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Arbeitnehmererfindungen: Recht und Wirklichkeit in Brasilien

Elisabeth Kasznar™

I. Einfihrung

Bedeutung und Vielschichtigkeit der brasilianischen
gesetzlichen Vorschriften iiber Arbeitnehmererfindun-
gen werden in den einschligigen Veroffentlichungen
stets hervorgehoben. Der besondere Rang dieses
Rechtsgebiets ist angesichts der gegenwiirtigen indu-
strielien Konjunktur, in der die meisten der wesentli-
chen Erfindungen aufgrund systematischer Forschun-
gen in Industrie und Wissenschaft gemacht werden,
nicht zu bestreiten. Seine Problematik wurzelt in dem
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern bestehen-
den Interessengegensatz, der jeweils der Losung be-
darf. Dabei stellen sich Fragen wie die, wer eigentlich
Erfinder ist, wem die Erfindung sowie die mit ihr ver-
bundenen sonstigen Rechte und Pflichten zukommen,
dem Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer? Die Rechts-
maierie enthilt vor allem deshalb besondere Schwierig-
keiten, weil sic am Scheideweg zwischen Patent- und
Arbeitsrecht liegt. Diese Stellung am Schnittpunkt
zweier Disziplinen belegt z.B. die Tatsache, dafl das
Arbeitnehmererfindungsrecht in der brasilianischen Li-
teratur beim gewerblichen Rechtsschutz behandelt
wird, die wenigen Entscheidungen der Rechtsprechung
aber von den Arbeitsgerichten stammen. _

Die vorliegende Untersuchung wurde unter rechts-
vergleichenden Gesichtspunkten erstellt. Sie analysiert,
wie brasilianische Gesetzgebung, Lehre und Rechtspre-
chung die Problematik der Arbeitnehmererfindungen
behandeln und versucht verschiedene Fragen zu beant-
worten, die im geltenden Rechtssystem nicht geregelt
sind.

Die brasilianische Verfassung enthélt in ihrem Arti-
kel 153 § 24 die gedankiiche Grundlage dafiir, wer be-
rechtigt sein soll, ein Patent beantragen zu konnen, mit
dem die Schépfer industrieller Erfindungen ein zeitlich
beschrdnktes ausschlieBliches Nutzungsrecht erhal-
ten?. Der Gesetzgeber wihlte mit dieser Méglichkeit,
die der Hauptinhalt des Rechts aus der Erfindung ist?,
das sogenannte Erfinderprinzip, wenn er auch zur Be-
stimmung des Erfinders selbst die Vermutung festlegte,
dies sei der Anmelder, Art. 5 § 1 CPI (Cdodigo da Pro-
priedade Industrial, Gesetz itber gewerblichen Rechts-
- schutz)?. Gleichwohl! erweisen sich in der Praxis An-
melder und Erfinder haufig als verschiedene Personen,
wobei ersterer kraft Gesetzes oder aufgrund Vertrags

*} Dr. jur., Rechtsanwiiltin in Rio de Janeiro, zur Zeit wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut ftr avsldndisches und
internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, Miln-
chen. Ubersetzung von Dr. Hans Neubauer, Miinchen.

1) Bundesverfassung vom 24, 11. 1967 in der Fassung gemih der Ver-
fassungsinderung Nr. 1 vom 17.10. 1969.

2} Gama Cergueira, Tratado de Propriedade Industrial, Bd. i, S. -

244, 2, Aufl. Sdo Paulo 1982.

3) Gesetz iiber gewerblichen Rechtsschutz, Cédigo da Propiedade
Industrial, CPI, (Gesetz Nr. 5772 vom 21.12.1971). Vgl. zum
deutschen Text Bl. f. PMZ, 1974, 155. Nach dem Gesetz Nr. 5988
vom 14. 12. 1973 (das brasilianische Urhebergesetz) gilt vorbehalt-
lich des Gegenbeweises derjenige als Urheber cines geistigen
Werks, wer sich bei Verwertung des Werks als solcher bezeichnet
hat oder so angekiindigt wurde; andernfalls wird derjenige als Ur-
heber vermutet, der das geistige Werk offentlich verwendet hat,
Art. 13, einziger Paragraph.

berechtigt sein kann, den Patentschutz zu beantragen.
Das Recht auf ein Patent ist iibertragbar, da neben dem
Erfinder seine Erben oder Rechisnachfolger, hierzu
autorisierte juristische Personen oder bei entsprechen-
dem Nachweis gepebenenfalls sogar Zessiondre an-
tragsberechtigt sein kéinnen, Art. 5 § 2 CPI. Die Haupt-
ausnahme vom Erfinderprinzip findet sich jedoch bei
den besonderen Regelungen iiber Arbeitnehmererfin-
dungen.

II. Die gesetzliche Regelung der
Arbeitnehmererfindungen

1. Geschichtliche Entwicklung

Brasilien war das erste Land Lateinamerikas, das Pa-
tente gesetzlich geregelt hat; es fithrte die Gewdhrung
von AusschlieBlichkeitsrechten schon Anfang des ver-
gangenen Jahrhunderts ein®. Obwohl die Vorausset-
zungen der Patentfihigkeit, die Natur und die Arten
der Rechte der Patentinhaber Sache des gewerblichen
Rechtsschutzes sind, wurde in das Arbeitsrecht Brasi-
liens eine Sonderregelung iiber Erfindungen wihrend
eines Arbeitsverhiltnisses aufgenommen. Im Arbeits-
gesetzbuch von 1943 (Consolidagfo das Leis do Trabal-
ho)® werden die ersten Ziige von Inhaberschaft und
Nutzung derartiger Erfindungen angedeutet.

Mangels einschligiger gesetzlicher Regelung vor dem
Arbeitsgesetzbuch von 1943 waren die wenigen Fille
kasuistisch geidst worden: Die Erfindungen waren
nach damaligem Verstindnis entweder dem Arbeitge-
ber zugestanden, ndmiich wenn der Arbeitnehmer blof}
dessen Weisungen nachgekommen war; beide waren
daran berechtigt gewesen, wenn die Erfindung in Zu-
sammenarbeit erfolgt war, In Zweifelsfillen war das
Recht an der Erfindung im allgemeinen dank des Erfin-
derprinzips dem Arbeitnehmer zugefallen®. Nach 1945
wurde die Materie den Patentgesetzen eingegliedert™.
Keines der sich ablosenden Gesetze dnderte die beiden
von der Rechtsprechung davor angewandten Grundsét-
ze: Recht des Arbeitgebers an den Erfindungen eines
Arbeitnehmers, wenn sie in Erfiilllung der beruflichen
Pflichten des Arbeitnehmers gemacht wurden, und ge-
meinschaftliche Berechtigung von Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer an Erfindungen, die aus einer Vereinigung

4) Edikt vom 28. 1. 1809,

5) Arbeitsgesetzbuch, angenommen mit Qesetzesdekret Nr. 5452
vom 1.5.1943. Das Arbeitsgesetzbuch war einer der Marksteine
der Politik sozialer Reformen und des Schutzes der Arbeiter im
»Estado Novo*, einer geschichtlichen Phase unter Pésident Getd-
lio Vargas von 1934 bis 1945, Dieses Arbeitsgesetzbuch ist am
10.11.1943 in Kraft getreten, sein Art, 454 itber Arbeitnehmerer-
findungen wurde durch spitere Gesetze iiber den gewerblichen
Rechtsschutz aufgehoben.

6) Vgl. Feith, O Inventor ¢ o empregador, Revista Forense 1945,
S. 163. :

7) Gesetz iiber gewerblichen Rechtsschutz von 1945 (Gesetzesdekret
Nr. 7903 vom 27.8.1945) und die nachfolgenden Gesetze: Geset-
zesdekret Nr. 254 vom 28.2. 1967 (mit dem der Materie erstmals
eine umfassende Regelung zuteil wurde), Gesetzesdekret Nr. 1005
vorm 21, 10, 1969 und Gesetz Nr. 5772 vom 21. 12, 1971, das gegen-
wirtig in Kraft ist,
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der personlichen Bemiihungen des Arbeitnehmers und
der Nutzung materieller Mittel oder technologischen
Wissens des Arbeitgebers entstanden, wobei dem Ar-
beitgeber die Verwertung des Patents zustand, Das Ge-
setz von 1969 gliedert in dieses System die bis dahin
stillschweigend vorausgeseizte Regel cin, daf} freie Er-
findungen ausschlieBlich dem Arbeitnehmer zukom-
men. Durch Gesetz von 1967 wurden weitere wichtige
Neuerungen eingefiigt, die die subjektive und objektive
Reichweite der Normen iiber Arbeitnehmererfindun-
gen ausdehnten und allgemein den Schutz des Arbeit-
nehmererfinders bei der Ausiibung seiner Rechte auf-
grund der Erfindung wiihrend eines geltenden Arbeits-
verhiltnisses vergréfierten.

2. Geltungsbereich und Gegenstand des
gesetzlichen Schutzes

Im gegenwirtigen Gesetz regeln die Art. 40 bis 43
CPI die hier behandelte Materie. Sie gelten fiir fest an-
gestellte Arbeitnehmer, fiir Selbstidndige und Fiir
Dienstleistende ohne Arbeitnehmerbindung, wobei f-
fentlicher und privater Bereich gleichstehen. Arbeit-
nehmer mit Fishrungs- und Direktionsaufgaben werden
wie Arbeitnehmer ohne solche Aufgaben behandelt.
Wer als Arbeitnehmer die erfinderische Idee seines
Vorgesetzten nur stofflich ausfithrt, kann allerdings
nicht geltend machen, Erfinder zu sein; Erfinder ist der
Vorgesetzte. Fiir das akademische und wissenschafili-
che Personal der Universititen und von entsprechen-
den Einrichtungen existiert keine gesetzliche Sonderre-
gelung in bezug auf Erfindungen. Dieselben Vorschrif-
ten gelten daher fiir Hochschulforscher, deren Vertrige
keine Regelungen iiber die Rechte an ihren Erfindun-
gen enthalten. Hinsichtlich seines Schutzobjekts be-
trifft das Gesetz die Rechte der Parteien iiber , Erfin-
dungen und Verbesserungen® durch Arbeitnehmer und
versteht darunter Neuerungen, die mittels Patent, Ge-
brauchsmuster oder als Geschmacksmuster schutzfihig
sind®, Die objektive Reichweite des Gesetzes im Hin-
blick darauf, ob das Schutzrecht tatsichlich erteiit wor-
den sein muB3, wird am Ende der Studie untersucht.

3. Die verschiedenen Arten von Arbeitnehmer-
erfindungen

Das Gesetz unterscheidet drei Arten von Arbeitneh-
mererfindungen: Die Diensterfindungen, woran es die
Rechte dem Arbeitgeber zuweist; die freien Erfindun-
gen, an denen der Arbeitnehmer berechtigt ist; und die
abhdngigen Erfindungen, fiir die das Gesetz Mitinha-
berschaft festlegt™. Zur Unterscheidung der drei Arten
stelite der Gesetzgeber auf die schpferische oder mate-
rielle Beteiligung jeder der Parteien bei der Verwirkli-
chung der Erfindung und das Verhiltnis zwischen Er-

1 8) Die Schutzdauer betrégt bei der ersten Art von AusschlieBlich-

keitlsrecht 15 Jahre, fiir die iibrigen 10 Jahre, vgl. Art, 1012

CPI.

9} Die brasilianische Systematik entspricht den Vorschligen von Ra-
mella in seinem Trattado della Proprietd Industriale, Nr. 26, Bd.
1, zusammengefalt von Gama Cergueira a.2.0., S. 266. Besonde-
re Situationen kénnen sich ergeben, wenn verschiedene Arten der
Verteilung der Rechte bei demsetben Erfindungskomplex vorlie-
gen: Machen z.B. mehrere Arbeitnehmer eine Diensterfindung
durch Verbesserung einer Erfindung, an der Arbeitgeber und ein
bestimmter Erfinder berechtigt sind, stehen das entsprechende
Patent fiir die Verbesserung und das Verwertungsrecht allein dem
Unterniehmen zu,

findung und den Bestimmungen des Arbeitsvertrags
ab. Ein Zusammenhang zwischen Erfindung und dem
Tatigkeitsbereich des Unternehmens ist als solcher
nicht entscheidend und stelit daher kein Abgrenzungs-
kriterium fir die gesetzliche Einteilung dar, Die ge-
wihlten Ldsungen orientieren sich grundsétzlich an
Prinzipien des Arbeitsrechts. Die arbeitsrechtliche Op-
tik zeigt sich vor allem bei Diensterfindungen, wenn
der Grundsatz durchscheint, da die Ergebnisse der
vom Arbeitnehmer geleisteten Dienste dem Arbeitgeber
zustehen und der Arbeitnehmer durch den Lohn abge-
funden gilt. Die Vergiitung des Arbeitnehmers fiir ab-
héngige Erfindungen findet ihre Grundlage ebenfalls
im Arbeitsrecht, da die schépferische Titigkeit hierbei
iber die vertraglichen Aufgaben des Arbeitnehmers
hinausragt. Der patentrechtliche Gesichtspunkt des Er-
finderprinzips kommt nur bei freien Erfindungen zur
Geltung.

4. Allen drei Arten gemeinsame Grundsitze

Vor der getrennten Untersuchung jeder dieser Arten
muf} auf drei Vorschriften niher eingegangen werden,
die zwar wegen eines Redaktionsversehens in den Arti-
kel iiber Diensterfindungen aufgenommen wurden und
sich dem Wortlaut nach auf diese beziehen, aber auf
Arbeitnehmererfindungen aligemein Anwendung fin-
den.

a) Nachwirkungen des Arbeitsvertrags

Art. 40 §2 CPI bezeichnet diejenigen Erfindungen
als wihrend der Dauer eines Arbeitsvertrags oder von
Dienstleistungen erfolgt, deren Patentschutz vom Ar-
beitnehmer bis zu einem Jahr nach Ablauf des Vertrags
beantragt wurde. Diese Nachwirkung des Arbeitsver-
trags soll betriigerischen Machenschaften des Arbeit-
nehmers verhindern, der sich andernfalls die vor oder
bald nach seinem Verlassen des Unternehmens abge-
schlossenen und auf der Grundlage der Weisungen des
Arbeitgebers oder dessen technischer Mittel gemachten
Erfindungen aneignen konnte. Die Vorschrift greift
nicht ein, wenn der Arbeitnehmer nachweist, daf} die
im Jahre nach Beendigung seines Arbeitsvertrags ange-
meldeten Erfindungen weder im Zusammenhang mit
seiner vertraglichen Aufgabe stehen noch aufgrund der
Nutzung des geistigen oder materiellen Kapitals des
Unternechmens zustande kamen. Gelingt ihm dies, han-
delt es sich um eine freie Erfindung, auf die der Arbeit-
geber keinen Anspruch hat.

b) Pflicht, Patentschutz zuerst in Brasilien
zu beantragen

Art. 40 § 3 CPI fordert, daB Erfindungen oder Ver-
besserungen im Zusammenhang mit einem Arbeitsver-
trag zuerst in Brasilien patentiert werden. Die Sanktio-
nen im Fall eines Verstofes gegen diese Vorschrift sind
streng: Wird in Brasilien ein Patent erst nach einer
Hinterlegung/Anmeldung im Ausland beantragt, kann
es von der Verwaltung innerhalb eines Jahres ab Ertei-
lung wieder geldscht werden, Ast. 58 CPI'®, Nach Ab-
lauf dieser Frist kann bis zum Ende der Schutzfrist

10) Die Loschung durch die Verwaltung kann von Dritten beim Bra-
silianischen Patentamt, Instituto Nacional da Propriedade Indu-
strial, INPI, beantragt werden.
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jederzeit Nichtigkeitsklage erhoben werden, Art. 56
CPI'M. Zur Verminderung der technologischen Abhén-
gigkeit vom Ausland bezweckte der Gesetzgeber damit,
ausidndische Unternehmen daran zu hindern, zunfchst
in ihrem Herkunftsiand fiir die auf brasilianischem
Territorium erfolgten Erfindungen durch Patente
schiitzen zu lassen und danach an brasilianische Unter-
nehimen nur Lizenzen zu erteilen!?. Die gleichzeitige
Hinterlegung in Brasilien und in anderen Lindern auf-
grund des Patent Cooperation Treaty ist den gesetzli-
chen Sanktionen m.E. jedoch nicht unterworfen.

Im Hinblick auf die Anmeldung scheint hier ein
Hinweis zu den bei Arbeitnehmererfindungen erfor-
derlichen Formalititen angebracht. Der Arbeitgeber
braucht keine Abtretungsurkunde vorzulegen, wenn er
an einer Erfindung oder Verbesserung kraft Gesetzes
origindr berechtigt ist'? oder wenn ihm der Arbeitneh-
mererfinder das Recht auf das Patent vor Antragstel-
lung abgetreten hat!4. Jede juristische Person mulf je-
doch bei der Aameldung eine schriftliche Genehmi-
gung des Erfinders vorweisen, in der dieser sein volles
Einverstindnis erteilt, daf} das Unternehmen im eige-
nen Namen Patentschutz in Brasilien und gegebenen-
fails in anderen Lindern beantragt'. Der Arbeitsver-
trag bzw. der Auftrag o.4. ist ebenfalls immer vorzule-

gen, wenn die Erfindung in Brasilien aufgrund eines

Arbeitsverhéltnisses gemacht wurde!®,

¢) Erfinderpersonlichkeitsrecht

Unanwendbar ist in Brasilien der von der Revisions-
konferenz von London 1934 aufgenommene Art. 4t
der Pariser Verbandsiibereinkunft, wonach der Erfin-
der das Recht hat, als solcher im Patent genannt zu
werden!?. Gleichwohl wurde dieser Grundsatz durch
Art, 21 §2 CPI des positiven brasilianischen Rechts
eingefiihrt und im Hinblick auf Arbeitnehmererfindun-
gen in der Sonderregelung des Art. 40 § 4 CPI konkreti-
siert: Der Umstand, daB die Erfindung im Rahmen ei-
nes Arbeitsvertrags erfolgte, ist ebenso wie der Name
des Erfinders in der Anmeldung und im Patent anzuge-
ben. Die Vorschrift beruht auf dem Gedanken, daf das
Erfinderbenennungsrecht uniibertragbar und unver-
zichtbar ist; diese Prinzipien stellen fiir Gama Cer-
queira’® die Anerkennung eines von Natur aus unab-

11) Nach Art. 55 f CPI ist ein unter diesen Umstédnden erteiltes bra-
silianisches Patent nichtig. Eine Nichtigkeitskiage kann von je-
dem Dritten mit berechtigtem Interesse erhoben werden, Art. 57
CPI.

12) Die Fassung des Art. 40 § 3 CPI war Gegenstand intensiver Aus-
einandersetzungen in dem speziellen AusschuBy, der fiir die Prii-
fung des Gesetzesentwurfs zum gegenwirtigen CPI verantwort-
lich war. Die Diskussion konzentrierte sich auf den Anderungs-
vorschlag Nr, 27, der das Recht an Diensterfindungen nur bra-
silianischen Arbeimehmern zugestechen wollte; der Vorschlag
wurde jedoch abgelehnt, da er den Verfassungssatz der Gleich-
behandlung von Inlindern und Auslindern verletzt hitte, vgl.
Domingues, Direito Industrial: Patentes, 5. 288 —291, Rio de
Janeiro, 1980,

13) Dies ist der Fall bei Diensterfindungen und abhingigen Erfin-
dungen, bei letzteren nur zu 50 %.

14) Die Abtretungsurkunde muf aber vorgelegt werden, wenn die
Abtretung nach Eingang der Anmeldung beim Patentamt erfolg-
te,

15) Vgl Art, 5 §2 CPI und Nr. 2.2.b der Verordnung des INPI Ato
MNormative Nr, 17 vom 11. 5. 1976.

16) Nr. 2.2.c der vorgenannten Vcrordnung

17) Der Beitritt Brasiliens zur PVU in der Stockholmer Fassung

schlieBit nicht deren Art. 1 bis 12 ein, wonach die Haager Fas-
sung von 1925 weiter gilt.

18} A.a.0., S. 285,

dingbaren Erfinderperstnlichkeitsrechts dar. Ohne
rechtliche Wirkung wire folglich jede Klausel, durch
die der Erfinder versprechen wollte, auf das Benen-
nungsrecht zu verzichten; es hindert ihn aber nichts,
sein Benennungsrecht nicht auszuiiben, wenn er lieber
anonym bleiben will; dies beeintrichtigt jedoch die An-
erkennung seines Personlichkeitsrechts nicht.

iIl. Diensterfindungen

Das Gesetz regelt an erster Stelle Diensterfindungen
und weist die Rechte an ihnen gemil Art. 40 CPI dem
Arbeitgeber zu, da sie wihrend der Dauer eines aus-
driicklich zum Zweck der Forschung in Brasilien abge-
schlossenen Vertrags erfolgten, und die erfinderische
Tatigkeit des Arbeitnehmers oder des Dienstleistenden
im Verirag ausdriicklich vorgesehen ist oder sich aus
der Art der vereinbarten Titigkeit ergibti®, Diese Le-
galdefinition von Diensterfindungen ist restriktiver als
die Definitionen vieler anderer Linder, in denen auch
die mit Mitteln oder Erfahrungen des Arbeitgebers ge-
machten oder die mit seinem Geschiftsbetrieb verbun-
denen Erfindungen als Diensterfindungen gelten. Das
brasilianische Recht gestattet jedoch eine extensive An-
wendung der Vorschrift auf Tiitigkeiten, die sich aus
dem Arbeitsvertrag mit dem Erfinder bei verstiindiger
Wiirdigung ergeben. Die erste Alternative des Art. 40
CPI bezieht sich auf Arbeitsveririige, die bei den
Pflichten des Arbeitnehmers ausdriicklich die Aufgabe
vorsehen, sich .dauernd oder zeitweise mit der Schaf-
fung und Verbesserung von Produkten oder Verfahren
zu befassen, bzw. allgemein technische Probleme durch
Forschung zu l6sen. Fiir die zweite Alternative der Vor-
schrift geniigt es, dal die Art der vom Arbeitnehmer
itbernommenen Verpflichtung oder sein Beruf ihrer
Natur nach eine erfinderische Titigkeit erfordern. Die
gesetzliche Regelung entspricht der Praxis, da Arbeits-
vertriige selten wirklich vorsehen, die Leistung des Ar-
beitnehmers sei ,Erfinden®. Im allgemeinen wird ver-
einbart, auf einem bestimmten technischen Sektor nach
Lésungen zu suchen; eine derartige Tatigkeit kann,
muf} aber nicht verwertbare Erfindungen hervorbrin-
gen. Der Ausdruck ,vereinbarte Tétigkeit® ist auch in
der weiteren Bedeutung zu verstehen, dal3 Filie ohne
schriftlichen Vertrag erfalit werden?®. Auflerdem er-
scheint der Analogieschlufd méglich, daf die Grundst-
ze fiir Diensterfindungen auch dann Anwendung fin-
den, wenn Erfindungen von ciner bestimmten Gesell-
schaft in Erfilllung eines Vertrages iiber techmische
Dienstleistungen gemacht wurden; die Rechte an diesen
Erfindungen stehen vorbehaltlich einer anderweitigen
Vereinbarung dem Auftraggeber der Forschungstitig-
keit zu2h,

Einige Unternchmen haben zur Nutzung der Ideen
ihrer Arbeitnehmer ein betriebliches Vorschiagswesen
und gewihren ihnen vom Lohn unabhiingige Primien.

19} Das brasilianische Urhebergesetz, Gesetz Nr. 5988/79 enthiit
auch Normen iiber im Auftrag eines Unternehmens geschaffene
Werke. Es schreibt in Art. 15 vor: ,Wurde ein Werk von ver-
schiedenen Personen geschaffen, aber von einem Unternehmen
int Auftrag gegeben und in seinem Namen genutzt, steht ihm die
Urheberschaft zu.” Der grundliegende Unterschied zu Dienster-
findungen ist, daj} bei diesen das Recht an der Erfindung dem
Arbeitgeber zusteht, nicht die Erfinderstellung.

20) Gama Cerqueira, a.a.0., S, 284.

21) Die Frage ist besonders interessant, wenn die Erfindung im Rah-
men vertraglich vereinbarter und von privater Seite finanzierter
Drittmittelforschung durch die Universitiiten gemacht wurde.
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Derartige Programme kénnen nicht als Vereinbarun-
gen etwa dahingehend aufgefafit werden, die Arbeit-
nehmer seien vertraglich zu Forschungsbemiihungen
verpflichtet.

Wie die Gerichte den Gesetzestext ausiegen, ergibt
sich aus der Entscheidung iiber die Klage eines Archi-
tekten der Texaco Brasil S.A. Produtos de Petréleo auf
Zahlung einer zusitzlichen Vergittung, da das Unter-
nehmen das von ihm geschaffene Modell einer Zapf-
sdule in Brasilien und jn anderen Lindern verwertet
hatte. Dieser Antrag wurde abgewiesen. Die Gerichte
der ersten und zweiten Instanz vertraten die Auffas-
sung, daf} die Verpflichtung, Modelle von Zapfsiulen
zu schaffen, in der ausdriicklich vereinbarten, allge-
meinen Titigkeit der Planung von Tankstellen mit ein-
begriffen sei. Das Landesarbeitsgericht Rio de Janeiro
betonte dabei u.a., Vorstellungskraft und Kreativit:it
seien fiir den Beruf eines Architekten notwendige Ei-
genschaften. Die Schaffung des Modells sei daher eine
mit seinen Aufgaben als technischer Konstruktionsassi-
stent vereinbare Arbeit22,

In einem anderen anschaulichen Fall beanspruchte
eine Technikerin der Telesp — Telecomunicagdes de Séo
Paulo S.A. den wirtschaftlichen Gegenwert aus der
Verwertung zweier neuer Modelle der im Volksmund
als ,,GroBohren* (orelhdo) bekannten &ffentlichen Te-
lefonzellen durch die Gesellschaft. Ein Modell betraf
Telefonzellen fiir Innenrdume, das andere war fiir Zel-
len im Freien gedacht. Die Modelle seien laut Kligerin
ohne irgendeine Verbindung mit dem Arbeitsvertrag
und zudem auBerhalb der Arbeitszeit geschaffen wor-
den. Gleichwohl vertrat das Bundesarbeitsgericht die
Auffassung, es bestehe sehr wohl ein Zusammenhang
mit dem Arbeitsvertrag, wobei der Tatsache keine Be-
deutung zukomme, daB die Modelle auflerhalb der Ar-
beitszeit geschaffen worden waren. Wie bei dieser
Kiage sind Diensterfindungen und freie Erfindungen
nicht immer scharf voneinander abgrenzbar. Dies gilt
vor allem dann, wenn die Erfindung nur indirekt mit
vertraglichen Aufgaben zusammenh#ngt oder wenn sie
einem anderen industriellen Sektor angehdrt als dem
des Unternehmens. Im allgemeinen bezeichnen die Ver-
triage das Produkt- oder Verfahrensgebiet, in dem der
Arbeitnehmer seinen Verpflichtungen nachkommen
soll. Selbst wenn er eine Erfindung jedoch auf einem
benachbarten oder einem anderen Bereich gemacht ha-
ben sollte, kann sie trotzdem als Erfiillung der vertrag-
lich geschuldeten Leistung gelten, wenn die Moglich-
keit zu der Erfindung auf dem schopferischen Spiel-
raum der Arbeitstfitigkeit beruht. Der Richter wird
nach den konkreten Umstanden des Einzelfalls zu ent-
scheiden haben.

Diensterfindungen geben dem Arbeitnehmer kein
Recht auf eine besondere Vergiitung noch auf Beteili-
gung an den Friichten der Verwertung des Patents. Ein
angemessener Lohn gilt vielmehr als ausreichendes
Entgelt fiir die geleistete Erfinderarbeit. Den Parieien
steht es frei, vertraglich etwas anderes zu vereinbaren,
Art. 40§1CPJ.,

22) Entscheidung der 12. Kammer des Arbeitsgerichts (Junta de
Concilia¢ao de Julgamento, JCI} Rio de Janeiro vom 27. 1. 1975
(Prozef Nr. 8/74) und Urteil der 1, Kammer des Landesarbeits-
gerichts (Tribunal Regional do Trabaiho, TRT) Rio de Janeiro
vom 16,7, 1975 (Berufung Nr. 1023/75).

23} Urteil des 1. Senats des Bundesarbeitsgerichts (Tribunal Superior
do Trabalho, TST) vom 9.3. 1976 (Revision Nr. 4345/75).

IV. Freie Erfindungen®®

Die Rechte an Erfindungen, die unabhédngig vom Ar-
beitsvertrag oder nachweislich ohne Inanspruchnahme
von Mitteln, Daten, Gertiten, Materialien, Einrichtun-
gen oder Ausriistungen des Arbeitgebers gemacht wur-
den, stehen ausschlieBlich dem Arbeitnehmer zu, Art.
41 CPI. Das Merkmal der Unabhingigkeit vom Arbeits-
vertrag bestimmt sich nach den Aufgaben, fiir die der
Arbeitnehmer bezahlt wird, ungeachtet der industriellen
Branche des Unternehmens. Wie Pontes de Miranda be-
merkt, ist das Arbeitsverhaitnis hier Nebensache?9, Der
Arbeitgeber hat keinerlei Rechte an freien Erfindungen,
selbst wenn diese mit seiner Tétigkeit verwandt sind.

V. Abhingige Erfindungen®

Art. 42 CPI sieht Mitinhaberschaft zu gleichen Tei-
len an Erfindungen vor, die das Ergebnis personiicher
Bemiihungen des Arbeitnehmers und der Inanspruch-
nahme von Mitteln, Daten, Geréten, Materialien, Bin-
richtungen oder Ausriistungen des Arbeitgebers sind.
Das Gesetz will mit dieser Zwischenkategorie diejeni-
gen Erfindungen erfassen, die vom Arbeitnehmer auf-
grund eines weder ausdriicklich noch konkludent erfin-
derische Arbeit vorschreibenden Vertrags gemacht wur-
den, und die zwei Voraussetzungen zusammen erfiillen:
Schopferische Anstrengungen des Arbeitnehmers und
materielle oder geistige Unterstiitzung des Arbeitgebers.
Der brasilianische Gesetzgeber entschied sich damit fiir
die Lehre vom gemeinschaftlichen Recht an abhingigen
Erfindungen, wie sie 1914 auf dem Augsburger Kongrely
von der Deutschen Vereinigung fiir gewerblichen
Rechtsschutz erarbeitet worden war. Nach ihrer Mei-
nung kam es grundlegend darauf an, daf} die Erfindung
im wesentlichen auf den Erfahrungen und Mitteln des
Unternehmens beruht. Die individualistische Auffas-
sung nahm dagegen cine abhiingige Erfindung an, wenn
der Erfinder nicht bestimmt werden konnte?".

Im Hinblick auf abhingige Erfindungen ist die Ent-
scheidung in Sachen Esso besonders lehrreich. Sie
kénnte als leading case bezeichnet werden, da in ihr alle
drei Instanzen detaillierte Aussagen zu verschiedenen
grundsétzlichen Fragen trafen®®. Einem Abteilungsiei-

24) Sie werden auch wunabhingige Erfindungen® genannt. In der
franzdsischen Rechtsprechung und den Beitréigen der AIPPI hei-
Ben sie ,personliche Erfindungen®, vgl. die durch Generatbe-
richterstatter Mathély dem Kongreld von Tokio 1966 vorgelegte
Zusammenfassung, Jahrbuch der AIPPI 1966/1, S. 61.

25) Tratado de Direito Privado, 3. 301 Bd. XV, 3. Aufl. Rio de ja-
neirg 1971,

26) Der von der AIPPI verwendete Ausdruck (vgl. Mathély a.a.0.)
wurde in diesem Aufsatz iibernommen, da er am besten die Ver-
bindung mit der Betiitigung des Arbeitgebers und damit den Un-
terschied zu freien Erfindungen zum Ausdruck bringt. Derartige
Erfindungen werden in der brasilianischen Literatur auch als Er-
findungen des Unternehmens oder des Betriebs bzw. in Belgien
nverbundene Erfindungen® genannt, Die franzésische Gesetzge-
bung vor dem derzeitigen Gesetz nannte sie gemischte, bedingte,
zufillige oder gelegentliche Erfindungen. Godenhielm versteht
unter dem Begriff abhingige Erfindungen alle Erfindungen, die
keine freien Erfindungen sind (vgl. Godenhielm in ,Employee
Inventions®, Bd. XIV der International Encyclopedia of Compa-
rative Law, Tubingen, den Haag, Paris, 1973.

27) Vgl. Bercovitz, Anotaciones a la regulacidn legal espafiola sobre
invenciones laborales, ADI 1976, S. 72 —173.

28) Urteile der 5, Kammer des Arbeitsgerichts Sdo Paulo vom 13. 12,
1972 (Klage Nr. 104/69), der 2. Kammer des Landesarbeitsge-
tichts Sdo Paulo vom 18. 12,1973 {Berufung Nr. 1426/73), des

2. Senats des Bundesarbeitsgerichts vom 17.9.1974 (Revision °

Nr. 1518/74) und des GroBen Senats des Bundesarbeitsgerichts
vom 23.6.1975.
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ter der Esso Brasileira de Petrdleo S.A. gelang es,
durch eingehende Untersuchungen das Versuchsmodell
einer Maschine zur Rationalisierung der Abfiillung von
Benzinkanistern zu erfinden. Das Problem hatte das
Unternehmen schon seit Jahren beschiftigt. Es beauf-
tragte eine andere Firma mit dem Bau der Maschine,
benutzte die Maschine aber schliefilich in seinen eige-
nen Anlagen. Dies veranlafite den Abteilungsleiter zur
Erhebung einer Zahlungsklage auf eine bestimmte
Summe fiir jeden Kanister, der mit der Maschine abge-
fillt wurde, deren Erfinder er zu sein beanspruchte.
Das Unternehmen bestritt die Neuheit der vom Arbeit-
nehmer entworfenen Maschine, und behauptete aufer-
dem, die Verbesserung industrieller Verfahren gehore
unirennbar zu den Aufgaben des Arbeitnehmers als
Leiter der technischen Abteilung. Denn Formulierung
und Koordinierung von Malinahmen zur Steigerung
der Funktionsfihigkeit und der Wirtschaftlichkeit der
Gerite fielen®arbeitsvertraglich in seinen Verantwor-
tungsbereich. Nach vieriihrigem, erstinstanzlichem
Prozef} entschied die 5. Kammer des Arbeitsgerichts
Sdo Paulo, vertraglich sei weder ausdriicklich noch
stillschweigend eine Pflicht des Abteilungsleiters zu ei-
ner schopferischen Tétigkeit vereinbart worden, die zur
Erfindung der streitgegenstédndlichen Maschine gefiihrt
habe. Daf} der Arbeitnehmer die Maschine entworfen
hatte, wurde jedoch ebenso bejaht wie die Beteiligung
des Unternchmens bei Initiative, Finanzierung und
Montage der Maschine, Angesichts dieser tatsachlichen
Umstinde entschieden aile drei angerufenen Instanzen,
die Rechte an der Erfindung stiinden beiden Parteien
Zu,

Ein einziger Fall stellt zwar noch nicht die Rechtspre-
chung dar, aus dem Esso-Fall ergeben sich jedoch meh-
rere Uberlegungen der Arbeitsgerichte bei der Beurtei-
lung von abhingigen Erfindungen:

— Der erste Anstof}, Verbesserungen einer bestimm-
ten Technik durch Forschung zu entwickeln, kann von
jeder der Parteien ausgehen. Weder die Verbesserun-
gen noch die Zusammenarbeit brauchen vom Unter-
nehmen beabsichtigt zu werden; vielmehr reicht aus,
dal} materielle oder gedankliche Fahigkeiten des Unter-
nehmens genutzt wurden.

— Die erfinderische Idee an sich geniigt als personli-
cher Beitrag des Arbeitnehmers.

— Es kommt nicht darauf an, ob dieser schopferi-
sche Beitrag innerhalb der Arbeitszeit entwickelt wur-
de; entscheidend ist vielmehr, dafB die Erfindung mit
den Tétigkeiten des Arbeitgebers in Verbindung steht,
und vor allem daf} er sich durch die Bereitstellung der
Mittel zur Durchfiihrung des Projekts beteiligt hat.

Nach Bestimmung der Voraussetzungen fiir die Ka-
tegorie der abhingigen Erfindungen kann nun die ge-
setzliche Verteilung der Rechte an thnen untersucht
werden,

1. Die Verwertung des gemeinsamen Patents

Bei abhéngigen Erfindungen steht nach Art. 42 CPI1
dem Arbeitgeber die ,ausschlieflliche Verwertungsli-
zenz® und dem Arbeitnehmer eine ,festgesetzte Vergii-
tung® zu. Beides bedarf der Erlauterung.

@) Das ausschliefiliche Verwertungsrecht
des Arbeitgebers

Um die Schwierigkeiten bei der Verwaltung eines ge-
meinsamen Patents zu umgehen, bestimmte der Gesetz-

geber, dal} die Verwertung dieses Patents ausschilieflich
dem Arbeitgeber zukommt. Die Verwertung des Pa-
tents durch ihn, das zur Hilfte sein Patent ist, erweist
sich somit als ein dem Arbeitgeber gesetzlich zustehen-
des Recht, wobet vertraglich jedoch etwas anderes ver-
einbart werden kann. Dic Fassung des geltenden Geset-
zestextes 1Bt jedoch den Schiufl zu, daB der Arbeitneh-
mer dem Arbeitgeber formlich eine ausschliefliche Li-
zenz zur Patentverwertung erteilen muBl, und daB die- -
ser Vertrag vom Brasilianischen Patentamt (Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, INPI) eingetragen
werden mull, um Dritten gegeniiber wirksam zu sein2.

b) Das Recht des Arbeitnehmers auf Vergiitung

Der Gesetzgeber regelte die Frage des dem Arbeit-
nehmer fiir die gewerbliche Verwertung des gemeinsa-
men Patents zustehenden Anteils erst vor kurzer Zeit
mit einer eigenen Vorschrift. Aus ihr ergibt sich jedoch
nur die Leitlinie, dafl der Arbeitnehmer durch eine vom
Lohn unabhingige, vertraglich vereinbarte oder man-
gels Binigung gerichtlich festgesetzte Vergiitung befrie-
digt werden soll. Offen lie} das Gesetz Kriterien und
Berechnungsmethoden der zusitzlichen Vergiitung zu
Gunsten des Arbeitnehmers fiir Erfindungen wihrend
der Giiltigkeit des Arbeitsverhiltnisses. Es gelang we-
der der Lehre noch der Rechtsprechung, diese Unter-
lassung zu beheben. Die Rechtsvergleichung erbringt
deshalb insoweit wertvolle Anhaltspunkte; das deut-
sche Recht ist dabei eine der am weitesten fortgeschrit-
tenen Regelungen (§§ 9 bis 12 Arbeitnehmererfindungs-
gesetz und die entsprechenden Richtlinien fiir die Ver-
giitung).

Ein Recht des Erfinders, die Verwertung der Erfin-
dung durch das Unternehmen zu kontrollieren und mit-
zubestimmen, wurde ausfiihrlich von dem speziellen
Parfamentsausschufl beraten3®. Einige Abgeordnete
bestanden darauf, in das Gesetz die Méglichkeit aufzu-
nehmen, die Gewerkschaften soliten die Erfuillung der
Arbeitgeberpflichten daraufhin {iberpriifen kénnen, ob
die Lohnempfinger die Vorteile aus ihren Erfindungen
auch bekommen. Der Vorschlag wurde schlieBlich je-
doch abgelehnt. Ein Uberwachungsrecht des Erfinders
erschiene zwar gerecht, witrde m.E. aber dazu beitra-
gen, die Schwierigkeiten und Konflikte im Verhaltnis
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu vergro-
Bern. Dies wiirde einen weiteren Grund darstellen, die
Regeln iiber gemeinschaftliche Rechte an Arbeitneh-
mererfindungen abzuschaffen.

¢} Ausitbungszwang

Art. 42 §1 CPI sieht eine Verfallsfrist von einem
Jahr ab Patenterteilung filr den Beginn der Verwertung
des gemeinsamen Patents durch den Arbeitgeber vor.
Obwohl der Gesetzestext nahelegt, die Jahresfrist sei
unabdingbar, ist er wegen des Vorbehalts ,mangels
Vereinbarung® im dritten Paragraphen desselben Arti-
kels*" wohl dahingehend auszulegen, daB er nur die
Félle erfafit, in denen keine vertraglichen Regelungen
vorliegen. Blieb das Unternehmen erwiesenermaBen
wihrend der gesetzlichen oder vertraglichen Frist un-

29) Zu Begriff und Grundvoraussetzungen eines Lizenzvertrags
zwecks Verwertung des Patents vgl. Nr. 2 des Ato Normativo
des INPI Nr. 15 vom 11.9.1975.

30) Abstimmung {tber Anderungsantrag Nr, 26 und ttber den Hilfs-
antrag von Célio Borja, vgl. Domingues, a.a.0. §. 293f.

31) Vgl. hierzu unten e).
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tétig, hat der Arbeitnehmer das Recht, gerichtlich die
Aufhebung der gemeinschaftlichen Berechtigung und
Ubertragung des Vollrechts an der Erfindung auf ihn
alleine geltend zu machen. N

Mit der Strafvorschrift iiber die Ubertragung des
Vollrechts an der Erfindung zu Gunsten des Arbeitneh-
mers filr den Fail, daf der Arbeitgeber nicht unmittei-
bar die Erfindung zu verwerten beginnt, bezweckte der
Gesetzgeber, dem Erfinder baldmdoglichst die Vorteile
aus seiner Schopfung zukommen zu lassen. Die Vor-
schrift erscheint streng, denn die Jahresfrist ist im all-
gemeinen fiir das Unternehmen viel zy kurz, um alle
nétigen Vorkehrungen fiir die ohnehin risikoreiche ge-
werbliche Verwertung der Erfindung zu treffen. In ei-
nem von der Rechtsprechung entschiedenen Fall wurde
der Rechtsverlust des Unternehmens bestitigt, da es
stillschweigend mit Unterlassung der Anmeldung und
wausdriicklich® durch Untitigkeit hinsichtlich einer
Verwertung wihrend der einjihrigen Frist auf seine
Rechte an der Erfindung verzichtet habe32,

Eine von den Parteien vereinbarte Frist kann jedoch
keinesfalls die gesetzlich fiir den Auslibungszwang fiir
Patente aligemein bestimmte Fiinfjahresfrist iiber-
schreiten. Das Gesetz sieht die Erklirung des Verfallg
des Schutzrechts von Amts wegen oder auf Antrag ej-
nes interessierten Dritten vor, wenn die tatsichliche
Verwertung des Patentgegenstands in Brasilien nicht
innerhaib von vier Jahren durch den Inhaber oder in-
nerhalb von fiinf Jahren bei Lizenzerteilung jeweils ab
Ausstellung der Patenturkunde begonnen wurde3»,

d) Patentanmeldung im Ausland

Im Gegensatz zum System der Mitinhaberschaft gibt
das Gesetz nur dem Arbeitgeber die Moglichkeit, das
Patent in einem anderen Land als Brasilien anzumel-
den. Fiir die Anmeldung setzt es allerdings die Zusiche-
rung einer Vergiitung zu Gunsten des Arbeitnehmerer-
finders voraus, Art. 42 §2 CPI. Bei den Beratungen
iiber den geltenden Gesetzestext setzte sich die Auffas-
sung durch, die Vertragsfreiheit der Parteien bei der
Bemessung dieser Vergiitung solle begrenzt sein; dem
Arbeitnehmer muf eine Mindestvergiitung von 50 %
des Patentwertes als Anteil fiir die Verwertung im Aus-
land zugesichert werden, und zwar unabhingig vom
Verhiltnis seiner geistigen Arbeit zur Beteiligung des
Unternehmens3,

e) Vorgugsrecht

Falls keine Einigung zwischen den Patentinhabern
Arbeitgeber und Erfinder tiber den Beginn der Patent-
verwertung oder deren Art zustandekommt, kann jede
der Parteien ein Vorzugsrecht zu gleichen Bedingungen
ausiiben, um den Teil der anderen Partei zu erwerben,
Art. 42 § 3 CPI3,

32) Urteil des 1. Senats des Bundesarbeitsgerichts vom 28.9. 1956
(Berufung Nr. 391/56) versffentlicht in Antero de Carvalho, Di-
reito e Jurisprudéncia de Trabaiho, S. 113— 118,

33) Art. 49a CPI, vor kurzem ergiinzt durch Ato Normativo des
INPI Nr. 67 vom 29, 12. 1983, in Kraft getreten am 1,3, 1984,

34) Vgl. Domingues a.a.0., 3. 286—288.

35) Die Frist fiir eine gerichtliche Klage auf ﬂbertragung des allejni-
gen Rechts an der Erfindung ergibt sich aus dem aligemeinen Zi-
vilrecht. Sie betrigt drei Tage nach Aufforderung des Kiufers
gegenitber dem Verkaufer, Art. 1153 Cédigo Civil. Besteht Un-
einigkeit, welcher Mitinhaber Alileininhaber werden soll, kann
jede Partei Verdullerung des Patents im Wege einer offentlichen
Versteigerung beantragen. Der Erlgs wird dann zwischen den
Parteien aufgeteilt, Art. 1.117 Abs. 2 Cédigo Processual Civil.

2. Anwendbare Normen des Zivilrechts

Das Gesetz iiber gewerblichen Rechtsschutz enthalt
keine Vorschriften iiber die Mitinhaberschaft an An-
meldungen oder Patenten. Zur Losung der Fragen, ob
ein Mitinhaber seinen Anteil oder das ganze Patent
veréitlern oder verlizensieren darf » wer klageberechtigt
ist oder wer die Auslagen im Zusammenhang mit dem
Patent zu tragen hat, muf} auf die Bestimmungen des
Zivilgesetzbuchs (Cédigo Civil) @tber Miteigentum an
unteilbaren Sachen zuriickgegriffen werden, Art.
623ff. Zivilgesetzbuch. Diese Vorschriften gelten
subsidiér, so daB nur die mit der gesetzlichen Regelung
der Arbeitnehmererfindungen vereinbaren Regeln an-
wendbar sind. Es handelt sich insoweit um eine Mit-
inhaberschaft sui generis, z.B. mit der Besonderheit
des ausschiieBlichen Verwertungsrechts des Arbeitge-
bers,

VI. Nachteile der Mitinhaberschaft
und Alternativen

Die Mitinhaberschaft an abhéngigen Erfindungen
stellt zweifellos den kritischsten Punkt der brasiliani-
schen Regelung dar. In Wirklichkeit besteht das cha-
rakteristische ‘Merkmal der Mitinhaberschaft in der
Aufteilung des Rechis an der Erfindung in ideelle Teile,
ist im iibrigen aber illusorisch angesichts der ungleichen
Verteilung der Rechte und Pflichten zwischen den Mit-
inhabern,

Miteigentum wurde immer als eine anormale Art des
Eigentums angesehen, die hdufig zu Uneinigkeiten
fithrt, Mitinhaberschaft ist bei Arbeitnehmererfindun-
gen um so weniger angebracht und ergibt wegen der
Unterschiede zwischen den Parteien und ihrer verschie-
denen Beteiligung bei der Erfindung selten gerechte Er-
gebnisse, Die Aufteilung des Rechts an der Erfindung
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wurde vor al-
lem aus diesen Griinden ernsthaft kritisiert von Gama
Cerqueira in seiner klassischen Abhandlung?®, von
Feith® und von der brasilianischen Landesgruppe der
AIPPI in jhrer einzigen Stellungnahme zur sogenann-
ten ,Frage 40, Auch auf der Ebene der Gesetzesbe-
ratungen wurden Bedenken gegen das gemeinschaftli-
che Recht an der Erfindung vorgebracht.

Unter rechtsvergleichenden Gesichtspunkten er-
scheint besonders die Entwicklung in Frankreich inter-
essant, da die eigentiimliche Losung der Mitinhaber-
schaft zu gleichen Teilen von franzésischen Gerichten
geschaffen und erst unlingst durch Gesetz abgeschafft
wurde. Offensichtlich hat sie kein anderes Land aunfler
Brasilien tibernommen. In Frankreich war der Grund-
satz der ungeteilten Mitinhaberschaft an sogenannten
»gemischten® Erfindungen durch Art. 42 des Patent-
gesetzes von 1968 in das Gesetz aufgenommen und da-
mit die friihere Ausrichtung wiederholter Entschei-
dungen der Rechtsprechung bestitigt worden. In der
Literatur ist diese Lésung jedoch heftig kritisiert wor-

36) A.a.0., 8. 277-279,

37 A.a.0., S. 168, .

38) Vgl. Bericht fiir den Kongref} von Venedig 1969, Jahrbuch der
AIPPI 1968, S. 199,

39) Im Gegensatz zum brasilianischen System hatte jeder Mitinhaber
des Patents das Recht, dieses i Verhltnis seiner Rechte daran
ZU verwertesn.
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den*». Das neue franzosische Patentgesetz von 1978
folgte den Vorschligen der herrschenden Lehre, besei-
tigte jede Spur von Mitinhaberschaft an Arbeitnehmer-
erfindungen und verringerte die bis dahin vorgesehenen
drei Arten von Erfindungen auf zwei, in dem es die Un-
terscheidung zwischen freien und ,,gemischten” Erfin-
dungen aufgab. Aufgrund Art. 1 und 68 des neuen
Gesetzes hat der Arbeitgeber nun bei der letztgenann-
ten Art von Erfindungen ein Vorrecht, das es ihm er-
laubt, sich gegen Zahlung einer angemessenen Vergii-
tung an den Arbeitnehmer bestimmte Rechte zuweisen
zu lassen.

Auf internationalem Gebiet wurde die Frage der Zu-
ordnung der Inhaberschaft an abhéngigen Erfindungen
ausfiihrlich von der AIPPI behandelt, deren Exekutiv-

kommission sich bei verschiedenen Kongressen der -

Entwicklung einer Meinung iiber Arbeitnehmererfin-
dungen widmete. Nach mehreren Treffen zu dieser Fra-
ge entschlof} sich die Kommission auf der Sitzung von
Salzburg 1964 dafiir, jede Losung auf der Grundlage
von Mitinhaberschaft abzulehnen und zeigte mehrere
andere Mdglichkeiten auf+b. Der jiingste Versuch, die
Problematik der Arbeitnehmererfindungen auf inter-
nationaler Ebene zu 14sen, und zugleich der einzige, der
zu praktischen Ergebnissen fithrte®?, findet sich in Art.
120 des Mustergesetzes iiber Erfindungen fiir Entwick-
lungsléinder von 1979 der Weltorganisation fiir geisti-
ges Eigentum ~ WIPO -, das zwei Varianten fiir ab-
hingige Erfindungen anbietet.

In den gegenwirtigen Gesetzgebungen werden unter-
schiedliche Standpunkte vertreten. Terminologie, Ein-
ordnungskriterien, Zahl der Kategorien und die ent-
sprechenden Losungen unterscheiden sich betrichtlich
in den einzelnen Landern. Im allgemeinen besteht die
Tendenz, Arbeitnehmererfindungen nur in die zwei Ka-
tegorien der Diensterfindungen und der freien Erfin-
dungen einzuteilen. Eines der Hauptprobleme der Ver-
einheitlichung auf internationaler Ebene besteht jedoch
gerade in der Reichweite der Definitionen fir Dienst-
erfindungen®?, sollen z.B. abhingige Erfindungen da-
bei miteingeschlossen sein oder nicht? Bei Erfindun-
gen, die von Arbeitnehmern nicht in Erfiilllung ihrer
vertraglichen Pflichten, sondern unter Benutzung der
Mittel des Unternehmens gemacht wurden, lassen sich
die Losungen in drei Grundgruppen zusammenfassen.
Zu den Léndern, die dem Arbeitnehmererfinder unein-
geschrankt Inhaberschaft an derartigen Erfindun-
gen zuerkennen, z#hlen beispielsweise Spanien®,

40) Vgl. Roubier, Le Droit de 1a Propriété industrielle, S. 198 Bd. 2,
Paris 1954; Chavanne et Azéma, Le nouveau régime des brevets
d’invention, S, 84, Paris 1979; Moureaux ct Weisman, Manuel
des brevets d’invention, S. 10, Paris 1960; Casalonga, Traité
technique et pratique des brevets d’invention, S. 399, Bd. I, Pa-
ris 1949; Mousseron, Le droit du breveté d’invention — conti-
bution 2 une analyse objective, S. 170— 171, Paris 1961; Cha-
vanne, Répertoire de Droit Commercial, Nr, 224, S. 368.

41) Vgl. die Zusammenfassung von Mathély a.2.0., S. 63, worin er
zu dem SchiuB kommt, Diensterfindungen soliten dem Arbeit-
nehmer zustehen.

42) Pfenner, Inventions of employees: international developments
and present situation, Einfithrungsbericht zur Diskussion tiber
Frage 40 auf dem KongreR der AIPPI von Buenos Alres, Jahr-
buch der ATPPI 1981, S. 172.

43) Der Bericht von Mathély auf dem Kongre der AIPPI in Vene-
dig von 1969 faBt die Ansitze der nationalen Gruppen in diesem
Sinn zusammen, Jahrbuch der AIPP1 1969, I, S. 30. '

44} Solche Erfindungen sind in Spanien freie Erfindungen, vegl, Art.
29 § 2 des Arbeitsvertragsgesetzes von 1944, Ein Urteil des Ober-
sten Gerichtshofs von 1959 entschied, dafl der Arbeitnehmer die
moralische Pflicht habe, die Erfindung dem Arbeitgeber anzu-
bieten, vgl. Bercovitz a.a.0., 8. 80.

Chile*” oder die Lander des Andenpakts?®. Zwar aus-
schiieBliche Inhaberschaft des Arbeitnehmers, aber
auch einen Ausgleich durch gewisse Rechte des Arbeit-
gebers sehen neben dem bereits erwihnten Frankreich
Lander wie die USA, Schweiz®, Japan®, Schwe-
den®, Portugals?, Mexiko2? und Italien® vor. Dies
war auch der von der brasilianischen Landesgruppe der
AIPPI vertretene Standpunkt, wonach der Arbeitgeber
berechtigt sein sollte, auf bloBe Anforderung hin eine
Lizenz zu erhalten’., Das deutsche’® und das dsterrei-
chische’® Recht enthalten demgegeniiber Beispiele ei-
ner Inhaberschaft des Arbeitgebers, allerdings verbun-
den mit der Verpflichtung, dem Arbeitnehmer eine
vom Lohn unabhiingige Vergiitung zu bezahlen. Auch
in der Mehrzahl der sozialistischen Linder Osteuropas
steht die Erfindung ~ unabhingig von der Frage des
Schutzes iber Urheberscheine oder Patente — dem At-
beitgeber zu, wenn sie im wesentlichen aufgrund seiner
Erfahrungen oder seiner Produktionsmittel gemacht
wurde’. Das erste chinesische Patentgesetz schloB sich

45) Vorbehaltlich vertraglicher Vereinbarung des Gegenteils ist der
Arbeitnehmer Inhaber von abhiingigen Erfindungen, vgl, Larra-
guibel Zavala, Proteccién a invenciones de empleados y obreros
en la Repiiblica de Chile, Revista de la DNPI 1977, S. 29,

46) Reglamento para la aplicacién de las Normas sobre Propiedad
Industrial del Grupo Andino (Entscheidung 85) Art. 8, vgl. Ran-
gel Medina, La reglamentacién actual de Ia propiedad industrial
en América Latina y su futuro desarrollo, Estudos Juridicos
1978, Bd. 8, Nr. 23, 8. 36.

47) Die amerikanischen Gerichte entwickelten im vergangenen Jahr-
hundert die Lehre der ,,shop right doctrine®, wonach der Arbeit-
geber ein nicht ausschliefliches, unabdingbares Recht auf eine
Lizenz hat, vgl. Sutfon, Les inventions d’employés aux Etais-
Unis d’ Amérique, Prop.Ind. i982, $. 242 und Orkin, The legal
rights of the employed inventor in the United States: a labor-
management perspective, hrsg, von Philipps in Employees’ In-
ventions — a comparative study, S. 154, Sunderland 1981.

48) Die Rechte an der Erfindung stehen grundsitzlich dem Arbeit-
nehmer zu. Vertraglich kann aber vereinbart werden, daib sie
dem Arbeitgeber zukommen sollen, wenn eing direkte Beziehung
zu seiner Thtigkeit besteht, vgl. Art. 332 Abs. 2 des Obligatio-
nenrechts von 1911; vgl. Vischer, Schweizerisches Privatrecht
VIi/1, 8. 402 £., Basel, Stuttgart 1977,

49) Die Vorschrift in Art. 35 Abs. 1 des Gesetzes 121 von 1959 {Pa-
tentgesetz) orientierte sich an der amerikanischen ,shop right
doctrine®,

50) Der Arbeitgeber hat das Recht, die Erfindung bei seiner Tatig-
keit zu benutzen, und er hat ein Vorzugsrecht, die Rechte an der
Erfindung zu erwerben, vgl. Gesetz Nr. 1949:345 ijber Arbeit-
nehmererfindungen und Reusing, The Swedish Law of Em-
ployee Invention, htsg. von Philipps a.a.0., S. 99,

51}y Nach Art. 9 §2 des seit 1.10.1940 geltenden Gesetzes iiber
gewerblichen Rechtsschutz hat das Unternehmen ein Vorzugs-
recht, das Patent im In- und Ausland zu verwerten und es zu er-
werben, wenn sich die Erfindung dem Titigkeitsbereich des Un-
ternehmens eingliedert.

52) Der Arbeitgeber hat ein Vorzugsrecht auf ausschlieBliche Benut-
zung oder Erwerb des Patents; Art, 163 Abs. 3 des am 1. 5. 1970
itt Kraft getretenen Neuen Bundesarbeitsgesetzes, vgl. Rangel
Medina, Los derechos del inventor asalariado, Rev. Mexicana de
la Propriedad Industrial Y Artistica 1970, Bd. 15/16, 8. 58f.;
Sepuitveda, Notas para una teoria general de las invenciones, Re-
vista de la Facultad de Derecho de Mexico 1957, S. 60, vertritt
Mitinhaberschaft von Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

53) Nach Art. 24 des Patentgesetzes vom 29. 6. 1939 hat der Arbeit-
geber cin etwas eigenartiges Vorzugsrecht, '

54} Jahrbuch der AFPPI 1968, S. 200.

55) Mafgeblich auf den Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebs be-
ruhende Erfindungen gelten als Diensterfindungen, der Arbeit-
nehmer hat einen Anspruch auf eine besondere Vergfitung, Der
Arbeiigeber kann die Diensterfindung ganz oder teilweise mit ei-
ner schriftlichen Erkliirung gegeniiber dem Arbeitnehmer in An-
spruch nehmen und erhilt dafilr Inhaberschaft oder ein micht

. ausschlieiliches Benutzungsrecht, mufl dem Arbeitnehmer aber
eine angemessene Vergiitung bezahlen, §§ 4 Abs. 2 und 9 des Ge-
setzes von 1957,

56) So §7, 3, c des Patentgesetzes von 1970.

57) Vgl. diesbeziiglich Straus, Der Erfinderschein — Eine Wiirdi-
gung aus der Sicht der Arbeitnehmererfindung, GRUR Int.
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ebenfalls dieser Auffassung an und sieht ein Recht des
Arbeitnehmers auf eine besondere Vergiitung vors®,

Die Verfasserin befiirwortet die Konzeption der In-
haberschaft des Arbeitnehmers wegen des grundlegen-
den Erfinderprinzips und als Anreiz fiir erfinderische
Téatigkeit. Dem Arbeitgeber mull dabei aber — bej In-
teresse an der Verwertung — ein Recht auf eine nicht
ausschiieBliche Lizenz und ein Vorzugsrecht auf Er-
werb des entsprechenden Patents zustchen. Denn es
wire unbillig, wenn der Arbeitnehmer die Erfindung
einem Konkurrenten des Arbeitgebers iiberliefe, falls
die Beteiligung des Arbeitgebers wesentlich fiir die Ver-
wirklichung der Erfindung war.

VII. Regelungen in Arbeitsvertragen

In Brasilien ist es allgemeine Praxis, daB bei der An-
stellung von Arbeitnehmern aufler der Eintragung im
Arbeitsbuch keine zusitzlichen Klauseln vereinbart
werden. Derartige Arbeitsverhiltnisse werden durch
das Arbeitsrecht geregelt; fir Arbeitnehmererfindun-
gen wéhrend der Dauer eines Arbeitsverhiltnisses gel-
ten die Vorschriften des CPI. Fiir den Fall, daB gleich-
wohl spezielle Absprachen vorliegen, ist zu priifen, in-
wieweit die Bestimmungen des CPI durch den Willen
der Vertragsparteien abbedungen werden kénnen.

1. Vertragsfreiheit der Parteien

Da im allgemeinen der Arbeitgeber Nutzniefer der
Vertragsfreiheit ist, will das Gesetz die abhangige Par-
tei schittzen und schreibt ausdriicklich vor, welche Nor-
men eine anderweitige vertragliche Regelung zulassen.
In den Vorschriften iiber Arbeitnehmererfindungen
wird der arbeitsrechtliche Einflufl zum Ausgleich der
unterschiedlichen Verhandlungsspielriume der Partei-
en sichtbar. Die einschligigen Artikel des CPI miissen
im Licht der Grundregel des Art. 9 des Arbeitsgesetz-
buchs ausgelegt werden, wonach jede Handlung zur
Derogation oder Umgehung einer Bestimmung des Ar-
beitsgesetzbuchs rechtsunwirksam ist. Dies bedeutet
Nichtigkeit von Abmachungen, die fiir den Arbeitneh-
mer ungiinstiger sind als die zwingenden Bestimmun-
gen des Gesetzes.

Diese Frage gewinnt im Hinblick auf die Ubertra-
gung kiinftiger Patente groBere Bedeutung. Problema-
tisch ist insbesondere die Wirksamkeit von Klauseln, in
denen der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber verspricht,
die Rechte an eventuellen Erfindungen wihrend der
Geltung des Arbeitsverhiltnisses und entsprechende
Patente, aber auch an jenen ohne Zusammenhang zu
seiner arbeitsvertraglichen Aufgabe zu iibertragens®,
Nach brasilianischem Recht ist eine solche Klausel
nichtig, da im Arbeitsvertrag nicht iiber die Inhaber-

1982, 706 —713; Godenhielm, a.2.0., $. 40—41 und 77-179;
Preinar, Inventors' Certificates, Rationalization Proposals and
Discoveries, Bd. XIV der International Encyclopedia of Compa-
rative Law, S. 25— 27, Tiibingen, v.a., 1973.

58) Art. 6 und Art. 16 des Patentgesetzes vom 12. Mirz 1984, das
am 1. April 1985 in Kraft treten wird.

39) Bei einer Patentlizenz wire interessanterweise eine Klause! nich-
tig, in der der Lizenznehmer sich verpflichtet, eventuelle Verbes-
serungen am lizensierten Patentgegenstand zu tibertragen; die
Rechte an derartigen Verbesserungen stehen von Gesetzes wegen
dem Lizenznehmer zu, der seinerseits die entsprechenden Infor-
mationen dem Lizenzgeber tthermitteln kann, aber nicht mufi,
vgl. Art. 29 § 3 CP1und Nr, 2.5.1.d des Ato Normativo des INPI
Nr. 15 vom 11.9,1975.

schaft an freien Erfindungen verfiigt werden kann, und
zwar auch dann nicht, wenn eine Vergiitung vereinbart
wird®. Die Ubertragung der Rechte an einer solchen
Erfindung ist nur wirksam, wenn sie nach Abschiufl
der Erfindung vereinbart wird.

Bei Diensterfindungen wire die Klausel iiberfliissig,
da die Rechte an ihnen von Gesetzes wegen originar
dem Arbeitgeber zustehen. Vertragsfreiheit besteht in
Wirklichkeit nur beziiglich der Rechte an abhingigen
Erfindungen: Wenn ein Arbeitnehmer vertraglich nicht
zu erfinderischer Tétigkeit verpflichtet ist, kann er auf
seine Halfte des Rechts an den Erfindungen verzichten,
die in geistiger oder materieller Zusammenarbeit mit
dem Unternehmen entstanden sind. Diese Ubertragung
wird aber nicht vermutet, sie muf vielmehr ausdriick-
lich im Vertrag vereinbart werden.

Wegen des Auslegungsgrundsatzes, daBl der Arbeit-
nehmer vertraglich nicht schlechter als vom Gesetz vor-
geschen gestelit werden darf, sind auch die folgenden
Arbeitnehmerrechte unverzichtbar, so daf entgegenste-
hende Klauseln nichtig wiren: Die Benennung des Er-
finders im Patent; die zusdtzliche Vergiitung zu Gun-
sten des Arbeitnehmers fiir abhingige Erfindungen,
und zwar unabhingig davon, ob vertraglich Mitinha-
berschaft oder alleinige Inhaberschaft des Arbeitgebers
gewdhlt wurde; das Recht auf Ubertragung der alleini-
gen Inhaberschaft an Patenten fiir abhiangige Erfin-
dungen, wenn sie der Arbeitgeber innerhalb eines Jah-
res, aufgrund Vertrags gegebenenfalls in einem linge-
ren Zeitraum, nicht verwertet. Die einjahrige Frist, in-
nerhalb derer die Erfindung nach Beendigung des Ar-
beitsverhéltnisses noch als Arbeitnehmererfindung gilt,
kann vertraglich nicht verkingert werden.

2. Wiinschenswerte Vertragsbestimmungen

Einige Klauseln konnen Konflikte vermeiden oder
zumindest die Auslegung des Willens der Vertragspar-
teien im Streitfall erleichtern, zumal das Gesetz inso-
weit keine erginzenden Vorschriften enthalt. Die Par-
teien sollten zuniichst neben den Aufgaben des Arbeit-
nehmers im Unternehmen festlegen, ob und in welchem
Tatigkeitsbereich Forschung oder technische Verbesse-
rungen geschuldet werden. Vor allem aber soilte im
Vertrag ausdriicklich vereinbart werden, was die Par-
teien unter Erfindungen im Zusammenhang mit der
vereinbarten Tiétigkeit verstehen und wem die Inhaber-
schaft an abhingigen Erfindungen zustehen soll. Emp-
fehlenswert sind auBerdem Verpflichtungen des Arbeit-
nehmers, das Unternehmen iber alle Erfindungen
durch ihn, selbst diejenigen, die er fiir freie Erfindun-
gen hilt, in einer bestimmten Form und Frist zu unter-
richten, und den Arbeitgeber dabei zu unterstiitzen,
entsprechende in- oder auslindische Patente zu erhal-
ten. Wichtig ist auch die Vereinbarung einer Pflicht des
Arbeitnehmers, die Daten von Erfindungen im Zusam-
menhang mit dem Unternehtnen vertraulich zu behan-
deln. Dabei sollte zusatzlich die Dauer dieser Verpflich-

60) Die Auslegung des Art. 41 CPI ergibt, daf ein Vorzugsrecht zu
Gunsten des Arbeitgebers auf eine ausschliefiliche Lizenz an
freien Erfindungen oder ein Erwerbsrecht ebensowenig wirksam
vereinbart werden kann. Fraglich ist, ob eine soiche Klausel
wirksam wire, wenn sie den Arbeitnehmererfinder nur in der
Auswahl seiner Partner bei Verhandlungen iiber die Erfindung
beschrankte und damit nur einen ganz geringen Vorteil im Sinne
des Art. 9 des Arbeitsgesetzbuches umginge. Der Gesetzgeber
wollte dem Arbeitnehmer allerdings wohl véllige Freiheit zusi-
chern, iiber seine Erfindungen dieser Art zu verfiigen,
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tung fiir die Zeit nach Ablauf des Arbeitsverhiiltnisses
bestimmt werden®). Ebenfalls niitzlich ist eine Festle-
gung der Berechnungsmethode fiir die Vergiitung, die
demt Arbeitnehmer aufgrund einer abhingigen Erfin-
dung zusteht,

VIII. Prozessuale Gesichtspunkte

In den seltenen Fillen, in denen brasilianische Ge-
richte aufgerufen wurden, Streitigkeiten im Zusam-
menhang mit Arbeitnehmererfindungen zu schlichten,
war die umstrittenste Frage die Bestimmung des zu-
sténdigen Gerichts. Denn solche Prozesse werfen Fra-
gen der Zustindigkeit der Arbeitsgerichte, der ordentli-
chen Gerichte und des INPI auf. Bei den untersuchten
Urteilen? ergab sich iiberwiegend, daB nach der
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts die Arbeits-
gerichte zustindig sind fiir Streitigkeiten zwischen Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern in bezug auf Arbeitnch-
mererfindungen. Auf den Grad des Kausalzusammen-
hangs zwischen der Erfindertitigkeit und den Bestim-
mungen des Arbeitsvertrags kommt es nicht an. Die
Arbeitsgerichte entscheiden aber auch iiber Vermo-
gensfragen, die im Grenzbereich zur Zustindigkeit der
Zivilgerichte liegen.

IX. Zusammenhang zwischen Vergiitung
und Patenterteilung

Aus der Analyse des Gesetzes ergibt sich die Frage,
ob sich die Vorschriften itber die Verteilung der Rechte
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmererfinder im
brasilianischen Recht auch auf Schopfungen erstrek-
ken, die nicht als gewerbliches Eigentum geschiitzt
sind. Das Problem ist von erheblichem praktischen In-
teresse, da es die Berechtigung des Arbeitnehmers in
Frage stellt, gerichtlich Rechte aus der Verwertung
nicht patentierter Erfindungen durch den Arbeitgeber
oder aus der Nutzung seiner sonstigen technischen Ein-
falle geltend zu machen. Die am besten mit dem Geset-
zeszweck vereinbare Auslegung ergibt, daB die Vor-
schriften des Gesetzes qua Patentrecht nur patentierba-
re Erfindungen betreffen. Danach ist zwar Patentfi-
higkeit von Arbeitnehmererfindungen erforderlich; die
Frage, ob ein Patent konkret vorliegt, muf aber unter
-einem anderen Gesichtspunkt gesehen werden. Da die
grundlegenden Prinzipien der Vorschriften iiber Ar-
beitnehmererfindungen aus dem Arbeitsrecht, das ja
den Arbeitnehmer schiitzen will, stammen, ist es zulds-
sig, einen Schritt weiter zu gehen. Das Arbeitnehmerer-
findungsrecht erfaBt folglich alle technischen Schop-
fungen, die wihrend der Giiltigkeit eines Arbeitsver-
héltnisses erfolgten, soweit sie grundsitzlich patentfa-
hig sind und ein tatsichliches Monopol erméglichen,
das demjenigen einen beachtlichen wirtschaftlichen
Vorteil einbringt, der es verwertets?, In dieser Lage be-

61) Wenn es sich um Geschiiftsgeheimnisse handelt, stellt die Ver-
breitung oder Verwertung durch den Arbeitnehmer ein Delikt
des unlauteren Wettbewerbs dar, vgl, Art. 178 XI und Xil des
Gesetzesdekrets Nr. 7903/45.

62) Die bereits angefithrien Félle und das Urteil der 2. Kammer des
Landesarbeitsgerichts der 3. Region (Prozefd Nr. 1940/72) verst-
fentlicht im Diario da Justica vom 6.2.1973 und Leitsatz bei
Calheiros Bonfinm e Santos, Diciondrio de Decisdes Trabalhistas,
S. 316, 12. Aufl., Rio de Janeiro 1975, ’

63) Fitr die Formulierung dieser Folgerungen bei Problemen, die in
Brasilien schon auftauchten oder auftauchen konnen, bildet das
;:leutsche Arbeitnehmererfinderrecht solide gedankliche Grund-
agen.

finden sich Patentanmeldungen, iiber die noch nicht
entschieden wurdes®, oder geheim verwertete Neuerun-
gen; in beiden Fillen entsteht das Recht des Arbeitneh-
mers auf Vergiitung daraus, dal} der Arbeitgeber durch
die Verwertung Gewinne erzielt. Umgekehrt kann an-
genommen werden, dafl nicht patentfihige Erfindun-
gen von Arbeitnehmern in Brasilien dem Arbeitgeber
zustehen, da er ein Anrecht auf die Arbeitsergebnisse
seiner Arbeitnehmer hat.

X. Schlufifolgerung

Die Problematik von Arbeitnehmererfindungen wur-
de bisher in der brasilianischen Lehre verhiltnismiBig
wenig behandelt und erreichte nur selten die Gerichte.
Gleichwohl ist die Frage interessant, ob diese Feststel-
Jung die Existenz nur weniger Arbeitnehmererfindun-
gen in Brasilien oder etwa die geringe Kenntnis der in-
teressierten Parteien und vor allem der BErfinder iiber
ihre Rechte und Pflichten widerspiegelt. Die erste An-
nahme bedeutete, dafl in Brasilien wenig geforscht wiir-
de; dies aber wiire etwas wirklichkeitsfremd, Wenn
auch der GrofBteil (mehr als 87 %)% der brasilianischen
Erfindungspatente ausldndischen Inhabern erteilt wur-
de, steigt doch der Anteil von Anmeldungen und Pa-
tenterteilungen zu Gunsten von Inkiindern allmihlich
an®), Auf der anderen Seite herrscht bei Anmeldungen
von Gebrauchsmustern der Prozentanteil der Inlénder
vor und hélt sich itber 95 %D, Dies bestitigt die Bedeu-
tung derartiger Schutzrechte bei der Industrialisierung
Brasiliens. Ein grofler Teil der Gebrauchsmuster wurde
zweifellos im Rahmen von Arbeitsverhaltnissen entwik-
kelt.

Der obige Uberblick hat erwiesen, daB das Gesetz
zwar die grundlegenden Rechte des Arbeitnehmererfin-
ders vor allem durch die Beschrinkung der Vertrags-
freiheit schiitzt. Es ist insgesamt aber fiir den Arbeitge-
ber gitnstiger, und dies erscheint gerechtfertigt, da das
Unternehmen die Kosten und Risiken der erfinderi-
schen Titigkeit trigt. Im Grunde ist das brasilianische
Gesetz aber reichlich inflexibel, wenn es nur drei starre
Mbglichkeiten erdffnet: Alle Rechte nur dem Arbeitge-
ber, alle Rechte nur dem Arbeitnehmer oder Mitinha-
berschaft fiir beide. So sehr der offensichtliche Sche-
matismus die Einordnung der Erfindung in eine der
drei Kategorien erleichtert, hindert er doch in gewisser
Weise die n6tige Flexibilitdt des Gerichts, um atypische
Situationen aus der Praxis gerecht und billig zu ent-
scheiden. Es besteht kein Grund, sich auf eine Mitinha-
berschaft an abhiingigen Erfindungen zu versteifen.
Diese Regelung sollte wegen gesetzgeberischer und
praktischer Schwierigkeiten abgeschafft werden. Ge-
schaffen werden kdnnten jedoch ergéinzende Vorschrif-
ten fiir bestimmte Fille, die eigene Losungen verlan-
gen. Da die Parteien z. B. bei der Bemessung des Lohns
nur schwer den gewerblichen Erfolg kiinftiger Erfin-
dungen voraussehen kénnen, sollte das Gesetz dem Ar-
beitnehmer das Recht auf eine besondere Entschidi-

64) Die Sondersituation zur Entscheidung anstehender Patentanmel-
dungen hinterliel einige Spuren in der brasilianischen Rechtspre-
chung (z. B. die schon erwihnten Fille Esso, Telesp und Texaco).

65) Die am meisten in Brasilien anmeldenden Linder sind USA,
Westdeutschland, England, Frankreich, Schweiz und Japan.

66) Inlinder haben zu folgenden Prozentsitzen Patente in Brasilien
angemeldet: 18,87 % in 1977, 25,65 % in 1980 und 27,55 % in
1982, vgl. Statistiken der WEPO IP/STAT/1977/B, 1930/B und
1982/A.

67) Vgl. die vorgenannten Quellen.
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gung fiir den Fall zusichern, daf eine Diensterfindung
aufgrund ihrer besonderen Bedeutung dem Arbeitgeber
grofle wirtschaftliche Einkiinfte erbringt, die zu dem
vertraglichen Lohn auller Verhiltnis sichen. Eine sol-
che Sondervergiitung kénnte dazu beitragen, Betriige-
reien seitens der Arbeitnehmer zu vermeiden und wiire
auch als Anreiz fiir erfinderische Arbeit gerechtfertigt.
Empfehlenswert wiire es auch, dem Arbeitgeber ent-
sprechend dem Gesetz von 1967 ein Vorzugsrecht ein-
zurdumen, Patente oder ausschliefiliche Lizenzen an
freien Erfindungen auf seinem Titigkeitsbereich zu er-
werben. .

Das Arbeitnehmererfinderrecht verfolgt einen dop-
pelten Zweck: es soll Konflikte zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer verhindern und die Erfindertatigkeit
der Arbeitnehmer ebenso wie die Forschungsinvestitio-
nen der Unternehmen durch bestimmte Vorteile anre-

gen. Das Recht spielt damit eine beachtliche Rolle bei
der Verwirklichung des grundlegenden Zwecks des Pa-
tentsystems, niamlich den Prozell der Industrialisierung
voranzutreiben®®, Brasilien braucht eine Regelung tiber
Arbeitnehmererfindungen, die seinem Entwicklungs-
stadium besser entspricht und mit den Harmonisie-
rungsbemithungen auf internationaler Ebene Schritt
hilt. Die Rechte des Erfinders verdienen wegen ihrer
sozialen, wirtschaftlichen und politischien Bedeutung
als wesentlicher Teil der Mafinahmen zur Forschungs-
forderung besondere Beachtung und Verbreitung im
Interesse des technologischen Fortschritts Brasiliens.

[A 728]
68) Zum Zweck und den Aufgaben des Patentsystems vgl. Beier, Die

Bedeutung des Patentsystems filr den technischen, wirtschaftli-
chen und sozialen Fortschritt, GRUR Int. 1979, S, 227 — 235,
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