Patente aus dem Elfenbeinturm

Eine Gesetzesdnderung soll den Hochschulen mehr Erfindungen bescheren.
Auch Professoren und Dozenten konnen davon profitieren.

Tilo Blasberg und Johann Bauer

Anfang Februar ist eine gesetzli-
che Neuregelung zur Behandlung
von Hochschulerfindungen in
Kraft getreten. Das so genannte
Hochschullehrerprivileg, nach
dem Professoren bislang frei iiber
ihre Erfindungen verfiigen konn-
ten, entfillt. Nun ist es Aufgabe
der Hochschulen, die Vorausset-
zungen fiir eine effektive Verwer-
tung von Hochschulerfindungen
zu schaffen, wozu auch die An-
meldung von Patenten zdhlen
wird. Von der Neuregelung konn-
ten sowohl Hochschullehrer und
Assistenten als auch die Univer-
sitdten profitieren - vorausgesetzt,
die Verwaltung arbeitet ziigig.

enn ein Privileg abgeschafft
wird, vermutet man im All-
gemeinen Nachteile fiir die

Betroffenen. Auf den ersten Blick
gilt das auch fiir die Abschaffung
des ,Hochschullehrerprivilegs“, wie
die Neuregelung des § 42 im Arbeit-
nehmererfindungsgesetz kurz um-
schrieben wird. So konnten Hoch-
schullehrer, Dozenten und wissen-
schaftliche Assistenten iiber ihre
Erfindungen bislang frei verfiigen.
Wer an Hochschulen zum Beispiel
ein neues Gerét zur Analyse von
DNA-Sequenzen erfunden hatte,
durfte selbst entscheiden, ob er
oder sie es zur Patentierung anmel-
den wollte. Erfolgreiche Patente
konnten den Erfindern eine Menge
Geld einbringen, die Hochschule
ging leer aus. Seit Anfang Februar
ist damit Schluss.

Nach der Neufassung des § 42
Arbeitnehmererfindungsgesetz
(ArbEG) hat die Hochschule ein
Recht auf ein Patent auf die Erfin-
dung, und der Erfinder wird nur
noch mit 30 Prozent an den Erlo-
sen aus eventuellen Lizenzeinnah-
men beteiligt. Bei genauerem Hin-
sehen ist diese Regelung jedoch gar
nicht so professorenfeindlich, wie
es zunéchst scheint. Denn bislang
scheuten viele Hochschulwissen-
schaftler, insbesondere in der
Grundlagenforschung, die Kosten
einer Patentanmeldung bei noch
ungewissen Aussichten auf eine Er-
findungsverwertung. Gerade solche

Forscher kénnen von der Gesetzes-
danderung profitieren. Dennoch gibt
es auch in Zukunft keinen Patent-
zwang, und wer lieber schnell ver-
offentlicht statt erst ein Patent an-
zumelden, kann dies nach einer
kurzen Frist auch tun.

Nach einer Umfrage des VDI-
Technologiezentrums [1] sieht die
iiberwiegende Mehrzahl der Wis-
senschaftler Veroffentlichungen als
wichtigste Verwertungsmoglichkeit
von Forschungsergebnissen an, nur
etwa ein Viertel bemisst auch Pa-
tenten grofRe Bedeutung zu. Die we-
nigsten sehen allerdings in Patenten
eine mogliche Finanzierungsquelle
fiir die Hochschulen. Ganz anders
in den USA. Dort haben die Uni-
versitdten die Voraussetzungen fiir
eine effiziente Erfindungsverwer-
tung durch professionelles Patent-
management bereits geschaffen. So
wurden 1999 fiir US-Universitdten
5545 US-Patentanmeldungen einge-
reicht und 3661 US-Patente erteilt.
Die erzielten Bruttolizenzeinnah-
men beliefen sich 1999 auf stolze
862 Mio. Dollar, der grofte Teil da-
von aus der Biotechnologie [2].

Nach dem Willen der Politik sol-
len auch hierzulande mehr Einnah-
men aus Patenten an die Hochschu-
len flieRen (und die staatlichen
Geldgeber entlasten). Auflerdem
wird zu Recht argumentiert, dass
bislang die Einnahmen aus Hoch-
schulerfindungen wegen des Hoch-
schullehrerprivilegs nicht der Allge-
meinheit zustanden, obwohl sie mit
offentlichen Mitteln finanziert wur-
den (eine Studie des Bundesminis-
teriums fiir Bildung und Forschung
[3]). Zur effizienteren Verwertung
von Erfindungen soll an den Hoch-
schulen nun eine Patentinfrastruk-
tur geschaffen werden. Dabei sind
Probleme vorherzusehen: Der
Wissenschaftler mochte seine For-
schungsergebnisse mdoglichst rasch
veroffentlichen, die Miihlen der
Hochschulen dagegen mahlen lang-
sam. Die Neufassung des § 42 ver-
sucht diesen Konflikt zu l6sen, in-
dem sie Fristen einfiihrt, innerhalb
derer die Hochschule reagieren
muss.

Die wichtigsten

Anderungen

Nach der Neufassung des § 42
sind Erfindungen von Hochschul-
angehorigen fortan bis auf wenige
Ausnahmen wie Erfindungen von
normalen Arbeitnehmern zu behan-
deln; das Recht auf gewerbliche
Schutzrechte fiir diese Erfindungen
steht grundsétzlich dem Dienst-
herrn zu. Der Erfinder kann also
nicht mehr frei iiber seine Dienst-
erfindungen verfiigen. Bis zu einer
grundlegenden Reform des ArbEG,
die in der ndchsten Legislaturperi-
ode geplant ist, miissen Hochschule
und Erfinder die tiberaus formalen
Bestimmungen des geltenden Ge-
setzes einhalten. Das Verfahren
wird anhand des Flussdiagramms
auf S. 58 unter Angabe der wich-
tigsten Vorschriften veranschaulicht
[5, 6].

Voraussetzung fiir die Anwend-
barkeit des ArbEG ist, dass der Er-
finder entweder Beamter oder An-
gestellter der Hochschule ist (§ 1
ArbEG). Das neue Recht gilt fiir al-
le an Hochschulen (Uni, FH) Be-
schiftigte gleichermaRen (§ 42 Arb
EG neue Fassung). Ausgenommen
sind weiterhin Gastdozenten, Dok-
toranden und Studenten, soweit sie
nicht zusétzlich bei der Hochschule
angestellt sind.

Bei der Priifung, ob eine Erfin-
dung patent- oder gebrauchsmuster-
fahig ist (§ 2 ArbEG), kommt es
nicht so sehr darauf an, dass fiir die
Erfindung tatséchlich ein rechtsbe-
stiandiges Schutzrecht erlangt wer-
den kann, da dies die Patentdmter
zu entscheiden haben. Entschei-
dend ist, dass eine Schutzrechtsan-
meldung nicht offensichtlich aus-
sichtslos ist, etwa wegen fehlender
Neuheit oder weil der Erfindungs-
gegenstand einem Patentschutz
nicht zugénglich ist (z. B. bei reinen
Geschiftsverfahren).

Besteht ein Beschéftigungsver-
héltnis nach § 1 ArbEG, muss der
Erfinder priifen, ob die Erfindung
eine Diensterfindung oder eine freie
Erfindung ist (§ 4 ArbEG) [7]. Eine
Diensterfindung ist eine Erfindung,
die wihrend der Dauer des Be-
schéftigungsverhdltnisses, also auch
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am Wochenende, entweder aus der
dem Erfinder an der Hochschule
obliegenden Tatigkeit entstanden ist
oder maligeblich auf Erfahrungen
oder Arbeiten der Hochschule be-
ruht; eine Diensterfindung wird al-
so in der Regel mit dem Fachgebiet
des Hochschulbeschiftigten im Zu-
sammenhang stehen. Freie Erfin-
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E = an Hochschule
beschéftigter Erfinder

H = Hochschule

Erfindung frei

dungen sind keine Diensterfindun-
gen im vorstehend genannten Sinne
(Beispiel aus der Industrie: ein
Chemiker erfindet einen Bierkasten
mit neuer Funktionalitdt). Zwar ist
der Arbeitnehmererfinder verpflich-
tet, auch eine freie Erfindung dem
Arbeitgeber zu melden (§ 18 ArbG),
wenn die Erfindung im Arbeitsbe-
reich des Betriebs verwertbar ist
bzw. in diesen fillt. Da eine Hoch-
schule kein Betrieb ist, sondern
aufgabengemdll den Wissens- und
Technologietransfer fordern soll

(§ 2 Abs. 7 HRG), sollte der Kreis
der melde- und anbietungspflichti-
gen freien Erfindungen aber eher
eng zu ziehen sein.

Soll eine Erfindung nicht verof-
fentlicht werden, ist der Hochschul-
erfinder, anders als ein Arbeitneh-
mer in der Industrie, nicht zur Mel-
dung der Erfindung verpflichtet
(§42 ArbEG n. F). Er muss die Er-
findung aber geheim halten und
darf sie auch nicht selbst zum
Schutzrecht anmelden. Will er die
Erfindung zu einem spéteren Zeit-
punkt offenbaren, hat er diese der
Hochschule unverziiglich zu mel-
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den. Diese Ausnahmevorschrift soll
gewdhrleisten, dass der Forscher
frei iiber die Veroffentlichung seiner
Forschungsergebnisse entscheiden
kann.

Normalerweise soll die Erfin-
dung offenbart (veroffentlicht) wer-
den. Dann muss sie allerdings, egal
ob Diensterfindung oder freie Erfin-
dung, der Hochschule gemeldet
werden (§ 5) [8]. Mit dem Eingang
der Erfindungsmeldung werden di-
verse Fristen in Gang gesetzt. So
hat der Erfinder seine Erfindung in
der Regel zwei Monate (§ 42 Ar-
bEG n. F.) geheim zu halten, um
der Hochschule eine Schutzrechts-
anmeldung zu ermoglichen. (Eine
sofortige Veroffentlichung wiirde
die Patentfahigkeit gefdhrden, weil
die Erfindung dann nicht mehr neu
wire, selbst wenn die Veroffentli-
chung vom Erfinder stammt.)

Bei der Meldung der Dienster-
findung sind bestimmte Formvor-
schriften zu beachten. Zunéchst hat
die Hochschule den Eingang der
Meldung schriftlich zu bestétigen
und innerhalb von zwei Monaten
zu priifen, ob die Meldung alle er-
forderlichen Angaben enthilt (§ 5
ArbEG). Eventuell muss der Erfin-
der die Meldung iiberarbeiten. In-
nerhalb von vier Monaten nach
Eingang einer ordnungsgemaflen
Meldung muss die Hochschule
entscheiden, ob sie die Erfindung
durch schriftliche Erkldrung unbe-
schriankt oder beschrénkt in An-
spruch nehmen will (§ 6 ArbEG)
oder ob sie iiberhaupt reagieren
soll.

Bei unbeschriankter Inanspruch-
nahme gehen alle Rechte an der Er-
findung auf die Hochschule iiber
(§ 7 ArbEG). Sie ist jetzt verpflich-
tet, die Erfindung unverziiglich als
Patent oder Gebrauchsmuster anzu-
melden (§ 13 ArbEG). Geschieht
dies auch innerhalb einer vom Er-
finder gesetzten Nachfrist nicht, so
kann der Erfinder eine Schutz-
rechtsanmeldung auf den Namen
und auf Kosten der Hochschule be-
wirken (§ 13 Abs. 3 ArbEG). Auch
im Ausland konnen Schutzrechte
angemeldet werden. Hat die Hoch-
schule hieran kein Interesse, so ist
die Erfindung rechtzeitig vor Ablauf
der einjdhrigen Prioritétsfrist dem
Erfinder freizugeben (§ 14 ArbEG).

Im Falle einer beschrdnkten In-
anspruchnahme verbleibt das Recht
an der Erfindung beim Erfinder, die
Universitdt erhélt nur ein nichtaus-
schlieRliches Recht zur Benutzung
der Erfindung (§ 7 ArbEG). Der

Erfinder hat einen Vergiitungsan-
spruch, wenn die Hochschule die
Erfindung benutzt (§ 10). Im Ubri-
gen ist die Erfindung frei geworden.
Besondere Regelungen gibt es fiir
die Hohe des Vergiitungsanspruchs
des Hochschulbeschiéftigten. Wih-
rend dem Arbeitnehmer in der Regel
nur ein relativ bescheidener Pro-
zentsatz am erzielten Verwertungs-
erlos zusteht, betrdgt die Vergiitung
fiir Hochschulerfinder pauschal 30
Prozent der durch die Verwertung
erzielten Einnahmen (§ 42 ArbEG n.
F.) ohne Abzug weiterer Kosten, et-
wa fiir die Erlangung eines Schutz-
rechts [9]. Hinsichtlich der Vergii-
tung bleibt der Hochschulerfinder
also weiterhin privilegiert. Die
Hochschule wird kiinftig iiber die
Verwertungserlose aus den in An-
spruch genommenen Erfindungen
Buch fiihren miissen. Wichtig ist,
dass der Forscher seine Erfindung
weiterhin im Rahmen seiner Lehr-
und Forschungstétigkeit benutzen
darf, selbst wenn ein auf die Erfin-
dung erteiltes Patent verdulert oder
eine Lizenz daran vergeben wird.

Fazit

Wie sich dem Flussdiagramm
entnehmen ldsst, besteht ein
grundsatzlicher Konflikt zwischen
dem Bestreben des Forschers, seine
Forschungsergebnisse schnellst-
moglich zu publizieren, und dem
Bestreben des Dienstherrn, die For-
schungsergebnisse bis zur Einrei-
chung einer Schutzrechtsanmel-
dung geheim zu halten, da eine
vorzeitige Publikation der zur Pa-
tentfahigkeit erforderlichen Neuheit
der Erfindung entgegenstehen wiir-
de. Dem Entstehungsprozess der
jiingsten Gesetzesdnderung lédsst
sich entnehmen, dass der Gesetzge-
ber eine unndétige Verzégerung von
Veroffentlichungen verhindern
wollte. Deshalb kann der Hoch-
schulerfinder die Erfindung nach
Ablauf einer Wartezeit (in der Regel
zwei Monate) nach der Erfindungs-
meldung ohne weitere Riicksprache
mit dem Dienstherrn veroffentli-
chen. Zwar ist die Dauer der Warte-
zeit nicht verbindlich geregelt, doch
ist die Dauer der beispielhaften Re-
gelfrist von zwei Monaten deutlich
kiirzer als die gesetzlich vorgesehe-
nen relativ langen Fristen bis zur
Inanspruchnahme der Erfindung.
Die Regelfrist wird gerade bei kom-
plizierten Erfindungen kaum zur
sorgfdltigen Ausarbeitung einer Pa-
tentanmeldung ausreichend sein.

Die Hochschule wird deshalb



eingehende Erfindungsmeldungen
wesentlich rascher als Arbeitgeber
in der Industrie bearbeiten miissen
und sollte sich jedenfalls mit dem
Erfinder auf den Zeitpunkt einer
Veroffentlichung einigen. Umge-
kehrt sollte auch der Hochschul-
erfinder, wenn er eine Veroffentli-
chung plant, die Erfindung friihest-
moglich der Hochschulverwaltung
melden. Zu beachten ist, dass das
Gesetz eher dem Interesse des
Hochschulerfinders an einer ra-
schen Veroéffentlichung den Vorzug
zu geben scheint. Besteht der
Hochschulerfinder deshalb auf der
Veroffentlichung nach Ablauf der
zweimonatigen Regelfrist, so sollte
die Hochschulverwaltung priifen,
ob mit den bereits vorhandenen
Angaben aus der Erfindungsmel-
dung eine erste (provisorische)
Schutzrechtsanmeldung eingereicht
werden kann. Grundlage fiir eine
solche Anmeldung konnten die An-
gaben aus der Erfindungsmeldung
aber auch aus der vom Erfinder be-
reits ausgearbeiteten Publikation
sein. Deren Prioritdt kann dann in-
nerhalb eines Jahres fiir eine sorg-
faltiger ausgearbeitete Schutz-
rechtsanmeldung in Anspruch ge-
nommen werden. Eine solche eilige
Behandlung von Erfindungsmel-
dungen ist insbesondere auch bei
Erfindern geboten, die selbst gar
kein Interesse an einer Schutz-
rechtsanmeldung haben, sondern
die neuen Regelungen als Ein-
schrankung der Forschungsfreiheit
empfinden.

Selbstverstdndlich fallen alle vor
dem 7. Februar 2002 gemachten Er-
findungen unter das bisherige
Hochschullehrerprivileg. Im Hin-
blick auf die Gesetzesdnderung
werden alle Beteiligten bestehende
Drittmittelvertrdge anpassen miis-
sen. Fiir vor dem 18. Juli 2001 ge-
schlossene Vertrage ist das alte
Recht bis zum 7. Februar 2003 an-
zuwenden, auch fiir Erfindungen
nach Inkrafttreten der Gesetzesan-
derung. Bis dahin haben die Ver-
tragsparteien Zeit, die Vertrdge den
neuen Rahmenbedingungen anzu-
passen.

Die Hochschulen sollten sich al-
so um einen raschen Aufbau einer
Infrastruktur zur kommerziellen
Verwertung von Hochschulerfin-
dungen bemiihen. Dazu zéhlt nicht
nur die Betreuung von Hochschul-
erfindern und die T4dtigung von
Schutzrechtsanmeldungen, sondern
auch die kommerzielle Verwertung
(Lizenzen; Verkauf) von Schutz-

rechten. Es bleibt abzuwarten, ob
deutsche Hochschulen Erfindungen
zukiinftig d4hnlich konsequent und
erfolgreich verwerten werden wie
US-Universitédten.
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