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Vorwort der Herausgeber

Es ist angesichts des immer noch jugendlich wirkenden Jubilars kaum zu
glauben: o. Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny feierte am 23. Juli 2015 bereits sei-
nen 65. Geburtstag. Dies ist der Anlass, sein Leben und bisheriges Schaffen mit
der vorliegenden Festschrift zu wiirdigen.

Christian Nowotny wurde als Sohn eines Apothekerehepaars in Wien gebo-
ren. Nach Volksschule und Realgymnasium im fiinften Wiener Gemeindebezirk
wandte er sich dem Studium der Rechtswissenschaften zu, das er im Janner 1973
mit der Promotion abschloss. Noch wahrend des Gerichtsjahrs nahm er eine T&-
tigkeit als Assistent auf, zundchst am Institut fiir Handelsrecht der Universitat
Wien. Im Herbst 1973 folgte er Peter Doralt, der inzwischen den Ruf auf die dort
neu errichtete Lehrkanzel fiir Unternehmensrecht angenommen hatte, an die da-
malige Hochschule fiir Welthandel. Die Assistententitigkeit miindete im Juli
1985 in die Habilitation fiir Handels- und Wertpapierrecht mit einer Arbeit zu
grundsétzlichen Problemen der Neuordnung des Rechts der Rechnungslegung,
die damals im Zuge der Planungen fiir das spatere Rechnungslegungsgesetz im
Raum standen. Von 1984 bis 1986 an der nunmehrigen WU karenziert, absolvierte
Christian Nowotny eine Tatigkeit als Konzipient bei Paul Doralt in der heutigen
Kanzlei Doralt Seist Csoklich. Trotz grofien Interesses an der Praxis tiberwog je-
nes an der Wissenschaft. 1986 kehrte Christian Nowotny ans Institut zuriick. Zu-
ndchst war er Assistenzprofessor, ab 1989 fungierte er als auflerordentlicher Pro-
fessor, und 1993 trat er schliefSlich die Nachfolge von Karl Hannak als Ordinarius
an.

Die Verdienste des Jubilars zeigen sich auf mehreren Ebenen, allen voran
aber steht die Wissenschaft. Mehr als 270 Werke umfasst Christian Nowotnys Pu-
blikationsverzeichnis, die meisten davon sind Aufsdtze. Seit 1986 Mitherausge-
ber der RAW, war es dem Jubilar stets ein Anliegen, sein wissenschaftlich ge-
prégtes tiefes Verstdndnis des Unternehmens- und des privaten Wirtschafts-
rechts in den Dienst der Rechtsanwendung zu stellen, was zu einer grofien Zahl
von Beitragen zu aktuellen Fragen mit hoher Praxisrelevanz fiihrte. An grofieren
Werken sind neben der Habilitationsschrift — von der ein Teil unter dem Titel
,Funktion der Rechnungslegung im Handels- und Gesellschaftsrecht” in Buch-
form veroffentlicht wurde — mehrere Kommentierungen zu nennen, insbesonde-
re zu zentralen Teilen der Rechnungslegungsvorschriften im von Manfred Straube
herausgegeben Wiener Kommentar zum UGB, weiters zum Vorstand im gemein-
sam mit Peter Doralt und Susanne Kalss herausgegebenen Kommentar zum Akti-
engesetz sowie zu mehreren wesentlichen Paragraphen im von Heinz Mayer he-
rausgegebenen Kommentar zum Universititsgesetz. Zudem war Christian No-
wotny Mitautor der 1990 erschienenen 5. Auflage des Grundrisses des
osterreichischen Gesellschaftsrechts von Walther Kastner und Peter Doralt und fiir
mafigebliche Teile des 2008 gemeinsam mit Susanne Kalss und Martin Schauer pu-
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blizierten Nachfolgewerks (,,Osterreichisches Gesellschaftsrecht”) alleinverant-
wortlich, etwa zur GmbH. Auch die Herausgabe der gesellschaftsrechtlichen
Bande des Wiener Vertragshandbuchs (gemeinsam mit Oskar Winkler) ist hier
hervorzuheben.

Die meisten Arbeiten Christian Nowotnys sind dem Gesellschaftsrecht zuzu-
rechnen, zu dessen fiihrenden Osterreichischen Vertretern er seit Jahrzehnten
zdhlt. Im Rechnungslegungsrecht gibt es gar nur ganz wenige Autoren, die eine
vergleichbare wissenschaftliche Tiefe erreicht haben. Uber diese Kernbereiche
hinaus publizierte Christian Nowotny aber auch immer wieder zum Zivilrecht
und zum allgemeinen Unternehmensrecht, zum Immaterialgtiter- und Wettbe-
werbsrecht sowie zum Bankrecht. Regelmafig forschte er auch im Uberschnei-
dungsbereich mit der Betriebswirtschaftslehre und zwar nicht nur im Recht der
Rechnungslegung, sondern etwa auch auf dem Gebiet der Rechtsform- und Ver-
tragsgestaltung. Besondere Erwahnung verdient hierbei das in den 1970er-Jahren
gemeinsam mit Peter Doralt und Oskar Griin verfasste Werk zur Projektorganisa-
tion.

Zweifellos zéhlt auch die nahezu einzigartige Verbindung von Wissen-
schaft, Praxis und Beratung zu den hervorstechenden Merkmalen des Wirkens
von Christian Nowotny. Seit Jahrzehnten ist er gefragter Gutachter im Gesell-
schafts-, Unternehmens- und Bankrecht, und nicht wenige Transaktionen tragen
seine oft ausgesprochen kreative Handschrift, die somit auch die jlingere dster-
reichische Wirtschaftsgeschichte mitprigte. Hinzu kommen verschiedene Auf-
sichtsratsmandate, einschliefllich solcher in erfolgreichen bérsennotierten Unter-
nehmen. Seit den 1980er-Jahren wirkte Christian Nowotny — zunédchst oft gemein-
sam mit Walther Kastner und Peter Doralt — wiederholt als Berater an legistischen
Vorhaben mit, beispielsweise beim RLG oder beim EUGesRAG. In der Folge
entwickelte er auch eine Nahebeziehung zum Berufsstand der Wirtschaftstreu-
hénder, etwa als Mitglied des (nunmehrigen) Fachsenats fiir Unternehmensrecht
und Revision des Instituts fiir Betriebswirtschaft, Steuerrecht und Organisation
der Kammer der Wirtschaftstreuhénder. Bereits 1986 schlug er in einem Aufsatz
die Griindung eines privaten Rechnungslegungsbeirats vor. Nunmehr existiert
eine Einrichtung dieser Art in Form des Austrian Financial Reporting and Audi-
ting Committee (AFRAC), dessen Prasidium er seit dessen Griindung angehort.
Uberdies fungiert er als Mitglied des Arbeitskreises ,Corporate Governance”.
Hier zeigt sich, wie sehr der Jubilar, der in Studium und Beruf Wien und Oster-
reich die Treue hielt, stets gegeniiber neuen internationalen Entwicklungen offen
war, an deren Transformation in die Osterreichische Rechtslandschaft er maf3geb-
lich mitwirkte.

Mit nur kurzen Unterbrechungen ist Christian Nowotny seit iiber 40 Jahren
an der WU titig, deren Wachstum und Entwicklung er mitverfolgt und mitge-
prégt hat. Zum einen ist hier das nunmehrige Institut fiir Zivil- und Unterneh-
mensrecht als sein engerer Wirkungsbereich zu nennen, dessen Aufstieg zu einer
der fiihrenden Osterreichischen Forschungsstétten auf diesem Gebiet er ebenso
wesentlich mitgestaltete, wie er zu dessen Wertschatzung durch die Wirtschafts-
praxis beitrug. Das bemerkenswerte Wachstum des juristischen Fachbereichs
von einer einzigen Professur bis hin zu den beiden heutigen Departments und
zur Einrichtung des eigenstdndigen Studiengangs , Wirtschaftsrecht” fillt tiber-
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wiegend in seinen Wirkungszeitraum. Stets war Christian Nowotny ein umsich-
tiger und pragmatischer Berater der jeweiligen Entscheidungstrdager. An der
Gestaltung des Universitdtsgesetzes 2002, das die Universititen der Christian
Nowotny vertrauten Struktur unabhéngiger privatrechtlicher Rechtsformen
néherbrachte, wirkte er mafigeblich mit, ebenso wie — in seiner kurzen Funktions-
periode als Vizerektor der WU — an dessen Implementierung. Zumindest fiir die
WU sind die auf diese Weise erlangte Vollrechtsfdhigkeit und der damit verbun-
dene Autonomiezuwachs zugleich als Erfolg und als Erfolgsfaktoren fiir die wei-
tere Entwicklung zu betrachten.

Als Hochschullehrer zeichnet Christian Nowotny ein ganz besonderer Stil
aus: Er ist ein ausgesprochen unterhaltsamer (wenn auch nicht um jeden Preis
,politisch korrekter”) Vortragender, der den schwierigen Rechtsstoff nicht zu-
letzt mit unzahligen einpragsamen Anekdoten aus der Praxis anschaulich ver-
mittelt. Dabei bestehen die Lehrveranstaltungen keineswegs blof3 aus der Erzah-
lung von , war stories”, im Gegenteil, die interessanten Punkte dienen stets der
Mlustration der Anwendung des abstrakten Rechts in der Praxis. Generationen
von Studierenden sind seine Lehrveranstaltungen zur , Vertragsgestaltung” und
im Wahlfach ,Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht”, die stets auf einem um-
fangreichen und praxisnahen Fall beruhen, in bester Erinnerung, weil sie sich der
darin verborgenen Frage nicht — wie sonst oft in der Juristenausbildung — aus der
Sicht des Richters, sondern aus jener des juristischen Gestalters zu ndhern hatten.
Viele der praktischen Hinweise zur Vertragsgestaltung, die der Jubilar in der
Lehrveranstaltung gab, wéren auch so manchem erfahrenen Anwalt niitzlich ge-
wesen.

Unter diesem Gesichtspunkt ist es auch nicht verwunderlich, dass die meis-
ten von Christian Nowotnys akademischen Schiilern Karrieren in der Anwalt-
schaft, im Bankbereich oder im Wirtschaftstreuhandwesen eingeschlagen haben.
Mitarbeitern mit vertieftem wissenschaftlichem Interesse legte er oft Auslands-
aufenthalte nahe, was — etwa im Kreis der Herausgeber der vorliegenden Fest-
schrift — manchmal zu unerwarteten internationalen Karrierespriingen fiihrte.
Als Vorgesetzter und akademischer Lehrer ist Christian Nowotny unkonventio-
nellen Ideen gegentiber aufgeschlossen und tibt niemals Druck aus, Arbeiten in
einer bestimmten Form oder Art zu verfassen. Jiingere Assistenten werden zu
Publikationen angeregt, erfahrenere diirfen und miissen ihren eigenen Weg su-
chen.

Neben der Wiirdigung seiner wissenschaftlichen Verdienste soll jene der
menschlichen Qualitiaten des Jubilars nicht zu kurz kommen: Sowohl die im wis-
senschaftlichen als auch die im administrativen Bereich tatigen Institutsangeho-
rigen schétzen , den Chef” wegen seiner stets ruhigen und freundlichen Wesens-
art. Er versteht es, selbst in angespannten Situationen und Zeiten dringender so-
wie drangender Arbeit Gelassenheit auszustrahlen und Druck nicht nach unten
weiterzugeben. Seine Selbsténdigkeit und die unkomplizierte, pragmatische
Handhabung der kleinen alltdglichen Dinge sind eine Wohltat fiir das Sekretariat
und das gesamte Mitarbeiterteam.

Wie nicht wenige andere sind die Herausgeber Christian Nowotny fiir viele
Jahre der Férderung und wohlwollenden Unterstiitzung zu Dank verbunden.



Gemeinsam mit den tibrigen Verfasserinnen und Verfassern der Beitrdge wiin-
schen sie ihm zum 65. Geburtstag alles Gute.

Zahlreiche andere Personen haben im Hintergrund am Erscheinen der Fest-
schrift mitgewirkt und wollen auf diese Weise ebenfalls ihre Dankbarkeit und
Verbundenheit zum Ausdruck bringen. Hier sind vor allem die derzeitigen
Assistentinnen und Assistenten Bernhard Endl, Sophie Eisner, Verena Rainer und
Alexandra Reif zu nennen, die sich hilfsbereit an der Korrektur des Umbruchs
dieser Festschrift beteiligten.

Stellvertretend fiir die Osterreichische Rechtswissenschaft und Rechtspraxis
schlieflen sich den Gliickwiinschen der Verlag Manz, der die Festschrift bereit-
willig in sein Programm aufnahm, und die B&C Privatstiftung an, die deren
Erscheinen ebenso groBziigig forderte wie das Symposion anlésslich ihrer Uber-
reichung.

Gemeinsam hoffen wir, dass der Jubilar die Entwicklung des Gsterreichi-
schen Unternehmensrechts noch viele Jahre begleiten und vorantreiben wird.

Wien, im Juli 2015 Walter Blocher, Martin Gelter, Michael Pucher
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I. Einleitung

Erfolgversprechende Erfindungen und Patente sind wertvolle Wirtschafts-
gliter. Mit der ONORM A 6801 existiert in Osterreich ein eigenes Regelwerk fiir
ihre Bewertung. In der Insolvenz des Erfinders oder Patentinhabers ist die Zuge-
horigkeit einer Erfindung oder eines Patents zur Insolvenzmasse zu kléren. Be-
jaht man die Insolvenzverfangenheit, stellt sich Frage, wie der Insolvenzverwal-
ter die Erfindung oder das Patent verwerten kann und ob dafiir die Zustimmung
des Schuldners erforderlich ist. Diesen Fragen an der Schnittstelle von Patent-
und Insolvenzrecht geht der vorliegende Beitrag nach. Schon in den siebziger
Jahren des letzten Jahrhunderts bekundete der Jubilar Christian Nowotny sein In-
teresse flir das Patentrecht, indem er eine seiner ersten Publikationen patent-
rechtlichen Fragen widmete.")

II. Erfindungen in der Insolvenz
A. Fragestellung und Meinungsstand

In diesem Kapitel wird die Frage untersucht, ob eine Erfindung oder das
Recht aus Erfindungen im Fall der Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens {iber das
Vermogen des Erfinders zur Insolvenzmasse gemaf3 § 2 Abs 2 10 gehort. Gegebe-
nenfalls ist weiter zu kldren, ob der Masseverwalter in einem Konkursverfahren
oder einem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung die Erfindung auch
ohne Zustimmung des Erfinders verwenden und verwerten kann.

1) Ch. Nowotny, Erfindungen von Universitétslehrern, OB11979, 1.
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Einschlagige Stellungnahmen in der Osterreichischen Literatur sind rar.
Nach der Ansicht von Buchegger*) wird das Patentrecht erst nach Eintragung in
das Patentregister Vermogensbestandteil. Vorher bleibe es ein hdchstperson-
liches, der Insolvenzmasse nicht zurechenbares Recht. Eine Erfindung ist vor der
Registrierung als Patent nach dieser Ansicht wohl generell nicht insolvenzver-
fangen. Nach Holzhammer®) sind Erfindungen Arbeitsergebnisse des Schuldners,
weshalb sie den Insolvenzgldubigern nicht zugutekommen, solange sie keine
,Rechte” darstellen. Das sei bei Erfindungen erst dann anzunehmen, wenn der
Schuldner zur Verwertung der Erfindung etwas unternimmt.

Nach der in Deutschland hA unterliegen Erfindungen bereits vor der An-
meldung zum Patent der Zwangsvollstreckung und fallen auch in die Insolvenz-
masse.?) Strittig ist jedoch der Zeitpunkt, ab dem die Massezugehdrigkeit anzu-
nehmen ist.5) Die heute wohl hA verlangt, dass der Erfinder zuvor seine Absicht
kundgetan hat, die Erfindung wirtschaftlich zu verwerten.®) Nach anderer An-
sicht tritt die Pfandbarkeit und damit auch der insolvenzrechtliche Vermogens-
beschlag bereits ein, wenn die Erfindung verlautbart ist, zB schriftlich fixiert, der
Erfinder aber noch keine Verwertungsabsicht kundgetan hat.”)

B. Stellungnahme

Eine Erfindung besteht in der Losung einer technischen Aufgabe durch die
Anweisung, Kréfte, Stoffe oder Energien der belebten und unbelebten Natur zur
unmittelbaren Herbeifiihrung eines Erfolges zu beniitzen.’) Auf die Erérterung
von Detailfragen der begrifflichen Abgrenzung der Erfindung kann hier verzich-
tet werden.’) Fiir die hier untersuchte Frage ist es wesentlich, die an eine Erfin-
dung ankniipfenden Rechte des Erfinders dogmatisch einzuordnen, um im An-
schluss daran zu priifen, ob die Erfindung selbst oder darauf bezogene Rechte
des Erfinders zur Insolvenzmasse gehoren. Die Erfindung ist dem Patent begriff-
lich und zeitlich vorgelagert.'’) Nach dem PatG setzt die Erteilung des Patents
das Vorliegen einer patentierbaren Erfindung voraus.

2) Buchegger in Bartsch/Pollak/Buchegger, Osterreichisches Insolvenzrecht I* (2000) § 1
Rz 86.

3) Holzhammer, Osterreichisches Insolvenzrecht® (1996) 11.

4) Andres in Nerlich/Romermann, Insolvenzordnung (2014) § 35 Rz 69; Hirte in Uhlen-
bruck, Insolvenzordnung® (2010) § 35 Rz 239; Peters in Miinchener Kommentar zur
Insolvenzordnung? (2013) § 35 Rz 285 jeweils mwN.

5) Dazu niher sogleich unter ILB.

6) Melullis in Benkard, Patentgesetz'’ (2006) § 6 Rz 18; Peters in MiinchKomm InsO® § 35
Rz 290 ff; Hirte in Uhlenbruck, InsO" § 35 Rz 239; BGH NJW 1955, 628.

7) Bernhardt/Krafler, Lehrbuch des Patentrechts* (1986) § 31 VI; nunmehr wohl auch
Krafler, Patentrecht® (2004) 951f; Hirsch, Recht der Erfindung (1930) 91ff;
K. Schmidt/W. Schulz, Konkursfreies Vermogen insolventer Handelsgesellschaften?
ZIP 1982, 1015 (1018).

8) Ahnlich zB BGH GRUR 1985, 31, 32 (,,Acrylfasern”); Bacher/Melullis in Benkard, PatG"
§ 1Rz 40.

9) Aus Osterreich vgl etwa Burgstaller, Osterreichisches Patentrecht (2012) 14 ff; Weiser,
Osterreichisches Patentgesetz — Gebrauchsmustergesetz (2005) 41ff; Wiltschek,
Patentrecht® (2013) 12.

10) Bacher/Melullis in Benkard, PatG'’ § 1 Rz 40.
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§ 20 PatG regelt den Schutz des Erfinders. Demnach steht dem Erfinder der
Anspruch auf Erfindernennung zu. Der Anspruch kann nicht {ibertragen oder
vererbt werden und auch ein Verzicht darauf ist unwirksam.") Teilweise wird
auch vom ,Schutz der Erfinderehre” gesprochen.'?) Wichtig ist im vorliegenden
Zusammenhang aber vor allem, dass es sich bei dem in § 20 PatG verankerten
Erfinderrecht nach hA um ein Personlichkeitsrecht handelt.’®) Auf den ersten
Blick konnte man daraus im Sinne der oben erwédhnten Ansicht von Buchegger')
ableiten, dass eine Erfindung wegen ihres personlichkeitsrechtlichen Charakters
bis zur Eintragung in das Patentregister generell nicht insolvenzverfangen sei.
Ubersehen wird dabei aber der konkrete Inhalt des Erfinderrechts gemaf3 § 20
PatG. Die Vorschrift gewédhrt dem Erfinder ,nur” einen uniibertragbaren und
unverzichtbaren Anspruch auf Nennung als Erfinder im Falle der Registrierung
der Erfindung als Patent. Die Norm ordnet dem Erfinder aber nicht das Verwer-
tungsrecht an der Erfindung als hochstpersonliches Recht zu. Ob die Erfindung
zum Patentregister angemeldet und in weiterer Folge als Patent eingetragen
wird, regelt § 20 PatG gar nicht.

Wie bereits erwéhnt ist nach der heute hA in Deutschland das Recht auf das
Patent erst insolvenzrechtlich verwertbar, wenn der Erfinder selbst kundgetan
hat, die Erfindung wirtschaftlich nutzen zu wollen.”®) Dafiir spreche das zu be-
riicksichtigende Erfinderpersonlichkeitsrecht, das solange iiberwiege, bis der Er-
finder selbst mit der Verwertung begonnen hat. Erst dann seien seine Interessen
gegentiber denen der Gldubiger als nachrangig zu bewerten.'®) Angesprochen ist
damit eine negative Seite des Erfinderrechts. Der Erfinder hat demnach nicht nur
das exklusive Recht, seine Erfindung anzumelden und wirtschaftlich zu verwer-
ten, sondern ihm wird auch das Recht zugestanden, seine Erfindung nicht kom-
merziell, sondern im bloflen Privatinteresse zu nutzen oder tiberhaupt zu ver-
heimlichen. Um in der Insolvenz Bestand zu haben, muss dieses negative Recht
an der Erfindung ein hochstpersonliches Recht sein, was die hL in Deutschland
bejaht.

Fiir das osterreichische Recht ist dem nur eingeschrankt beizupflichten. Der
Erfinderschutz tritt jedenfalls dann in den Hintergrund, wenn der Erfinder selbst
bereits Verwertungshandlungen gesetzt hat, die eine Absicht zur wirtschaftli-
chen Nutzbarmachung der Erfindung erkennen lassen, beispielsweise eigene
Verwertungshandlungen des Erfinders, Aufnahme von Verkaufsverhandlungen
mit Dritten oder Vorfithrungen, Erteilung einer Beniitzungserlaubnis an Dritte
sowie Verpfandungen und Sicherungsiibertragungen.””) Die Verwertungshand-
lung muss nicht unbedingt vor Eréffnung des Insolvenzverfahrens gesetzt wer-

11) §20 Abs 2 PatG.

12) Koziol — Welser/Kletecka, Biirgerliches Recht I'* (2014) Rz 296; Posch in Schwimann/Ko-
dek, ABGB* (2011) § 16 Rz 34

13) Aicher in Rummel, ABGB® (2000) § 16 Rz 20; Koch in Koziol/Bydlinski/Bollenberger,
ABGB?* (2014) § 16 Rz 7; Koziol — Welser/Kletecka, Biirgerliches Recht I'* 101; Posch in
Schwimann/Kodek, ABGB*§ 16 Rz 34.

14) Buchegger in Bartsch/Pollak/Buchegger, Osterreichisches Insolvenzrecht I* § 1 Rz 86.

15) Siehe Hirte in Uhlenbruck, InsO® § 35 Rz 239; Peters in MiinchKomm InsO? § 35 Rz 287.

16) Hirte in Uhlenbruck, InsO® § 35 Rz 239.

17) Ebenso zB Peters in MiinchKomm InsO?® § 35 Rz 287.
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den. Setzt der Erfinder sie erst danach, tritt die Massezugehdrigkeit der Erfin-
dung ein, weil es sich — auf Grund des nachtréglichen Wegfalls des personlich-
keitsrechtlichen Erfinderschutzes — um ein wahrend des Insolvenzverfahrens
erlangtes Recht handelt. Wenn tiberhaupt, kann sich nur der Erfinder selbst auf
eine personlichkeitsrechtliche Komponente des Erfinderrechts berufen. Hat der
Erfinder das Recht an seiner Erfindung bereits auf einen Dritten tibertragen, kann
sich dieser Rechtsnachfolger in der Insolvenz nicht darauf berufen. Das ent-
spricht im Ergebnis auch der hL in Deutschland.

Allerdings tendiert diese Ansicht mE zu einer ideellen Uberhshung des Er-
finderrechts. Auflerdem fehlt eine stichhaltige Begriindung, warum die persoén-
lichkeitsrechtliche und damit insolvenzfeste Komponente des Erfinderrechts ge-
rade dann in den Hintergrund treten soll, wenn der Erfinder kundgetan hat, die
Erfindung wirtschaftlich nutzen zu wollen. Das PatG selbst legt nahe, die insol-
venzfesten Grenzen (und die Grenze der Unpfandbarkeit) bei Erfindungen enger
zu stecken. Vor allem dient das Recht des Erfinders auf Verwertung der Erfin-
dung seinen wirtschaftlichen Interessen und weist einen vermégensrechtlichen
Charakter auf. Das zeigt sich deutlich daran, dass der Kern des Erfinderrechts —
namlich der Anspruch auf Anmeldung und Erteilung eines Patents — iibertragbar
ist. Im PatG bringt dies § 4 Abs 1 deutlich zum Ausdruck. Anspruch auf die Er-
teilung des Patents hat nur der Erfinder selbst ,,oder sein Rechtsnachfolger”. Auch
nach den Materialien zum PatG*) kann der Erfinder den Anspruch auf Erteilung
eines Patents auf eine andere Person tibertragen, die dann anstelle des Erfinders
das Patent erwirken kann. Praktisch ist es auch durchaus tiblich, dass die Anmel-
dung nicht durch den Erfinder selbst, sondern durch einen Rechtsnachfolger er-
folgt, man denke nur an Diensterfindungen.

Dagegen konnte eine Stelle in den Gesetzesmaterialien”) ins Treffen ge-
fithrt werden, wonach die ,Erfindung als solche” nicht Objekt eines dinglichen
Rechts sein kann, weil sie zu unbegrenzt und fliichtig ist. ,Abgesehen davon wiirde
die Exe[k]ution auf die Erfindung in das hochstpersonliche Bestimmungsrecht des Erfin-
ders, als Schopfers [!] einer neuen industriellen Idee eingreifen |[...]”.*°) Der beftirchtete
Eingriff in ein hochstpersonliches Bestimmungsrecht des Erfinders ist aber be-
reits dann zu verneinen, wenn die Erfindung vollstindig und fertig verlautbart
wurde. Im Ubrigen verbleibt dem Erfinder auch bei Pfindung oder bei Insol-
venzverfangenheit der unentziehbare Anspruch auf Erfindernennung nach § 20
PatG. Das Recht auf Erfindernennung steht dem Erfinder auch gegeniiber jedem
Dritten zu und gilt auch im Falle einer Exekution oder wenn der Masseverwal-
ter?") an Stelle der Anmeldung des Patents das Recht aus der Erfindung an einen
Dritten verduflert, der dann seinerseits die Anmeldung zur Patentierung vor-
nimmt. Zu Recht wird daher trotz des scheinbar gegenteiligen Hinweises in den
Gesetzesmaterialien in der Osterreichischen Literatur betont, dass die Grenze der

18) EB 161 BIgNR 2. GP 19; abgedruckt bei Wiltschek, Patentrecht® 38.

19) EB 1420 BlgAH 11. Sess 66; abgedruckt bei Wiltschek, Patentrecht® 68.

20) EB 1420 BIgAH 11. Sess 66; abgedruckt bei Wiltschek, Patentrecht® 68.

21) Gemeint ist damit der Masseverwalter im Konkursverfahren und in einem Sanie-
rungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Vgl zur Terminologie seit dem IRAG 2010 zB
Dellinger/Oberhammer/Koller, Insolvenzrecht® Rz 88.
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Pfand- und Verpfandbarkeit von Erfindungen in erster Linie nach dem Kriterium
der dufSerlich sichtbaren Konzeption der Erfindung zu ziehen ist.”?) Die Pfandeig-
nung einer Erfindung wird bereits dann angenommen, wenn die Erfindung zu-
folge Vorliegens von Aufzeichnungen, Modellen etc soweit objektiviert und aus
der Personlichkeit des Erfinders herausgehoben ist, dass eine Kenntnisnahme
durch dritte Personen ohne weiteres maoglich erscheint.?) Auf eine Verwertungs-
absicht des Erfinders wird nicht abgestellt und der Erfinder kann den exekutiven
Zugriff auch nicht durch eine Verweigerung der Verwertung seiner fertigen und
verlautbarten Erfindung beliebig verhindern. Konsequenterweise muss das auch
fur die Zugehorigkeit der Erfindung zur Insolvenzmasse gelten.

Daher ist das Recht aus einer Erfindung in der Insolvenz des Erfinders be-
reits dann insolvenzverfangen, wenn die Erfindung vollstandig (fertig) ist und
auf Grund einer Handlung des Erfinders nach auf8en in Erscheinung getreten ist,
etwa weil der Erfinder Modelle, Zeichnungen etc angefertigt oder eine Formel
aufgeschrieben oder auf seinem Rechner abgespeichert hat. Die Erfindung muss
allein auf Grund der vorhandenen Formel, Beschreibung oder des Modells voll-
standig verwertbar sein. In solchen Fallen ist kein schutzwiirdiges, insolvenz-
festes Interesse des Erfinders zu erkennen, das eine Rechtfertigung dafiir gébe,
ein vollstandiges und fertiges Modell, eine abgeschlossene Zeichnung oder For-
mel nicht zugunsten der Gldubiger in einem Insolvenzverfahren zu verwerten.
Ist aber noch eine geistige Mitarbeit des Erfinders (zB Vervollstindigung einer
Zeichnung) oder eines Dritten fiir die Verwertung der Erfindung erforderlich,
muss die Einbeziehung in die Insolvenzmasse verneint werden. Eine unfertige
Erfindung, die noch nicht das Stadium einer gewerblich anwendbaren und tech-
nisch brauchbaren Erfindung erreicht, gehort zum Personlichkeitsrecht, dem
Recht an der Privatsphére des Erfinders, der nach neuen und brauchbaren Lo-
sungen sucht.?*) Der personlichkeitsrechtliche Schutz des Erfinders ist somit auf
noch nicht materialisierte erfinderische Ideen zu beschranken. In der Insolvenz
des Erfinders verlduft hier auch die Grenze des Vermogensbeschlags fiir Erfin-
dungen. Eine Verwertungshandlung bzw die Kundgabe einer Verwertungsab-
sicht durch den Erfinder ist demgegentiber nicht erforderlich.

C. Verwertung auch ohne Zustimmung des Erfinders

Demnach ist das Recht aus der Erfindung massezugehorig, wenn die Erfin-
dung in einer duflerlich sichtbaren Konzeption vorliegt und fertig ist, dh ohne
weiteres geistiges Zutun des Erfinders oder eines Dritten patentierbar ist. Eine
solche Erfindung wird der freien Verfiigungsbefugnis des Erfinders entzogen
(§ 2 Abs 2 I0). Im Konkursverfahren oder im Sanierungsverfahren ohne Eigen-
verwaltung {ibt der Masseverwalter das in § 4 Abs 1 PatG erwahnte Recht auf die
Erteilung eines Patents aus.”) Dem Masseverwalter obliegt zunachst die Ent-

22) Siehe S. Lang, Patente, Patentanmeldungen und Erfindungen als Kreditsicherungs-
mittel, ecolex 1999, 475 (477).

23) Vgl S. Lang, ecolex 1999, 475 (477) mit Verweis auf LGZ Wien 6. 1. 1933, PBI 1934, 53.

24) Melullis in Benkard, PatG*§ 6 Rz 7.

25) Anderes gilt im Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung.
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scheidung dartiber, ob die Erfindung zur Patentierung angemeldet werden soll.
Eine Zustimmung des Erfinders ist hierfiir nicht erforderlich. Allerdings hat der
Erfinder im Falle einer Anmeldung und Eintragung als Patent das Recht auf Er-
findernennung nach § 20 PatG. Nach Erteilung des Patents kann dieses entweder
im Rahmen eines Fortbetriebs des Unternehmens oder durch Einriumung einer
oder mehrerer Lizenzen wirtschaftlich genutzt werden. Auch dartiber entschei-
det der Masseverwalter alleine. Fiir die Einrdumung von Lizenzen ist keine Zu-
stimmung des Schuldners als Erfinder erforderlich.

Anderes gilt bei Miterfindungen. Miterfinder ist, wer durch einen auf
Grund eines eigenstandigen Erkenntnisprozesses gewonnenen Beitrag adaquat-
kausal am Zustandekommen einer (patentierfahigen) Erfindung, dh an der Lo-
sung des betreffenden technischen Problems, mitgewirkt hat.”) Das PatG behan-
delt die Miterfindung nur am Rande. Melden mehrere Personen als Teilhaber
derselben Erfindung diese zum Patent an, bestimmt § 27 Abs 1 PatG, dass das
Patent ohne Bestimmung der Teile erteilt wird. Nach § 27 Abs 2 PatG richtet sich
das Rechtsverhéltnis der Teilhaber an einem Patent nach biirgerlichem Recht,
daher kommen die §§ 825 ff ABGB oder — bei Vergesellschaftung der Miterfinder
— die §§ 1175ff ABGB zur Anwendung.”) Das Verhiltnis der Teilhaber an einer
dem Patent vorgelagerten Erfindung regelt das PatG nicht ausdriicklich, doch
gelten die §§ 825ff ABGB (bzw §§ 1175 ff ABGB) fiir das Verhaltnis der Miterfin-
der und auch im Stadium der Anmeldung der Erfindung zum Patentregister bis
zur Erteilung des Patents.?) Bei Insolvenz eines Miterfinders kann der Massever-
walter nicht alleine iiber die Anmeldung der Erfindung entscheiden, weil fiir die
giiltige Anmeldung der Erfindung die Zustimmung aller Miterfinder erforder-
lich ist (§ 828 Abs 1 Satz 2 ABGB).”) Hingegen darf der Masseverwalter den
,Miterfinderanteil” des Schuldners (im Sinne eines ideellen Anteils an der Erfin-
dung) vor Anmeldung der Erfindung zum Patentregister mangels Gesamthand-
bindung unter den Miterfindern auch ohne Zustimmung der tibrigen Miterfinder
verdufiern, wenn sich ein solcher ideeller Anteil an der Erfindung tiberhaupt be-
stimmen ldsst (§ 829 ABGB). § 27 Abs 1 PatG steht dem nicht entgegen, weil die
Bestimmung die Eintragung des Patents regelt und nicht das der Eintragung vor-
gelagerte Stadium der Erfindung. Im Ubrigen ist nach der zutreffenden Ansicht
von Gamerith®) § 27 Abs 1 PatG auch in seinem unmittelbaren Anwendungsbe-
reich teleologisch zu reduzieren.

26) Siehe K. Mayr, Der Eigentumserwerb an Diensterfindungen und sachenrechtliche
bzw schuldrechtliche Konsequenzen des Erwerbs vom Nichtberechtigten, OJZ 1997,
691 ff mwN in FN 14.

27) Vgl auch EB RV PatG 1897, EB 1420 BlgAH 11. Sess 62, abgedruckt bei Wiltschek, Pa-
tentrecht® 57, OGH 19. 9. 2011, 17 Ob 8/11t OBI 2012, 83 (Gamerith) = ecolex 2012, 328
(Salomonowitz); eingehend zum Problemkreis Gamerith, Sind die Rechtsgemeinschaf-
ten an Immaterialgiiterrechten Gesamthandgemeinschaften? OBI 1996, 63; vgl auch
Gassauer-Fleissner, Die Rechte mehrerer Berechtlgter an Immaterialgiiterrechten, OBI
2009, 152 (152ff); Gruber/Sprohar-Heimlich in Schwimann/Kodek, ABGB* (2012) § 825
Rz 10; Sailer in Koziol/Bydlinski/Bollenberger, ABGB* § 825 Rz 4.

28) Siehe Gamerith, OBl 1996, 63 ff; Gassauer-Fleissner, OBI 2009, 152 (152f).

29) Allgemein Salomonowitz, Anm zu OGH 17 Ob 8/11t, ecolex 2012, 328 (329).

30) Gegen das Vorliegen einer Gesamthand {iberzeugend Gamerith, OBl 1996, 63 ff.
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III. Diensterfindungen in der Insolvenz

Von besonderer praktischer Relevanz sind Diensterfindungen.*) Darunter
versteht das Gesetz die Erfindung eines Dienstnehmers, die nach ihrem Gegen-
stand in das Arbeitsgebiet des Unternehmens fillt, in dem der Dienstnehmer ta-
tig ist. AuSerdem muss i) die Tatigkeit, die zu der Erfindung gefiihrt hat, zu den
dienstlichen Obliegenheiten des Dienstnehmers gehdoren, ii) der Dienstnehmer
die Anregung zu der Erfindung durch seine Tatigkeit in dem Unternehmen er-
halten haben oder iii) das Zustandekommen der Erfindung durch die Beniitzung
der Erfahrungen oder der Hilfsmittel des Unternehmens wesentlich erleichtert
worden sein.*)

Im Unterschied zur Rechtslage in Deutschland enthalt das 6sterreichische
Recht keine Vorschriften iiber das Schicksal von Diensterfindungen in der Insol-
venz des Dienstgebers. Das Osterreichische Gesetz normiert in den §§ 6 ff PatG
Mindestrechte des Dienstnehmers. Diese kénnen bis zum Ende des Dienstver-
héltnisses durch Vereinbarung zulasten des Dienstnehmers weder aufgehoben
noch beschrénkt werden. Inhaltlich konzentriert sich das Gesetz einerseits auf
die Verschaffung einer angemessenen Vergiitung fiir den Dienstnehmer und an-
dererseits auf den Ablauf des Erwerbs der Erfindung als Diensterfindung fiir den
Dienstgeber.

Auch bei einer Diensterfindung liegt die erfinderische Leistung als schopfe-
rische Tatigkeit beim tatsachlichen Urheber, also dem Dienstnehmer. Er ist der
Erfinder, nicht der Inhaber des ihn beschéftigenden Betriebs.*) Die Berechtigung
des Dienstgebers an der Erfindung beruht bei den hier interessierenden privat-
rechtlichen Dienstverhiltnissen auf einer schriftlichen vertraglichen Vereinba-
rung mit dem Dienstnehmer, wonach kiinftige Erfindungen des Dienstnehmers
dem Dienstgeber gehoren sollen oder dem Dienstgeber ein Bentitzungsrecht an
solchen Erfindungen eingerdaumt werden soll (§ 7 Abs 1 PatG). Macht der Dienst-
nehmer dann eine entsprechende Erfindung, trifft ihn die Pflicht, dies dem
Dienstgeber unverziiglich mitzuteilen. Der Dienstgeber hat seinerseits dem
Dienstnehmer binnen vier Monaten ab Erhalt der Mitteilung zu erkldren, ob er
die Erfindung auf Grund der mit dem Dienstnehmer bestehenden Vereinbarung
als Diensterfindung fiir sich in Anspruch nimmt.

In der Insolvenz des Dienstgebers stellt sich die Frage, ob Diensterfin-
dungen zur Insolvenzmasse gehoren. Eine genaue Untersuchung dieser Frage
erfordert die Unterscheidung zwischen folgenden Fallkonstellationen.

Hat der Dienstgeber bereits vor Eréffnung des Insolvenzverfahrens gemafs
§ 12 Abs 1 PatG erkldrt, die Erfindung als Diensterfindung in Anspruch zu neh-
men, ist die Erfindung in der Insolvenz grundsétzlich dem Vermogen des Dienst-
gebers zuzurechnen. Das Recht auf Erteilung eines Patents ist in einem solchen
Fall insolvenzverfangen, selbst wenn die Erfindung im Zeitpunkt der Insolven-
zerdffnung noch nicht zur Patentierung angemeldet ist. Der Dienstnehmer als
Erfinder hat durch die Vereinbarung mit dem Dienstgeber bereits seine Verwer-

31) Siehe Pfandl, Vergiitungsanspruch bei Diensterfindungen in der Insolvenz, ZIK 2013,
208; vgl fiir Deutschland Peters in MiinchKomm InsO® § 35 Rz 331 mwN.

32) §6 Abs 3 PatG.

33) Melullis in Benkard, PatG'° § 6 Rz 5.
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tungsabsicht bekannt gegeben, sodass die oben unter II.B. erorterte Streitfrage
des Zeitpunkts der Massezugehdrigkeit hier keine Rolle spielt. Im Ubrigen ist der
Dienstgeber selbst nicht Erfinder, sondern Rechtsnachfolger des Erfinders und
kann sich nicht auf einen personlichkeitsrechtlichen Schutz, der ausschlieslich
dem Erfinder selbst zusteht, berufen. Nur wenn ausnahmsweise eine private Er-
findung durch den Dienstnehmer vorlag, dh die Voraussetzungen einer Dienster-
findung gemafs § 7 Abs 3 PatG nicht erfiillt sind, verbleibt die Erfindung in dieser
Fallkonstellation beim Dienstnehmer. Der Dienstnehmer wird in einem solchen
Fall der Inanspruchnahmeerkldrung des Dienstgebers widersprechen.

Hat der Dienstgeber vor Eroéffnung des Insolvenzverfahrens auf die Inan-
spruchnahme einer vom Dienstnehmer gemeldeten Erfindung als Diensterfin-
dung verzichtet, verbleibt das Recht aus der Erfindung beim Dienstnehmer (§ 12
Abs 2 PatG). Wird spéter ein Insolvenzverfahren tiber das Vermdogen des Dienst-
gebers eroffnet, ist das Recht aus der Erfindung nicht Bestandteil des Schuldner-
vermodgens und daher auch nicht insolvenzverfangen. Gleiches gilt, wenn der
Dienstgeber die viermonatige Frist gemaf3 § 12 Abs 1 PatG ungentitzt verstrei-
chen liefs und danach das Insolvenzverfahren tiber das Vermogen des Dienstge-
bers erdffnet wird. Allerdings sind der Verzicht auf die Inanspruchnahme der
Erfindung und wohl auch das ungentitzte Verstreichenlassen der Viermonats-
frist*) Rechtshandlungen im Sinne des § 27 10, die bei Vorliegen der weiteren
Voraussetzungen einer insolvenzrechtlichen Anfechtung unterliegen kon-
nen.

Fallt der Zeitpunkt der Insolvenzerdffnung in die Frist von vier Monaten
gemdfl § 12 Abs 1 PatG, dh der Dienstnehmer hat eine Erfindung vor Insolven-
zerdffnung an den Dienstgeber gemeldet, aber der Dienstgeber hat noch keine
Erkldrung tiber die Inanspruchnahme der Erfindung abgegeben, {ibt der Masse-
verwalter gemdf § 25 IO die Rechte und Pflichten des Arbeitgebers aus. Eine
Vereinbarung gemafl § 7 PatG ist dem Arbeitsvertrag zuzurechnen, auch wenn
die Vereinbarung in einem davon gesonderten Vertragsdokument getroffen
wurde. Daher ist § 25 IO als lex specialis einschlédgig, nicht § 21 IO. Dementspre-
chend hat der Masseverwalter die Moglichkeit, die Erfindung in Anspruch zu
nehmen oder einen Verzicht zu erklaren. Eine Vereinbarung in einem Dienster-
findungsvertrag, wonach im Falle eines Dienstgeberkonkurses die Rechte an
Diensterfindungen an den Dienstnehmer als Erfinder zuriickfallen sollen®)
scheitert an der insolvenzspezifischen Auflésungssperre und ist unwirksam
(§ 25b Abs 210).

Die Eroffnung eines Schuldenregulierungsverfahrens tiber das Vermogen
des Dienstnehmers ldsst das Dienstverhéltnis zum Dienstgeber unberiihrt. Insol-
venzverfangen ist das Recht aus einer Diensterfindung in der Dienstnehmerin-
solvenz daher nur, wenn der Dienstgeber auf die Inanspruchnahme der Erfin-
dung verzichtet hat oder die Frist gemafs § 12 Abs 1 PatG ungeniitzt ablaufen
lieB. Im Ubrigen kann auch das Vorliegen der Voraussetzungen einer Dienster-

34) Siehe § 36 10. B
35) Vgl zu einer solchen Vereinbarung, allerdings noch zur Rechtlage vor dem IRAG
2010 OGH 18.9. 2002, 9 Ob A 60/02t RAW 2003, 158.
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findung gemafs § 7 Abs 3 PatG bestritten werden. Gegebenenfalls liegt eine pri-
vate Erfindung vor, auf die der Dienstgeber keinen Anspruch hat.

Von der Massezugehorigkeit der Diensterfindung zu unterscheiden ist das
Schicksal des Vergiitungsanspruches des Dienstnehmers im Insolvenzfall.**) Das
osterreichische Patentrecht gewdhrt dem Dienstnehmer eine , angemessene be-
sondere Vergiitung” fiir die Uberlassung einer von ihm gemachten Erfindung an
den Dienstgeber oder fiir die Einrdaumung eines Bentitzungsrechts daran. Dieser
Vergiitungsanspruch fiir die Diensterfindung ist Teil des Arbeitslohnes und fallt
unter den Begriff der , Entgeltanspriiche” iSd § 1 Abs 2 Z 1 IESG.¥) Erfindungs-
verglitungsanspriiche des Dienstnehmers, die vor der Insolvenzertffnung ent-
standen sind, sind zwar gemdf3 § 1 Abs 2 Z 1 IESG in der Dienstgeberinsolvenz
gesichert, jedoch darf der Grenzbetrag gemédfs § 1 Abs 3 Z4iVm § 1 Abs 4 IESG
nicht tiberschritten werden. Der ungesicherte Restbetrag ist eine Insolvenzforde-
rung, mit welcher der Dienstnehmer am Verfahren teilnehmen kann und dafiir
den Quotenanteil erhilt.*)

Vergtitungsanspriiche des Dienstnehmers, die erst nach Eroffnung des In-
solvenzverfahrens {iber das Vermdgen des Dienstgebers entstehen, sind Masse-
forderungen. Fiir das erstmalige Entstehen des Vergiitungsanspruches entschei-
dend ist die Inanspruchnahme der Erfindung als Diensterfindung, also der Zeit-
punkt der Abgabe der Erklarung gemafs § 12 Abs 1 PatG durch den Dienstgeber
oder — nach der Insolvenzerdffnung — durch den Masseverwalter. Die Hohe des
Anspruches und der Falligkeitszeitpunkt sollten vertraglich vereinbart werden.
In Ermangelung einer abweichenden vertraglicher Regelung tritt die Falligkeit
des Anspruches wohl mit der einzelnen Beniitzungs- oder Verwertungshand-
lung durch den Dienstgeber ein. Auch fiir die Hohe des Vergiitungsanspruches,
die ex post auf Antrag eines Beteiligten abgedndert werden kann, spielt die Be-
niitzung oder Verwertung der Erfindung durch den Dienstgeber eine Rolle. Mas-
seforderungen sind daher auch alle Vergiitungsanspriiche, die aus einer Bentit-
zung oder Verwertung der Diensterfindung nach der Insolvenzeréffnung resul-
tieren, wenn also die Diensterfindung nach Insolvenzerdffnung im Fortbetrieb
bentitzt wird. Sollte der urspriingliche Vergtitungsanspruch bereits vor der In-
solvenzerdffnung durch die Erklarung der Inanspruchnahme der Erfindung sei-
tens des Dienstgebers entstanden sein, steht das einer Einordnung von Vergii-
tungsanspriichen als Masseforderungen fiir Bentitzungshandlungen nach der
Insolvenzerdffnung nicht entgegen. Derartige Verglitungsanspriiche zéhlen zum
Arbeitslohn und sind daher insolvenzrechtlich gleich zu behandeln wie laufende
Entgeltanspriiche fiir Arbeitsleistungen nach der Insolvenzer6ffnung (§ 46 Z 3
10).%)

Wie bereits erwdhnt kann der Vergiitungsanspruch iiber Antrag nachtrag-
lich nach billigem Ermessen geéndert werden, wenn eine wesentliche Anderung

36) Dazu Pfandl, ZIK 2013, 208.

37) Holzer/Reissner/Schwarz, Die Rechte des Arbeitnehmers bei Insolvenz* (1999) 143;
Pfandl, ZIK 2013, 208 (209); OGH 25. 11. 1994, 8 ObS 16/94 SZ 67/218; RIS-Justiz
RS0076891.

38) Siehe Pfandl, ZIK 2013, 208 (209).

39) Ebenso Pfandl, ZIK 2013, 208 (211).
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der fiir die Angemessenheit ausschlaggebenden Verhéltnisse eingetreten ist. Be-
sonderes Augenmerk ist im vorliegenden Zusammenhang auf den Erh6hungs-
anspruch des Dienstnehmers zu legen, wenn der Dienstgeber die Erfindung auf
einen Dritten tibertrégt oder einem Dritten zur Nutzung tiberldsst und der dabei
erzielte Erlos in auffélligem Missverhaltnis zur Dienstnehmervergiitung steht.
Dies gilt auch im Insolvenzverfahren, wenn der Masseverwalter eine Diensterfin-
dung entsprechend verwertet. Ubertrigt der Masseverwalter die Erfindung oder
die Beniitzungsrechte daran an einen Dritten, so kann dadurch eine Masseforde-
rung fiir den Dienstnehmer entstehen, selbst wenn die Diensterfindung nach In-
solvenzeroffnung im Fortbetrieb nicht bentitzt wurde oder ein Fortbetrieb tiber-
haupt unterblieben ist.*) Voraussetzung fiir einen Erh6hungsanspruch ist das
Vorliegen eines auffélligen Missverhéltnisses zwischen dem dabei erzielten Erlos
und der dem Dienstnehmer gewéhrten Vergtitung. Da die Veraufierung der Er-
findung oder ihre Uberlassung zur Nutzung an den Dritten der Entstehungs-
grund des Erhohungsanspruches fiir den Dienstnehmer ist, handelt es sich um
eine Masseforderung des Dienstnehmers, wenn die VerduBerung oder Uberlas-
sung zur Nutzung nach Eréffnung des Insolvenzverfahrens durch den Massever-
walter erfolgt. Eine Zustimmung des Dienstnehmers als Erfinder ist fiir die Ver-
dullerung der Diensterfindung oder die Einrdaumung eines Nutzungsrechts da-
ran nicht erforderlich.

Hat der Dienstgeber die Erfindung bereits vor Erdffnung des Insolvenzver-
fahrens an einen Dritten tibertragen oder zur Nutzung tiberlassen, ist der daraus
allenfalls resultierende Erhohungsanspruch eine nach §1 Abs2 Z 1 IESG gesi-
cherte Forderung, die der Deckelung gemdfs §1 Abs3 Z4 iVm §1 Abs 4 IESG
unterliegt. Den {ibersteigenden Restbetrag aus der Erhchung kann der Dienst-
nehmer im Insolvenzverfahren nur als Insolvenzforderung geltend machen.

Wurde eine Erfindung nicht von einem einzelnen Dienstnehmer alleine,
sondern von mehreren Dienstnehmern desselben Dienstgebers gemacht, dndert
das nichts daran, dass die Erfindung als Diensterfindung nach Mafigabe der oben
erlduterten Grundsédtze zum Vermogen des Dienstgebers gehort und daher in
dessen Insolvenz insolvenzverfangen ist. Entscheidend ist daher auch hier, dass
der Dienstgeber oder nach Insolvenzeréffnung der Masseverwalter (§25 10)
rechtsgiiltig die Erfindung durch eine Erklirung gemdfs §12 Abs 1 PatG als
Diensterfindung in Anspruch genommen hat. Damit tritt die wirksame Rechts-
nachfolge in das Recht aus der Erfindung ein, die zumindest im Regelfall fiir alle
Dienstnehmer als Miterfinder gilt. Will der Masseverwalter die Diensterfindung
verwerten, indem er sie an einen Dritten verdufdert oder einem Dritten ein Nut-
zungsrecht daran einrdumt, benétigt er daher nicht die Zustimmung jedes einzel-
nen Miterfinders.

40) Siehe auch Pfandl, ZIK 2013, 208 (211).
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IV. Recht aus der Anmeldung eines Patents und Patentrecht in der
Insolvenz

§ 33 PatG stellt klar, dass das Patentrecht durch Rechtsgeschaft verdufiert
werden kann. Geméf § 34 PatG ist das Patentrecht verpfandbar und kann daher
auch gerichtlich gepfandet werden. Ein Patentrecht ist daher ein Vermdgensrecht
des Patentinhabers und gehort in dessen Insolvenz zur Insolvenzmasse. Ab dem
Zeitpunkt der Er6ffnung des Konkursverfahrens oder des Sanierungsverfahrens
ohne Eigenverwaltung ist das Patentrecht der Verfiigungsbefugnis des Schuld-
ners als Patentinhaber entzogen. Verfiigungsbefugt ist nunmehr der Massever-
walter.*!) Er kann das Patentrecht gemdf3 § 33 Abs 2 PatG zum Zwecke der Ver-
wertung an einen Dritten tibertragen, das Recht zur Bentitzung des Patents ge-
werbsmaéfig ausiiben (§ 33 Abs 1 PatG), auf das Patent verzichten oder Lizenzen
erteilen (§ 35 PatG). Eine Zustimmung des Patentinhabers ist nicht erforderlich.
Der Masseverwalter ist ferner berechtigt, Anspriiche aus Patentverletzungen ge-
gen Patentverletzer geltend zu machen.

Die Verfligungsbefugnis des Masseverwalters erstreckt sich auf alle Pa-
tente, die im Zeitpunkt der Insolvenzerdffnung bereits zugunsten des Schuldners
als Patentinhaber eingetragen sind. Fiir Erfindungen, die bei Insolvenzeréffnung
iiber das Vermogen des Anmelders zur Patentierung beim Patentamt angemel-
det, aber noch nicht eingetragen sind, gelten folgende Grundsitze: Auch das
Recht aus der Anmeldung eines Patents ist ein vererb- und vor allem durch
Rechtsgeschift verdufierbares Recht.*?) In der Insolvenz des Anmelders ist dieses
Recht insolvenzverfangen und der Verfiigungsbefugnis des Schuldners entzo-
gen. Im Konkursverfahren oder im Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung
tritt der Masseverwalter an dessen Stelle in das Anmeldungsverfahren ein bzw
ein allenfalls vor der Insolvenzer6ffnung begriindetes Vertretungsverhaltnis ge-
maf3 § 77 PatG erlischt ex lege. Im Falle eines erfolgreichen Abschlusses des Ver-
fahrens durch Eintragung in das Patentregister, hat der Masseverwalter die allei-
nige Verfligungsbefugnis tiber das Patentrecht, dh er kann Dritten Lizenzen ein-
rdaumen oder das Patent fiir den Fortbetrieb nutzen.

V. Zusammenfassung in Thesen

— Das Recht aus einer Erfindung ist in der Insolvenz des Erfinders insolvenz-
verfangen, wenn die Erfindung fertig ist und verlautbart wurde, dh auf
Grund einer Handlung des Erfinders nach auflen in Erscheinung getreten
ist, etwa weil der Erfinder Modelle, Zeichnungen etc angefertigt oder eine
Formel aufgeschrieben hat.

— Der personlichkeitsrechtliche Schutz des Erfinders ist auf noch nicht mate-
rialisierte erfinderische Ideen zu beschrénken.

— Im Konkursverfahren und im Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung
ubt der Masseverwalter das in § 4 Abs 1 PatG erwédhnte Recht auf die Ertei-

41) Auf Besonderheiten bei einem Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung kann hier
nur hingewiesen werden.
42) §33 Abs 1 und 2 PatG.
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lung eines Patents aus. Dem Erfinder verbleibt jedenfalls das unentziehbare
und insolvenzfeste Recht auf Erfindernennung nach § 20 PatG.

Bei Insolvenz eines Miterfinders kann der Masseverwalter nicht alleine
tiber die Anmeldung der Erfindung zum Patentregister entscheiden, weil
fir die giiltige Anmeldung der Erfindung zur Patentierung die Zustim-
mung aller Miterfinder erforderlich ist (§ 828 Abs 1 Satz 2 ABGB). Hingegen
darf der Masseverwalter den ,Miterfinderanteil” des Schuldners vor An-
meldung der Erfindung zum Patentregister auch ohne Zustimmung der
tibrigen Miterfinder verduflern, wenn sich ein solcher ideeller Anteil an der
Erfindung tiberhaupt bestimmen ldsst (§ 829 ABGB).

Diensterfindungen sind dem Vermogen des Dienstgebers zuzurechnen und
in dessen Insolvenz massezugehorig, wenn der Dienstgeber rechtsgiiltig
die Erfindung durch eine Erklarung gemaf § 12 Abs 1 PatG als Diensterfin-
dung in Anspruch genommen hat.

Nach Erdffnung des Konkursverfahrens oder des Sanierungsverfahrens
ohne Eigenverwaltung gibt der Masseverwalter die Erklarung gemafs § 12
Abs 1 PatG ab.

Erfindungsvergiitungsanspriiche des Dienstnehmers, die vor der Insolven-
zerdffnung entstanden sind, sind gemaf3 § 1 Abs 2 Z 1 IESG in der Dienstge-
berinsolvenz gesichert, doch gilt der Grenzbetrag geméfs § 1 Abs 3 Z4iVm
§ 1 Abs 4 IESG. Der {iibersteigende Restbetrag ist eine Insolvenzforderung.
Erfindungsvergtitungsanspriiche, die aus einer Beniitzung der Diensterfin-
dung im Fortbetrieb resultieren, sind Masseforderungen. Diese Grundsatze
gelten auch fiir Erh6hungsanspriiche des Dienstnehmers. Verduflert der
Masseverwalter eine Diensterfindung, kann das einen Erh6hungsanspruch
des Erfinders als Masseforderung zur Folge haben.

In der Insolvenz des Patentinhabers ist das Patent ab Er6ffnung eines Kon-
kursverfahrens oder Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung der Ver-
figungsbefugnis des Schuldners entzogen. Verfligungsbefugt ist der Mas-
severwalter, der ohne Zustimmung des Patentinhabers das Patent gemaf
§ 33 Abs 2 PatG an einen Dritten {ibertragen, das Recht zur Beniitzung des
Patents gewerbsmaflig ausiiben (§ 33 Abs 1 PatG), auf das Patent verzichten
oder Lizenzen erteilen (§ 35 PatG) kann.





