einkommenssteuerpflichtig), wenn sie dem Dienstnehmer erst nach Beendi­
gung des Dienstverhältnisses zufließen."

53) Es ist anzuraten, in einer Vereinbarung bei Beendigung des Dienstverhält­
nisses einen gesonderten Teilbetrag für die Vergütung der Diensterfindung
auszuweisen, weil Arbeitslohn - und damit auch die Abfertigung - im 
Zweifel keine angemessene Vergütung für die Erfindung ist (vgl OGH
9 ObA 136/94 ÖJZ 1995, 67 mit Hinweis auf OGH 4 Ob 93/78 ÖBI
1979, 59): Der einem Dienstnehmer zustehende Arbeitslohn ist regelmäßig
nicht Entgelt für seine Erfindertätigkeit. Ist der Dienstnehmer nicht aus­
drücklich zur Erfindertätigkeit angestellt (§ 8 Abs 2 PatG), sondern stellt
sich die Erfindungsaufgabe selbst, ist sein Arbeitslohn auch nicht teilweise
Entgelr für seine Erfindertätigkeit. Unter das „Entgelt" für eine bedungene
Arbeitsleistung kann nicht Entgelt für eine nicht bedungene Arbeitsleistung
fallen. In einer allfälligen überkollektivverrraglichen Entlohnung des Klägers
ist daher kein Teil einer angemessenen Vergütung für die Erfindung zu er­
blicken. Nur wenn der Dienstnehmer ausdrücklich zur Erfindertätigkeit an­
gestellt worden und vorwiegend mit dieser Tätigkeit befasst ist, seine Tätig­
keit zur Erfindung führt und er im Hinblick auf die vereinbarte Erfindertä­
tigkeit ein höheres Entgelt bezieht, würde dies seinen Anspruch auf Vergü­
tung mindern oder unter Umständen gänzlich aufheben.
Eine Abgeltung für Diensterfindungen schließt einen weiteren Anspruch auf
Erhöhung der Vergütung für weitere zukünftige Benützungshandlungen
nicht grundsätzlich aus, weil der Vergütungsanspruch jeweils erst mit den
einzelnen Benützungshand.Jungen fällig wird und die Vergütung dem Ge­
samtwert der Erfindung während der ganzen Schutzfrist entsprechen soll.
Eine Vereinbarung über eine Pauschalabgeltung sollte daher zumindest ei­
nen Hinweis auf den der Vereinbarung zugrundegelegten Gesamtwert der
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Erfindung während der ganzen Schurzfrist enthalten und auch Bezug auf 
die Abgeltung auch zukünftiger Benützungshandlungen nehmen.

54) Vgl OGH 9 ObA 60/02 t ARD 5446/4/2003: ,,Werden die Rechte an einer
Diensterfindung unter der auflösenden Bedingung an den Arbeitgeber über­
tragen, dass sie im Falle des Konkurses des Arbeitgebers an den Arbeitneh­
mer (Erfinder) zurückfallen, gilt diese Rückfallsklausel auch gegenüber ei­
nem Dritten, dem der Arbeitgeber die Rechte aus der Diensterfindung im
Rahmen eines Treuhandverhältnisses (zulässigerweise) übertragen hat."
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