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Bearbeitungshinweis: Kalender fiir die Jahre 2007 bis 2010 sind als Anlage beigefiigt.

Ihre Mandantin M ist seit April 2003 als Entwicklungsingenieurin bei der A Aktiengesellschaft
angestellt. Sie hat im Laufe ihrer Tatigkeit mehrere Erfindungen gemacht und méchte sich
heute mit |hrer Hilfe ein moglichst umfassendes Bild liber die rechtliche Situation betreffend
diese Erfindungen machen.

Erfindung E1 hatte M am 27.08.2007 der A als Diensterfindung schriftlich mitgeteilt.
Daraufhin erhielt sie am 30.08.2007 zun&chst eine Bestatigung des Eingangs der
Erfindungsmeldung am 27.08.2007 und am 29.10.2007 ein Schreiben, in welchem ihr
mitgeteilt wurde, dass nach Auffassung der A in der Erfindungsmeldung zwar eine
technische Aufgabe, jedoch keine Losung beschrieben sei. Da das Projekt, aus der E1
entstanden war, inzwischen beendet war, hatte M vorerst keine Gelegenheit, sich weiter mit
E1 zu befassen, und ignorierte deswegen zwei Emails vom 03.12.2007 und 21.01.2008, mit
denen sie an die noch ausstehende Antwort erinnert wurde. Am 25.02.2008 libermittelte M
schlieBlich eine detaillierte technische Beschreibung zur Lésung schriftlich an A. Seither hat
sie von A in Sachen E1 nichts mehr gehort, allerdings hatte sie E1 aufgrund hoher
Arbeitsbelastung selbst fiir mehrere Jahre aus den Augen verloren. Im Jahr 2018 brachte A
ein im Zeitraum 2016-2017 neu entwickeltes Produkt P1 auf den Markt. M ist der
Auffassung, dass P1 Teile der von ihr erfundenen Losung verwirklicht und fragt nun
insbesondere, ob ihr eine Beteiligung am Verkaufserfolg von P1 zusteht.

Am 14.09.2009 hatte M ihrer Vorgesetzten per email zu den zahlreichen von ihr betreuten
Projekten berichtet. Der Bericht betraf u.a. auch ein von ihr entwickeltes
Computerprogramm zur dynamischen Generierung strukturierter Dokumente, dessen
Programmcode der Email als Anhang beigefligt war. Auf Anraten ihrer Vorgesetzten hatte M
anschliefend eine vom konkreten Programmcode losgeloste technische
Verfahrensbeschreibung als Diensterfindung E2 gemeldet. Die entsprechende
Erfindungsmeldung ging am 05.10.2009 bei A ein, was von A mit Schreiben vom 09.10.2009
bestatigt wurde. Eine weitere Kommunikation bezliglich E2 zwischen A und M erfolgte nicht.

Im Sommer 2012 stellte M fest, dass das (im Sommer 2012 neu eingefiihrte und seitdem
unverandert erfolgreich verkaufte) Produkt P2 der A eine exakt gemal des in der E2
beschriebenen Verfahrens funktionierende Subroutine nutzt, um den Kunden der A
entsprechende strukturierte Dokumente zur elektronischen Weiterverarbeitung zur
Verfiigung zu stellen. M war der Meinung, dass ihr eine Beteiligung am Verkaufserfolg von
P2 zusteht. Sie wandte sich daher im Herbst 2012 an die fiir Verbesserungsvorschlage und
Erfindungen zustandige Stelle der A, von der sie folgende Auskunft bekam: man sei zunachst
der Auffassung gewesen, dass E2 neu und erfinderisch war und habe am 08.03.2010 eine
Gebrauchsmusteranmeldung betreffend E2 eingereicht, die vom DPMA im Sommer 2010 als
schutzunfihig zuriickgewiesen wurde. Von weiteren Schutzrechtsanmeldungen habe man



wegen der nunmehr amtlich festgestellten Schutzunfahigkeit Abstand genommen. Bereits
mangels Schutzrecht habe M keinen Anspruch auf eine Beteiligung der M am Erfolg von P2.
AuBerdem habe sich der von M am 14.09.2009 gelieferte Programmcode als sehr ineffizient
erwiesen. Die Subroutine musste anhand der Verfahrensbeschreibung aus E2 komplett neu
programmiert werden, bevor eine Auslieferung der Subroutine als Teil von P2 erfolgen
konnte. Tatsachlich habe diese erforderliche Neuprogrammierung sogar die Auslieferung
von P2 verzogert. Weil also der Programmcode von M gar nicht in P2 verwendet wurde, sei
eine Beteiligung der M am Erfolg von P2 nicht angezeigt. Mit dieser Begriindung konnte M
schon seinerzeit wenig anfangen und fragt Sie nun bei dieser Gelegenheit insbesondere, ob
ihr nicht doch eine Beteiligung am Verkaufserfolg von P2 zusteht.

Mitte 2018 hat M gemeinsam mit K die Erfindung E3 gemacht. K ist ebenfalls bei A
angestellt. E3 beruht auf fiir die berufliche Aufgabe von M und K tiblichen Uberlegungen und
fullt malRgeblich auf im Betrieb der A vorhandenen Kenntnissen. A hat die notwendigen
technischen Hilfsmittel fiir die Arbeiten bereitgestellt, die in E3 resultierten. E3 beruht auf
einer Aufgabe, die M und K ohne Angabe eines Losungswegs gestellt wurde. M und K hatten
jeweils 50% Anteil an der Entstehung von E3.

Eine ordnungsgemale und unverziigliche Meldung der E3 durch M und K an A ist seinerzeit
erfolgt. A hatte den Zugang der Meldung von E3 zeitnah bestéatigt. Wiederum hérte M
anschlieRend nichts weiter, bis sie im Sommer 2019 eine Mitteilung gemaR Regel 19(3) EPU
vom Europdischen Patentamt erhielt, mit der sie recht wenig anfangen konnte und die sie
nicht weiter beachtete. Anfang 2020 wurde M dann eine "Vereinbarung betreffend E3"
(Anlage 1) vorgelegt, die M unterzeichnet hat. M hat in Erfahrung gebracht, dass K eine
gleichlautende Vereinbarung angeboten bekommen und ebenfalls rechtzeitig zugestimmt
hat. Die in der Vereinbarung genannte Zahlung hat M ausgezahlt bekommen.

M mochte nun wissen, ob und unter welchen Umstanden sie eine hohere Verglitung vom
Arbeitgeber verlangen kann. Bevor M ihrem Arbeitgeber unangenehme Fragen stellt, wiirde
sie insbesondere gern wissen, welche Umsatze auf E3 mindestens entfallen missen, um eine
hohere Vergiitung verlangen zu kdnnen. Nehmen Sie einen Lizenzsatz von 3% an.

Bitte analysieren Sie die Rechtslage beziiglich E1, E2 und E3 und nehmen Sie zu den von M
aufgeworfenen Fragen Stellung.



Anlage 1

Vereinbarung betreffend E3 Anfang 2020

Sehr geehrte Frau M,

betreffend die Erfindung E3 mdchten wir mit lhnen folgende
Pauschalverglitungsvereinbarung schliefen und bitten Sie, uns Ihre Zustimmung auf dem
beigefiigten Doppel dieses Schreibens binnen 4 Wochen nach Zugang dieses Schreibens
zukommen zu lassen.

Wir bieten Ihnen fiir die weltweite Nutzung von E3 in unserem Hause eine einmalige und
abschlieRende Zahlung von 1.000 EUR an. Damit sind samtliche Vergitungsanspriiche
abgegolten, die lhnen als Arbeitnehmerin aus der Nutzung von E3 durch die A
Aktiengesellschaft zustehen.

Beachten Sie bitte, dass diese Vereinbarung unter der auflésenden Bedingung steht, dass
alle Miterfinderinnen und Miterfinder einer inhaltsgleichen Vereinbarung ebenfalls
zustimmen.

Hochachtungsvoll

A Aktiengesellschaft
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