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Teil 1: Einfuhrung

A) Problemstellung

Das in § 42 ArbNErfG geregelte sog. ,Hochschullehrerprivileg® stellt
Hochschullehrer als Erfinder besser als sonstige Diensterfinder. Bei ei-
ner ,normalen” Diensterfindung kann der Dienstherr (Arbeitgeber) die
Erfindung seines Arbeitnehmers flir sich in Anspruch nehmen. Durch
eine solche Inanspruchnahme gehen alle Rechte an der Erfindung auf
den Arbeitgeber Uber, so dal} der Arbeitgeber die Erfindung im eigenen
Namen zum Patent anmelden und fur sich verwerten kann. Der Arbeit-
nehmer erhalt als Ausgleich eine angemessene Vergitung. Bei Erfin-
dern, die als Professoren, Dozenten oder wissenschaftliche Assistenten
an Hochschulen tatig sind, ist dies aufgrund des § 42 ArbNErfG anders
geregelt. Ungeachtet ihrer Tatigkeit im Rahmen der Hochschulen genie-
Ren sie den Status ,freie Erfinder® mit der Folge, da® die Rechte am

Patent und damit auch am Verwertungserlos ihnen vorbehalten bleiben.

Die Ausnahmeregelung des § 42 ArbNErfG wurde insbesondere in das
ArbNErfG aufgenommen, um den Hochschullehrern die Freiheit von
Lehre und Forschung nach Art. 5 Ill GG zu garantieren und zugleich die
an den Hochschulen betriebene Forschung anzuregen. Sie dient ferner
der Wahrung der institutionellen Selbsténdigkeit des Wissenschaftsvoll-
zugs und soll dem privilegierten Personenkreis einen Freiraum flr wirt-

schaftliche Betatigung und unternehmerische Initiative eréffnen.

Fraglich ist jedoch, ob diese Besserstellung der Hochschullehrer tat-
sachlich zur Anregung der Forschung und ausreichenden Patentaktivi-
taten fihrt, denn die Kehrseite des Privilegs ist eine Eigenverantwortung
der Hochschullehrer fir die Patentierung und Verwertung, welche mit
hohem zeitlichen und finanziellem Aufwand verbunden ist. Der Bestand

des Hochschullehrerprivilegs ist daher mittlerweile sehr umstritten.
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Gegner des Hochschullehrerprivilegs verneinen eine stimulierende Wir-
kung und sehen das Hochschullehrerprivileg vielmehr als ,Patentbrem-

se” und ,Innovationshemmnis® an.

Nach deren Ansicht flihrt das Hochschullehrerprivileg nicht zu einer ver-
starkten Forschungs- und Verwertungsarbeit von Erfindungen mit Hoch-
schulherkunft, sondern blockiert eine aktivere Haltung der Hochschulen
auf diesem Gebiet. Die Hochschule ist aufgrund der fehlenden Verwer-
tungsbefugnis bzgl. der Hochschullehrererfindungen gehindert, aktive
Patentarbeit zu betreiben. Die Hochschullehrer selbst betreiben Paten-
tarbeit nicht in ausreichendem Malde, sondern nehmen vielmehr haufig
Veroffentlichungen vor, die einer Patentierung entgegenstehen. Dies hat
zur Folge, dal} ein erheblicher Teil von Erfindungen aus den Hochschu-
len wirtschaftlich ungenutzt bleibt und somit keinen volkswirtschaftlichen

Nutzen bringen kann.

Durch die Privilegierung der Hochschullehrer gegenuber anderen Mitar-
beitern, welche gemeinsam an demselben Forschungsprojekt arbeiten,
entstehen dartber hinaus Erfindergemeinschaften, welche durch die
Zerstérung von Verwertungszusammenhangen den Transfer einheitli-

cher Technologien und die Erfindungsverwertung behindern.

Als Kritikpunkt wird auch angesehen, dal3 die Hochschullehrer mit 6f-
fentlichen Mitteln geférdert werden, jedoch die Gewinne aus einer
eventuellen Verwertung von Hochschulerfindungen ausschlie3lich privat
abschdpfen kénnen. Bis auf die Beteiligung nach § 42 Il ArbNErfG flief3t
von den Einnahmen aus einer erfolgreichen Verwertung der Hochschu-
lerfindung trotz erheblicher Investitionen 6ffentlicher Gelder nichts an die
offentliche Hand zurtick. Nach Ansicht der ,Gegner des Hochschulleh-
rerprivilegs kann es nicht angehen, dal sich einzelne Hochschullehrer

auf Kosten der Allgemeinheit bereichern.

Wahre NutznieRRer der jetzigen Rechtslage seien jedoch, nach Ansicht
der ,Gegner des Hochschullehrerprivilegs, die Unternehmen. Diese
haben aufgrund der schwachen Position der einzelnen Hochschullehrer

die Mdglichkeit, unter Umgehung der Hochschule, glnstig und unkom-
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pliziert Wissen und Erfindungen aus der Hochschule zu erwerben. Ein-
zelne Hochschullehrer Uberlassen den Unternehmen ihre Arbeitsergeb-
nisse zum Teil unabhangig von einer Angemessenheit der Gegenlei-
stungen. Die Industrie kann so unkompliziert und ginstig Hochschuler-
findungen erwerben, welche ganz oder teilweise mit offentlichen Mitteln
finanziert wurden, ohne dafl® Rickflisse an die offentliche Hand erfol-

gen.

Bei Drittmittelprojekten wird in der Praxis das Hochschullehrerprivileg oft
ausgeschaltet. Erfolgversprechende Kooperationen zwischen Hoch-
schulen und externen Partnern werden vertraglich vielfach so geregelt,
dall die Rechte an potentiell daraus hervorgehenden patentfahigen Er-
findungen an den Drittmittelgeber abgetreten werden. Diesem obliegt die
Entscheidung, ob eine Patentanmeldung erfolgt oder nicht. Erwirbt der
Drittmittelgeber das Schutzrecht, unterlaRt jedoch einen Markteintritt, so
kann es zu sog. ,Schubladenpatenten kommen, durch welche fort-

schrittliches Wissen nicht zur Anwendung gelangt.

Befiirworter der Beibehaltung des Hochschullehrerprivilegs betonen
dessen Notwendigkeit fir die Gewahrleistung der Forschungs- und
Lehrfreiheit des Hochschullehrers (Art. 5 lll GG). Eine Abschaffung des
§ 42 ArbNErfG und eine Behandlung der Hochschullehrer nach den
Vorschriften des ArbNErfG ware mit Eingriffen in die Publikations- und

Verwertungsfreiheit der Hochschullehrer verbunden.

Ferner motivieren die Vorteile des Hochschullehrerprivilegs die Hoch-
schullehrer zum verstarkten, innovativen Betreiben von Forschung. Dies
fuhrt wiederum zu einer Forcierung und Qualitatssteigerung der Hoch-
schulforschung, welche bei Erfindungsverwertung zur Verbesserung der
Wettbewerbsfahigkeit der Volkswirtschaft beitragt. Insbesondere die
Aussicht auf Erhalt des Verwertungserldses verstarkt die notwendige

Mitarbeit und das Engagement der Hochschullehrer bei der Verwertung.

Von grofRer Bedeutung ist das Hochschullehrerprivileg insbesondere

auch dahingehend, daf es die Flexibilitat der Hochschullehrer im Um-
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gang mit der Industrie gewahrleistet und so die praxisrelevante For-
schung foérdert. Die durch § 42 ArbNErfG gewahrleistete freie Verfu-
gungs- und Verwertungsbefugnis ermoglicht den Hochschullehrern,
Drittmittel und Forschungsauftrage einzuwerben und so den Kontakt zur
Industrie auszubauen und zu pflegen. Ferner wird hierdurch den Hoch-
schullehrern eine freiere Gestaltung ihrer Forschungsvorhaben ermdég-
licht.

Die aufgrund des § 42 ArbNErfG gegebene Mdglichkeit, einer flexiblen
und dynamischen Gestaltung der Forschungsprojekte durch einen di-
rekten Kontakt zwischen Hochschullehrern und Industrie, ohne Ein-
schaltung weiterer Hirachieebenen, insbesondere des trdgen Verwal-
tungsapparates der Hochschule, trage entscheidend zum Gelingen und
der Effektivitdt der Hochschulforschungsprojekte bei und sei daher von

grof3er Bedeutung.

Eine Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsapparat der Hochschule
wirde einen Rechtserwerb fiir die Industrie erheblich komplizierter, zeit-
aufwendiger und somit unattraktiver gestalten. Die BeflUrworter des
Hochschullehrerprivilegs befurchten, dafl im Fall einer Abschaffung des
Hochschullehrerprivilegs zahlreiche Forschungsprojekte aus den Hoch-

schulen ausgelagert werden wirden.

Ziel der Arbeit ist es, zu untersuchen, welche Bedeutung dem Hoch-
schullehrerprivileg zukommt und ob es auf die Entwicklung und Verwer-
tung von Erfindungen aus dem Hochschulbereich einen stimulierenden

oder hemmenden Einflu} ausubt.

Desweiteren soll untersucht werden, ob und wie durch eine Anderung
des Hochschullehrerprivilegs eine Verbesserung der Hochschulpatent-
situation, insbesondere eine verstarkte Verwertung von Hochschulerfin-
dungen und somit ein volkswirtschaftlicher Nutzen erreicht werden kann
und inwieweit Anderungen bzgl. § 42 ArbNErfG verfassungsrechtlich
zuldssig sind. Auch der Ausbau von Anreizen fur eine freiwillige Koope-
ration zwischen Hochschullehrern und Hochschule bzw. Verwertungs-

einrichtungen ist zu diskutieren.
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Kurzzusammenfassung

Griinde fiir eine Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs

unzureichende Verwertung von Hochschulerfindungen

Blockade der eigenen Schutzrechtsarbeit der Hochschule

unzureichende Patentarbeit durch Hochschullehrer

* | | o o

patentschadliche Verdéffentlichungen durch Hochschullehrer

*

Bereicherung einzelner Hochschullehrer

keine Ruckflisse an die offentliche Hand aus Verwertungserlésen
von Hochschulerfindungen trotz o&ffentlicher Finanzierung und bei

unkompliziertem und kostenglinstigem Erwerb durch die Industrie

Zerstorung von Forschungs- und Verwertungszusammenhangen

Griinde gegen eine Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs

Uneingeschrankte Gewahrleistung der Forschungs- und Lehrfreiheit

der Hochschullehrer

Anreiz fUr innovative Hochschulforschung und Patentarbeit

Engagement bei Verwertungszuflihrung von Hochschulerfindungen

dynamische und flexible Zusammenarbeit mit der Industrie ohne
Komplizierung durch Einschaltung des trdgen Verwaltungsapparates

der Hochschule

Freiheit bei der Auswahl von Forschungsprojekten

héhere Effektivitat der Forschungsprojekte

Verhinderung der Auslagerung von Forschungsprojekten aus der

Hochschule
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B) Grundziige des Arbeitnehmererfindungsrechtes

§ 42 ArbNErfG, das sog. ,Hochschullehrerprivileg®, stellt im ArbNErfG
eine Ausnahmeregelung dar, so dal fiur dessen Verstandnis die
Kenntnis der Regelprinzipien des Arbeitnehmererfindungsrechts Vor-

aussetzung ist.

Das Arbeitnehmererfindungsrecht befindet sich an der Schnittstelle zwi-
schen Patent- und Arbeitsrecht. Dabei treffen zwei sich widerstrebende
Prinzipien aufeinander: Nach dem im Patentrecht geltendem Erfinder-
prinzip gebuhrt das Recht auf das Patent allein dem Erfinder, in vorlie-
gendem Fall also dem Arbeitnehmer. Nach den im Arbeitsrecht gelten-
den Prinzipien gebuhrt das Recht an der Arbeitsleistung hingegen
grundsatzlich dem Arbeitgeber. Das Arbeitnehmererfindungsrecht regelt
diese Konfliktsituation und will einen sozialen Ausgleich zwischen Ar-

beitnehmer und Arbeitgeber finden.

Macht der Arbeitnehmer im Rahmen des Arbeitsverhaltnisses eine Er-
findung, so kann der Arbeitgeber durch die im ArbNEG geregelte Mog-
lichkeit der Inanspruchnahme alle vermdgenswerten Rechte der Erfin-
dung, insbesondere das Recht auf das Patent, erwerben. Im Fall der
Patenterteilung erlangt der Arbeitgeber ein Monopolrecht an der ge-
werblichen Nutzung der technischen Neuerung. Als Ausgleich flr den
Rechtsverlust gewahrt das Gesetz dem Arbeitnehmererfinder einen An-
spruch auf angemessene Vergitung. Anders verhalt es sich bei dem
nach § 42 ArbNEMG privilegierten Personenkreis. Dessen Erfindungen

sind frei und unterliegen keinem Zugriffsrecht des Arbeitgebers.

Die nahere Ausfihrung nachfolgender Begriffe und Grundsatze des
ArbNErG sind fir das Verstandnis der Ausnahmeregelung ,Hochschul-
lehrerprivileg“ und fir die besondere Situation in der Hochschulfor-

schung von Bedeutung:
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I. Anwendungsbereich

1. personlich

Das ArbNErfG setzt das Bestehen eines Arbeitsverhiltnisses voraus.
Entscheidendes Merkmal eines Arbeitsverhéaltnisses ist, dal} die Arbeit
des Arbeitnehmers fremdbestimmt ist. Der Arbeithehmer ist hinsichtlich
Zeit, Dauer, Ort und Art der Arbeit an die Weisungen des Arbeitgebers
gebunden. Arbeitnehmer ist, wer in einem Arbeitsverhaltnis steht und
vom Arbeitgeber abhangige, weisungsgebundene Arbeit leistet’. Nicht
erfal3t vom ArbNErfG sind daher gesetzliche Vertreter (Organmitglieder)
juristischer Personen?, z. B. Geschéftsfiihrer einer GmbH, und freie Mit-

arbeiter®.

Das fir ein Arbeitsverhaltnis i. S. d. ArbNErfG typische, insbesondere
vom Weisungsrecht gepragte Abhangigkeitsverhaltnis zwischen Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber spiegelt sich im Verhaltnis Hochschullehrer und
Hochschule nicht wieder. Der Hochschullehrer hat die verfassungsrecht-
liche Aufgabe und dienstrechtliche Pflicht, sein Fach in Forschung und
Lehre frei und selbstéandig zu vertreten; er ist eben gerade nicht wei-
sungsgebunden. Er fallt eigenverantwortlich die seinen Lehrstuhl be-
treffenden Entscheidungen und bt gegen Uber seinen Mitarbeitern am
Lehrstuhl das Weisungsrecht aus. Die ratio legis der Vorschriften des
ArbNErfG Uber abhangige Arbeitnehmer palfst aufgrund der funktionalen
Stellung des Hochschullehrers als Arbeitgeber (und nicht als Arbeitneh-

mer) nicht auf die Gruppe der Hochschullehrer.

Das ArbNErfG findet sowohl auf private als auch auf offentliche Ar-
beitsverhaltnisse Anwendung. Angesichts unterschiedlicher Aufgaben

und Funktionen, insbesondere mangels eigener Verwertungsinteres-

! Schaub, Handbuch des Arbeitsrechts, § 8 B | 1
2 Schiedsstelle BI. f. PMZ 1959,16

Schippel, Der personliche Anwendungsbereich des Gesetzes Uber Arbeitnehmerer-
findungen und seine Ausdehnung durch Analogie und Parteivereinbarung, GRUR
1959, S. 167 ff

Volmer/Gaul, Kommentar zum Arbeithehmererfindungsgesetz, § 1 Rz. 75 ff
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sen®, wurden fiir den Bereich &ffentlicher Einrichtungen Modifikationen
gegenulber den Vorschriften fur Arbeitnehmer im privaten Dienst (§§ 40,
41 ArbNErfG) in das ArbNErfG aufgenommen. So kann nach § 40 Nr. 1
ArbNErfG der Arbeitgeber an Stelle der Inanspruchnahme der Dienster-
findung eine angemessene Beteiligung an dem Ertrag in Anspruch neh-

men, wenn dies vorher vereinbart worden ist.

2. sachlich

Der sachliche Anwendungsbereich des ArbNErfG erstreckt sich auf Er-
findungen und technische Verbesserungsvorschlage. Gem. § 2 Arb-
NErfG sind jedoch nur patent- und gebrauchsmusterfahige Erfindungen
umfaldt. Insbesondere im Hinblick auf die Hochschulforschung sind fol-

gende Begriffe von Bedeutung:

a) patentfahige Erfindungen

Nach § 1 | PatG sind Erfindungen patentfahig, wenn sie neu sind, auf
erfinderischer Tatigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.
Durch ein Patent geschitzte Erfindungen genielRen Uber 20 Jahre ein

Monopolrecht.

Als Erfindungen sind Lehren (Anweisungen, Regeln) zum technischen
Handeln zu verstehen. ,Technisch ist eine Lehre zum planmaRigen
Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkrafte zur Erreichung eines
kausal (ibersehbaren Erfolges®, der ohne Zwischenschaltung menschli-
cher Verstandestatigkeit die unmittelbare Folge des Einsatzes be-
herrschbarer Naturkréfte ist®.“ Mit anderen Worten: eine technische L6-

sung fir ein technisches Problem.

schriftlicher Bericht des Ausschusses fiir gewerblichen Rechtsschutz u. Urheber-
recht, Bl. f. PMZ 57, 255

°® BGH v. 27.03.69; BGHZ 52,74
® BGH GRUR 77, 96 GRUR 1972, 161
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Nur die bewulite, zielgerichtete Steuerung des Wirkens naturlicher Fak-
toren soll erfal’t werden. Erst wenn die Verwendung technischer Mittel
notwendiger Bestandteil der Problemlosung ist, kann eine Lehre als sol-
che zum technischen Handeln bezeichnet und zur patentfahigen Erfin-
dung werden. Eine technische Lehre verlangt stets konkrete Anwendung
und zeigt damit zugleich die Grenzlinie zu nicht patentierbarem Grund-

lagenwissen’.

Nicht patentfahig sind nach § 1 Il PatG Entdeckungen sowie wissen-
schaftliche Theorien und mathematische Methoden. Sie sind reine Er-
kenntnisse, nicht zweckgerichtete Lésungen eines bestimmten Problems
mit technischen Mitteln®. Einer Erfindung liegt eine erfinderische Tatig-
keit zugrunde, wahrend bei einer Entdeckung lediglich Bestehendes
aufgedeckt oder natiirliche Zusammenhange beschrieben werden®. Eine
Umwandlung der Entdeckung in eine Erfindung kann durch zweckbe-
wulte Nutzbarmachung der Erkenntnis und entsprechende Ausschop-
fung ihrer Anwendungsméglichkeiten erreicht werden'. Insbesondere in
der Hochschulforschung, in welcher zu einem grof3en Teil Grundlagen-
forschung betrieben wird, kommen Entdeckungen eine erhebliche Be-
deutung zu. Zur Erreichung des Stadiums einer schutzfahigen Erfindung
ist eine Weiterentwicklung, eine technische Nutzbarmachung der Ent-

deckung erforderlich.

Technische Neuerungen sind jedoch nur dann patentierbar, wenn sie
gewerblich anwendbar sind. Der Erfindungsgegenstand muf} seiner Art
nach geeignet sein, in einem Gewerbebetrieb hergestellt oder verwendet
zu werden''. Gefordert wird, da zumindest die Méglichkeit einer prakti-
schen Verwirklichung der Erfindung einschlieBlich dazu benétigter
Hilfsmittel gegeben ist. Das Kriterium der Ausflhrbarkeit ist oft bei wis-
senschaftlichen Forschungsergebnissen in der Hochschule problema-

tisch, jedoch liegt die Hirde der Patentierbarkeit in den meisten Fallen

7 Ullrich, in: Handbuch des Wissenschaftsrechts, Bd. Il, S. 1572 mwN
8 Ullrich, in: Handbuch des Wissenschaftsrechts, Bd. Il, S. 1573
Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, S. 327

1% Schickedanz, GRUR 1972, 161,163

™ Ullrich, in: Handbuch des Wissenschaftsrechts, Bd. Il, S. 1576
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nicht bei ihrer gewerblichen Anwendbarkeit, sondern bei den Merkmalen

der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit.

Neu sind Erfindungen nur dann, wenn sie am Tag der Anmeldung zum
Patent durch den Stand der Technik nicht neuheitsschadlich vorwegge-
nommen waren. Neuheitsschadlicher Stand der Technik ist alles, was
vor dem Zeitrang der in Frage stehenden Patentanmeldung maf3geben-
den Tag der Offentlichkeit in irgendeiner Weise zuganglich gemacht
worden ist. Zum Stand der Technik gehdrt nicht nur, was von dritter
Seite der Offentlichkeit in irgendeiner Weise druckschriftlich oder sonst-
wie offenbart, sondern auch was durch den Wissenschaftler selbst mit
der Mdglichkeit zur Kenntnisnahme durch einen hinsichtlich Zahl und
Zusammenhang unbestimmten Personenkreis preisgegeben wird. Der
Stand der Technik umfaRt alles, wozu die Offentlichkeit weltweit die
Méglichkeit der Kenntnisnahme hatte, also auch den sog. papierenen
Stand der Technik, welcher Entwicklungen umfal}t, die niemals zu einer

praktischen Verwertbarkeit gefihrt haben.

Patenthindernd kann sich nicht nur die Veroffentlichung fertiger techni-
scher Handlungsanweisungen, sondern bereits die Veroffentlichung von
Grundlagenerkenntnissen auswirken. Die ist insbesondere in der
Hochschulforschung von Bedeutung, in welcher zu einem gro3en Teil
Grundlagenforschung betrieben wird. Erfindungen, die sich fir den
Fachmann aus solchen Erkenntnissen in naheliegender Weise ergeben,
kénnen keinen Patentschutz mehr erlangen, wenn die ihnen zugrunde-
liegenden Erkenntnisse der Offentlichkeit zuganglich gemacht wurden,

bevor die Erfindung zum Patent angemeldet worden ist.

Eine Erfindung ist folglich nur dann patentierbar, wenn ihr eine be-
stimmte erfinderische Tatigkeit zugrundeliegt, d. h. wenn ein nen-
nenswerter Unterschied gegenliber dem vorhandenen Stand der Tech-
nik besteht und es sich nicht um eine fir den Fachmann naheliegende
Fortschreibung von Bekanntem handelt (§ 4 S. 1 PatG). Abzustellen ist

dabei auf einen Durchschnittsfachmann'? in objektiver Hinsicht, nicht auf

12 Bartenbach/Gaul, Handbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, S. 120 ff, auch nach

Anderung des Wortlautes des § 4 PatG von ,Durchschnittsfachmann® auf ,Fach-
mann*
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die Person des Erfinders oder die Schwierigkeit des Werdegangs der
Erfindung®.

Insbesondere fur die an Hochschulen tatigen Wissenschaftler liegt in
den Kriterien der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit eine Tilcke
der gesetzlichen Regelung. Viele Patentanmeldungen kommen dadurch
zu Fall, dal® der Forscher seine Erfindung vor dem Tag ihrer Anmeldung
zum Patent in Fachmedien veroffentlicht, sei es unmittelbar, sei es in der
Gestalt einer allgemeinen Beschreibung, bei der er seine Erfindung gar
als das Ergebnis folgerichtiger Weiterentwicklung des Bekannten dar-

t". Er liefert damit selbst entweder die neuheitsschadliche Vorver-

stell
offentlichung oder den Nachweis mangelnder erfinderischer Téatigkeit.
Der Forscher wird somit in die Konfliktsituation gebracht, sich entweder
durch Veréffentlichung wissenschaftliche Anerkennung zu verschaffen
oder aber neugewonnenes Wissen auch zum Nachteil der Allgemeinheit
zunachst zu verschweigen und sich somit die Mdglichkeit eines Schutz-

rechtserwerbs zu verschaffen.

b) gebrauchsmusterféhige Erfindungen

Als Gebrauchsmuster kdénnen alle patentfahigen Erfindungen, ausge-
nommen Verfahren oder neue Verwendungen, flir 10 Jahre geschutzt
werden. Die Anforderungen an die erfinderische Tatigkeit sind beim Ge-
brauchsmuster geringer als beim Patent. Im Gegensatz zu einer pa-
tentfahigen Erfindung reicht es beim Gebrauchsmuster aus, wenn die
Erfindung auf einem ,erfinderischen Schritt* (§ 1 | GbmG) beruht. Im
Unterschied zum Patent setzt das Entstehen des Gebrauchsmusters
kein sachliches Prifungsverfahren, sondern lediglich die Eintragung in
die Gebrauchsmusterrolle voraus. Der Gebrauchsmusterschutz fur Er-
findungen ist daher einfacher, billiger und vor allem schneller zu errei-
chen als der Patentschutz. Im Gegensatz zum Patentrecht kennt das

Gebrauchsmusterrecht eine sog. Neuheitsschonfrist, innerhalb derer

" Niedzela-Schmutte, Miterfindungen in Forschungs-und Entwicklungskooperationen,

S. 9 mwN
' Ullrich, in: Handbuch des Wissenschaftsrechts, Bd. II, S. 1577
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eine Veroffentlichung unschadlich ist. Vom Anmelder oder seinem
Rechtsvorganger vorgenommene Verdffentlichungen stehen, sofern
innerhalb von sechs Monaten ein gebrauchsmusterfahiger Gegenstand
beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet wird, der
Annahme nicht entgegen, dall diese neu ist und auf einem erfinderi-

schen Schritt beruht™.

Aufgrund der halbjahrlichen Schonfrist stellt die Gebrauchsmusteran-
meldung haufig den einzigen Ausweg eines Schutzes der Erfindung dar,
wenn einmal publiziert worden ist. Insbesondere in dem von Publikatio-
nen gepragten Hochschulbereich kommt der Gebrauchsmusteranmel-

dung daher Bedeutung zu.

c¢) Verbesserungsvorschldage

Sonstige technische Neuerungen sind in § 3 ArbNEMG als technische
Verbesserungsvorschlage in den Anwendungsbereich des ArbNEMG
einbezogen. Mangels Legaldefinition sind sie nur durch negative Ab-
grenzungskriterien von den patent- und gebrauchsmusterfahigen Erfin-

dungen zu bestimmen'®.

Verbesserungsvorschlage i. S. d. § 3 ArbNErfG haben mit Erfindungen
gemeinsam, dal} sie technischer Natur sind"’. Dies richtet sich nach den
Mafstaben, die flr den patentrechtlichen Erfindungsbegriff gelten. Reine
organisatorische, kaufmannische oder sonstige Verbesserungsvorschla-
ge, die Gegenstand des arbeitsrechtlich relevanten betrieblichen Vor-

schlagswesens sind, werden vom ArbNErfG nicht erfalit.

Der Verbesserungsvorschlag darf nicht bereits bekannt gewesen sein.
Abzustellen ist hierbei aber nicht auf einen absoluten, sondern auf einen

relativen Neuheitsbegriff, der auf den Wissensstand des Betriebes be-

15 KraRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen, S. 23

Gaul, Verbesserungsvorschlag und arbeitsrechtliches Sonderleistungsprinzip, BB
1992, S. 1710

Volmer/Gaul, Kommentar zum Arbeithehmererfindungsgesetz, § 3/10

16
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zogen ist'®. Der Vorschlag darf auch nicht allgemein zugénglich sein und
er darf nicht auf der Hand liegen. Der Verbesserungsvorschlag setzt
also eine Neuerung voraus, die Uber das bloRe Auffinden von Vorhan-
denem oder Vorgegebenen hinausgeht'. Der technische Verbesse-
rungsvorschlag kann die Vorstufe zu einer Erfindung darstellen. Zwi-
schen beiden besteht ein Stufenverhaltnis: Der Verbesserungsvorschlag

ist im Vergleich zur Erfindung kein aliud, sondern nur ein minus®.

Ein Vergltungsanspruch besteht nur bei Verbesserungsvorschlagen,
welche dem Arbeitgeber ,eine ahnliche Vorzugsstellung gewahren wie
ein technisches Schutzrecht® (§ 20 ArbNErMfG). Bei Aufnahme dieses
Kriteriums dachte man an erfindungsahnliche Neuerungen, die zwar
wegen irgendwelcher Hindernisse nicht zur Patenterteilung flihren,
trotzdem aber dem Betrieb einen ahnlichen Vorsprung gegenuber sei-
nen Mitbewerbern verschaffen wie erteilte Patente, so etwa bei Verbes-
serungen eines Herstellungsverfahrens, die zu wesentlichen Kostener-
sparnissen oder Qualitatsvorteilen fiihren und dem Betrieb im Falle ihrer
Geheimhaltung einen entsprechenden Vorsprung vor den Wettbewerben
verschaffen. Die Zubilligung eines Vergutungsanspruchs auch fur solche
Falle sollte keine Durchbrechung des Schutzrechtsprinzips bedeuten,
sondern lediglich eine Abrundung und analog Anwendung auf eine be-

grenzte Gruppe sachéhnlich gelagert Grenzfalle?'.

§ 20 ArbNErfG mag fir die Hochschulen als nicht produzierende Ein-
richtungen selten zum Zug kommen, da aber der Verbesserungsvor-
schlag als Arbeitsergebnis dem Dienstherrn mitzuteilen ist und diesem
ohne weiteres zufallt, entsteht die Frage, wer Uber eine weitere Verwer-
tung zu entscheiden hat. Dies ist nicht die Hochschule allein, denn an-
ders als ein Unternehmen besitzt sie keine Verfligungsméglichkeit kraft
Geheimhaltung (ein Anwendungsfall des § 17 ArbNErfG ist im Hoch-

schulbereich kaum denkbar) und kann den Forscher auch sonst (etwa

18 Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, S. 130

es wird daher auch von relativer Neuheit im Gegensatz zum absoluten Neuheitsbe-
griff des Patentrechts gesprochen

Volmer/Gaul, Kommentar zum Arbeithehmererfindungsgesetz, § 2/2
20 Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeithehmererfindung, § 42 Rz. 21
' Rudolf Friedrich, in GRUR 1958, S. 274

19
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Wettbewerbsverbot) nicht vertraglich binden. Vielmehr steht die meist

[forschungsakzessorische* Verbesserungsleistung beiden zu®.

Il. Erfinderprinzip

In § 6 PatG ist das Erfinderprinzip verankert, welches den ,Schutz der
schépferischen Personlichkeit* als Grundgedanken hat®. Mit der Fertig-
stellung einer Erfindung entsteht originar flr denjenigen, der sie ge-
macht hat, ein Recht an ihr, das als vermégensrechtlichen Bestandteil
das Recht auf das Patent oder den Gebrauchsmusterschutz** und da-
neben als personlichkeitsrechtlichen Bestandteil das Recht auf Erfinder-
nennung® beinhaltet. Als eigentumséhnliches Vermégensrecht (,geisti-
ges Eigentum®) fallt es in den Schutzbereich der Eigentumsgarantie des
Art. 14 GG?. Die schopferische Leistung des Einzelnen ist Ausgangs-
punkt des Erfindungsschutzes. Eine Erfindung kann daher nur einer na-
turlichen, nicht einer juristischen Person, Kdrperschaft, Anstalt oder Be-

trieb zugeordnet werden.

Die Erfindung kann auch mehreren Miterfindern (§ 6 S.2 PatG) zuzu-
ordnen sein, wenn sie in bewulf3ter und gewollter Zusammenarbeit zur
erfinderischen Ldsung des gestellten Problems derart beigetragen ha-
ben, dal} jeder von ihnen einen selbstandigen, qualifizierten Anteil gelei-
stet hat. Insbesondere im Hochschulforschungsbereich, in welchem zu-
meist mehrere Mitarbeiter an einem Projekt gemeinschaftlich zusam-
menarbeiten, kommt es haufig zu einer Erfindergemeinschaft’’. Die
rechtliche Behandlung der Erfindergemeinschaft ist problematisch und

soll an spaterer Stelle naher eroértert werden.

Ullrich, Privatrechtsfragen der Forschungsférderung in der Bundesrepublik Deutsch-
land, S. 280 Fn. 146

% Riemschneider, in GRUR 1937, S. 493

24 KraRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen, S. 23

% Ullrich, in: Handbuch des Wissenschaftsrechts, Bd. II, S. 1578

% Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, S. 144 mwN, Schulte, Die Erfindung
als Eigentum, S. 772 f, Séllner, Zum.verf. Schutz geistigen Eigentums, S. 367 f
ausflhrlich Andrea Niedzela-Schmutte, Miterfindungen in Forschungs- und Entwick-
lungskooperationen, S. 25 ff
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Das Erfinderprinzip gilt auch dann, wenn die Erfindung in abhangiger
Stellung geschaffen wurde. Das Recht auf das Patent oder den Ge-
brauchsmusterschutz entsteht auch bei Erfindungen im Rahmen eines
Arbeitsverhaltnisses in der Person des Erfinders, also des Arbeitneh-
mers. Das Erfinderprinzip hat insofern Vorrang vor dem arbeitsrechtli-
chen Grundsatz, nach welchem das Arbeitsergebnis grundsatzlich dem

Arbeitgeber zusteht.

I1l. Rechtserwerb durch den Arbeitgeber

Um einen Ausgleich zwischen dem patentrechtlichen Erfinderpersén-
lichkeitsrecht und den arbeitsrechtlichen Anspriichen des Arbeitgebers
zu schaffen, modifiziert das Arbeitnehmererfindungsgesetz das Erfin-
derprinzip durch ein Zugriffsrecht des Arbeitgebers auf Diensterfindun-
gen. Das Recht an der Erfindung steht zwar dem Arbeitnehmer zu, der
Arbeitgeber hat jedoch gegenuber seinen Arbeitnehmern - mit Ausnah-
me des nach § 42 ArbNErfG privilegierten Personenkreises- die Mog-
lichkeit, durch eine Inanspruchnahme samiliche vermdbgenswerten
Rechte an der Erfindung zu erwerben. Voraussetzung ist jedoch, dal® es
sich um eine Diensterfindung des Arbeitnehmers handelt und dafR die
formellen Erfordernisse fir die Inanspruchnahme erfillt sind. Das Arb-

NErfG unterscheidet zwischen Diensterfindungen und freien Erfindung.

1. Diensterfindung und freie Erfindung

Diensterfindungen (gebundene Erfindungen) sind nach § 4 1l ArbNErfG
wahrend der Dauer des Arbeitsverhaltnisses getatigte Erfindungen, die
entweder aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Téatigkeit
entstanden sind (Obliegenheitserfindungen) oder maf3geblich auf Erfah-
rungen oder Arbeiten des Betriebs beruhen (Erfahrungserfindungen).
Diensterfindungen sind von vornherein mit dem Zugriffsrecht des Arbeit-

gebers belastet.
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Sonstige Erfindungen, d.h. solche, die vor Beginn oder nach Beendi-
gung des Arbeitsverhaltnisses oder auch wahrend dessen Dauer ge-
schaffen wurden, jedoch weder aus der dem Arbeitnehmer obliegenden
Tatigkeit entstanden sind, noch maf3geblich auf betrieblichen Erfahrun-
gen oder Arbeiten beruhen, sind gem. § 4 Il ArbNEG freie Erfindun-
gen und als solche nicht von dem Inanspruchnahmerecht des Arbeitge-
bers umfallt. Die arbeitsrechtliche Treuepflicht gebietet es jedoch, dal
dem Arbeitgeber an diesen Erfindungen ein nicht-ausschlieBliches
Recht zur Benutzung zu angemessenen Bedingungen angeboten wird,
wenn die Erfindung im Arbeitsbereich des Arbeitgebers verwertbar ist (§
19 ArbNErfG). Die Differenzierung zwischen gebundenen Erfindungen
und freien Erfindungen gestaltet sich im Hochschulbereich, insbesonde-
re bei den nach § 42 ArbNErfG privilegierten Personen aufgrund deren

besonderen Aufgabe und Stellung, schwierig.

2. Melde- und Geheimhaltungspflicht des Arbeithehmers

Der Arbeitnehmer ist sowohl bei einer Diensterfindung (§ 5 ArbNErfG)
als auch bei einer freien Erfindung (§ 18 ArbNErfG) verpflichtet, dem
Arbeitgeber unverziglich schriftlich seine Erfindung zu melden, ausge-
stattet mit den fir die Beurteilung der Erfindung wesentlichen Angaben.
Die Meldepflicht bei freien Erfindungen hat eine Kontrollfunktion, denn
nur so kann der Arbeitgeber Uberprifen, ob es sich um eine Diensterfin-

dung oder um eine freie Erfindung handelt.

Der Arbeitgeber hat 4 Monate Zeit, Gber eine Inanspruchnahme oder
Freigabe der Erfindung zu entscheiden. Solange die Erfindung nicht
freigeworden ist, mul} der Arbeitnehmer diese gem. § 24 1l ArbNErfG
geheimhalten. Auch bei Zweifeln, ob eine freie oder gebundene Erfin-
dung vorliegt, mufd der Arbeitnehmer die Erfindung bis zur Klarung bzw.
Einigung (iber den Charakter der Erfindung geheimhalten®. Diese Ge-
heimhaltungspflicht wiirde sich auf den nach § 42 ArbNErfG privilegier-
ten Personenkreis im Hinblick auf deren verfassungsrechtliche Stellung

problematisch darstellen.

» Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz Uber Arbeithehmererfindungen, § 24 Rz.2
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Die Geheimhaltungspflicht erlischt, wenn (und insoweit) die technische
Lehre offenkundig geworden ist oder wenn der Arbeitgeber auf eine
weitere Geheimhaltung verzichtet hat. Gleiches gilt ab dem Zeitpunkt
der Offenlegung einer Schutzrechtsanmeldung des Arbeitgebers, die
diese Lehre zum Inhalt hat (vgl. § 32 PatG)®.

3. Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber

Durch eine Inanspruchnahme nach §§ 6 ff ArbNErfG hat der Arbeitgeber
die Mdglichkeit, die Rechte an der Diensterfindung zu erwerben. Gem. §
7 ArbNErfG fuhrt die Inanspruchnahme zu einem Rechtsibergang kraft
Gesetzes auf den Arbeitgeber aufgrund einseitiger Willenserklarung®,
ohne dal es noch irgendeiner vertraglichen Regelung bzw. irgendeiner

Zustimmung des Arbeitnehmers bedarf.

Der Arbeitgeber kann eine Diensterfindung unbeschrankt oder be-
schrankt in Anspruch nehmen. Bei Erfindungen von Arbeithnehmern im
offentlichen Dienst hat er ferner die Option einer Ertragsbeteiligung nach
§ 40 Nr. 1 ArbNErfG.

a) unbeschrénkte Inanspruchnahme

Durch die unbeschrankte Inanspruchnahme gehen alle vermégenswer-
ten Rechte an der Erfindung, insbesondere das Recht auf das Patent,

auf den Arbeitgeber Uber.

Der Arbeitgeber allein ist zur Schutzrechtsanmeldung berechtigt und
verpflichtet. Lediglich die Personlichkeitsrechte verbleiben bei dem Ar-

beithehmer.

2 Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, § 24 Rz.10, Bar-
tenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz liber Arbeitnehmererfindungen, § 24 Rz. 36

Werdermann, Der Begriff die Diensterfindung und die dogmatischen Grundlagen des
Inanspruchnahmerechts, S. 58.
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b) beschrénkte Inanspruchnahme

Im Falle der beschrankten Inanspruchnahme erwirbt der Arbeitgeber ein
nicht ausschlielliches, unternehmensbezogenes Recht zur Benutzung
der Erfindung, im Ubrigen wird die Erfindung frei. Der Erfinder bleibt In-
haber der Rechte an der Erfindung und kann eine Schutzrechtsanmel-

dung vornehmen.

Der Arbeitgeber erwirbt lediglich ein unternehmensbezogenes Nut-
zungsrecht, das zwar alle Nutzungsarten des § 9 ArbNErfG umfalit, je-
doch keine Befugnis zur Ubertragung von Rechten gewahrt®'. Inhaltlich
ist das nicht ausschlieBliche Nutzungsrecht einer einfachen Lizenz
gleichgestellt®’. Abgesehen von eventuell bestehenden Wettbewerbs-
verboten ist der Arbeitnehmer nicht gehindert, die Erfindung selbst zu
nutzen, anderweitig Lizenzen zu vergeben oder das Recht an der Erfin-

dung zu verauf3ern.

¢) Ertragsbeteiligung nach § 40 | Nr. 1 ArbNErfG

In § 40 | Nr. 1 ArbNErfG findet sich fur Arbeitnehmer im o&ffentlichen
Dienst, d. h. auch fir den Hochschulbereich, eine Ausnahmeregelung,
nach welcher der Dienstherr anstelle der Inanspruchnahme der Dien-
sterfindung eine angemessene Beteiligung an dem Ertrag der Dienster-
findung in Anspruch nehmen kann, wenn dies vorher vereinbart worden
ist. Uber die Héhe der Beteiligung kdnnen im voraus bindende Abma-

chungen getroffen werden.

4. Anmeldepflicht des Arbeitgebers im Inland

Der Arbeitgeber ist im Falle der unbeschrankten Inanspruchnahme ver-

pflichtet (§ 13 ArbNErfG) die Erfindung im Inland zur Erteilung eines
Schutzrechtes anzumelden. Er ist auch berechtigt (§ 14 ArbNErfG), sie

¥ Volmer/Gaul, Kommentar zum Arbeitnehmererfindungsgesetz, C 321

%2 BGH, GRUR 1974, 463 f
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im Ausland anzumelden. Eine Ausnahme von dem Anmeldezwang ist
gem. § 17 ArbNErfG nur dann vorgesehen, wenn berechtigte Belange
des Betriebes es erfordern, eine gemeldete Diensterfindung nicht be-
kannt werden zu lassen. Die Ausnahmeregelung des § 17 ArbNEG ist
im Wissenschafts- und Hochschulbereich jedoch unbedeutend®, da dort
keine Grinde ersichtlich sind, die die Behandlung der Diensterfindung
als Betriebsgeheimnis rechtfertigen wirden. Die Hochschulen sind keine
im Wettbewerb stehenden Unternehmen. lIhre Aufgabe ist die Erfor-
schung und Verbreitung von Wissen, nicht jedoch dessen Geheimhal-

tung.

Durch den Zwang zur Schutzrechtsanmeldung der Erfindung im Inland
kommt es zwangsweise zu deren Veroffentlichung. Dies bedeuten bei
dem nach § 42 ArbNErfG privilegierten Personenkreis u. U. einen Ein-

griff in ihre verfassungsrechtlich geschitzte Publikationsfreiheit.

5. Vergiitungspflicht des Arbeitgebers

a) Monopolprinzip

Der Arbeitnehmer hat gegen den Arbeitgeber gem. § 9 ff ArbNErfG als
Ausgleich fur den Rechtsverlust einen Anspruch auf Zahlung einer an-
gemessenen Vergutung, wenn der Arbeitgeber die Erfindung unbe-
schrankt in Anspruch genommen hat oder wenn er sie im Falle der be-

schrankten Inanspruchnahme benutzt.

Dem Vergitungsanspruch liegt der Gedanke zu Grunde, dal® der Arbeit-
nehmer an dem wirtschaftlichen Nutzen beteiligt werden soll, den der
Arbeitgeber aus dem erworbenen Recht zieht. Ein Schutzrecht ver-
schafft die Mdglichkeit, jedem anderen die (Be-)Nutzung der geschitz-
ten technischen Lehre zu verwehren und sich somit eine Monopolstel-
lung auf dem Markt zu verschaffen, welche die Absatz- und Gewinn-
chancen erhoht. Die Begriindung fur den Vergltungsanspruch ist nicht

in der schopferischen ,besonderen® Leistung des Erfinders zu sehen

3 Ullrich, in: Handbuch des Wissenschaftsrechts, Bd. II, S. 1580
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(Sonderleistungsprinzip), sondern in dem Nutzen und der verbesserten
Marktstellung, welche dem Arbeitgeber durch die Inhaberschaft eines

Schutzrechts entsteht (Monopolprinzip)**.

Ein VerglUtungsanspruch — dem Grunde nach- entsteht im Falle der un-
beschrankten Inanspruchnahme ohne Ricksicht auf die Nutzung der
Erfindung, wahrend bei beschrankter Inanspruchnahme ein Vergltungs-
anspruch nur bei Nutzung entsteht; denn nur in diesem Fall zieht der

Arbeitgeber Vorteile aus der Erfindung.

b) Bemessung der Verglitung

Die Vergutung der Arbeitnehmererfindung richtet sich nach den Vergu-
tungsrichtlinien gem. § 11 ArbNErfG. Als Faktoren fur die Vergltungs-
bemessung gelten gem. § 9 Il ArbNErfG insbesondere:

o die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Erfindung

o die Aufgabe und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb

e der Anteil des Betriebs an dem Zustandekommen der Diensterfin-

dung

6. Unabdingbarkeitsgrundsatz

Die Vorschriften des AroNEfG kénnen gem. § 22 ArbNEG nicht zuun-
gunsten des Arbeitnehmers abbedungen werden. Dies betrifft jedoch nur
Vereinbarungen vor, nicht nach der Erfindungsmeldung. Diese Schutz-
vorschrift fir Arbeitnehmer findet, nach dem Wortlaut des § 42 ArbNErfG

auf den privilegierten Personenkreis keine Anwendung.

34 Schriftlicher Bericht des Ausschusses f. gewerblichen Rechtsschutz BI. f. PMZ 59, S.
250
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C) Ausnahmeregelung § 42 ArbNErfG, das sog. ,,Hochschul-

lehrerprivileg“

|. Historische Entwicklung des Hochschullehrerprivilegs

Die erste einheitliche gesetzliche Regelung zum Schutz des Erfinders
schaffte das Reichspatentgesetz v. 25.05.1877 (reformiert im Jahre
1891)*. In § 3 | PatG 1877 wurde das Anmelderprinzip festgeschrieben.
Danach stand dem ersten Anmelder der Anspruch auf die Erteilung des
Patents zu. Eine explizite Regelung hinsichtlich der Problematik der Ar-
beitnehmererfindungen war in dem Patentgesetz v. 1877 bzw. 1891

nicht enthalten.

Nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts standen jedoch Arbeit-
nehmererfindungen grundsatzlich dem Arbeitgeber zu®*. Es wurde hier-
bei ein origindrer Rechtserwerb des Arbeitgebers angenommen®’. Fir
,Staatlich angestellte Gelehrte” galt dies nicht. Diese durften die von ih-
nen gemachten Erfindungen patentrechtlich fiir sich ausnutzen®. Selbst
eine fiskalische Beteiligung an den Erfindungen der Hochschulgelehrten
wurde, vorwiegend im Hinblick auf die Wissenschaftsfreiheit, abge-
lehnt®®. Schon aus dem Jahre 1910 ist eine Entscheidung der Be-

schwerdeabteilung des Patentamts bekannt, in welcher es heilt:

,30 gehoren auch die Erfindungen der Lehrer an Hochschulen,
Akademien usw., die bei Gelegenheit der Lehrtatigkeit oder bei den
wissenschaftlichen Arbeiten gemacht werden, selbst dann nicht

dem Staat, ihrem Dienstherrn, wenn der Staat die Einrichtungen,

% Patentegesetz v. 25.05.1877 in Reichsgesetzblatt mit Gesetzen, Verordnungen v.

03.01. -24.12.1877, Berlin 1877, S. 501, Nr. 1193 und ,die kleine Patentrechtsre-
form® durch das Patentgesetz v. 07.04.1891 in Reichsgesetzblatt 1891 S. 79f

Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz Uber Arbeithnehmererfindungen, S. 695f
Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz liber Arbeithnehmererfindungen, § 42 Rz. 1

Felix Dammer, Die Beteiligung des Fiskus an der Verwertung der von staatlich ange-
stellten Gelehrten gemachten Erfindungen, in Deutsche Juristen Zeitung 1898, S.
399

Felix Dammer, Die Beteiligung des Fiskus an der Verwertung der von staatlich ange-

stellten Gelehrten gemachten Erfindungen, in Deutsche Juristen Zeitung 1898, S.
402

36
37
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Laboratorien, Apparate, Materialien und Hilfskrafte auf seine Ko-

sten zur Verfiigung gestellt hat.“4

In der Praxis hat sich schon friihzeitig die Notwendigkeit ergeben, fir die
Rechte aus der Erfindung von Arbeitnehmern eine gesetzliche Regelung
zu schaffen. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg bemihte man sich, das
Recht der Arbeitnehmererfindungen zu regeln. Eine solche Regelung
erfolgte allerdings weder in einer Patentrechtsreform noch in einem seit

den Zwanziger-Jahren geplanten Arbeitsgesetzbuch®'.

Die immer mehr hervortretende Bedeutung der Erfindungen von Arbeit-
nehmern fihrt nach dem Ersten Weltkrieg dazu, dal® Bestimmungen
uber Erfindungen der Arbeithnehmer in die Tarifvertrage aufgenommen
wurden. Fur die Weiterentwicklung des Rechts der Arbeitnehmererfin-
dungen war der sog. Chemikertarifvertrag ,Reichstarifvertrag fir aka-
demisch gebildete Angestellte der chemischen Industrie” v. 27.04.20,
der sog. Akademikertarifvertrag ,Vereinbarung zwischen dem Reichs-
verband der Deutschen Industrie und dem Bund angestellter Akademi-
ker technische - naturwissenschaftlicher Berufe“ v. 26.10.1929 und der
Tarifvertrag der Berliner Metallindustrie von besonderer Bedeutung. Eine
Regelung bzgl. der Behandlung von Hochschullehrererfindungen war in
diesen Tarifvertragen nicht enthalten. In Fortsetzung der friiheren Hand-
habung wurden die Erfindungen jedoch als den Hochschullehrern gehé-

rig betrachtet.

Auch in dem Patentgesetz v. 1936 war keine gesetzliche Regelung
uber Arbeitnehmererfindungen und die Behandlung von Hochschulleh-
rererfindungen enthalten. Es schnitt die in Frage stehenden Probleme
nur insoweit an, als es das Erfinderprinzip einfihrte, welches das An-
melderprinzip abloste. Hiernach entsteht mit der Fertigstellung einer
Erfindung fur denjenigen, der sie gemacht hat, ein Recht an ihr, das als
vermogensrechtlichen Bestandteil das Recht auf das Patent oder das
Gebrauchsmuster und daneben gewisse personlichkeitsrechtliche Ele-

mente umfaRt*?.

0" Mitteilung Deutscher Patentanwalte 1911, S. 102f
1 Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeithehmererfindung, S. 625 f
42 KraRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen, S. 23



Teil 1: Einfiihrung -23-

Erst 1942 und 1943 kam es zu einer gesetzlichen Regelung bzgl. Ar-
beitnehmererfindungen in Form der Verordnungen iiber die Behand-
lung von Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern v. 12.06.42*
und die die eigentlichen Bestimmungen enthaltende Durchfiihrungs-
verordnung (DVO) v. 20.03.1943"*. Die Grundgedanken der vorge-
nannten Verordnungen und Richtlinien (Anspruch des Arbeitgebers auf
Rechtserwerb gegen Vergitung des Arbeitnehmererfinders) haben das
ArbNErfG erheblich beeinfluf3t. Eine dem § 42 ArbNErfG entsprechende
Privilegierung der Hochschullehrer war der DVO von 1943 jedoch fremd.
Nach der DVO 1943 (§ 11) war es rechtlich durchaus mdglich, die Erfin-
dungen der Professoren und Assistenten in Anspruch zu nehmen. Doch

wurde diese Mdglichkeit in der Praxis damals nicht ausgeschopft®.

Im Jahre 1952 wurde von der Bundesregierung der Entwurf eines Ar-
beitnehmererfindungsgesetzes vorgelegt, in welchem keine Privilegie-
rungsregelung fiur Hochschullehrer enthalten war. In der amtlichen Be-
grindung zum Regierungsentwurf fir das Arbeitnehmererfindungsge-
setz* wird die geringe Relevanz der fehlenden Privilegierung der Hoch-
schullehrer in der DVO 1943 betont. Es wird ferner festgestellt, es sei
bereits bisher bei den Universitdten und Hochschulen stets von dem
Grundsatz der freien Verfugungsbefugnis des Erfinders ausgegangen
worden. Dieser Grundsatz habe sich bewahrt und solle auch weiterhin
aufrechterhalten bleiben. In den 14 Jahren der Geltung der DVO 1943
(keine explizite Privilegierung der Hochschullehrer) war es zu keinen
nennenswerten Spannungen zwischen den Kultusministerien der Lan-
der, der Hochschulverwaltung und den Hochschullehrern gekommen.
Trotz der Intention der Beibehaltung der freien Verfliigungsbefugnis der
Hochschullehrer wurde keine Notwendigkeit gesehen, eine explizite Pri-

vilegierungsregelung in das Gesetz aufzunehmen.

A Verordnung Uber die Behandlung von Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern

12.06.1942 RGBI. | S. 466
4 Durchfiihrungsverordnung v. 20.03.43 RGBI. | S. 257
*5 Volmer/Gaul, Kommentar zum Arbeitnehmererfindungsgesetz, § 42 Rz. 7
LEntwurf eines Gesetzes Uber Erfindungen von Arbeithehmern und Beamten®, verof-
fentlicht in BT-Drucks. | / 3343 und BT-Drucks. 11/187 nach Bartenbach/Volz S. 702,
zuvor hatte der ,Griine Verein“ den ,Entwurf eines Gesetzes lber Erfindungen von
Arbeitnehmern und Beamten® veroffentlicht in GRUR 1951, S. 257
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Enthalten waren in dem Entwurf aus dem Jahre 1952 jedoch Sondervor-
schriften (nur beschrankte Inanspruchnahme, Ertragsbeteiligung etc.) fir
die Behandlung von Erfindungen von Arbeithehmern im &ffentlichen
Dienst. Man ging davon aus, daf} die oOffentlichen Verwaltungen und
Betriebe in der Regel kein Interesse an dem Erwerb eigener Schutz-
rechte haben, da sie - im Gegensatz zu der privaten Wirtschaft - Aus-
schlieBungsrechte gegeniiber Wettbewerbern nicht geltend machen
wollen. Die wettbewerbliche Ausnutzung von Schutzrechten durch die

t*. Ferner seien

offentliche Hand sei weder notwendig noch beabsichtig
die Hochschulverwaltungen an der wirtschaftlichen Auswertung der Er-
findungen von Hochschullehrern und -assistenten nicht interessiert und
fur die damit zusammenhangenden Aufgaben auch ungeeignet, die Ko-
sten und Risiken der selbstandigen Weiterbehandlung von Institutserfin-
dungen zu Ubernehmen, deren Wert sie regelmaliig gar nicht zu beur-

teilen vermogen®®.

Die in § 33 Nr. 2 (Entwurf v. 1952) vorgesehene Mdglichkeit einer Er-
tragsbeteiligung statt einer Inanspruchnahme sollte den besonderen
Erfordernissen, wie sie insbesondere fur Universitaten, Hochschulen,
staatliche Forschungsinstitute und Materialprifungsamter bestanden,
Rechnung tragen. ,Bei diesen Anstalten liegen die Verhaltnisse anders
als bei privaten Betrieben, da eine Auswertung der Diensterfindung ei-
nes Anstaltsangehorigen in der Anstalt selbst in den meisten Fallen nicht

in Frage kommt*.

Es wurde jedoch ein offentliches Interesse angenommen, einen Ersatz
fur die offentlichen Gelder zu erlangen, die fur die Entwicklung der Dien-
sterfindung aufgewandt worden sind. Aus diesem Grund wurde eine
Regelung Uber die Moglichkeit eines Beteiligungsrechts des Arbeitge-
bers am Ertrag der Diensterfindung in den Entwurf v. 1952 aufgenom-
men. Der Bundesrat™ regte dariiber hinaus fiir den Bereich der 6ffentli-
chen Forschung, insbesondere den Hochschulbereich, die zusatzliche

Aufnahme folgender Regelung an:

4" BT-Drucksache: | Nr. 3343, S. 39
8 BT-Drucksache. | Nr. 3343, S. 46
4 BT-Drucksache: | Nr. 3343, S. 39
%0 BT-Drucksache: | Nr. 3343, S. 46
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.Bei Diensterfindungen von Leitern oder Mitarbeitern einer For-
schungseinrichtung des offentlichen Dienstes, insbesondere bei Dien-
sterfindungen von Hochschullehrern, darf der Arbeitgeber eine Beteili-
gung an dem Ertrag der Erfindung nur in Anspruch nehmen, um den
ihm daraufhin zuflieRenden Betrag zusatzlich zur Forderung der For-

schung zu verwenden.”

Dieser Regelung stimmte die Bundesregierung® dem Grunde nach zu,
hielt es jedoch fiir zu weitgehend, die Verwendung des aus der Beteili-
gung zuflieRenden Betrages zur Voraussetzung fir die Inanspruchnah-

me zu machen.

Aufgrund des Druckes aus Hochschulkreisen wurde schlielich im ge-
anderten Entwurf des Arbeitnehmererfindungsgesetzes von 1955
eine Sonderregelung fir Hochschullehrer aufgenommen. In Hochschul-
kreisen beflirchtete man, da die Landesregierungen unter Geltung ei-
nes neuen Gesetzes dazu Ubergehen kénnten, die geltenden Vorschrif-
ten doch auf Erfindungen von Hochschullehrern anzuwenden. Die
Hochschullehrer sahen die Gefahr, ihr Privileg der freien Verwertung

mdglicherweise zu verlieren.

Keinesfalls zweckmaRig erschien es, die Erfindungen von Hochschulleh-
rern und -assistenten bei der Schaffung des neuen Arbeitnehmererfin-
dungsgesetzes im Gesetz nicht zu bertcksichtigen, weil diese Erfindun-
gen sonst in den gesetzesfreien Raum fallen wirden. Die Rechtspre-
chung wirde dann aller Voraussicht nach die selben oder &hnliche
Rechtsgrundsatze anwenden wie vor 1943. Diese liefen im wesentlichen
auf einen automatischen Rechtserwerb des Dienstherrn bzw. des Ar-
beitgebers hinaus. Die Hochschullehrer wirden mdglicherweise dann
schlechter stehen als die Ubrigen Beamten, welche unter das Gesetz
fallen®®. Deshalb hatte sich die Bundesregierung — insbesondere auf
Anregung des Bundesrates und der standigen Kultusministerkonferenz —
entschlossen, in den veranderten Gesetzentwurf von 1955 eine Aus-
nahmebestimmung zugunsten der Hochschullehrer und ihrer Assisten-

ten aufzunehmen. Diese Vorschrift wurde nur mit geringen sprachlichen

% BT-Drucksache | Nr. 3343, S. 47
52 ArbG Frankfurt v. 19.05.40, Mitt. 40 S. 110
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Anderungen in dem Gesetz iiber Arbeitnehmererfindungen v.

25.07.57 Ubernommen.

Die Freistellung der Erfindungen von Hochschullehrern und —assistenten
wird in der amtlichen Begrindung damit in Zusammenhang gebracht,
dafy den Hochschullehrern die Freiheit von Lehre und Forschung garan-
tiert ist™. Die Vorschrift ist Ausflul des in Art. 5 Il GG verankerten

t>*. Sie soll dem Schutz der Lehr-

Grundsatzes der Wissenschaftsfreihei
und Forschungsfreiheit der Hochschule dienen und zugleich die dort

betriebene Forschung anregen®.

Im schriftlichen Bericht des Ausschusses fiir gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht zum Regierungsentwurf des ArbNEfG wird die Son-
derregelung begrufdt, ,weil sie dem Schutz der Lehr- und Forschungs-
freiheit der Hochschule diente und durch die Sonderstellung der Hoch-

schullehrer die Forschung angeregt werden diirfte®°.

Die heute noch geltende Fassung des § 42 des Arbeitnehmererfin-
dungsgesetzes aus dem Jahre 1957 - des sog. ,Hochschullehrerprivi-

legs® - lautet:

§ 42 ArbNErfG
Besondere Bestimmungen fiir Erfindungen von Hochschulleh-

rern und Hochschulassistenten

(1) In Abweichung von den Vorschriften der §§ 40 und 41 sind Er-
findungen von Professoren, Dozenten und wissenschaftlichen As-
sistenten bei den wissenschaftlichen Hochschulen, die von ihnen in
dieser Eigenschaft gemacht werden, freie Erfindungen. Die Be-

stimmungen der §§ 18, 19 und 22 sind nicht anzuwenden.

(2) Hat der Dienstherr fir Forschungsarbeiten, die zu der Erfindung

geflhrt haben, besondere Mittel aufgewendet, so sind die in Absatz

3 Amtliche Begriindung zum Regierungsentwurf des ArbNErfG, Bl.f.PMZ 1957,229
*  Amtl. Begr. BT-Drucks 11/1648 S. 52 = Blatt 1957,247

%5 AusschuBbericht. z. BT-Drucks 11/3327 S. 10 = Blatt 1957,247

% AusschuBbericht, BI. f. PMZ 1957, 255
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I genannten Personen verpflichtet, die Verwertung der Erfindung
dem Dienstherrn schriftlich mitzuteilen und ihm auf Verlangen die
Art der Verwertung und die Hohe des erzielten Entgelts anzuge-
ben. Der Dienstherr ist berechtigt, innerhalb von drei Monaten nach
Eingang der schriftlichen Mitteilung eine angemessene Beteiligung
am Ertrage der Erfindung zu beanspruchen. Der Ertrag aus dieser
Beteiligung darf die Héhe der aufgewendeten Mittel nicht Uberstei-

gen.

Il. Anwendungsbereich des § 42 ArbNEfG

1. sachlich

Dem Wortlaut des § 42 ArbNEfG nach sind nur Erfindungen von dem
Hochschullehrerprivileg erfal3t. Es wird daher die Meinung vertreten, daf
sich § 42 ArbNErfG nur auf Erfindungen und nicht auf technische Ver-
besserungsvorschlage i. S. d. § 3 ArbNErG erstreckt®’.

Diese Ansicht ist jedoch abzulehnen. Der Verbesserungsvorschlag ist im
Vergleich zur Erfindung, wie bereits unter Teil 1 B | ¢ ausgefihrt, kein
aliud®, sondern ein minus. Da zwischen Erfindung und technischem
Verbesserungsvorschlag ein Stufenverhaltnis besteht, erscheint es kon-
sequent, das Hochschullehrerprivileg auch auf den Verbesserungsvor-

schlag auszudehnen®.

Ein technischer Verbesserungsvorschlag kann bei der entsprechenden
Ausrichtung zu einer schutzrechtsfahigen Erfindung fortentwickelt wer-
den, auf welche zweifelsfrei § 42 ArbNErfG Anwendung findet. Im Hin-
blick auf die in Art. 5 Il GG geschiitzte Rechtsposition des Hochschul-
lehrers, welche durch § 42 ArbNErfG gewahrleistet werden soll, kann es

jedoch keinen Unterschied machen, ob das Wissen bereits ein schutz-

" Volmer/Gaul, Kommentar zum Arbeitnehmererfindungsgesetz § 42 Rz. 72,73

%8 Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, § 42 Rz. 21

¥ so Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, § 42 Rz. 21,
Ullrich, Privatrechtsfragen der Forschungsférderung in der Bundesrepublik Deutsch-
land, S. 281, Fn. 146; Frieling, Wem gehoren die universitaren Forschungsergebnis-
se, in GRUR 1987, S. 409, Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz liber Arbeit-
nehmererfindungen, § 42 Rz. 29; Leuze in GRUR 1994, 415, 425
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rechtsfahiges Stadium erreicht hat oder nicht. Der Hochschullehrer muf3
frei Uber sein Wissen verfigen kénnen. Erfindungsgleiche, technische
Verbesserungen im Sinn der §§ 3, 20 ArbNErfG fallen daher unter den
Anwendungsbereich von § 42 ArbNEfG, wenn sie in Verbindung zu

seinen Wissenschaftserfindungen stehen®.

2. institutionell

Gem. § 42 ArbNErfG werden von der Privilegierung nur Angehérige von

,wissenschaftlichen Hochschulen® erfaft.

Hochschulen sind Koérperschaften des offentlichen Rechts. Der allge-
meine Begriff der Hochschule bestimmt sich zunachst nach § 1 Hoch-
schulrahmengesetz (HRG), der alle Einrichtungen des Bildungswesens
(Universitaten, Padagogische Hochschulen, Kunsthochschulen, Fach-
hochschulen usw.) umfallt, soweit sie nach Landesrecht staatliche

Hochschulen sind bzw. gem. § 70 HRG staatlich anerkannt wurden.

a) Fachhochschulen

Aufgrund der Beschrankung auf wissenschaftliche Hochschulen und des
Ausnahmecharakters des § 42 ArbNErfG wird die Meinung vertreten,
dafl von § 42 ArbNErfG nur Universitaten und sonstige wissenschaftli-
che Hochschulen (insbesondere Technische Hochschulen) im her-
kémmlichen Sinn, nicht dagegen Fachhochschulen und damit ver-
gleichbare Bildungsstatten erfalt werden®'. Dies wird damit begriindet,
dafy Universitaten wesentliche Statten der Forschung sind, wahrend die

Hauptaufgabe der Fachhochschulen die Ausbildung der Studenten auf

60 Ullrich, Privatrechtsfragen der Forschungsforderung in der Bundesrepublik Deutsch-

land, S. 280

Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz Uber Arbeithehmererfindungen, § 42 Rz.
7; Ballhaus, Rechtliche Bindungen bei Erfindungen von Universitatsangehorigen,
GRUR 1984,1; KralRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hoch-
schulen, S. 42; Volmer/Gaul, Kommentar zum Arbeitnehmererfindungsgesetz, § 42
Rz. 17; a.A. Ullrich, Privatrechtsfragen der Forschungsférderung in der Bundesrepu-
blik Deutschland, S. 280 in Fn. 141, welcher einen Ausschluf® der Fachhochschulen
fur bedenklich halt.

61
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wissenschaftlicher Grundlage ist. Bei Fachhochschulen stehe die Lehr-,
nicht die Forschungstatigkeit im Vordergrund®. Mangels relevanter For-
schung sei daher eine Anwendung des § 42 ArbNErfG auf Fachhoch-

schulen nicht angezeigt.

Zu folgen ist jedoch der Meinung, dal} § 42 ArbNErfG auch auf Fach-

hochschulen anzuwenden ist:

Auch Fachhochschulen bilden wissenschaftliche Hochschulen®. Ihnen
obliegen ebenso wie anderen Hochschulen Lehr- und Forschungsauf-
gaben, jedoch lediglich mit anwendungsbezogenem Schwerpunkt (§ 1, §
2 IX HRG, Art. 2 S. 6 BayHSchG). Die dort beschéaftigten Fachhoch-
schullehrer haben die dienstrechtliche Aufgabe, ihre Facher in For-
schung und Lehre selbstandig zu vertreten und genief3en ebenso und in
gleichem Malie den Schutz des Art. 5 lll GG. Die dort beschéaftigten

Fachhochschullehrer erledigen selbstandig Forschungsaufgaben.

Ein sachlicher Grund fur eine unterschiedliche Behandlung ist nicht er-
sichtlich, insbesondere vor dem Hintergrund, dal} an den Fachhoch-
schulen in der Praxis in beachtlichem und stéandig zunehmendem Maf}
anwendungsbezogene Forschung betrieben wird®. Zwar sind die For-
schungsaufgaben der Fachhochschule noch immer etwas begrenzter
und kommt der Auftragsforschung grofiere Bedeutung zu, jedoch wird
mittlerweile an Fachhochschulen auch in zunehmendem Mal} den wis-

senschaftlichen Hochschulen vergleichbare Forschung betrieben.

Eine Begrenzung der Fachhochschulen auf vorwiegend Ausbildungs-
aufgaben ist nicht mehr gegeben. Der Aufgabenbereich der Fachhoch-
schulen hat sich Uber die Jahre dem Aufgabenbereich der wissenschaft-
lichen Hochschulen angenahert und unterscheidet sich hiervon nunmehr
nur noch unwesentlich®. Es ist daher geboten, dem in den letzten Jahr-

zehnten erfolgten tiefgreifenden Wandel des Hochschulwesens Rech-

62 Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeithehmererfindung, § 42 Rz. 24

Ullrich, Privatrechtsfragen der Forschungsforderung in der Bundesrepublik Deutsch-
land, S. 280 Fn. 141

64 Flamig, Handbuch des Wissenschaftsrechts Bd. | (Kriiger), S. 121 ff

& Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeithehmererfindung, § 42 Rz. 10, Reich,
HRG, § 2 Rz. 1
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nung zu tragen® und die Fachhochschulen in den Geltungsbereich des
§ 42 ArbNErG einzubeziehen®. § 42 ArbNErG ist daher, wie bereits

praktiziert®®, auch auf Fachhochschulen anzuwenden.

b) offentlich-rechtliche Forschungseinrichtungen

Zu den wissenschaftlichen Hochschulen zahlen auch die ihr zugehori-
gen, mit eigenstandigen Funktionen in Forschung und Lehre betrauten
Institute, wissenschaftlichen Einrichtungen bzw. Betriebseinheiten®’.
Unter diesen sog. ,An-Instituten® (Forschungseinrichtungen an der
Hochschule) sind solche wissenschaftliche Institute zu verstehen, die
sich vornehmlich Forschungszwecken widmen, deren Grinder und Fi-
nanzierer selbstandige juristische Personen (zumeist privatrechtliche
Vereine oder Stiftungen) sind und die — nach MaRRgabe entsprechender
Entscheidungen der zustandigen Hochschulorgane und ggf. einer Aner-
kennung des Wissenschaftministers des Landes — im Einvernehmen mit
ihrem Tréger einer Hochschule angegliedert werden™. Die ,An-Institute*
unterliegen wegen der Zweckgleichheit in ihrer organisatorischen Zuge-
horigkeit ebenfalls dem Geltungsbereich des § 42 ArbNErfG. Entschei-
dend flr die Zuordnung eines solchen Instituts zu einer wissenschaftli-
chen Hochschule ist, ob dieses unter der Verwaltung der Universitat
oder technischen Hochschule steht, mégen auch die finanziellen Mittel

ganz oder partiell von privater Seite, etwa durch einen Verein oder eine

66 Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, § 42 Rz. 10, im
Ergebnis ebenso Puttner/Mittag, Rechtliche Hemmnisse der Kooperation zwischen
Hochschulen und Wirtschaft, S. 218;

Schreiben des Bundesministers der Justiz Engelhard an den KMK-Préasidenten Prof.
Engler v. 13.04.87, in welchem dieser davon ausgeht, daR® die Gleichstellung der
Fachhochschullehrer mit dem in § 42 ArbNErfG ausdricklich genannten Hochschul-
lehrern geboten ist

Schreiben des Bayerischen Staatsministerium fiir Unterricht, Kultus, Wissenschaft
und Kunst v. 15.03.93 an die staatlichen Universitaten und staatlichen Fachhoch-
schulen:

»--..Die im Wortlaut des § 42 ArbNErfG noch enthaltene Begrenzung auf Professo-
ren an wissenschaftlichen Hochschulen ist hochschulrechtlich (berholt und die Vor-
schrift den heutigen Gegebenheiten entsprechend anzuwenden; eine Anderung des
Wortlauts der Vorschrift hitte nur noch klarstellende, nachvollziehende Bedeutung...”
Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz Uiber Arbeitnehmererfindungen, § 42 Rz. 6

7 Tettinger, in Handbuch des Wissenschaftsrechts (1982), S. 949
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Stiftung, aufgebracht werden’'. Entscheidendes Kriterium ist die Ver-

waltungszugehdorigkeit zur Hochschule.

c) privatrechtliche Forschungseinrichtungen

Aufgrund der fehlenden 6ffentlich-rechtlichen Rechtsform fallen privat-
rechtlich organisierte (eingetragener Verein, Stiftung des birgerlichen
Rechts, GmbH) Forschungseinrichtungen, wie z.B. die Max-Planck-
Gesellschaft’?, die Fraunhofer-Gesellschaft’®, GroRforschungseinrich-
tungen, Einrichtungen der Blauen Liste, trotz &ffentlicher Aufgabenstel-
lung nicht in den Schutzbereich des § 42 ArbNErfG. Der Privilegierung-
statbestand des § 42 ArbNErfG findet dort de lege lata keine Anwen-
dung”. Diese sehr formale Grenzziehung zwischen 6ffentlich-rechtlich
und privatrechtlich organisierten Institutionen wurde aus Rechtssicher-
heitsgrinden zur Vermeidung erheblicher Abgrenzungsschwierigkeiten

gewahit’

, ist jedoch héchst umstritten.

Verfassungsrechtlich begegnet das Hochschullehrerprivileg in Anbe-
tracht der Wissenschaftsfreiheit’® des Art. 5 Il GG Bedenken, da Wis-
senschaftler, die nicht im o&ffentlichen Dienst an wissenschaftlichen
Hochschulen tatig sind, selbst dann nicht in den Genuf3 des Hochschul-
lehrerprivilegs kommen, wenn sie sich auf die Forschungsfreiheit beru-

fen’’.

" Volmer/Gaul, Kommentar zum Arbeitnehmererfindungsgesetz § 42 Rz. 19

Max-Planck-Gesellschaft zur Férderung der Wissenschaften e. V.

Fraunhofer-Gesellschaft zur Férderung der angewandten Forschung e. V.

Ullrich, Privatrechtsfragen der Forschungsférderung in der Bundesrepublik Deutsch-

land, S. 264 Fn. 85, ,Die Max-Planck- Gesellschaft erfal’t zwar alle Direktorenerfin-

dungen nach dem ArbNErfG, Gberlafl3t die Verwertung aber dort den Direktoren, wo
diese die besseren Industrieverbindungen besitzen.*

s Amtl. Begr. BT-Drucks. 11/3327 S.10= Blatt 1957,255 "Von der Ausdehnung der Vor-
schrift auch auf andere Institute ist in Ubereinstimmung mit der Westdeutschen
Rektorenkonferenz und der Deutschen Forschungsgemeinschaft abgesehen worden,
weil dies Abgrenzungsschwierigkeiten bereiten wiirde.*

8 BVerfGE 35,112: Das in Art. 5 lll GG enthaltene Freiheitsrecht schitzt als Abwehr-

recht die wissenschaftliche Betatigung gegen staatliche Eingriffe und steht jedem zu,

der wissenschatftlich tatig ist oder tatig werden will.

KraRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen, S. 38

72
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Diese Schlechterstellung wird mit dem Hinweis auf den allgemeinen
Gleichheitssatz des Art. 3 | GG kritisiert. Fraglich ist insoweit, ob der
Forscher an Hochschuleinrichtungen gegeniiber dem Forscher in privat-
rechtlich organisierten Forschungsstellen privilegiert werden darf. Es
wird die Meinung vertreten, dal eine Differenzierung im Sinne einer
Schlechterstellung von Wissenschaftlern an aulieruniversitdren For-
schungseinrichtungen gegeniber solchen an Hochschulen zulassig
sei’®. Begriindet wird dies mit der traditionellen Funktion der Grund-
rechte als Abwehrrechte des Blirgers gegen den Staat, die innerhalb
einer privaten Forschungseinrichtung nicht bzw. lediglich im Wege der
,orittwirkung“ der Grundrechte bzw. Uber die zivilrechtlichen Gene-
ralklausen zum Tragen kommen. Die Wissenschaftsfreiheit sei daher
dort in weiterem Umfang Beschrankungen unterworfen, vor allem kommt
dem Geheimhaltungsinteresse des Auftraggebers weitergehende Be-

deutung zu”.

Diese Ansicht ist jedoch vor dem Hintergrund abzulehnen, da} § 42
ArbNErfG die Freiheit von Forschung und Lehre garantieren will und die
privatrechtliche Rechtsform des Arbeitgebers nicht das Ausschlul3kriteri-
um flr die Anwendbarkeit des § 42 ArbNErfG sein kann:

Es ist Aufgabe des Staates ,funktionsfahige Institutionen fir einen Wis-
senschaftsbetrieb zur Verfiigung zu stellen“®®. Diese &ffentliche Aufgabe
kann in privatrechtlicher Form wahrgenommen werden oder auf private
Rechtstrager Ubertragen werden. Es wird danach keinem Zweifel be-
gegnen, dal die staatlich geférderte Forschungsauslibung als eine 6f-
fentliche Aufgabe durch von Bund und Landern eigens dazu gegriinde-
ten, staatlich ausschliel3lich beherrschten juristischen Personen des
Privatrechts wahrgenommen oder durch Uberwiegende staatliche Finan-

zierung privaten Rechtstragern (ibertragen werden darf®'.

Die Grundrechtsfahigkeit der Hochschule ist seit langem unbestritten.

Ein wesentliches Element der Grundrechtsfahigkeit der Hochschule liegt

" Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, S. 332

Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, S. 335 f
8 BVerfGE 35,79 (114f)
8 Meusel, in: Handbuch des Wissenschaftsrechts Bd. II, 46 Ziff. 4.4.
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in ihrem Selbstverwaltungsrecht in allen wissenschaftsrelevanten Fra-
gen. Dieses den Hochschulen im Hinblick auf Art. 5 Il GG vom Staat
konzedierte Selbstverwaltungsrecht findet Parallelen in den auf3eruni-
versitdren Forschungseinrichtungen. lhre Satzungen statuieren einen
Grad der Selbstverwaltung, der dem der Hochschulen nicht nachsteht.
Den meisten als rechtsfahige Anstalten, Stiftungen oder Kérperschaften
organisierten Forschungseinrichtungen sind Aufgaben der Wissenschaft,

Forschung und Lehre zur eigenstandigen Bearbeitung Gbertragen.

Aus dem allgemeinen Grundgedanken der Gleichberechtigung im Sinne
des Art. 3 GG steht ihnen das Grundrecht des Art. 5 Il GG — auch als
Abwehrrecht — zu®. AuReruniversitdre Forschungseinrichtungen, die
vom Staat gegriindet sind und/oder finanziell Gberwiegend unterhalten
werden, kénnen daher ebenso wie die Hochschulen Grundrechtstrager
nach Art. 5 1ll GG sein®.

Es kommt nicht auf die Rechtsform, sondern allein auf die Aufgaben-
stellung an. Der Schutz der Wissenschaftsfreiheit mul} fur au3eruniver-
sitare Forschungseinrichtungen die gleiche Reichweite haben wie fir
universitare Einrichtungen, unabhangig davon, ob sie zufallig, historisch
bedingt oder aus anderen Griinden als juristische Person des privaten
oder des offentlichen Rechts organisiert sind; allein mafgeblich ist es,
ob eine auReruniversitare Forschungseinrichtung in Selbstverwaltung®
Wissenschaft betreibt. Der Staat darf sich durch die Wahl der Privat-

rechtsform nicht der Grundrechtsbindung entziehen.

82 Meusel, Aueruniversitdre Forschung im Wissenschaftsrecht, § 10 Rz. 164, Riifner,

AOR 89 (1964), 261 (300), v. Mangoldt-Klein-Strack, GG, Art. 5 Rz. 257

Meusel, Aueruniversitare Forschung im Wissenschaftsrecht, § 10 Rz. 164

#  Meusel, in: Handbuch des Wissenschaftsrecht, Bd. I, 46 Ziff. 4.3.
-Eine Wissenschaftsautonomie wird man bei allen jenen Einrichtungen erkennen, die
weitgehend ihr Forschungsprogramm selbst bestimmen, dessen Durchfiihrung selbst
kontrollieren, die zur Verfiigung gestellten Finanzmittel und Personal eigenverant-
wortlich verteilen dirfen und das Recht der personellen Selbstergdnzung haben.
Dies triff nicht nur auf DFG und MPG, sondern in gleichem Umfang auch auf FhG,
Grof¥forschungseinrichtungen und Forschungseinrichtungen der ,Blauen Liste® zu.”
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Privatrechtlich organisierte Forschungseinrichtungen wie z. B. die Max-
Planck-Gesellschaft® oder die Fraunhofer-Gesellschaft®® werden iiber-
wiegend staatlich finanziert und erflllen die gleichen Aufgaben wie die
Hochschulen, statt im amtlich-6ffentlichen Interesse im schlichten 6ffent-
lichen Auftrag®’. Stellt man lediglich auf die Rechtsform ab, so zieht man
eine kinstliche Trennlinie zwischen 6ffentlich-rechtlich und privatrecht-

lich organisierten auReruniversitdren Forschungseinrichtungen®®.

Institutsleiter®® sind wie Hochschullehrer in der Bestimmung ihrer For-
schungsgegenstande, -ziele und —methoden frei. Sie nehmen in glei-
chem Male offentliche Forschungsaufgaben wie Hochschullehrer an
einer wissenschaftlichen Hochschule wahr und sind daher ebenso Tra-
ger des Grundrechts nach Art. 5 Il GG.

Im Gegensatz zum Hochschullehrer beschrankt sich der Aufgabenkreis
des Institutsdirektors verstarkt auf Forschung, weniger auf Lehre. Aulde-
runiversitare Forschungseinrichtungen nehmen zwar in bestimmtem
Umfang auch Ausbildungsaufgaben wahr, insbesondere gegentiber dem
wissenschaftlichen Nachwuchs, z.B. gegeniiber den Post-graduates,
jedoch stehen diese Tatigkeiten nicht im Vordergrund. Die dort tatigen
Wissenschaftler haben keinen Rechtsanspruch, fir Lehraufgaben frei-
gestellt zu werden®. In der Hochschule steht hingegen Grundlagenfor-
schung und Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses im Vor-
dergrund, wahrend die wissenschaftlichen Dienstleistungen in Form von
Gutachtenerstattung und Auftragsabwicklung eine untergeordnete Rolle

spielen.

8 § 1 1l der Satzung der MPG heildt es: ,Die Institute der Gesellschaft betreiben die
wissenschaftliche Forschung frei und unabhangig.”

In § 1 | der Satzung der FhG heildt es ,Die Fraunhofer-Gesellschaft verfolgt den
Zweck, die angewandte Forschung zu férdern. Sie fiihrt in diesem Rahmen frei ge-
wahlte Forschungsvorhaben, von Bund und Landern Ubertragene Aufgaben und
Vertragsforschung durch.”

Ullrich, Privatrechtsfragen der Forschungsforderung in der Bundesrepublik Deutsch-
land, S. 288

Meusel, Aueruniversitdre Forschung im Wissenschaftsrecht, § 47 Rz. 574

In § 28 lll der Satzung der MPG heif3t es: ,Der Institutsdirektor ist in seiner wissen-
schaftlichen Tatigkeit frei, insbesondere unterliegt er, vorbehaltlich der nachfolgen-
den Bestimmungen, keiner Beschréankung bei der Wahl, Reihenfolge und Ausflihrung
der wissenschaftlichen Arbeiten des Instituts.®

Meusel, AuBeruniversitdre Forschung im Wissenschaftsrecht, § 10 Rz. 156
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Vor dem Hintergrund, da § 42 ArbNErfG die Freiheit von Forschung
und Lehre garantieren soll, ist fraglich, ob aufgrund der schwerpunktma-
Rigen Aufgabenbeschrankung der Institutsdirektoren auf die Forschung
ein sachlicher Grund fiur eine unterschiedliche Behandlung, d.h. die
Nichtanwendbarkeit des § 42 ArbNErfG auf diesen Personenkreis, ge-
geben ist. Dies ist jedoch vor folgendem Hintergrund zu verneinen: § 42
ArbNErfG weist die Verfligungs- und Verwertungsbefugnis von Erfin-
dungen dem Hochschullehrer und nicht der Hochschule zu. Diese ist
jedoch vorwiegend im Bereich der Forschung, nicht der Lehre von Be-

deutung.

Geht man ferner davon aus, daf die Sonderstellung des § 42 ArbNErfG
nicht nur der Freiheit von Forschung und Lehre, sondern insbesondere
der Wahrung der institutionellen Selbsténdigkeit des Wissenschaftsvoll-
zugs” dient, so ist eine Angleichung der Behandlung beider Personen-
gruppen, soweit der personalrechtliche Status des Erfinders dem der in
§ 42 ArbNErG bezeichneten Hochschulbediensteten vergleichbar ist®,

angezeigt, ja sogar tberfallig®.

Unabhangig von der Frage, ob die Privilegierung der Hochschullehrer
gem. § 42 ArbNErfG vor Art. 5 Ill GG gefordert wird, kann eine Differen-

zierung beider Personengruppen wohl keinen Bestand haben.

Fraglich ist, ob eine Angleichung verfassungsrechtlich dahingehend vor-

zunehmen ware, dal® § 42 ArbNErfG auf beide Personengruppen An-

o Ullrich, Privatrechtsfragen der Forschungsforderung in der Bundesrepublik Deutsch-

land, S. 287 Fn. 56

2 a A Mallmann, HdbWissR (1982) Bd. Il, S 1405 ,Auch bei denjenigen, die in aulle-
runiversitdren Forschungseinrichtung kraft ihrer Dienststellung das Recht und die
Aufgabe der freien und eigenverantwortlichen Forschung haben, gebietet Art. 5 IlI
GG keine Ausweitung des § 42 ArbNErfG, da Ziel der Inanspruchnahme nicht die
Beeinflussung des Ergebnisses, sondern die in den Schutzbereich von Art. 12 | und
Art. 14 GG fallende Sicherung der Verwertungsmoglichkeit durch die Arbeitgeber
sei.”

Wobei jedoch Ubersehen wird, dal® die Zuordnung der Verwertungszustandigkeit den
nach Art. 5 lll GG geschitzten Freiheitsraum des Hochschullehrers direkt tangiert.
Meusel, Aueruniversitdre Forschung im Wissenschaftsrecht, § 47 Rz. 575, welcher
von einer uberfalligen Angleichung spricht.

a.A. Ullrich, Privatrechtsfragen der Forschungsférderung in der Bundesrepublik
Deutschland, S. 278 ff, Schutzrechtsordnung, S. 18 ff. Er schlagt vor, dafl der Hoch-
schulprofessor zumindest dem Gesellschaftserfinder bzw. dem Arbeitgebererfinder
(GF der GmbH) gleichzustellen sei.

93



Teil 1: Einfiihrung -36-

wendung findet oder auf keine von beiden. Dies wird an spaterer Stelle

im verfassungsrechtlichen Teil der Arbeit diskutiert werden.

3. personlich

Gem. § 42 ArbNErfG sind Erfindungen von Professoren, Dozenten und
wissenschaftlichen Assistenten frei. Gemeinsame Voraussetzung fur die
Anwendung des § 42 ArbNErfG auf diese Personen ist, dal} sie im 6f-
fentlichen Dienst in einem Beschaftigungs- oder Dienstverhaltnis stehen.
Dies folgt zwingend daraus, dal} sich § 42 ArbNErfG als Abweichung
von § 40, 41 ArbNErfG darstellt.

Gleichgliltig ist jedoch, ob sie Beamte oder Angestellte im o&ffentlichen
Dienst sind*. Entscheidend ist vielmehr die von der Wissenschaftsfrei-
heit gepragte Beschaftigung im &ffentlichen Dienst™. Es sollen nur sol-
che Personen privilegiert werden, welche die Aufgabe haben, freie Wis-

senschaft und Forschung nach Art. 5 lll GG zu betreiben.

a) Professoren

Unter § 42 ArbNErfG fallen die hauptberuflich an der Universitat ange-
stellten Professoren gem. §§ 43 - 46 HRG.

Die im HRG nicht erwahnten Honorarprofessoren sind mangels Be-
stand eines Beamten- oder Anstellungsverhaltnisses nicht von § 42
ArbNErfG erfaldt.

Gleiches qilt fur Lehrbeauftragte (§ 55 HRG), selbst wenn ihnen die
Bezeichnung ,auflerplanmafliger Professor‘ verliehen wird, und fir

Lehrkrifte fiir besondere Aufgaben (§ 56 HRG), welche nur eine ge-

o Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, § 42 Rz. 2,3

% Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz Uber Arbeithehmererfindungen, § 42 Rz. 9
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ringflgige Lehrtatigkeit meistens auflerhalb der Hochschule, in einem

offentlich rechtlichen Auftragsverhaltnis eigener Art, ausiiben®.

Gastprofessoren stehen als auslandische Gelehrte in einem Dienstver-
haltnis zu einer anderen Hochschule, Gben aber ihre Lehr- und For-
schungstatigkeit fur die Dauer ihrer Bestellung als Gastprofessor eben-
falls hauptberuflich an der Gastuniversitat aus, so daf} fir sie das Privi-
leg ebenfalls bestehen kann, wenn mit ihnen ein befristeter Anstellungs-
vertrag abgeschlossen wird®”’. Voraussetzung ist jedoch immer ein be-

stehendes Arbeitsverhaltnis.

b) Dozenten

Nach den Professoren werden in § 42 | S. 1 die Dozenten genannt.
Hierunter fallen die Hochschuldozenten gem. §§ 48 ¢, d HRG. Sie
nehmen nach § 48 ¢ HRG die gleichen Aufgaben wie die Professoren
wahr und unterfallen damit auch dem § 42 ArbNErfG.

Von den Hochschuldozenten sind die Privatdozenten zu unterscheiden,
die in keinem Beamten- oder Angestelltenverhaltnis zur Hochschule
stehen und somit nicht von § 42 ArbNErfG erfal’t sind. § 42 ArbNErfG
findet auf die gesamte Gruppe der Privatdozenten keine Anwendung,

auRer wenn mit ihnen ein Beschaftigungsverhaltnis besteht™.

c) Assistenten

Umstrittener gestaltet sich die Abgrenzung des Kreises der wissen-

schaftlichen Assistenten. Die Amtliche Begriindung® bezieht sich bei

der Begriffsbestimmung auf die Reichsassistentenordnung von 1940'%.

% Thieme, Deutsches Hochschulrecht, S. 480, Rz. 433
o Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, § 42 Rz. 4

% Ballhaus, Rechtliche Bindungen bei Erfindungen von Universitdtsangehorigen,
GRUR 1984, S. 3

% Amtl. Begr. BT-Drucks. 11/3327 S.10= Blatt 1957,247

100 Ballhaus, Rechtliche Bindungen bei Erfindungen von Universitdtsangehorigen,
GRUR 1984, S. 161
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Wahrend der Hochschulassistent nach dem friheren § 47 11l HRG u. a.
in der Forschung nach eigener Entscheidung tatig war und Lehrveran-
staltungen durchzufiihren hatte, hat der wissenschaftliche Assistent
nach § 47 Il HRG nunmehr primar wissenschaftliche Dienstleistungen in
Forschung und Lehre unter der fachlichen Verantwortung und Betreuung

des zugeordneten Professors zu erbringen.

Es wird die Meinung vertreten, dal} sie unselbstandige, weisungsgebun-

' und somit nicht mit den Profes-

dene Tatigkeiten auszufilhren haben'
soren und Dozenten gleichzustellen sind. Die herrschende Meinung'®
halt jedoch richtigerweise die Tatigkeit der Hochschulassistenten nach
§§ 47, 48 HRG fir eine eigenverantwortliche und eigenstandige Dienst-
leistung in Forschung und Lehre, so dal® § 42 ArbNErfG auf diesen Per-
sonenkreis Anwendung findet. So heil’t es auch in § 47 |1 S. 5 HRG, dal}
in begrindeten Fallen den wissenschaftlichen Assistenten auch die
selbstdndige Wahrnehmung von Aufgaben in Forschung und Lehre
ubertragen werden kann. De facto werden auch wissenschaftliche Assi-
stenten in zahlreichen Fallen mit der selbstandigen Wahrnehmung von
Aufgaben in Forschung und Lehre betraut, so daR ihre Tatigkeit in den

Schutzbereich von Art. 5 1ll GG fallt.

Ferner fallen unter § 42 ArbNEG die den wissenschaftlichen Assisten-
ten gleichgestellten Oberassistenten und Oberingenieure'® (vgl.
§ 48a, 48b HRG).

Nicht vom Privileg des § 42 ArbNErfG erfaldt werden dagegen die son-
stigen wissenschaftlichen Mitarbeiter (§ 53 HRG), Lehrbeauftragte

(§ 55 HRG), Lehrkrafte fiir besondere Aufgaben (§ 56 HRG) sowie
die wissenschaftlichen Hilfskrifte (§ 57a HRG)'™. Deren gesetzliches
Tatigkeitsbild ist im wesentlichen durch qualifizierte Hilfstatigkeit ge-

kennzeichnet und nicht durch freie Gestaltung eigener wissenschaftli-

101 Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, § 42 Rz. 6

102 KraRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen, S. 40; Bar-
tenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz tber Arbeithehmererfindungen, § 42 Rz. 11,
Volmer/Gaul, Kommentar zum Arbeitnehmererfindungsgesetz § 42 Rz. 28
KraRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen, S. 40, Rei-
mer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeithehmererfindung, § 42 Rz. 6
Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz Uber Arbeithehmererfindungen, § 42 Rz.
12; LG Dusseldorf v. 26.06.90
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cher Arbeit'®, so daR sie nicht im Interesse der Freiheit von Forschung
und Lehre dem privilegierten Personenkreis zugerechnet werden mus-

sen'®,

Zwar unterscheidet sich formell die Stellung der wissenschaftlichen As-
sistenten von denen der wissenschaftlichen Mitarbeiter, doch Uben wis-
senschaftliche Mitarbeiter oft ahnlich selbstandige Téatigkeiten wie wis-
senschaftliche Assistenten aus, so dald diskutiert wird, ob bei wissen-
schaftlichen Mitarbeitern nicht nach der Art der ausgelbten Tatigkeit zu

differenzieren ist'”’.

Wird den wissenschaftlichen Mitarbeitern im Rahmen ihrer dienstlichen
Tatigkeit Zeit und Gelegenheit zu eigener wissenschaftlicher Arbeit ge-
geben, wie es flr die wissenschaftlichen Assistenten der Reichsassi-
stentenordnung vorgesehen war und § 47 | HRG wieder bestimmt, und
unterfallen sie so Art. 5 Ill GG, so wird die Ansicht vertreten, dal} die
wissenschaftlichen Mitarbeiter wie wissenschaftliche Assistenten be-
handelt werden sollen. Die tatsachlich verbreitete Eigenverantwortlich-
keit der wissenschaftlichen Mitarbeiter in der Erfindungstatigkeit gebietet
eine Gleichbehandlung mit den wissenschaftlichen Assistenten, soweit
diese ein gewisses Mal} an Selbstandigkeit besitzen und nicht tGberwie-

gend blof3e Hilfstatigkeiten oder Weisungsvollzug vornehmen.

Eine derartige Handhabung wiirde jedoch eine aufwendige Einzelfallbe-
trachtung nach sich ziehen und zu erheblichen Abgrenzungsschwierig-
keiten fuhren. Nach h.M. sind daher die wissenschaftlichen Mitarbeiter
nicht dem unter § 42 ArbNErfG fallenden Personenkreis zuzurechnen.

Es bleibt jedoch zu beachten, dal} sich die unterschiedliche rechtliche
Behandlung von Mitarbeitern im Forschungsbereich, welche gemeinsam
an einem Projekt arbeiten, sich grundsatzlich hinderlich auswirkt. Dies

spielt insbesondere in der Hochschulforschung eine Rolle.

1% BGH v. 29.03.82, BRAK-Mitt. 1982, 124
106 Bartenbach, Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, S. 23

107 KraRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen, S. 40
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Erfindungen im Hochschulbereich erwachsen aus der Erforschung und
Entwicklung einer Technologie durch Zusammenarbeit mehrerer Perso-
nen und sind keine hiervon zu trennenden, isolierten Erscheinungen. Die
Erfindung ist daher so gut wie in keinem Fall einer Person allein zuzu-
ordnen, sondern fast immer mehreren (Mit)-Erfindern. Durch eine Privi-
legierung bzw. Nicht-Privilegierung einzelner Miterfinder ist aufgrund
differierender Verwertungszustandigkeiten eine einheitliche Verwertung
nur moglich, wenn auf freiwilliger Basis ein Konsens gefunden wird. Es
ist jedoch von Bedeutung, dal® der Forschungszusammenhang auch mit
einem Verwertungszusammenhang korreliert und umgekehrt, dal3 die

Verwertung nicht die Forschungszusammenhange zerreift.

Diese Problematik stellt sich auch insbesondere bei dem Hochschulleh-
rerprivileg'® selbst und soll in diesem Zusammenhang vertieft erortert

werden.

d) sonstige Personen

Auf Hochschulhilfskrafte, wie z.B. Laboranten und technisches Perso-
nal, findet § 42 ArbNErfG mangels Betreiben freier Wissenschaft und
Forschung keine Anwendung. Fir deren Erfindungen gilt § 40 ArbNErfG.

Auf nicht angestellte Studenten, Diplomanden und Doktoranden ist
das ArbNErfG bereits mangels Arbeitsverhaltnisses nicht anwendbar.

Im Folgenden wird anstelle des gesamten nach § 42 ArbNErG pr/wleg/erten

Personenkre/ses nur noch von ,,Hochschullehrern“ gesprochen.

1% Ullrich, Privatrechtsfragen der Forschungsférderung in der Bundesrepublik Deutsch-

land, S. 281 ,Die Verwertungsdezentralisierung zugunsten von Professoren und As-
sistenten durch das Hochschullehrerprivileg gefahrdet Forschungs- und Entwick-
lungszusammenhange zwischen der Erfindung und dem Wissen, aus dem sie her-
vorgegangen ist, die im Interesse des Transfers einheitlicher Technologien der
Schonung bedurfen.”
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4. Merkmal ,,in Eigenschaft als Hochschullehrer

Unter § 42 ArbNErfG fallen nur solche Erfindungen, welche von den
Hochschullehrern in ihrer Eigenschaft als Hochschullehrer getatigt wur-
den. So heildt es in § 42 ArbNErfG :

........ sind Erfindungen von Professoren, Dozenten und wissenschaftlichen
Assistenten......, die von ihnen in dieser Eigenschaft gemacht werden,

freie Erfindungen.”

Diese Begrenzung entspricht dem Sinn und Zweck des § 42 ArbNEHG,
welcher den Hochschullehrern die Freiheit von Forschung und Lehre
gem. Art. 5 lll GG garantieren soll. Nur wenn ein Wissenschaftler die
Erfindung in seiner Eigenschaft als Hochschullehrer gemacht hat, ist im
Hinblick auf Art. 5 lll GG die Gewahrung einer freien Verfligungsbefug-
nis im Interesse der Forderung der wissenschaftlichen Forschung ge-
rechtfertigt'®®. Die Erfindungen miissen also aus der wissenschaftlichen
Lehr- und Forschungstatigkeit des Erfinders als Angehérigem der Hoch-
schule entstanden sein und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang

stehen.

Fraglich ist die Behandlung von Erfindungen, welche der Hochschulleh-
rer aulRerhalb seiner Tatigkeit in Forschung und Lehre gemacht hat.

In der amtlichen Begriindung'"® wird hervorgehoben, daR § 42 ArbNErfG
nur fur Erfindungen gilt, die von den dort bezeichneten Personen in ihrer
Eigenschaft als Hochschullehrer oder -assistent, nicht aber flr Erfindun-
gen, die von ihnen in ihrer Eigenschaft als Angehdrige eines Betriebes
oder einer o6ffentlichen Verwaltung gemacht werden. Macht der Hoch-
schullehrer eine Erfindung als Angehdriger eines Unternehmens, so
findet § 42 ArbNErfG keine Anwendung. Seine Rechte und Pflichten
bestimmen sich dann entweder allgemein nach dem ArbNErfG oder ei-
nem eventuell bestehenden Auftrags- bzw. Dienstverhaltnis. In Fallen
einer solchen Doppeltatigkeit sind nur die im Rahmen der Lehr- und
Forschungstatigkeit an der Hochschule gemachten Erfindungen von den

Bindungen nach dem ArbNErfG freigestellt.

19 Amtl. Begr. BT-Drucks. 11/3327 S.10= Blatt 1957, 247
"% Amtl. Begr. BT-Drucks. 11/3327 S.10= Blatt 1957, 247
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Anders verhalt es sich bei der sog. Drittmittelforschung: Gem. § 25
HRG sind die Hochschulmitglieder berechtigt, im Rahmen ihrer dienstli-
chen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzufthren, die
nicht aus den der Hochschule zur Verfiigung stehenden Haushaltsmit-
teln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Drittmittelforschung,
die im Aufgabenbereich des Hochschulmitgliedes liegt, gehért zu dessen
dienstlichen Aufgaben'" und fallt folglich in den durch § 42 | ArbNErfG
beglinstigten Bereich''?>. Zu beachten ist aber, daR Drittmittelforschung
fur die in § 42 ArbNErfG genannten Hochschulmitglieder auch Nebenta-

tigkeit sein kann'">.

Nebentatigkeit eines Beamten ist die Ausubung eines Nebenamtes
oder einer Nebenbeschéftigung. Wahrend Nebenamt ein nicht zu einem
Hauptamt gehorender Kreis von Aufgaben ist, der aufgrund eines o6ffent-
lich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhaltnisses wahrgenommen wird, ist
unter Nebenbeschaftigung jede sonstige, nicht zu einem Hauptamt ge-
hérende Tatigkeit innerhalb oder aul3erhalb des 6ffentlichen Dienstes zu
verstehen. Letztere kann kraft Verpflichtung aus dem Hauptbeschéafti-
gungsverhaltnis angeordnet werden oder im privaten Interesse erfolgen.
Unter Hauptamt'™ ist das ,konkrete Amt“, also der speziell (ibertragene
Aufgabenkreis (Dienstposten) zu verstehen, wahrend die Nebentatigkeit
darlber hinausgehende Tatigkeiten erfalt. Trotz dieser eindeutigen Be-

griffsbestimmung fihrt die Abgrenzung von Hauptamt und Nebentatig-

111
112

Dallinger/Bode/Dellian, Hochschulrahmengesetz, § 25 Rz. 2, 5

Ballhaus, Rechtliche Bindungen bei Erfindungen von Universitatsangehorigen,
GRUR 1984, 4

umfassend Hufen, WissR 1989, S. 17ff: Abgrenzung der Drittmittelforschung von
Nebentatigkeitsvorhaben; Puttner/Mittag, Rechtliche Hemmnisse der Kooperation
zwischen Hochschulen und Wirtschaft, S. 182 ff

Die zum Hauptamt gehdrenden Dienstaufgaben der (beamteten) Professoren, Hoch-
schuldozenten, Oberassistenten und Oberingenieure sowie der wissenschaftlichen
und kinstlerischen Assistenten ergeben sich aus den nach der MalRgabe der §§ 43,
47 |, 48al, 48 c | HRG erlassenen Vorschriften in den Hochschulgesetzen der Lander
(nebst ergéanzenden normativen Regelungen). Ist danach den Professoren die Pflege
von Forschung und Lehre durch Gesetz — und hinsichtlich einzelner Fragen auch
durch Berufungsvereinbarungen - als Dienstaufgabe anvertraut, kann es fir die Zu-
ordnung einer bestimmten Tatigkeit zum Hauptamt des Professors abweichend vom
allgemeinen Beamtenrecht nicht allein auf die organisatorische Ausgestaltung an-
kommen, die der Dienstherr kraft seiner Organisationsgewalt vornimmt. Sollen dem
Professor tber die gesetzlichen Dienstaufgaben hinaus weitere Aufgaben tbertragen
werden, kann dies nur durch eine Vereinbarung (Berufungsvereinbarung) mit ihm
geschehen. Umgekehrt kdnnen einer Ausweitung der Dienstaufgaben bereits abge-
schlossene Berufungsvereinbarungen entgegenstehen.
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keit immer wieder zu erheblichen Schwierigkeiten, insbesondere im

Hochschulbereich.

Den Mitgliedern des Lehrkdrpers kann es nach den Universitatsgeset-
zen sowie den Landesbeamtengesetzen gestattet werden, bis zu 20 %
ihrer Wochenarbeitszeit auflerhalb der Hochschule fiur diese nicht
dienstlichen Aufgaben einzusetzen. Nebentatigkeiten unterliegen be-
amtenrechtlichen Anzeige- und Genehmigungspflichten (§§ 52 ff HRG, §
42 | Nr.3, 4 BRRG). Firr die Behandlung von Nebentatigkeiten''® von
Hochschullehrern finden sich in den Landesgesetzen spezielle Regelun-
gen, so z. B. die Bayerischen Hochschullehrernebentatigkeitsverord-
nung BayHSchINV). Gem. § 18 Nr. 4 und 14 BayHSchINV unterliegen
Tatigkeiten auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Forschung und im
Vollzug staatlicher Programme und in staatlich geférderten Einrichtun-
gen, die der Innovationsférderung oder dem Technologietransfer dienen,

weder einer Vergltungsbeschrankung noch einer Ablieferungspflicht.

Nebentatigkeiten sind fir die Hochschullehrer daher sehr attraktiv und
tragen ihnen ein hohes Zusatzsalar''® ein. Die Méglichkeit der Uber-
nahme einer Nebentatigkeit wird rege genutzt, um z. B. gutachterliche
oder beratende Tatigkeiten oder auch Tatigkeiten im Bereich der wis-
senschaftlichen Weiterbildung nachzugehen. Beratende Nebentatigkei-
ten Ubernehmen Hochschulmitglieder auch im Zusammenhang mit der
Neugriindung von Unternehmen, die z. T. die kommerzielle Umsetzung
von in ihren Laboratorien entwickelten Technologien betreiben. Zahlrei-

che Hochschullehrer sind auch als wissenschaftliche Berater im Rah-

s Nebentatigkeiten von Hochschullehrern sind grundsatzlich genehmigungsbediirftig.

Als genehmigungsfrei gelten jedoch Gutachtertatigkeiten der Hochschullehrer, wenn
diese mit der Lehr- und Forschungsaufgaben zusammenhangen § 66 | Nr. 4 BBG, (§
7 BayHSchINV). Als allgemein erteilt gilt die Genehmigung, wenn keine Beanspru-
chung des Hochschullehrers Gber 1/5 seiner regelmafigen wdchentlichen Arbeitszeit
vorliegt und die Nebentatigkeit im o&ffentlichen Interesse liegt. Als solche gilt die
Ubernahme von Tétigkeiten fiir inlandische Auftraggeber im Rahmen des Technolo-
gietransfers, die von einer in der Hochschule eingerichteten Kontaktstelle, einer ver-
gleichbaren stattlichen Einrichtung oder einer durch die 6ffentliche Hand maRgeblich
beeinflulten Einrichtung des Technologietransfers betreut werden (§ 11 1l Nr. 3, 4
BayHSchINV). Gem. § 74 | BayBG sind wissenschaftliche Tatigkeiten gem. Art. 74 |
Nr. 4 BayBG grundsatzlich genehmigungsfrei. Hiervon —werden jedoch nicht reine
Auftragstatigkeiten, wie z. B. die Durchfiihrung konkreter Forschungsauftrage erfafit,
da es insoweit an der notwendigen wissenschaftlichen Selbstandigkeit und Ent-
schluf¥freiheit fehlt.

Ullrich, Privatrechtsfragen der Forschungsforderung in der Bundesrepublik Deutsch-
land, S. 284 Fn. 156: , mind. 50 % der festen Bezlige*
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men der ublichen Nebentatigkeitsbestimmungen fur Unternehmen tatig.
Diese Nebentatigkeiten der Hochschullehrer in Form von Beratungs-
und Forschungsvertragen sind fur den Wissenstransfer in die Industrie
und umgekehrt von grofer Bedeutung. Sie sind ein wichtiger Verknlp-
fungspunkt zwischen Hochschule und Industrie und fordern eine sym-
biotische Zusammenarbeit beider. Erkenntnisse der Grundlagenfor-
schung kénnen so sehr effektiv in die Praxis transferiert werden. Es ist
daher nicht angemessen, die fir die Volkswirtschaft so eminent wichtige
Aktivitat als ,unerwiinschte” Nebentatigkeit zum Nachteil der Lehrver-

pflichtung zu betrachten'"’.

Die Abgrenzung von zum Hauptamt gehdrender Drittmittelforschung
von Nebentitigkeitsvorhaben ist problematisch und umstritten™"®;
Grundsatzlich ist die Drittmittelforschung als Dienstaufgabe des Hoch-
schullehrers anzusehen. Voraussetzung ist allerdings, da® das Vorha-
ben im Rahmen der dienstlichen Aufgaben liegt. Da gem. § 25 VIl HRG
die Vorschriften Uber die Austbung von Nebentatigkeiten unberuhrt
bleiben, wird man im Einzelfall bei der Abgrenzung zwischen Hauptamt
und Nebentatigkeit vor allem darauf abstellen missen, ob das Vorhaben
in der Hochschule, d.h. unter Inanspruchnahme von Einrichtungen und
Personal der Hochschule, durchgefuhrt werden soll (§ 25 II, 1ll S. 3
HRG) und wie die Honorarfrage geregelt ist.

Wird dem Forscher ein persdnliches Honorar gewahrt, ist wegen § 2 I
BBesG (Verbot der Doppelbesoldung) in der Regel eine Nebentatigkeit

anzunehmen'®

. Werden die Mittel zur Foérderung der Hochschulfor-
schung dem Hochschullehrer persoénlich (nicht der Hochschule) von
Dritter Seite zur Verfligung gestellt bzw. erhalt der Hochschullehrer flr

seine Bemuhungen direkt vom Drittmittelgeber ein persdnliches Hono-

""" Beier Rechtliche und Organisatorische Probleme der wirtschaftlichen Verwertung von

Forschungsergebnissen in Hochschulen und auf3eruniversitéaren Forschungseinrich-
tungen, in: Fortbildungsprogramm fiir die Wissenschaftsverwaltung: Materialien Nr.

21,S. 111

Puttner/Mittag, Rechtliche Hemmnisse der Kooperation zwischen Hochschulen und

Wirtschaft, S. 182 f

"% Blimel/Scheven, HdbWissR Bd. | (1996), S. 456
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rar, so handelt es sich wohl um eine Nebentatigkeit und keine Dienst-

aufgabe'®.

Ferner gehdren sog. Zweckforschungsarbeiten nach Uberwiegender

Auffassung nicht zum Hauptamt''

, da die Forschungstatigkeit in der
Hochschule nur dann zu den Dienstaufgaben gehort, wenn sie an den
Zielen des § 22 HRG (Aufgaben der Forschung) ausgerichtet ist. Die
Auftragsforschung, d.h. die entgeltliche Ausflihrung von Forschungs-

und Entwicklungsarbeiten fiir einen anderen, ist damit Nebentatigkeit.

Streitig* ist die Frage, ob die Rechtswohltat des § 42 ArbNEMG den
Professoren, Dozenten und wissenschaftlichen Assistenten auch dann
zugute kommt, wenn ihre Erfindungen etwa in der Form einer freien Mit-
arbeit in der Industrie oder in ihrer Freizeit auerhalb des Fachgebiets
gemacht wurden, mit der Maligabe, dal® die §§ 18, 19 ArbNEfG auf

derartige Erfindungen keine Anwendung finden.

Es wird einerseits'® die Meinung vertreten, da auch Erfindungen
auBerhalb der Hochschullehrertatigkeit unter § 42 ArbNErfG fallen, da
der Gesetzgeber mit der Formulierung ,in seiner Eigenschaft als Hoch-
schullehrer® nur eine Abgrenzung zum Merkmal ,Eigenschaft als Ange-
horiger eines Betriebes oder einer offentlichen Verwaltung“ treffen woll-

te.

Steht ein Hochschulwissenschaftler ausschlief3lich in einem Dienst- oder

Anstellungsverhaltnis bei der wissenschaftlichen Hochschule, kommt es

120 Hailbronner, HRG, § 25 Rz. 22; Blumel/Post, Nebentatigkeitsrecht des wissenschaft-
lichen und kinstlerischen Personals in Nordrhein-Westfalen, S. 10 ff

Blimel/Scheven, HdbWissR. S. 457

22 erneinend: Gaul ZTR 1987, S. 294, Ullrich, Privatrechtsfragen der Forschungsfor-
derung in der Bundesrepublik Deutschland, S. 280 Fn. 142, Ballhaus, Rechtliche
Bindungen bei Erfindungen von Universitatsangehérigen, GRUR 1984, 3

Bejahend: KraRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen,
S. 41 f; Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz Gber Arbeitnehmererfindungen, §
42 Rz. 18; nunmehr auch Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmerer-
findung, § 42 Rz. 12

Pittner/Mittag, Rechtliche Hemmnisse der Kooperation zwischen Hochschulen und
Wirtschaft, S. 222, Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz liber Arbeitnehmerer-
findungen, § 42 Rz. 18, Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfin-
dung, § 42 Rz. 12, 14 ;Sandberger, Wissenschaftsrecht, Wissenschaftsverwaltung,
Wissenschaftsférderung, S. 235, Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg -
Relevanz des sog. Hochschullehrerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 14,
KraRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen, S. 42

12

=
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fur das Privileg nicht darauf an, ob und in welchem Umfang die Fertig-
stellung der Erfindung unmittelbares Ergebnis seiner wissenschaftlichen
Hochschultatigkeit ist oder nicht'®*. Da der Hochschullehrer in der Wahl
seines Forschungsgegenstandes frei ist und Anregungen fir seine For-
schungstatigkeit aus vielerlei Quellen schoépfen kann, sei kein Grund
ersichtlich, die Formulierung ,in dieser Eigenschaft so auszulegen, dal}
die Erfindungen unmittelbar Ergebnisse seiner wissenschaftlichen
Hochschultatigkeit sein missen. Es sei daher geboten, § 42 ArbNErfG
auch anzuwenden, wenn ein dort genanntes Hochschulmitglied in der

Freizeit eine Erfindung macht.

Aufgrund der Freiheit des Hochschullehrers, den Gegenstand seiner
Forschung und die Anregungen hierzu zu bestimmen, gehéren im Ver-
haltnis zur Hochschule seine Erfindungen grundsatzlich zu seiner wis-
senschaftlichen Tatigkeit, unabhangig davon, wann und warum sie ent-
wickelt worden sind'®. Trager des Grundrechts nach Art. 5 lll GG seien
die einzelnen Professoren und es gehe nicht an, dem z. B. in seiner
Freizeit forschenden Professor die Berufung auf Art. 5 lll GG zu versa-
gen und ihn als Privatperson zu behandeln. Eine derartige Losung wur-

de zu erheblichen Wertungswiderspriichen fiihren'?®.

Die Anwendung des § 42 ArbNEfG auf samtliche Erfindungen des
Hochschullehrers sei nicht nur wegen ihrer besseren Vertraglichkeit mit
der Praxis vorzugswirdig, sondern auch mit Ricksicht auf die For-
schungsfreiheit des Grundgesetzes. Wenn der Hochschullehrer nach §
42 ArbNErfG privilegiert sei, misse er dieses Privileg auch fir Ergebnis-
se aus einer Lehr- und Forschungstatigkeit aulerhalb des Dienstberei-

ches genieRen'?’. Der Begriff ,in dieser Eigenschaft‘ solle nicht so

124 Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz Uber Arbeithehmererfindungen, § 42 Rz.

18, Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, § 42 Rz. 12;
a .A. Gaul in ZTR 1987, 289, 294; Gramm, Anmerkungen zum Aufsatz von Roland
Frieling, Wem gehéren die universitdren Forschungsergebnisse ?, GRUR 1987,864

Puttner/Mittag, Rechtliche Hemmnisse der Kooperation zwischen Hochschulen und
Wirtschaft, S. 222, Sandberger, Wissenschaftsrecht, Wissenschaftsverwaltung, Wis-
senschaftsférderung, S. 235, Reimer/Schade/Schippel § 42 Rz. 12 und 14, ebenso
Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-
rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 14

KraRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen, S. 42

127 Sandberger, Wissenschaftsrecht, Wissenschaftsverwaltung, Wissenschaftsférde-
rung, S. 235, Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz iber Arbeitnehmererfindun-
gen, §42 Rz. 24
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streng ausgelegt werden, weil der Hochschullehrer viele Nebentatigkei-
ten schlieRlich auch ,in seiner Eigenschaft als Professor* abwickle'®. Im
dbrigen muBten die Pflichten aus § 18, 19 ArbNErfG erst Recht dann
entfallen, wenn von Anfang an freie Erfindungen i. S. d. § 4 Ill ArbNErfG
vorliegen (argumentum a maiore ad minus).

Diese Ansicht ist wird jedoch von anderer Seite'”
auller Betracht 1aRt, dalR § 42 ArbNErfG den Hochschullehrern und -

assistenten nicht aus in ihrer Person liegenden Griinden eine Verglinsti-

abgelehnt, da sie

gung einrdumt, sondern nur der Freiheit von Lehre und Forschung
Rechnung tragen will. Dieser dem § 42 ArbNErfG zugrundeliegende
Gedanke erfordert es nicht, die Freistellung der Hochschullehrer und -
assistenten Uber den Bereich der Lehr- und Forschungstatigkeit hinaus
auszudehnen und die allgemeine dienst- und arbeitsrechtliche Treue-

pflicht ganz zu vernachlassigen.

Eine Privilegierung steht dem Hochschullehrer nur in seiner durch Art. 5
[l GG geschutzten Rechtsposition zu. Eine Notwendigkeit fiir eine Bes-
serstellung des Hochschullehrers gegeniber anderen Arbeitnehmern,
insbesondere anderen Forschern, aulerhalb dieses Schutzbereichs ist
nicht gegeben. Auf Erfindungen aulRerhalb der Lehr- und Forschungsta-
tigkeit sind vielmehr die § 40, 41 ArbNErfG und damit auch die §§ 18, 19
ArbNErfG (Anbietungs- und Mitteilungspflicht bei freien Erfindungen)

anzuwenden™°.

Dies ergibt sich auch aus dem Wortlaut des § 42 S. 2 ArbNEfG, welcher
expressis verbis besagt, dal} die in ihrer Eigenschaft als Hochschulleh-
rer gemachten Erfindungen gem. § 42 | S. 1 ArbNErfG frei sind. Einer
derartigen Klarstellung hatte es nicht bedurft, wenn samtliche Erfindun-
gen der Hochschullehrer ohnehin frei waren. S. 2 erklart, dal die Erfin-

dungen der Hochschullehrer noch ,freier* als die freien Erfindungen der

128 Puttner/Mittag, Rechtliche Hemmnisse der Kooperation zwischen Hochschulen und

Wirtschaft, S. 222

Ballhaus, Rechtliche Bindungen bei Erfindungen von Universitdtsangehorigen,
GRUR 1984, S. 4, Gaul in ZTR 1987, 289,294; Gramm, Anmerkungen zum Aufsatz
von Roland Frieling, Wem gehéren die universitdren Forschungsergebnisse ?,
GRUR 1987,864

Ballhaus, Rechtliche Bindungen bei Erfindungen von Universitdtsangehorigen,
GRUR 1984, S. 4
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Diensterfinder (§ 4 Il ArbNErfG) sind, da auf diese nicht einmal die fur
freie Erfindungen geltenden Vorschriften der §§ 18, 19 ArbNErfG An-

wendung finden sollen.

Wirde man § 42 S.2 ArbNErfG auch auf die urspriinglich gem. § 4 llI
ArbNErfG freien Erfindungen der Hochschullehrer anwenden, so wiirde
die Restriktion ,in ihrer Eigenschaft als Hochschullehrer” keinen Sinn
ergeben, da fir sie kein relevanter Anwendungsbereich mehr denkbar
ware. Eine Streichung des Merkmals in § 42 1 S. 1 ArbNEG ,in Eigen-
schaft als Hochschullehrer® wiirde zur Folge haben, daf} alle Erfindun-
gen von Hochschullehrern, egal ob in der Eigenschaft als Hochschulleh-
rer oder nicht, frei waren. Hatte der Gesetzgeber diese Intention gehabt,
so hatte keine Notwendigkeit bestanden in den Gesetzestext das Merk-

mal ,in Eigenschaft als Hochschullehrer” aufzunehmen.

Trotz der dogmatisch nachvollziehbaren Argumentation vorgenannter
Meinung, ist diese aus nachfolgenden Griinden abzulehnen und erste-

rer zu folgen:

Eine Unterscheidung zwischen Erfindungen in Eigenschaft als Hoch-
schullehrer und solchen, die nicht hierunter fallen, ist zum einen nicht
praktikabel und zum anderen nicht zweckmaRig. In der Praxis wirden
erhebliche Abgrenzungsschwierigkeiten auftreten. Da sich der Hoch-
schullehrer vertraglich mit der Erforschung und Vermittlung von Wissen
beschéftigt, ist es kaum abgrenzbar, welche Erfindungen auf Erfahrun-
gen oder Arbeiten der Hochschule beruhen und welche nicht. Ein Fall
der Nichtanwendbarkeit des § 42 ArbNErfG ist nur extrem selten, bei
aullerst krassen Abweichungen der Erfindung von der Materie, mit wel-
cher sich der Hochschullehrer an seinem Lehrstuhl beschaftigt, denkbar.
Eben bei diesen Erfindungen aufierhalb seines Forschungsbereiches
mutet es jedoch paradox an, wenn der Hochschullehrer einer Mittei-
lungs- und Anbietungspflicht unterliegt, wahrend er bei bedeutenden
Erfindungen auf seinem Fachgebiet die freie Verfigungs- und Verwer-
tungsbefugnis besitzt, ja diese der Hochschule nicht einmal melden

mufd.
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Zur Vermeidung von Wertungswiderspriichen mussen die Pflichten aus
§ 18,19 ArbNErfG bei von Anfang an freien Erfindungen der Hochschul-
lehrer erst recht entfallen. § 42 ArbNEfG ist daher auf samtliche Erfin-
dungen der Hochschullehrer anzuwenden. Es ist keine Unterschei-

1

dung™' nach freien und gebundenen Erfindungen der Hochschullehrer

durchzufihren.

5. Beteiligungsanspruch der Hochschule nach § 42 Il ArbNErfG

Nach § 42 Il ArbNErfG sind die Hochschullehrer, wenn die Hochschule
fir Forschungsarbeiten, die zu einer Erfindung geflihrt haben, besonde-
re Mittel aufgewendet hat, verpflichtet, die Verwertung der Erfindung der
Hochschule schriftlich mitzuteilen und ihr auf Verlangen die Art der Ver-

wertung und die HOhe des erzielten Entgelts anzugeben.

Die Hochschule ist berechtigt, innerhalb von 3 Monaten seit Zugang der
Mitteilung eine angemessene Beteiligung am Ertrag der Erfindung zu
verlangen, welche die Hohe der aufgewendeten Mittel nicht Ubersteigen
darf.

Dieser Beteiligungsanspruch soll sicherstellen, dal} die vom Dienstherrn
zur Verfligung gestellten offentlichen Mittel, die flr eine bestimmte For-
schungsarbeit zweckgebunden waren, aus den Ertrdgen der so gefor-
derten Arbeitsergebnisse wieder an die offentliche Hand zurlckflie-

Ben132

131 Ullrich, Privatrechtsfragen der Forschungsférderung in der Bundesrepublik Deutsch-

land, S. 280 Rz. 142: ,Angebrachter ware eine Unterscheidung nach Forschungs-
und sonstigen Erfindungen. Als Forschungserfindungen sind Erfindungen nach § 42
I, Il ArbNErfG zu sehn wahrend als sonstige Erfindungen solche aus weisungsab-
hangiger Diensttatigkeit und solche aus privat bestellter Forschung und Entwicklung
zu sehen sind, wobei fur die ,Diensterfindungen® aus diesen Verhaltnissen § 42 Arb-
NErfG nicht gilt, sondern allgemeines Arbeitnehmererfinderrecht Anwendung findet
und die ,Privaterfindungen® der vertraglichen Regelung folgen. Tatsachlich ist es ge-
rade die Gleichstellung von Forschungs- und Privaterfindungen, die den Hochschul-
forscher zum ,Verwertungsorgan® macht, weil sie seine unbeschrankte Vertragsfrei-
heit sichert.”

Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, § 42 Rz. 22, Frie-
ling, Wem gehdren die universitaren Forschungsergebnisse, in GRUR 1987, S. 413,

Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz Uiber Arbeitnehmererfindungen, § 42 Rz.
30

132
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Unter besonderen Mitteln sind nicht die allgemeinen Haushaltsmittel zu
verstehen, sondern nur die darUber hinausgehenden Mittel, die die
Hochschule fir die konkrete Forschungsarbeit bzw. flr den betreffenden
Forschungszweck zur Verfligung gestellt hat und die dafir tatsachlich
eingesetzt worden sind'**. Es muR sich um erfindungs- oder projektbe-
zogene Mittel handeln, die flr bestimmte Forschungsvorhaben, die zu
der Erfindung geflihrt haben, gegeben worden sind. Allgemeine Insti-
tutsmittel, die im Haushalt der Lander oder Universitaten aufgenommen

worden sind, gentigen nicht.

Eine Rickerstattung der allgemeinen Haushaltsmittel wirde vor allem
an den praktischen Schwierigkeiten scheitern, den Anteil dieser Mittel,
der unmittelbar zum Zweck der Erfindung aufgewandt worden ist, fest-
zustellen. Wenn aber bestimmte Geldmittel fir klar abgrenzbare For-
schungsaufgaben Uber die allgemeinen Haushaltsmittel hinaus gegeben
worden sind, stehen diese in der HOhe fest.

Die Mittel miissen aus dem Landehaushalt kommen. Unberiicksichtigt'>*
bleiben diejenigen Mittel, die von dritter Seite im Rahmen eines For-
schungsauftrages oder unabhangig davon bereitgestellt worden sind,
auch wenn sie von der Universitat bzw. dem Dienstherrn verwaltet wer-
den (vgl. § 25 HRG). Die Tatsache, da® die Drittmittel fir Forschungs-
vorhaben, die in der Hochschule durchgeflihrt werden, von der Hoch-

schule verwaltet werden, spielt keine Rolle'.

Zu dem Ertrag, von welchem der Anteil beansprucht werden kann, geho-

ren nicht Honorare fiir Veréffentlichungen tiber Erfindungen™®.

133 Amtl. Begr. BT-Drucks. 11/3327 S.10= Blatt 1957,248, AusschuRber. z. BT-Drucks Il /
3327 S. 10 = Blatt 1957,255

134 Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, § 42 Rz. 23; Ball-
haus, Rechtliche Bindungen bei Erfindungen von Universitatsangehoérigen, GRUR
1984, 1f

Bartenbach/Volz,Kommentar zum Gesetz liber Arbeitnehmererfindungen,§ 42 Rz. 31
Bartenbach/Volz,Kommentar zum Gesetz Uber Arbeithnehmererfindungen,§ 42 Rz. 33
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I1l. Rechtsfolgen

Das Hochschullehrerprivileg begriindet eine Ausnahme zum Anspruch
des Arbeitgebers auf eine Diensterfindung dahingehend, dal3 die Erfin-
dungen der Hochschullehrer frei sind und die Verwertungszustandigkeit

statt dem Arbeitgeber dem Hochschullehrer selbst zufallt.

Der Hochschullehrer kann frei tber seine Erfindungen verfiigen. Auch
die Vorschriften Uber die Mitteilungspflicht (§ 18 ArbNErfG), die An-
bietungspflicht (§ 19 ArbNErfG) und die Unabdingbarkeit (§ 22 Arb-
NErfG) sind nicht anwendbar.

Aufgrund des gesetzlichen Ausschlusses der Unabdingbarkeitsregelung
des § 22 ArbNErfG kdnnen die Vorschriften des ArbNErfG jedoch auch
zuungunsten der Hochschulwissenschaftler abbedungen werden. So
kénnen Hochschullehrer, im Gegensatz zu nicht privilegierten Arbeit-
nehmern, jederzeit im voraus Vereinbarungen zu ihren Ungunsten mit
der Hochschule Uber ihre zukinftigen Erfindungen treffen. Zugelassen
sind damit nur einzelvertragliche oder kollektivrechtliche Abreden, nicht
jedoch einseitige Anordnungen des Dienstherrn. Besonders bedeutsam
ist diese Moglichkeit im Hinblick auf die EinrBumung von Nutzungsrech-
ten, sei es zugunsten der Hochschule oder zugunsten Dritter (z.B. Ver-

tragspartner eines mit der Hochschule geschlossenen FuE-Auftrages).

Die amtliche Begriindung rechtfertigt diese Regelung damit, da die
Hochschullehrer hinsichtlich der von ihnen gemachten Erfindungen
grundsatzlich von allen nach dem Entwurf vorgesehenen Beschrankun-
gen freigestellt werden sollen. Hochschullehrer und -assistenten sollen
der Hochschule hinsichtlich ihrer Erfindungen wie freie Erfinder gegen-
Uberstehen und in freier Vereinbarung auch jede Abrede treffen kénnen,
die nicht offenbar unbillig ist'*’. Die Vereinbarungen kénnen auch im
Einzelfall Einschrankungen der ihnen kraft Gesetz zustehenden freien

Verfuigungsbefugnis zum Inhalt haben.

137 Sandberger, Wissenschaftsrecht, Wissenschaftsverwaltung, Wissenschaftsforde-
rung, S. 232
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Der Gesetzgeber hat zwar den Hochschullehrern durch § 42 ArbNErfG
eine Sonderstellung gegeben, gleichzeitig hat er aber durch den Aus-
schlul des § 22 ArbNErfG die rechtliche Mdglichkeit geschaffen, dem
begulinstigten Personenkreis seine Sonderstellung wieder durch vertrag-
liche Vereinbarungen zu entziehen'®. Es besteht die Gefahr, daR sich
die intendierte Bevorzugung der Hochschullehrer in das Gegenteil ver-
kehrt.

Der Gedanke, daf die Hochschullehrer den Schutz des § 22 ArbNErfG
nicht bendtigen, da sie rechtlich und wirtschaftlich unabhangig seien,
trifft in der heutigen Zeit nicht mehr uneingeschrankt zu. Um die wenigen
Stellen fir Hochschullehrer findet heutzutage ein starker Wettbewerb
und Konkurrenzkampf statt. Die Hochschulverwaltung ware dann in der
Lage, diese Situation der Hochschullehrer zu ihren Gunsten auszunut-
zen und Bedingungen zu stellen, durch welche die Sonderstellung des §
42 ArbNErG nach ihren Vorstellungen eingeschrankt wird"*°. Von ande-

rer Seite'®

wird jedoch vorgetragen, dal® dieses Szenario in der Praxis
nicht stattfindet. Die Frage nach einer derartigen Vereinbarung spielt bei
Berufungsverhandlungen keine, nicht einmal eine periphere Rolle, ge-

schweige denn, daR irgendein Druck in diese Richtung ausgeubt wird.

Die Dispositionsfreiheit der Hochschullehrer findet daher nach herr-

schender Meinung, ihre Grenzen in der Unbilligkeitsregelung des § 23

ArbNErfG und den allgemeinen Vertragsschranken. Die Schranken
der Abdingbarkeit des § 42 ArbNErfG bilden das verfassungsrechtlich
geschitzte Recht des Erfinders auf den wirtschaftlichen Wert seiner
besonderen Leistung (Art. 14 GG) und die Freiheit der wissenschaftli-
chen Tatigkeit (Art. 5 Ill GG), die dem Hochschullehrer als Erfinder in
seiner Dienststellung zugesagt ist. In jedem Fall mufd der Schutz des
Hochschullehrerprivilegs zu den Zweck gewahrleistet werden, zu dem
es geschaffen wurde, namlich die Bewahrung der Freiheit der For-
schung. Absprachen sind daher nur zulassig, soweit sie die vom Hoch-

schullehrer kraft Amtes bernommene und von der Hochschule zu ge-

%8 Volmer/Gaul, Kommentar zum Arbeithehmererfindungsgesetz, § 42 Rz. 63

Volmer/Gaul, Kommentar zum Arbeitnehmererfindungsgesetz, § 42 Rz. 64
140 Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, § 42 Rz. 19
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wahrleistende Aufgabe, Forschung eigenstandig und in Freiheit zu voll-

ziehen, im Kernbereich unberihrt 133",

Als unzulassig werden daher Vereinbarungen mit folgendem Inhalt er-

achtet:

Man nimmt eine erhebliche Unbilligkeit einer Vereinbarung i. S. d. § 23
ArbNErfG dann an, wenn durch die Vereinbarung das Hochschullehrer-
privileg des § 42 ArbNErfG ganzlich ausgehohlt wird'*?. Dies ware z. B.
eine Vereinbarung, dal} die allgemeinen Vorschriften des ArbNErfG auf
alle Erfindungen des Hochschullehrers anwendbar sind; ein derartiger
Verzicht auf das Hochschullehrerprivileg wird als unzuldssig angese-
hen'®. Die Grenze zuléssiger Vertragsabsprachen ist auch iberschrit-
ten, wenn dem selbstandigen Hochschulforscher die Entscheidungsfrei-
heit Gber die Nutzung und Verwertung seiner Erfindung und das Recht

daran im voraus allgemein genommen wird"*.

Unzulassig sind ferner Vereinbarungen, in denen der Hochschullehrer
zur unentgeltlichen Vollrechtsibertragung bzw. Einrdumung von Nut-
zungsrechten an die Hochschule oder Dritte verpflichtet wird'*. Bei
Vorabvereinbarungen mit den Hochschullehrern haben die Hochschulen
nicht nur ihrer Fursorgepflicht durch Ricksichtnahme auf Vergutungs-
und Eigenverwertungsinteressen der Hochschullehrer zu geniigen',
vielmehr mul® die Vergltung zumindest die Gleichstellung mit den Ar-

beitnehmern im allgemeinen, insbesondere den Arbeitnehmern des 6f-

1 Ulirich, in: Handbuch des Wissenschaftsrechts, Bd. Il (1996), S. 1584

142 Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz Uiber Arbeitnehmererfindungen, § 42 Rz.
26, Volmer/Gaul, Kommentar zum Arbeithehmererfindungsgesetz, § 42 Rz. 68 f,
KraRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen, S. 57 ff, Ull-
rich, Privatrechtsfragen der Forschungsférderung in der Bundesrepublik Deutsch-
land,. 286 ff

" 5o Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz (iber Arbeithehmererfindungen, § 42
Rz. 26, Volmer/Gaul, Kommentar zum Arbeitnehmererfindungsgesetz, § 42 Rz. 68 f,
KraRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen, S. 57 ff

%% Ullrich, in: Handbuch des Wissenschaftsrechts, Bd. Il (1996), S. 1584

145 Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz Uber Arbeithehmererfindungen, § 42 Rz.
26, Volmer/Gaul, Kommentar zum Arbeithehmererfindungsgesetz, § 42 Rz. 69,
KraRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen, S. 59

Ullrich, Privatrechtsfragen der Forschungsforderung in der Bundesrepublik Deutsch-
land, S. 286 mwN
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fentlichen Dienstes, gewéhrleisten'’ und darf die Hochschullehrer nicht
schlechter stellen als diese'®. Unzuldssig sind daher Absprachen, die
einen Vergltungsanspruch unterhalb der Satze der Richtlinien nach §
11 ArbNErfG beinhalten, diesen véllig ausschliefen oder ihn dem Ver-

wendungszweck nach binden'.

Unter dem Gesichtspunkt der Wissenschaftsfreiheit kdnnen Vereinba-
rungen ferner in erheblichem Male unbillig sein, wenn sie den Hoch-
schullehrer in seiner wissenschaftlichen Tatigkeit behindern. Dies gilt
etwa bei Festlegung eines allgemeinen Verwertungsverbotes, eines ge-
nerellen Veroffentlichungsverbotes oder der Vereinbarung einer langfri-
stigen Geheimhaltungspflicht'®®. Es kénnen ggf. nur leichte Behinderun-
gen in der wissenschaftlichen Tatigkeit fur eine Unbilligkeit ausreichen,
insbesondere wenn die Vereinbarungen dem wissenschaftlichen Inter-
esse an der Veroffentlichung von Forschungsergebnissen zuwiderlau-

fen151

. Bedenken bestehen deshalb gegen Vereinbarungen, die den
Hochschulforscher verpflichten, mit Rlcksicht auf eine von der Hoch-
schule oder einem Dritten angestrebte Patentierung von Forschungser-
gebnissen, die patentierbar sind oder zu patentierbaren Erfindungen
fihren kénnen, langere Zeit nicht zu veréffentlichen. Die Verpflichtung,
die Publikation von Grundlagenerkenntnissen solange aufzuschieben,
bis darauf eine schutzfahige technische Anwendung entwickelt worden
ist, ist in erheblichem Mal unbillig, weil sie die wissenschaftliche Kom-
munikation und Kooperation behindert und den Forscher drangt, sich
vorzugsweise um Anwendungsmdglichkeiten zu bemiihen'?. Unwirk-
sam ist eine Verpflichtung, Forschungsergebnisse wegen der blofRRen
Méglichkeit, da® daraus schutzfahige Erfindungen entwickelt werden,

nicht zu veroffentlichen.

"7 Ullrich, Privatrechtsfragen der Forschungsférderung in der Bundesrepublik Deutsch-

land S. 286 ff, vgl. auch S. 317
Volmer/Gaul, Kommentar zum Arbeitnehmererfindungsgesetz, § 42 Rz. 69

Ullrich, Privatrechtsfragen der Forschungsférderung in der Bundesrepublik Deutsch-
land, S. 286 Fn.168

Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz Uiber Arbeitnehmererfindungen, § 42 Rz.
26, Kral3er/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen, S. 58 f

191 Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeithehmererfindung, § 42 Rz. 19
152 KraRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen, S. 59
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Zulassig waren hingegen abweichende Vereinbarungen, z. B. die
Pflicht, Erfindungen mitzuteilen, auch wenn die Voraussetzungen des §
42 11 ArbNErfG nicht vorliegen.

Ferner kann eine Vereinbarung auch eine Ertragsbeteiligung fiir den Fall
vorsehen, dald der Erfinder selbst die Erfindung verwertet, statt der
Hochschule gegen Verglitung das Recht an der Erfindung zu Gbertragen
oder ein Recht zu deren Benutzung einzurdumen. Die Beteiligung
braucht, wenn sie dem Erfinder den wirtschaftlichen Wert seiner Lei-
stung in angemessenem Umfang belafdt, nicht auf den Betrag von der
Hochschule speziell fir die der Erfindung zugrundeliegenden Arbeiten
aufgewendeter Mittel begrenzt zu sein'®. Ebenso wie eine Ertragsbetei-
ligung waren Verwertungsbeschrankungen im offentlichen Interesse
entsprechend § 40 Ziff. 3 ArbNEMG zulassig'.

Die vorgenannte herrschende Meinung ist jedoch aus folgenden Grin-

den zu Uberdenken:

Sie schafft Einschrankungen der Dispositionsfreiheit der Hochschulleh-
rer, die der Intention des § 42 |. S. 2 ArbNErfG, namlich der absoluten
Verfugungsfreiheit, widersprechen und keinen Halt im Gesetz finden.

§ 421 S. 2 ArbNErfG erklart expressis verbis die Unabdingbarkeitsrege-
lung des § 22 ArbNErfG fir Hochschullehrer flr nicht anwendbar. Die
Hochschullehrer sollen der Hochschule hinsichtlich ihrer Erfindungen
wie freie Erfinder gegenliberstehen und in freier Vereinbarung auch jede
Abrede treffen kdnnen, welche nicht offensichtlich unbillig ist. Die Hoch-
schullehrer wurden bewuf3t von der Schutzvorschrift des § 22 ArbNErfG
ausgenommen, mit der Folge, dal} sie im vorhinein die Méglichkeit jed-
weder Vereinbarung - auch zu ihren Ungunsten - mit der Hochschule
haben. Genielt der Hochschullehrer die Vorteile seiner Privilegierung,
so mul er auch die Nachteile in Kauf nehmen. Die Kehrseite der freien

Verfugungsbefugnis ist, dal} er expressis verbis nicht der Schutzvor-

183 KraRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen, S. 58,

a. A. Volmer/Gaul, Kommentar zum Arbeitnehmererfindungsgesetz, § 42 Rz. 85

Ullrich, Privatrechtsfragen der Forschungsforderung in der Bundesrepublik Deutsch-
land, S. 286 Fn. 168
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schrift des § 22 ArbNErfG unterfallt und somit auch fir ihn nachteilige

Vorabvereinbarungen zulassig sind.

Es wird Ubersehen, dal} der Verzicht des Hochschullehrers auf seine
Verwertungsbefugnis gerade eine Auslibung seiner freien Verfigungs-
befugnis darstellt. § 42 will dem Hochschullehrer eine absolute Verfi-
gungsfreiheit geben, welche jedoch auch beinhalten mul3, dal} er auf

das ihm gegebene Privileg selbst verzichten kann.

Vor dem Hintergrund, dal® das Hochschullehrerprivileg eine Ausnahme
in der Verwertungszustandigkeit begriindet, ist die Entlassung des
Hochschulforschers aus dem Schutze des Benachteiligungsverbots des
§ 22 ArbNErfG als Folge der EinrAdumung des Hochschullehrerprivilegs
als solchem und also dahingehend zu verstehen, dal} dieses auch selbst
verzichtbar ist'®. Grundsatzlich kann der Hochschullehrer demnach
auch die ihm durch § 42 ArbNErfG gegebene Verfligungsbefugnis da-
hingehend ausiben, dall er im voraus mit der Hochschule eine Indivi-
dualvereinbarung trifft, nach welcher alle seine Erfindungen den Vor-

schriften des ArbNErG fur nicht-privilegierte Arbeitnehmer unterfallen.

Art. 5 Il GG will den Hochschullehrer lediglich vor einer EinfluBnahme
des Staates auf seine Forschungsarbeit - und nur in diesem Verhaltnis
wirkt die Grundrechtsbindung - nicht jedoch vor eigenen Entscheidungen
schitzen. Ein eigener Verzicht des Hochschullehrers auf seine privile-
gierte Stellung mufd ihm als Ausdruck der ihm gewahrten Dispositions-
freiheit mdglich sein. Grundsatzlich sind daher Vereinbarungen der
Hochschullehrer mit der Hochschule Uber den Verzicht des Hochschul-

lehrerprivilegs zulassig. § 22 ArbNErfG steht dem nicht entgegen.

Aufgrund der Gefahr einer Ausnutzung der Machtposition der Hoch-
schule als Arbeitgeberin im Verhaltnis zum Hochschullehrer als Arbeit-
nehmer, zur Wahrung der verfassungsrechtlichen Rechte und Aufgaben
des Hochschullehrers sowie der Interessen der Allgemeinheit mussen

jedoch derartige Vereinbarung einer Billigkeitskontrolle unterliegen, in

155 Ullrich, Privatrechtsfragen der Forschungsforderung in der Bundesrepublik Deutsch-

land, S. 286
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welcher die Angemessenheit der Regelung geprft wird und ein Mif3-
brauch verhindert werden soll. Hierin ist im Interesse der Allgemeinheit
insbesondere darauf zu achten, da® die in Hochschulen entstandenen
Erfindungen einer Verwertung und somit einem volkswirtschaftlichen

Nutzen zugeflihrt werden.

Eine Vereinbarung Uber die Abdingung des § 42 ArbNErfG und somit ein
Zufallen der Verwertungszustandigkeit an die Hochschule wird nur dann
als zuldssig erachtet werden kdnnen, wenn die Hochschule auch eine
entsprechende Verwertungsorganisation in brauchbarer Form besitzt
durch welche die Verwertung der Erfindung sichergestellt werden kann.
Die Verwertungsorganisation einer Hochschule entspricht diesen Anfor-
derungen nur dann, wenn sie Uber ausreichende personelle, finanzielle
und strukturelle Mittel fur die Betreibung von Schutzrechtsarbeit verfugt
und so die Grundlagen fur die Verwertung von Hochschulerfindungen
gewahrleisten kann. Eine Vereinbarung Uber die Abdingung des § 42
ArbNErfG ist daher nicht zulassig, wenn die Hochschule weder Mdglich-
keit noch Interesse an einer Erfindungsverwertung hat, sondern lediglich
birokratische Erleichterungen anstrebt. Als solche Erleichterung ware
die einheitliche und damit weniger aufwendige Behandlung samtlicher
Arbeitnehmer anzusehen. Bei Wegfall der Privilegierung mifte eine
Sonderbehandlung der privilegierten Arbeitnehmer nicht mehr erfolgen,

insbesondere wiirde deren Mitentscheidungsbefugnis entfallen.

Ob und inwieweit eine Vereinbarung Uber die Abdingung des § 42 Arb-
NErfG darlber hinausgehenden verfassungsrechtlichen Schranken un-

terliegt, wird im verfassungsrechtlichen Teil der Arbeit diskutiert.
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a) Eigenforschung

Den héchsten Autonomiegrad besitzt die Eigenforschung, die mit Mitteln
aus der institutionellen Grundfinanzierung ausgestattet ist. Zur Eigenfor-
schung gehoéren auch Drittmittelprojekte, soweit sie aus 6ffentlichen
Forderprogrammen der Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG), des
Bundesministeriums fir Bildung, Wissenschaft, Forschung und Techno-
logie (BMBF) und anderer Bundesressorts, der Lander und der Europai-
schen Union stammen. Schlielich gibt es auch eine industriefinanzierte
Eigenforschung, die in der Regel durch Spenden, Zuwendungen, Rah-

men- und Pauschalvertrage der Unternehmen alimentiert wird.

b) kooperative Forschung

Eine weitere Form ist die kooperative Forschung. Hierbei handelt es sich
um gemeinsame Forschungsprojekte mit Unternehmen, in die die For-
schungseinrichtungen teilweise auch eigene finanzielle Mittel einbringen.
In der Regel werden solche Projekte nur dann durchgefihrt, wenn sie in
das aktuelle Forschungsprogramm des jeweiligen Forschungsinstituts

.passen”.

c) Beratervertrage

Beratervertrage werden direkt zwischen Wissenschaftlern und Unter-
nehmen abgeschlossen. Sie beinhalten Pauschalzahlungen der Unter-
nehmen flr einen bestimmten Zeitraum. Die Wissenschaftler verpflich-
ten sich dafir in der Regel zu bestimmten Informations- und Beratungs-

leistungen.

d) Auftragsforschung

Bei der Auftragsforschung macht der Auftraggeber dem leistenden In-

stitut spezifische Vorgaben im Hinblick auf das gewlinschte FuE-
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Ergebnis. FuE-Auftrdge werden von Industrieunternehmen, aber auch
von staatlichen Einrichtungen und anderen Forschungsinstituten erteilt.
Zu unterscheiden sind Einzelprojekte, die bilateral vereinbart und exklu-
siv dem Auftraggeber zugute kommen, und Kooperationsprojekte mit
BMBF-Forderung, bei denen der Bund Uber die Projektforderung an der

Finanzierung des Auftrags an die Forschungseinrichtung beteiligt ist.

2. Forschungs- und Entwicklungsinstitutionen in Deutschland

Es existieren in Deutschland zahlreiche FuE-Insititutionen, welche sich
nach Art der Forschung und Hohe der Finanzierung unterscheiden. Das
Forschungsspektrum reicht von Grundlagenforschungen, Uber ange-
wandte Forschung bis zur Entwicklung spezieller Produkte und Verfah-
ren. Die Hochschulen sind vorwiegend auf dem Sektor der Grundlagen-
forschung und angewandten Forschung (Zukunftsentwicklungen) tatig,

wahrend die Wirtschaft anwendungsbezogen forscht.

Die FuE-Insititutionen in der Bundesrepublik Deutschland 1991
— in Mrd. DM - "%

7 Bundes- und 3;1 :f'—g 1 rGLO?; G0l S
Muster Landes- i b SN v (O
# 5 einrichtungen
Erprobung forschungs- e
gasiatien <J Wirtschatt
Lb Forschungs-
einrichtungen
Entwicklung Abistindy
1,4
Angewandle
Forschung <
(Akute Techn Entwicklungen) -
1 1 +
Angewandte : 1,4
Forschung Hoch- Andere private Institutionen ohne Erwerbszweck
(Zukuntisentwicklungen) schulen (2.8. AIF, Battelle)
S
L Fraunhofer-Gesellschaft
Grundlagenforschung
<¢—— Max-Planck-Gesellschaft
Offentlicher Sektor Privater Seklor

* Forschungseinrichtungen Blaue Liste tur 1992

156 Reinhard, Technologietransfer in Deutschland: Stand und Reformbedarf, S. 68



Teil 2: Bestehende Rahmenbedingungen der Hochschulforschung -61-

3. Ausgaben fiir Wissenschaft, Forschung und Entwicklung
Die Wissenschaftsausgaben'’ Deutschlands betrugen 1997 rund 109,2

Mrd. DM, wahrend sich die Ausgaben fir Forschung und Entwicklung
(FUE) auf rd. 84 Mrd. DM beliefen'®®.

a) FuE- Ausgaben der Bundesrepublik Deutschland und ihre Finanzie-

rung
finanziert durch
Private Institu- FuE-Ausaaben
Gebietskorperschaften |Wirtschaft| tionen ohne X 9
insgesamt
Erwerbszweck
Jahr -
in % des in %
Mio. pm |0ffentlichen Mio. DM Mio. DM | des
Gesamt- BSP
haushalts
1990 24 780 3,0 43 187 355 68322 | 2,8
1991 29 249 3,0 46 949 382 76 580 | 2,66
1992 30 241 2,8 48 049 283 78 573 | 2,54
1993 30 402 2,7 48 323 239 78964 | 2,49
1994 30 525 2,6 48 130 254 78909 | 2,37
1995 31064 2,6 49 542 203 80809 | 2,35
1996 31778 2,7 50 180 205 82163 | 2,34
1997 31474 52 030 205 83709 | 2,32

Quelle: Bundesministerium fiir Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie

b) FUE- Ausgaben des Bundes nach Férderungsarten
Anteile der Forderungsarten an den FuE-Ausgaben des Bundes

1981 1996

Institutionelle
Férderung
34.0%

Institutionelle
Férdarung
40.9%

Projekt- Projekt-
férderung =) fordenung*)
56,7% 44 8%

Hochschul-
bezogene
Férderung
2,6%

Internationale Intermationale Hachschul-
Zusammenarbeit Zusammenarbeit bezogene Férderung
§,8% 9,4% 4,9%

*) Einschiisfiich Ausgaben fir Auftrige im Rahmen der Ressort- und Wehrforschung und -entwicklung
Qualle: BMBF Fakfenbericht ‘98

¥ Die Wissenschaftsausgaben umfassen neben den Ausgaben fiir Forschung und

experimentelle Entwicklung die Ausgaben flr die wissenschaftliche Lehre und Aus-
bildung und sonstige verwandte wissenschaftliche und technologische Tatigkeiten

%8 BMBF, Faktenbericht (Forschung) 1998, Teil |, Ziffer 1
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c¢) Bruttoinlandsausgaben fiir Forschung und Entwicklung der Bundesre-

publik Deutschland nach durchfiihrenden Sektoren in Mio. DM

Durchfiihrende Sektoren 1995 1996 1997
Wirtschaft

finanziert durch Wirtschaft 47 005| 47 560| 49 410

Staat 4647 4800 4800

Private Institutionen ohne Erwerbszweck 40 40 40

Ausland 1143 1200] 1250
zusammen 52 835| 53 600/ 55 500

Staat und private Institutionen ohne Erwerbszweck’

finanziert durch Wirtschaft 418 420 420

Staat 11 520 11 848| 11 860

Private Institutionen ohne Erwerbszweck 163 165 165

Ausland 154 155 155
zusammen 12 255 12 588| 12 600

Hochschulen

finanziert durch Wirtschaft 1184 1200/ 1200

Staat 13 094| 13 290| 13 350

Private Institutionen ohne Erwerbszweck . .

Ausland 153 150 150
zusammen 14 430 14 640| 14 700

1) AuReruniversitare Einrichtungen. Staat: Bundes-, landes- und gemeindeeigene (Forschungs)-
einrichtungen

Quelle: Stifterverband Wissenschaftsstatistik, Statistisches Bundesamt und Berechnungen des
BMBF, Faktenbericht 1998

d) Zusammenfassung

In Deutschland ist eine steigende Tendenz der Ausgaben flr Forschung
und Entwicklung festzustellen. Wahrend die Jahre von 1991 bis 1994
auf der Seite der Wirtschaft durch mehr oder weniger stagnierende Mit-
tel gepragt waren, Hochschulen sowie Staat und private Institutionen
ohne Erwerbszweck dagegen steigende Ausgaben verzeichneten, weist
die aktuelle Entwicklung auf eine umgekehrte Entwicklung hin: Die Wirt-
schaft erhéht ihre Mittel deutlich (+ 3,5 %), Hochschulen und aul3eruni-

versitare Einrichtungen stagnieren'.

%% BMBF, Faktenbericht (Forschung) 1998. Teil | Ziffer 2
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Von den FuE-Ausgaben des Bundes gehen etwa 4,9 % in die hoch-

schulbezogene Férderung, wahrend 44,8% fur die Projektférderung und

40,9% fur die institutionelle Férderung verwendet werden.

Von den FuE-Ausgaben in Deutschland entfallen 67,2 % auf die Wirt-

schaft,

15,0 % auf den Staat und private Institutionen ohne Er-

werbszweck und 17,8 % auf die Hochschulen. Von diesen Ausgaben

werden nur etwa 8,2 % von der Industrie finanziert, wahrend ca. 91,8 %

vom Staat finanziert werden.

4,

a)

FuE- Ausgaben der deutschen Hochschulen'®

FuE- Ausgaben der Hochschulen

FUE'ﬂ.HEﬂEhEI’I der Hochschulen
in Mio DM

14439 14430 14640 14700
15000 13164 13838

gl

190511 1997

*- _W

I FuE-Ausgaben insgesamt BB darunter Drittmittel

1) Ab 1995 modifiziertes Barechnungswearfahren fir FUE im Hochsehul-

sakior, daher eingeschrinkte Vergleichbarkeit mit den Vorjahren.
Quelle: Statistisches Bundesamit Faktenbericht '28

160

1996 gab es in Deutschland insgesamt 335 staatliche bzw. staatlich anerkannte
Hochschulen, darunter 113 Universitaten und vergleichbare Einrichtungen (90 Uni-
versitaten, eine Gesamthochschule, 16 Theologische und 6 Padagogische Hoch-
schulen), 46 Kunsthochschulen, 146 allgemeine und 30 Verwaltungsfachhochschu-
len. 65 dieser 335 Hochschulen des Jahres 1996 befinden sich in privater Trager-
schaft, wobei es sich bei tber der Hélfte dieser nicht staatlichen Hochschulen um
kirchliche Hochschulen handelt.
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b) FuE-Ausgaben nach Hochschularten'®’

Knapp zwei Drittel (63,3 % in 1997) der Ausgaben fir Lehre und For-
schung kdnnen Universitdten und vergleichbaren Einrichtungen (ohne
medizinische Einrichtungen) zugeordnet werden; 14,2 % entfallen auf
Fachhochschulen und die verbleibenden 22,4 % auf medizinische Ein-

richtungen.

¢) FuE-Ausgaben nach Wissenschaftszweigen'®?

Die hochsten FuE-Ausgaben verzeichneten 1997 die Naturwissen-
schaften (29,0 %), wahrend auf Medizin 23,4 %, die Geistes- und Sozi-
alwissenschaften 20,7 %, die Ingenieurwissenschaften 20,3 % und die

Agrarwissenschaften 6,6% der Gesamtausgaben entfielen.

d) FuE -Personal der Hochschulen'®

1995 belief sich das FuE-Personal der Hochschulen auf 100.674 Perso-
nen (umgerechnet in Vollzeitaquivalente), d.h. 21,9 % des in Deutsch-
land insgesamt in FuE tatigen Personals'®. Die Verteilung des FuE-
Personals Uber die Wissenschaftszweige entspricht in etwa derjenigen
der FuE-Ausgaben (siehe Ziff. c).

1" BMBF; Faktenbericht (Forschung) 1998, Teil |, Ziffer 8
162 BMBF, Faktenbericht (Forschung) 1998, Teil |, Ziffer 8
'3 BMBF, Faktenbericht (Forschung) 1998, Teil |, Ziffer 8
14 BMBF, Faktenbericht (Forschung) 1998, Teil |, Ziffer 3:

61,7 % des FUuE- Personals in Deutschland entfallen auf die Wirtschaft, 21,9 % auf
die Hochschulen und 16,4 % auf den Staat und private Institutionen ohne Er-
werbszweck; 50,3% des FuE-Personals in Deutschland sind Forscher, 24,4 % Tech-
niker und 25,2 % fallen unter die Rubrik ,Sonstige*.



Teil 2: Bestehende Rahmenbedingungen der Hochschulforschung -65-

5. Forderung der Hochschulforschung

Neben hochschulbezogenen Sonderprogrammen wird die Hochschulfor-
schung insbesondere durch die Forderorganisation Deutsche For-

schungsgemeinschaft (DFG) geférdert.

(Eine zumindest indirekte Férderung der Hochschulforschung findet darliber hinaus
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durch die Tragerorganisationen Max-Planck-Gesellschaft (MPG) und Fraunhofer-

Gesellschaft FhG'®® statt, die z. T. im Rahmen von Forschungsvorhaben und Personal-

verflechtungen mit den Hochschulen zusammenarbeiten.)

a) Deutsche Forschungsgemeinschaft

Die DFG fordert als Selbstverwaltungsorganisation die Wissenschaft,
vor allem die Hochschulforschung in all ihren Disziplinen: von den Gei-
stes- und Gesellschaftswissenschaften Uber Biowissenschaften ein-
schliellich der Medizin bis hin zu den Natur- und Ingenieurwissen-

schaften.

Im Mittelpunkt der von Bund und Landern gemeinsam geférderten Son-
derprogrammen der DFG steht insbesondere die Férderung des wissen-

schaftlichen Nachwuchses.

%% Dje Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften (MPG) ist eine

gemeinnutzige Forschungsorganisation in der Rechtsform eines eingetragenen Ver-
eins. Sie betreibt eigenverantwortlich primar die erkenntnisorientierte und anwen-
dungsoffene Grundlagenforschung gewidmeten Forschungsinstitute mit dem Ziel,
international wettbewerbsfahige ,centers of excellence zu schaffen. Als integraler
Bestandteil des funktional gegliederten Systems der institutionellen staatlichen, nicht-
industriellen Forschungsférderung in Deutschland fallt der MPG die Aufgabe zu,
Schwerpunkte der Spitzenforschung zu setzen und Erganzungsfunktionen insbeson-
dere gegenuber der universitdren Forschung wahrzunehmen. An der institutionellen
Férderung sind Bund und Lander im Verhaltnis 50 : 50 beteiligt.

Die Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der angewandten Forschung e. V.
(FhG) ist die filhrende Tragerorganisation von Einrichtungen der angewandten For-
schung in Deutschland. Im Vergleich zur MPG, welche Grundlagenforschung auf
neuen und wichtigen Gebieten durchfiihrt, konzentriert sich die FhG auf die ange-
wandte Forschung und auf die Umsetzung der Ergebnisse der Grundlagenforschung
in die wirtschaftliche Nutzung. Sie fuhrt Vertragsforschung fiir Industrie, fir Dienstlei-
stungsunternehmen und die 6ffentliche Hand aus und bietet Informations- und Ser-
viceleistungen an. Das Wirken der FhG orientiert sich konsequent am Ziel der Um-
setzung von Forschungsergebnissen in neue und innovative Produkte, Verfahren
und Dienstleistungen. Die Grundfinanzierung betragt 90 % durch den Bund und 10%
durch die Lander.
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aa) Finanzierung

Gemeinsame Forschungsforderung durch Bund und Lander 1997

Finanzierungsstruktur Verteilung Uber die Einrichtungen
DEG FhG
24.5% 6,5%

Lénder

38% BLE

15.0%
ﬁpkadamien—
rogramm
0.8 %
LEOPQOLDIMA
0.0%

MPG
181%

Bund
681%

Helmholtz-Zentren
351 %

Anmerkungen s. Tabelle [113
Quelle: BMBF Faktenbericht "98

Der Anteil des Bundes an der institutionellen Férderung der DFG betragt
- programmabhangig - mindestens 50 %"°’.

bb) Ausgaben des Bundes fir Tragerorganisationen

FuE-Ausgaben des Bundes fiir Trdgerorganisationen; Hochschulbau
und iiberwiegend hmhsq:h:‘llhu&aueue Sonderprogramme
In o

2074 2039 330

Hochschulbau

Sonderprogramme

1994 1905 1506 19497 1508

Cuelle: EMBF Faktenbericht "98

%7 BMBF, Faktenbericht (Forschung) 1998, Teil Il. Ziffer 1
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Es ist eine stetige Steigerung der Ausgaben des Bundes zur Finanzie-
rung der Tragerorganisationen festzustellen, im Gegensatz zu dem Ab-

sinken der Ausgaben fur hochschulbezogene Sonderprogramme.

b) Hochschulbezogene Sonderprogramme

Um die Leistungsfahigkeit der Hochschulen zu verbessern, haben Bund
und Lander gemeinsam Programme initiiert, die die Ausbildungskapazi-
taten erweitern, sich positiv auf die Studienbedingungen sowie die Qua-
litdt von Forschung und Lehre auswirken. Es ist jedoch ein Riickgang

der diesbeziglichen Ausgaben zu verzeichnen.

Wissenschafts- und FuE-Ausgaben des Bundes fiir
liberwiegend hochschulbezogene Sonderprogramme

in Mio OM
B7S
700 6ol
509 w22 404
500
34 178
|
300 240 229
100
1994 1895 1996 1997 1998
Ist Soll  Reg-Entw.

i,
S \Vissenschaftsausgaben e FuE-Ausgaben
Quelle: BMBF Faktenbericht '98
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Il. Drittmittelforschung

1. Bedeutung

Aufgrund des zu geringen Haushaltsetats sind die Hochschulen zur In-
angriffnahme grolierer Projekte auf die Einwerbung von Drittmitteln an-
gewiesen. Forschungsprojekte an Hochschulen werden heute in erhebli-
chem Umfang im Rahmen einzelvertraglich geregelter Forschungspro-
jekte mit staatlichen oder privaten Drittmittelgebern abgewickelt. Mehr
als 50 %'®® des Forschungsbudgets einer Hochschule wird von staatli-

chen Geberorganisationen gestellt.

Der auf die Hochschulen entfallende Anteil an den FuE-Ausgaben der
Wirtschaft insgesamt (1995: 49,5 Mrd. DM; 1991: 46,9 Mrd. DM) ist
1995 mit rd. 1,1 Mrd. (2,4 %) bzw. 1991 mit rd. 0,8 Mrd. (1,8%) im Ver-
lauf der letzten Jahre deutlich gestiegen'® (siehe Grafik unter Il Ziffer
1a).

Der Drittmittelanteil an den FuE- Ausgaben der Hochschulen (gesamt
14,7 Mrd.) belauft sich 1995 mit 4,5 Mrd. DM oder 31,2 % auf knapp ein
Drittel. Er stieg im Jahre 1997 mit rd. 4,7 Mrd. auf DM 32,4 % an'" (sie-
he Grafik unter Il Ziffer 2 a).

1997 wurden 90,8 % (rd. 13,3 Mrd. DM) der FuE-Ausgaben der Hoch-
schulen (gesamt rd. 14,7 Mrd.) vom Staat (Bund und Lander) zur Verfi-
gung gestellt (siehe Tabelle unter Il Ziffer 1 ¢). In diesen Mitteln sind
zum einen die auf FUE entfallenden Anteile an der Grundfinanzierung
der Hochschulen enthalten, die mit Ausnahme der vom Bund fiir den
Hochschulbau sowie im Rahmen der Hochschulsonderprogramme be-
reitgestellten Mittel ausschlieRlich von den Landern bzw. jeweiligem
Trager getragen werden. Zum anderen umfassen sie die von der DFG

bereitgestellten Mittel fir Forschung und Entwicklung und die den Hoch-

168 Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum

Stellenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 77
'° BMBF, Faktenbericht (Forschung) 1998, Teil |, Ziffer 8
% BMBF, Faktenbericht (Forschung) 1998, Teil |, Ziffer 8
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schulen zusétzlich von Bund und Landern im Rahmen der Projektfinan-

zierung gewahrten Mittel.

Mit rd. 1,2 Mrd. DM wurden den Hochschulen 8,2 % ihrer FUE-Ausgaben
in 1997 von der Wirtschaft bereitgestellt. Hierbei handelt es sich aus-
schliellich um Drittmittel. Gegeniber 1991 (0,8 Mrd. DM) sind die FuE-
Ausgaben der Wirtschaft an die Hochschulen um +40,0 % und damit
deutlich Uberproportional gestiegen. Es ist ein Trend dahingehend zu
beobachten, dal} sich die Gewichte zwischen Grundausstattung und

Drittmitteln stetig zugunsten der Drittmittel verschieben'"".

Vor dem Hintergrund, daf® 90,8 % der FuE-Ausgaben der Hochschulen
vom Staat finanziert werden, wirkt die Finanzierung von 8,2 % durch die
Wirtschaft unbedeutend. Selbst wenn die Mittel, die den Universitaten
uber die Auftragsforschung von der Industrie zur Verfligung gestellt wer-
den, zu den Ubrigen Ressourcen gering erscheinen, sind ihre Bedeutung
und die von ihnen ausgehenden Impulse als erheblich zu bewerten. Dies
gilt insbesondere flr die angewandte Forschung an den Technischen
Hochschulen, in den ingenieurwissenschaftlichen Fachern und an eini-
gen fur die Industrie besonders interessanten Instituten und Lehrstihlen.
Der Anteil der Industriemittel betragt in einigen dieser Falle Gber 50 %

der gesamten Drittmitteleinwerbung.

Darlber hinaus sind Industriemittel, unabhangig von ihrem Betrag, allein
aufgrund ihrer haushaltsrechtlichen Flexibilitat, allseitigen Verwendbar-
keit und Ubertragbarkeit das Hilfs-, Reserve- und Rettungswerkzeug,
das fir das Institut, fir den Professor und fiir seine Mitarbeiter den
Spielraum an Selbstandigkeit und Unabhangigkeit von der kameralisti-
schen Haushaltsflihrung sichert, der fir die Kreativitat in Lehre und For-

schung psychologisch notwendig ist'"2.

"1 BMBF, Faktenbericht (Forschung) 1998, Teil |, Ziffer 8

172 Selmayr, Arbeitsgruppe Technologietransfer TU Karlsruhe, Drittmittel aus der Wirt-
schaft, S.231
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2. Rechtliche Aspekte

a) Drittmittelforschung

Gem. §§ 25 ff HRG sind Drittmittelprojekte Forschungsvorhaben, die von
Hochschulmitgliedern im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben durchge-
fuhrt werden. Finanziert werden sie nicht aus den der Hochschule zur
Verfligung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter. Die
Forschung mit Drittmitteln (§ 25 HRG) gehért, soweit sie an den Zielen
des § 22 HRG (Aufgaben der Forschung) ausgerichtet ist, und das Vor-
haben selbst im Rahmen der dienstlichen Aufgaben liegt, zu den dem
Hochschullehrer tGbertragenen Forschungsaufgaben und ist deshalb als
Dienstaufgabe zu charakterisieren'” (siehe Teil 1: B Il 4). Zu beachten
ist aber, dal Drittmittelforschung fir die in § 42 ArbNErfG genannten
Hochschulmitglieder auch Nebentatigkeit sein kann (Abgrenzung

Dienstaufgabe- Nebentatigkeit siehe ausfuhrlich Teil 1: B 1l 4).

Ist die Drittmittelforschung als Dienstaufgabe zu qualifizieren, greift bei
Erfindungen von Hochschullehrern im Verhaltnis zur Hochschule das
Hochschullehrerprivileg ein. Im Rahmen der Drittmittelforschung ge-
machte Erfindungen sind nach § 42 ArbNErG freie Erfindungen'’, mit
der Folge, dal die Hochschullehrer frei Vereinbarungen mit den Dritt-

mittelgebern Uber derartige Erfindungen treffen kénnen.

b) Rechtliche Behandlung der Hochschullehrererfindungen

Bei Drittmittelvorhaben im Rahmen des § 25 HRG sind folgende Kon-

stellationen anzutreffen:

% Hailbronner, HRG, § 25 Rz. 5

7% Ballhaus, Rechtliche Bindungen bei Erfindungen von Universitdtsangehorigen,
GRUR 1984, S. 4; zu Sonderproblemen im Drittmittelbereich: Sandberger, Wissen-
schaftsrecht, Wissenschaftsverwaltung, Wissenschaftsférderung, S. 237 ff und Puitt-
ner/Mittag, Rechtliche Hemmnisse der Kooperation zwischen Hochschulen und Wirt-
schaft, S. 54 ff
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aa) Forschungsauftrag zwischen Drittem und Hochschullehrer selbst

Ist der Hochschullehrer selbst Auftragnehmer und bewegt sich die
Durchfuhrung des Vorhabens im Rahmen seiner dienstlichen Pflicht, so
ist sie Teil der Hochschulforschung. Die dabei von dem Hochschullehrer
entwickelten Erfindungen sind demzufolge gem. § 42 | ArbNErfG freie

Erfindungen'”®.

Die Hochschullehrer selbst werben einen Grofiteil der Drittmittel privater
Geldgeber fir Forschungsarbeiten ein. Diese Akquisitionsarbeit stellt
einen wesentlichen Teil des heute betriebenen Technologietransfers

zwischen Hochschule und Wirtschaft dar.

bb) Forschungsauftrage zwischen Drittem und Hochschule

Auftragnehmer und Zuwendungsempfanger kann jedoch auch die Hoch-
schule selbst sein. Fir den in die Durchfihrung eingeschalteten Hoch-
schullehrer handelt es sich um eine dienstliche Tatigkeit, so dal die
Voraussetzungen flir eine Anwendbarkeit des § 42 ArbNErfG erfillt
sind'’®. Fir die arbeitnehmererfinderrechtliche Behandlung einer Erfin-
dung ist es ohne Belang, ob sie aus einem mit Drittmitteln finanzierten
Forschungsvorhaben hervorgegangen ist und welche Vereinbarung zwi-
schen dem privaten Auftraggeber des Forschungsauftrags und der Uni-
versitat Uber die Rechte an den Forschungsergebnissen getroffen wor-

den sind'”’.

Dritte, die einer Hochschule aus privater oder offentlicher Hand stam-
mende Forschungsmittel zukommen lassen, verlangen vielfach, daf

ihnen die damit erarbeiteten Forschungsergebnisse in der einen oder

175 strittig; ebenso: Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz tber Arbeithehmererfin-
dungen, § 42 Rz. 22, KralRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen
Hochschulen, S. 41, Ballhaus, Rechtliche Bindungen bei Erfindungen von Universi-
tatsangehorigen, GRUR 1984,S. 1,7,9

Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz Uber Arbeithehmererfindungen, § 42 Rz.
21; Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, § 42 Rz. 13 ff
mwN.; Frieling, Wem gehdren die universitaren Forschungsergebnisse, in GRUR
1987, 407

7 |G Diisseldorf v. 26.06.90, GRUR 1994, 53,55
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anderen Weise zur Verfugung gestellt werden. Soweit es sich bei den
Forschungsergebnissen um patent- oder gebrauchsmusterfahige Erfin-
dungen handelt, kann die Hochschule derartige Verpflichtungen nur er-
fullen, wenn sie sich die dafur erforderlichen Rechte an der Erfindung

sichert.

Bei nicht privilegierten Mitarbeitern geschieht dies durch eine unbe-
schrankte Inanspruchnahme gem. §§ 6, 7 ArbNEG. (Eine beschrankte
Inanspruchnahme gewahrleistet dem Dritten die Benutzungsmaoglichkeit
nicht zuverlassig, da das durch sie begriindete Recht nicht weiterliber-
tragen oder unterlizensiert werden kann). Ist die Hochschule nicht
selbst, sondern der Staat Arbeitgeber bzw. Dienstherr, so mul} sie si-
cherstellen, dal} er die Rechte Ubertragt oder unmittelbar dem Dritten die

diesem zugesagten Rechte verschafft.

Bei der notwendigen unbeschrankten Inanspruchnahme muf} die Hoch-
schule gem. § 9 ArbNErfG an die Erfinder eine Vergltung zahlen, ohne
eine Beteiligung an den Lizenzeinnahmen beanspruchen zu kénnen. Es
empfiehlt sich daher, eine Regelung in den Vertrag aufzunehmen, dal}
die zu zahlende Vergutung von dem Drittmittelgeber geleistet werden

muR'’®,

Bei dem unter § 42 fallenden Personenkreis muf die Hochschule, so-
weit sie die Verpflichtung zur Ubertragung der Erfindungsrechte oder zur
Einraumung von Nutzungsrechten an den privaten Auftraggeber einge-
gangen ist, aufgrund der freien Verfigungsbefugnis des Hochschulleh-
rers und des fehlenden Inanspruchnahmerechts, vorab eine dahinge-
hende Vereinbarung Uber die Erfinderrechte treffen. § 22 S. 1 ArbNEfG
steht dem nicht entgegen, da dieser gem. § 42 | S. 2 ArbNErfG auf die
Personengruppe der Hochschullehrer und Hochschulassistenten nicht
anwendbar ist. Grundsatzlich kann somit die Hochschule bereits vor
dem Entstehen von Erfindungen mit den Hochschullehrern alle Verein-
barung treffen, die ndétig sind, um einem Dritten die von diesem gefor-

derten Rechte zu verschaffen.

18 Pittner/Mittag, Rechtliche Hemmnisse der Kooperation zwischen Hochschulen und

Wirtschaft, S. 223
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Aus dem Dienstverhaltnis ergibt sich keine Verpflichtung, sich auf solche
Vereinbarungen einzulassen'’®. Die Bereitschaft der Hochschullehrer ist
jedoch wegen des eigenen Interesses an der in Aussicht gestellten For-
schungsférderung in den meisten Fallen gegeben. Einschrankungen der
Vereinbarungsfreiheit ergeben sich jedoch aus § 23 ArbNEHG (vgl. Teil
1 CIll).

3. Drittmittelgeber und deren Vertrags- bzw. Zuwendungs-

bestimmungen

a) Vom Bundesministerium fiir Bildung und Forschung (BMBF)'®° gefér-
derte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben'®’
FuE-Ausgaben des BMBF
= Profildarstellung —
1981 1996
4, 4.
3,6% 1. 6.9% 1.
20.8% 25 4%

2. 2.
121% 17.0%
3. 3.
63,4% 50,8%

Legenda: 1. Erkenninisorientierte und programmibergreifende Grundlagenforschung

2. Forschung und Entwickiung zur Dasoinsvorsorge

3. Technolegie- und Innovationsfordernng

4. Hochschulbaw und Gberwiegend hochschulbezogene Forschungsprogramme
Cluelle: EMBF Faklenbericht "95

179 KraRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen, S. 48

180 seit Herbst 1998, friher Bundesministerium fiir Bildung, Wissenschaft, Forschung
und Technologie (Zusammenfassung des Bundesministerium fir Bildung und Wis-
senschaft und des Bundesministerium fir Forschung und Technologie).

Das BMBF fordert ferner institutionell die Max-Planck-Gesellschaft, die Deutsche
Forschungsgemeinschaft und die Fraunhofer-Gesellschaft sowie tber die Hermann
von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren Grundlagenforschung
und angewandte Forschung. Es beteiligt sich an den Ausgaben fiir den Aus- und
Neubau von Hochschulen und férdert FUE in den Hochschulen tber die Deutsche
Forschungsgemeinschaft und durch Sonderprogramme flr Forscher, Forschergrup-
pen und Nachwuchsforscher. Es finanziert ebenfalls gemeinsam mit den Landern
weitere Einrichtungen, deren Forschung und Entwicklung von allgemeinem Gberre-
gionalem Interesse ist (Blaue Liste-Einrichtungen).

18

=



Teil 2: Bestehende Rahmenbedingungen der Hochschulforschung -74 -

Bei den vom BMBF geférderten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
und erteilten Forschungsauftragen ist meist die Hochschule selbst Ver-
tragspartner, die das Vorhaben oder den Auftrag durchfihrt, und dafir
eine finanzielle Zuwendung erhalt. Die Behandlung von Erfindungen bei
der Durchfiihrung der geférderten Arbeiten ist in den besonderen Ne-
benbestimmungen flir Zuwendungen des Bundesministeriums fir Bil-
dung und Forschung zur Projektférderung auf Ausgabenbasis (BNBest-
BMBF), die Bestandteil des Zuwendungsbescheids werden, naher gere-
gelt. Die Zuwendungsbestimmungen haben sich im Jahre 1998/99 weit-

gehend geandert.

In der alten Fassung der BNBest-BMBF v. Januar 1996 ist in Absatz 5
noch folgende Regelung im Hinblick auf die Benutzungs- und Nutzungs-

rechte enthalten:

5.2.1.Der Zuwendungsempfanger erteilt dem Bund....... am Ergebnis und den weiteren
Arbeitsergebnissen, insbesondere an allen Erfindungen, Schutzrechtsanmeldungen und
Schutzrechten, die bei der Durchfiihrung der geférderten Arbeiten entstehen, ein unwi-
derrufliches, unentgeltliches, nicht-ausschlieBliches und (libertragbares Benut-
zungsrecht..........

5.3. Ubertragung von Benutzungs- und Nutzungsrechten auf Dritte

Auf Verlangen Dritter mit Sitz in der BRD hat der Zuwendungsempfanger diesen an
den in Nr. 5.2.1. bezeichneten Arbeitsergebnissen zu angemessenen Bedingungen
ein nicht-ausschlieBliches, nicht Ubertragbares Benutzungs- bzw. Nutzungsrecht fir
die Benutzung im Inland einzuraumen........

5.4. Arbeitnehmererfindungen

5.4.1. Der Zuwendungsempfanger hat Erfindungen seiner Arbeitnehmer, die fir das Er-
gebnis voraussichtlich bedeutsam sind, entsprechend dem ArbNErfG unbeschréankt in
Anspruch zu nehmen und zur Erteilung eines Schutzrechts aus eigenen Mitteln an-
zumelden.....

5.4.2. Soweit der Zuwendungsempfanger weder aufgrund des ArbNErfG (z. B. wegen
der fur Wissenschaftler an Hochschulen geltenden Ausnahmen des § 42 ArbNErfG)
noch aufgrund der Arbeits- oder Dienstvertrage ein Schutzrecht oder ein umfassendes
Benutzung- bzw. Nutzungsrecht an den Arbeitsergebnissen erwirbt, hat er vor Bewilli-
gung durch geeignete Vereinbarungen sicherzustellen, dal® er seine Verpflichtung
nach 5.2.1., 5.2.2 und 5.3. erfiillen kann.

6. Beteiligung an Einnahmen und Rickzahlung der Zuwendung
6.1. Erzielt der Zuwendungsempfanger aus der Verwertung der Arbeitsergebnisse......

Einnahmen, so ist die Bewilligungsbehdrde daran bis zur Hohe der Zuwendung ggf.
einschlieBlich Zinsen zu beteiligen.

Diese Zuwendungsbestimmung wurde mittlerweile durch die Zuwen-

dungsbestimmungen BNBest-BMBF 98 abgel6st, in denen es heilt:
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4. Ergebnisse

4.2. Die Ergebnisse gehéren dem Zuwendungsempfanger. Sie sind zu Innovationen
zu nutzen; der Zuwendungsempfanger hat eine Ausiibungs- bzw. Verwertungs-
pflicht.

5. Erfindungen, urheberrechtlich geschiitzte Ergebnisse

5.1. Der Zuwendungsempfanger hat vor der Verdéffentlichung bei der Durchfiihrung des
Vorhabens gemachte Erfindungen seiner Arbeitnehmer, die fir das Ergebnis be-
deutsam sein kénnen, nach dem ArbNEMfG unbeschrankt in Anspruch zu nehmen
und sie sowie eigene Erfindungen zur Erteilung eines Schutzrechts fur das Inland an-
zumelden.......

Die notwendigen Ausgaben fiir Schutzrechtsanmeldungen (Patentanwalt und Pa-
tentamt) zur Erfillung des Zuwendungszwecks werden als zuwendungsfahig aner-
kannt.

5.2. Ist der Zuwendungsempfanger eine Hochschule und wird das Vorhaben von einer
dem § 42 ArbNErfG unterfallenden Person durchgefiihrt, so kann sich der Zuwen-
dungsempfanger von dieser Person die Rechte an den bei der Durchfiihrung des Vor-
habens gemachten Erfindungen oder ein umfassendes, lbertragbares Benut-
zungsrecht hieran rechtsgeschéaftlich libertragen lassen. Erfolgt eine solche Rechts-
ubertragung nicht, dann muf} die das Vorhaben durchfihrende Person alle auf das
Ergebnis bezogenen Verpflichtungen (insb. die Verwertungspflicht) aus dem Zuwen-
dungsbescheid fur sich und seine Rechtsnachfolger libernehmen. Ist diese Verpflich-
tungslibertragung vollstandig erfolgt, erhalt diese Person vom Zuwendungsgeber die
Rechte nach den Nm. 7.1 und 9.

6. Veroffentlichungen
6. 1. Vor der Veroffentlichung ist das Ergebnis des Vorhabens durch Anmeldung ge-
werblicher Schutzrechte zu sichern............

7. AusschlieBliche Nutzung
7.1. Der Zuwendungsempfanger hat das Recht auf ausschlieBliche Nutzung des
Ergebnisses......

9. Einnahmen aus der Verwertung der Ergebnisse

Einnahmen des Zuwendungsempfangers durch den Abschluf3 von Vertragen, die
die Verwertung des Ergebnisses oder Teile davon zum Gegenstand haben..... verblei-
ben beim Zuwendungsempfianger.

10. Sonstige Verpflichtungen

10.1 Der Zuwendungsempfanger darf Schutzrechte nur verdauBern, wenn der Erwerber
die hierauf bezogenen Verpflichtungen (z.B. die Verwertungspflicht) aus dem Zu-
wendungsbescheid fur sich und seine Rechtsnachfolger tibernimmt.

10.2........ Vertrage mit Dritten im Ausland auflerhalb der EU bedirfen der vorherigen
schriftlichen Zustimmung des Zuwendungsgebers, sofern sie vom Verwertungsplan
abweichen. Das Recht zur Verwertung auBerhalb der EU kann von der Zahlung einer
angemessenen Vergutung bis zur Hohe der Zuwendung abhangig gemacht werden.....

12. Nichtbeachtung der Verwertungspflichten
12.1. Kommt der Zuwendungsempfianger seiner Verwertungspflicht innerhalb einer
angemessenen Zeit soweit im Verwertungsplan nicht anderes festgelegt: 2 Jahre - nach

Beendigung des Vorhabens ohne ausreichende Grinde nicht nach, erlischt das
Recht der ausschlieBlichen Nutzungen.

Die BNBest-BMBF 98 unterscheiden sich in erheblichem Mafie von den

Zuwendungsbestimmungen aus dem Jahre 1996:

Nach den ehemaligen Zuwendungsbestimmungen war der Zuwen-
dungsempfanger verpflichtet, der Bundesrepublik Deutschland an die-
sen Erfindungen sowie an den daraus erwachsenden Schutzrechtsan-
meldungen und Schutzrechten ein unwiderrufliches, unentgeltliches,

nicht ausschlief3liches und Ubertragbares Benutzungsrecht einzurau-
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men, sowie Dritten auf deren Verlangen die Benutzung im Inland zu an-
gemessenen Bedingungen zu gestatten. Es war lediglich eine nicht-
exklusive Verwertung der entstehenden Arbeitsergebnisse vorgese-

hen.

Zweck dieser Regelungen war es, die aus 6ffentlich geférderten Projek-
ten entstandenen Forschungsergebnisse der Allgemeinheit zuganglich
zu machen. Dieser verstandliche Sinn verkehrte sich jedoch in sein Ge-
genteil, da wegen diesen Konditionen eine Verwertung eventueller
Schutzrechte fir potentielle Wirtschaftspartner zu risikoreich erschien
und deshalb eine Sicherung von Schutzrechten nicht entsprechend

182 Insbesondere der Erhalt exklusiver'® Lizenzen

weiterverfolgt wurde
ist fur Unternehmer der freien Wirtschaft von entscheidender Bedeutung,
um ihre Risikoinvestitionen in eine Produktentwicklung abzusichern.
Haufig ist universitéare Technologie als Basisentwicklung einzustufen, die
substantieller Weiterentwicklung und damit finanziellen Investitionen bis

zur Marktreife bedarf'®*,

Nur durch ein exklusives Benutzungsrecht kann dem Unternehmen eine
Monopolstellung auf dem Markt gewahrleistet werden. Durch diese Ex-
klusivitatsposition hat es die Moglichkeit, die entstehenden Entwick-
lungskosten im Rahmen der Verwertung wieder zu erldsen. Mul} ein
Unternehmen jedoch befiirchten, dal3 Konkurrenten ebenfalls Benut-
zungsrechte erhalten und durch Reengineering mit geringeren Entwick-
lungskosten das vermarktbare Produkt oder Verfahren zur Verfligung
bekommen, so ist die Refinanzierung der eigenen Entwicklungskosten
stark gefahrdet und damit das Interesse an der Lizenznahme stark ein-
geschrankt'®®. In diesem Handlungsumfeld gestaltete es sich fiir die

Hochschulen schwierig, die Erfindungen zu verwerten.

182 Pittner/Mittag, Rechtliche Hemmnisse der Kooperation zwischen Hochschulen und

Wirtschaft, S. 185 ff
'8 Zur Bedeutung des exklusiven Verwertungsrechtes siehe Beier, Gewerblicher
Rechtsschutz, Soziale Marktwirtschaft und Europaischer Binnenmarkt, GRUR 1992,
Heft 4
Gering, Férderung des Technologietransfers durch universitére Patent- und Lizenz-
politik, S. 7 ff

Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum
Stellenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 81

184

185



Teil 2: Bestehende Rahmenbedingungen der Hochschulforschung -77 -

Um diesem Abhilfe zu schaffen und die Erfindungen aus der BMBF-
geférderten Hochschulforschung fur die Unternehmen der freien Wirt-
schaft interessanter zu gestalten, insbesondere eine schnelle marktma-
Rige Umsetzung zu forcieren, wurde in den neuen Zuwendungsbestim-
mungen des BMBF die Einschrankung der Nichtexklusivitat der Nut-
zungsrechte aus den Forschungsvorhaben aufgehoben. Nach Ziff. 7 hat
die Hochschule nunmehr das Recht auf ausschlieldliche Nutzung der
Arbeitsergebnisse. Sie mul} jedoch die Ergebnisse auf Anfrage fiir For-

schung und Lehre in Deutschland unentgeltlich zur Verfligung stellen.

Nur in Fallen eines besonderen offentlichen Interesses an den Ergeb-
nissen und den urheberrechtlich geschitzten Teilen der Ergebnisse muf}
die Hochschule dem Bund ein nicht ausschlieBliches, Ubertragbares

Benutzungs- und Nutzungsrecht einrgumen.

In den Bestimmungen des BNBest-BMBF 96 war ferner vorgesehen,
daR die Zuwendungen ggf. einschliellich Zinsen, im Falle der Verwer-
tung zuriickgezahlt werden mufdten. Diese Riickzahlungsverpflichtung
der Férderungszuwendungen aus Verwertungserlosen trug zu ei-
nem Handlungsumfeld fir die Hochschulen bei, das alles andere als
motivierend im Hinblick auf die Einnahme einer aktiven Rolle im Bereich

der Schutzrechtssicherung und -verwertung wirkte'®°.

Gem. 5.4.1. BNBest-BMBF 1996 wurde der Hochschule die Verpflich-
tung zur unbeschrankten Inanspruchnahme der Erfindungen ihrer Mitar-
beiter sowie zur Schutzrechtsanmeldung aus eigenen Mitteln auferlegt.
Die Hochschule war dazu verpflichtet, die Erfindungen gleich welcher
Erfinderkategorie zu erwerben (die Erfindungen ihrer nicht privilegierten
Arbeitnehmer durch unbeschrankte Inanspruchnahme, die der privile-
gierten Mitarbeiter durch Vorabvereinbarungen). Dies fiihrte bei den
nicht privilegierten Arbeitnehmern bereits nach ArbNEfG zur Verpflich-
tung zur Anmeldung auf eigenen Kosten (§ 13 ArbNErfG Pflicht zur An-
meldung im Inland) und zur Vergltungspflicht gegenliber den Erfindern

(§ 10 ArbNErfG Vergltungspflicht bei unbeschrankter Inanspruchnah-

186 Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum

Stellenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 81
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me), wahrend sich bei den privilegierten Arbeitnehmern die Vergitungs-

pflicht aus Vereinbarung ergibt.

Auch half der Bund friher nicht bei der Finanzierung der Anmeldung.
Auf die Hochschule kamen somit erhebliche Ausgaben zu, wahrend sich
der Bund Benutzungs- und Nutzungsrechte sicherte, die Ubertragbar
waren, und im Erfolgsfall die Beteiligung an den Erlésen bis zur Hohe
der Fordersumme forderte. Dieses Umfeld stellte fur die Hochschule
keinen Anreiz dar, eine aktivere Rolle in der Schutzrechtsarbeit zu Uber-
nehmen und Erlése aus der Verwertung einer Erfindung zu erwirtschaf-
ten'®’. Die neuen Bestimmungen des BNBest-BMBF wollen dem abhel-
fen, indem sie keine generelle Rickzahlungspflicht der Zuwendungen
mehr im Verwertungsfall vorsehen. Eine Rickzahlungspflicht besteht
nur, wenn ohne Zustimmung des BMBF eine Verwertung aul3erhalb der
EU erfolgt.

Ferner sind die Kosten der Patentierung eines Forschungsergebnisses

(Amtsgebuhren und Anwaltskosten) als férderungsfahig anerkannt.

Gegen Erstattung der der Hochschule entstehenden Ausgaben, insbe-
sondere der Arbeitnehmervergitungen, kann der Bund nunmehr verlan-
gen, dal® die Hochschule nach Verweigerung der Zustimmung gem. Nr.
5.1. S. 3 um Schutzrechte nachsucht, bestehende Schutzrechte auf-
rechterhalt und verteidigt, oder nicht beabsichtigte Auslandsanmeldun-
gen vornimmt und diese Rechte auf den Bund Ubertragt. Stellt der Bund
kein solches Verlangen, so ist die Hochschule nicht zur Anmeldung ver-
pflichtet.

In den neuen Bestimmungen des BMBF liegt der Schwerpunkt auf einer
Forcierung einer Verwertung der Erfindung. Der Zuwendungsempfanger

unterliegt einer Verwertungspflicht.

Zur Konkretisierung dieser Verwertungspflicht dient der Verwertungs-

plan. Dieser ist ein Teil des Antrags und wird mit den Zwischenberichten

187 Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum

Stellenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 80
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und dem AbschluRbericht im Laufe des Projekts fortgeschrieben'®. In

diesem Plan legt der Zuwendungsempfanger dar, wie er die Verwertung

des Forschungsergebnisses vornehmen will.

Der Technologieverwertungsplan soll die wirtschaftlichen sowie techni-
schen und wissenschaftlichen (letzteres ist besonders wichtig bei Pro-
jekten der Grundlagenforschung) Erfolgsaussichten eines Projekts dar-
legen. Dieser Verwertungsplan wird auch herangezogen, wenn es dar-
um geht, die Erflllung der Verwertungspflicht nachzuprifen.

Kommt die Hochschule dieser Verwertungspflicht nicht innerhalb einer
angemessenen Zeit nach, so erlischt ihr Recht auf ausschlieRliche Nut-
zung. Sie hat dann einem Dritten auf Verlangen ein nicht ausschliefli-
ches und nicht Ubertragbares Benutzungs- oder Nutzungsrecht flr das
Inland zu den branchenublichen Bedingungen zu erteilen. Dartber hin-
aus hat die Hochschule dem Bund ein unwiderrufliches, unentgeltliches

und nicht ausschlie3liches Benutzungs- bzw. Nutzungsrecht zu erteilen.

Die Hochschule darf Schutzrechte nur dann an Dritte verauf3ern, wenn
der Erwerber diese Verwertungspflicht Gbernimmt. Die Verwertung soll
maoglichst innerhalb der EU erfolgen. Vertrage mit Dritten im Ausland
aufderhalb der EU bedirfen der vorherigen Zustimmung des BMBF, so-
fern sie vom Verwertungsplan abweichen. Das Recht zur Verwertung
aullerhalb der EU kann von der Zahlung einer angemessenen Vergu-
tung bis zur Héhe der Zuwendung abhangig gemacht werden. Erfolgt
eine Verwertung auf3erhalb der EU ohne vorherige Zustimmung des
BMBF, kann von der Hochschule die Zuwendung zuriickgefordert wer-

den.

Entscheidend verandert hat sich in den neuen Bestimmungen des
BMBF die Behandlung der privilegierten Personen nach § 42 ArbNErfG.
Nach der alten Fassung der BNBest-BMBF96 war die Hochschule, um

ihrer Rechtsverschaffungspflicht nachzukommen, gezwungen (nach

88 Das Recht der ausschlieRlichen Nutzung gilt nur fir die Ergebnisse, deren Nutzung

im Verwertungsplan definiert worden sind. Alle anderen Rechte stehen Dritten zur
einfachen Nutzung zur Verfligung. Daher ist es besonders wichtig, nicht nur den
Verwertungsplan im Lauf des Projekt fortzuschreiben, sondern bereits vor Beginn
des Projekts die Rechte zu benennen, welche als sog. Background in ein Projekt
eingebracht werden.
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§ 42 | S.2 ArbNErfG zulassige) Vorabvereinbarungen mit den an den
geforderten Vorhaben beteiligten Professoren, Dozenten und Hoch-

schulassistenten Uber ihre Rechte zu treffen.

In der Fassung der BNBest-BMBF 98 ist dies nicht zwingend vorge-
schrieben. Falls keine Rechtsibertragung mit dem privilegierten Hoch-
schullehrer vereinbart wird, erhalt der Hochschullehrer, falls er alle Ver-
pflichtungen (insbesondere die Verwertungspflicht) aus dem Zuwen-
dungsbescheid flr sich und seinen Rechtsnachfolger Gbernimmt, das
ausschliefRliche Nutzungsrecht und die ungekiirzten Einnahmen aus der
Verwertung. Diese neue Regelung flhrt dazu, dall dem Hochschulleh-
rerprivileg und dessen Intention wieder in der durch das BMBF gefor-
derten Forschung Bedeutung zukommt. Es hatte vormals durch die Zu-
wendungsbestimmungen, welche einen Rechtserwerb der Hochschule
vorsahen, kaum einen Geltungsbereich. Die Hochschule erwarb die Er-
findungsrechte der Hochschullehrer durch zulassige Vorabvereinbarung.
Die Ausnahmeregelung des § 42 ArbNErfG, welche eine Verwertungs-
zustandigkeit des Hochschullehrers und nicht der Hochschule vorsieht,
wurde daher in diesen Fallen ausgehebelt. Die Privilegierung des § 42
ArbNErfG spielte somit fiir einen signifikanten Teil der Erfindungen an

Hochschulen keine entscheidende Rolle.

Die neuen Zuwendungsbestimmungen setzen an den haufig kritisierten
Schwachpunkten der BNBest-BMBF 96 an. Insbesondere durch die
Méglichkeit der Vergabe von Exklusivrechten und dem Entfallen einer
Ruckzahlungspflicht aus den Verwertungserlésen wird fir die Hoch-
schulen bzw. flr die privilegierten Hochschullehrer ein Anreiz geschaf-

fen, sich verstarkt um die Verwertung der Schutzrechte zu bemuhen.

Zusammenfassend lassen sich folgende entscheidende Anderungen
zwischen den BNBest-BMBF 96 und BNBest-BMBF 98 feststellen:
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BNBest-BMBF 1996

BNBest-BMBF 1998

> Nicht-exklusive Rechte

Exklusive Rechte

> Pflicht der Hochschule zu
Rechtserwerb von ihren
Mitarbeitern

keine Verpflichtung,

Erwerb des ausschlieRlichen
Nutzungsrechts durch Hoch-
schule oder Hochschullehrer
(Ubernahme Verwertungs-
pflicht)

» Rulckzahlung der Zuwen-
dung inkl. Zinsen bei Ver-
wertung

Ruckzahlungsverpflichtung nur
bei Verwertung aulRerhalb der
EU

Verwertungsverpflichtung, an-
sonsten Erldschen des Rechts

auf ausschlieRliche Nutzung
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b) Européische Férderung

Die Ausgaben der Europaischen Kommission flir Forschung und Tech-
nologie steigen stetig an'®®. Die Férderung der Forschung durch die Eu-
ropaische Union ist fur die deutsche Hochschulforschung mehr und

mehr von Bedeutung.

In dem Mustervertrag flr Aktivitdten im Rahmen des finften For-
schungsrahmenprogramms der EU im Bereich Forschung und Techno-
logische Entwicklung, sind im Anhang Il Teil B ,Geistiges und gewerbli-
ches Eigentum, Bekanntmachung und Vertraulichkeit* folgende Rege-

lungen enthalten:

Artikel 8 — Eigentum an Kenntnissen

(1) Die Kenntnisse sind Eigentum der Vertragspartner, die diese bei der Durchfiih-
rung der Arbeiten gewonnen haben.

(2) Haben mehrere Vertragspartner bei der Durchfihrung von Arbeiten Kenntnisse
erworben, regeln sie unter sich und im Einklang mit diesem Vertrag, wem die Ei-
gentumsrechte zustehen und wie sie genutzt werden.

(3) Kénnen von einem Vertragspartner in Anspruch genommene Personen Rechte
an den Kenntnissen geltend machen, hat der Vertragspartner die notwendigen
MaRnahmen zu treffen oder die entsprechenden Vertrage zu schlieRen, damit die-
se Rechte im Einklang mit seinen eigenen Verpflichtungen aus diesem Vertrag
ausgeubt werden.

(4) Tritt ein Vertragspartner das Eigentum an den Kenntnissen ab, sorgt er durch
entsprechende MalRnahmen oder Vertrdge dafiir, dal seine vertraglichen Ver-
pflichtungen auf den Erwerber ausgedehnt werden, damit insbesondere die Inter-
essen der Gemeinschaft gewahrt und die von der Gemeinschaft eingegangenen
internationalen Ubereinkommen eingehalten werden. Der Vertragspartner unter-
richtet die anderen vertragsschlieRenden Parteien im voraus uber die Bedingungen
der Abtretung.

Artikel 9 — Schutz der Kenntnisse

(1) Die Vertragspartner, die Eigentum an Kenntnissen haben, die genutzt werden
koénnen, stellen sicher, dall diese im Falle gemeinsamer Eigentumsrechte ange-
messen und wirksam geschitzt werden.

Die Einzelheiten und die Dauer des Schutzes sind im Technologieumsetzungsplan
festzulegen, der den in den Artikeln 16 und 17 festgelegten Grundséatzen geniigen

Artikel 10- Nutzung der Kenntnisse

(1) Die Vertragspartner sind gehalten, die Kenntnisse, an denen sie Eigentums-
rechte besitzen, innerhalb einer angemessene Frist und im Einklang mit den Inter-
essen der Gemeinschaft sowie unter Einhaltung der von der Gemeinschaft ge-
schlossenen internationalen Vertrage zu nutzen oder nutzen zu lassen.

Die Einzelheiten der Nutzung sowie eine angemessen Frist fir die Nutzung sind in
dem in den Artikeln 16 und 17 genannten Technologieumsetzungsplan festzulegen.
Sie richten sich vorallem nach dem jeweiligen Tatigkeitsbereich.

189 2. Rahmenprogramm 1987- 1991: 5.396 Mio. ECU, 3. Rahmenprogramm 1990 —
1994: 6.600 Mio. ECU und 4. Rahmenprogramm 1994 — 1998: 12.300 Mio. ECU
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(2) Werden die Kenntnisse nicht gem. den in Abs. 1 zweiter Unterabsatz genannten
Bedingungen und Fristen genutzt, werden diese Kenntnisse von den Vertragspart-
nern verbreitet, und zwar unter Beachtung des notwendigen Schutzes der Eigen-
tums- und Patentrechte, der Vertraulichkeit sowie unter Beriicksichtigung der Vor-
teile einer schnellen Verbreitung und ihrer berechtigten Interessen. Kommen die
Vertragspartner dieser Verpflichtung nicht nach, stellt die Kommission selbst die
Verbreitung zu den gleichen Bedingungen sicher.

Artikel 13 — Zugangsrechte zu Nutzungszwecken

(1) Die Hauptvertragspartner haben das Recht auf Zugang zu allen im Rahmen des
Projektes erworbenen Kenntnissen, um diese Kenntnisse oder die von ihnen selbst
hervorgebrachten Kenntnisse zu nutzen. Dieses Recht wird ihnen unentgeltlich
eingeraumt.

Vertragspartner, die normalerweise keiner geschéaftlichen Tatigkeit nachgehen und
auRerstande sind, ihre eigenen Kenntnisse selbst zu nutzen, kdnnen allein dartiber
befinden, den im ersten Unterabsatz genannten Hauptvertragspartnern das Recht
auf Zugang zu diesen Kenntnissen zur Verwertung einzurdumen, und zwar zu fi-
nanziellen oder sonstigen Bedingungen, die gemessen ihrem Beitrag zum Projekt
und am Potential dieser Kenntnisse fair und angemessen sind. Dieser Vertrags-
partner nutzt diese Kenntnisse nicht zu Verwertungszwecken. Die Aushandlung
dieser Bedingungen darf die Gewahrung der Zugangsrechte nicht verzogern.
Nebenvertragspartner haben das Recht auf Zugang zu den Kenntnissen, die fur die
Nutzung der Kenntnisse, an denen sie selbst im Rahmen des Projekts mitgewirkt
haben, erforderlich sind. Dieses Recht wird ihnen von den Hauptvertragspartnern,
die die fachliche Aufsicht Uber sie haben, oder von den anderen Nebenvertrags-
partnern zu Vorzugsbindungen gewahrt. Den anderen Vertragspartnern werden die
Zugangsrechte zu Marktbedingungen gewahrt.

Vorbehaltlich berechtigter Interessen des betroffenen Vertragspartners haben die
Hauptvertragspartner desselben spezifischen Programms, soweit sie in einem Mit-
gliedstaat oder assoziierten Staat ansassig sind, Recht auf Zugang zu den Kennt-
nissen, die im Rahmen des Projekts gewonnen wurden und die fiir die Nutzung der
Kenntnisse, die sie im Rahmen des besagten Programms hervorgebracht haben,
bendtigt werden. Dieses Recht wird zu Marktbedingungen gewahrt.

(2) Hauptvertragspartner haben das Recht auf Zugang zum bereits bestehendem
Know-how und zu Kenntnissen, mit Ausnahme der Kenntnisse, die im Rahmen des
Projekts gewonnen wurden, in dem Umfang, wie dies fiir die Nutzung der aus dem
Projekt hervorgegangenen Kenntnisse erforderlich ist. Dieses Zugangsrecht wird zu
Vorzugsbedingungen gewahrt.......

Artikel 14 — Bedingungen fiir ein ausschlieBliches Zugangsrecht zu Verwer-
tungszwecken

(1) Die Zugangsrechte werden im allgemeinen auf nicht ausschlieRlicher Grundlage

gewahrt. Die Vertragspartner kénnen in Ausnahmefallen ein ausschlieBliches Recht

auf Zugang zu ihren im Rahmen des Projekts erlangten Kenntnisse zum Zweck der

Verwertung gewahren, und zwar

- unter Beriicksichtigung der Wettbewerbspolitik, insbesondere der gemeinschaftli-
chen Wettbewerbsregeln in Anwendung von Art. 81 lll EG-Vertrag, und

- sofern sich dies vor allem angesichts des Marktes, der Risiken und notwendigen
Investitionen als wirtschaftlich unerlaRlich erweist.

Sie sind zu Marktbedingungen zu gewahren....

(2) Vertragspartner, die beabsichtigen, ausschlieRliche Zugangsrechte zu den im
Rahmen des Projekts erlangten Kenntnissen zu gewahren, haben die anderen
Vertragspartner Uber die Identitdt des Antragstellers sowie Uber die Bedingungen
rechtzeitig zu unterrichten.

Innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach Erhalt der Mitteilung kénnen die Hauptver-
tragspartner ihre Zusage bekanntgeben, daR sie die genannten Kenntnisse auf der
Grundlage nicht ausschlieRlicher Zugangsrechte verwerten. In diesem Fall kénnen
keine ausschliefllichen Zugangsrechte im Sinne von Absatz erster Unterabsatz
eingeraumt werden.

Die Forschungsférderung der EU ist durchweg auf Kooperationsprojekte
gerichtet, bei denen mehrere Partner zusammenwirken. Die Regelungen

des Mustervertrages konnen daher nur im Lichte des organisatorischen
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Netzwerkes spezifischer Forschungsprogramme verstanden werden, in
denen einzelne Projekte systematisch miteinander verbunden sind, mit
Partnern, die in verschiedenen Kombinationen in einem Projekt oder mit
Dritten in anderen Projekten zusammenarbeiten. Der Wissensaustausch
muf’ deshalb Uber ein einzelnes Projekt hinaus ausgeweitet werden, um

das gesamte Programm voranzutreiben'®.

Neue Kenntnisse sind Eigentum desjenigen Vertragspartners, der sie
erworben hat (§ 8 Nr.1). Die Vertragspartner, die Eigentum an den
Kenntnissen haben, stellen sicher, dal} diese im Falle gemeinsamer

Eigentumsrechte angemessen und wirksam geschitzt werden.

Die Hochschulen missen daher samtliche Rechte an den Erfindungen
ihrer Arbeithehmer, auch der Hochschullehrer, erwerben. Dies geschieht
durch unbeschrankte Inanspruchnahme der Arbeitnehmererfindungen
bzw. Abtretungsvereinbarungen mit den Hochschullehrern. Den Hoch-
schulen fallen damit auch die Anmelderechte des nach § 42 ArbNErfG
privilegierten Personenkreises fur Erfindungen aus derartigen Projekten

ZU.

Die Vertragspartner sind gehalten, die Kenntnisse, an denen sie Eigen-
tumsrechte besitzen, innerhalb einer angemessene Frist und im Ein-
klang mit den Interessen der Gemeinschaft sowie unter Einhaltung der
von der Gemeinschaft geschlossenen internationalen Vertrage zu nut-
zen oder nutzen zu lassen. Die Einzelheiten der Nutzung sowie eine
angemessen Frist flr die Nutzung sind in dem so genannten Technolo-
gieumsetzungsplan festzulegen. Der Technologieumsetzungsplan um-
fallt eine Zusammenfassung des Projekts, die Absichten der Vertrags-
partner und einen Verweis darauf, inwieweit diese Absichten zur Ver-
wertung der Kenntnisse bereits umgesetzt wurden. Der Technologieum-
setzungsplan ist der Kommission spatestens zwei Monate nach Ablauf

der Projektdauer vorzulegen.

190 Ullrich, in : European Research Structures — Changes and Challenges, The Role and

Function of Intellectual Property Rights; MPG 1994, S. 149
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¢) Von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geférderte For-

schungsvorhaben

Die Hauptaufgabe der DFG besteht in der finanziellen Unterstiitzung von
Forschungsvorhaben, wobei die Mittel Uberwiegend in den Hochschul-
bereich flieken. Entsprechend ihrem Satzungsauftrag (§ 1 S. 2) pflegt
die DFG u. a. ,Die Verbindung der Forschung zur Wirtschaft“. Zu den
satzungsgemalen Aufgaben der DFG gehdren ferner die Férderung der
Zusammenarbeit zwischen den Forschern, die Férderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses, die Beratung von Parlamenten und Behor-
den in wissenschaftlichen Fragen und die Pflege der Verbindungen der

Forschung zur auslandischen Wissenschaft.

Die DFG fordert Einzelvorhaben und Projekte sowie Forschungskoope-
rationen  (Forschergruppen, Schwerpunktprogramme, Sonderfor-
schungsbereiche und Graduierten-Kollegs). Sie férdert weiterhin For-
schungsinfrastruktur (z. B. das Forschungsschiff "Meteor") und das wis-
senschaftliche Bibliothekswesen einschliel3lich der Entwicklung neuer
Informationsstrukturen an den Hochschulen. Sie wirkt wesentlich mit, die
Bereitstellung und Erneuerung der in den Hochschulen bendtigten wis-

senschaftlichen GroRRgerate zu koordinieren™’.

In den DFG-Verwendungsrichtlinien fur Sachbeihilfen, Sonderfor-
schungsbereiche, Zuwendungen an wissenschaftlichen Bibliotheken mit
offentlich-rechtlichen Finanztragern, Leibniz-Programm, Graduierten-
kollegs, Innovationskollegs im neuen Bundesgebiet sind jeweils folgende

wortgleiche Regelungen enthalten.

Veréffentlichung von Forschungsergebnissen

Die DFG legt Wert darauf, dal® Forschungsergebnisse publiziert oder, wenn
daran ein wissenschaftliches Interesse besteht, in anderer Weise der Allge-
meinheit zur Verfligung gestellt werden........

1 BMBF, Faktenbericht (Forschung) 1998, Teil Il, Ziffer 1
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Wirtschaftliche Verwertung

Forschungsergebnisse, die fir eine wirtschaftliche Verwertung in Betracht
kommen, sollen an geeignete Stellen, u. a. der Wirtschaft, herangetragen
werden.

Bei dem Erwerb und bei der Aufrechterhaltung von Schutzrechten oder der
Sache nach einem Interessenten, leistet die Patentstelle fiir die Deutsche
Forschung der Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der angewandten
Forschung e. V. Hilfe.

Fuhrt das Vorhaben zu einem wirtschaftlichen Gewinn oder werden Ergeb-
nisse daraus zum Patent oder zum Erwerb anderer gewerblicher Schutz-
rechte angemeldet, ist die DFG berechtigt, aus den Gewinnen die Riick-
zahlung der Beihilfe und einen angemessenen Zinsausgleich zu verlan-
gen. Als Gewinn in diesem Sinne gelten nicht Einnahme aus Veréffentli-
chungen.

Berichtspflicht

Der Beihilfeempfanger ist verpflichtet, die DFG zu den in der Bewilligung un-
genannten Zeitpunkten unaufgefordert einen Bericht liber den Fortgang sei-
ner Arbeiten und Uber deren Ergebnisse vorzulegen.

Die Beihilfemittel der DFG werden an die Hochschule selbst vergeben,
die sie nach Maligabe des Bewilligungsbescheides fir anfallende Per-

sonal- und Sachausgaben verwendet.

Die Hochschule ist verpflichtet, der DFG Mitteilung zu machen, wenn
aus der Férderung mit Sondermitteln unmittelbar wirtschaftlicher Gewinn
gezogen wird oder wenn die Ergebnisse der Forschung zur Erlangung
von gewerblichen Schutz- oder Patentrechten angemeldet werden. Die
DFG legt Wert darauf, dald Ergebnisse der von ihr geférderten Vorhaben
nach Mdglichkeit auch einer wirtschaftlichen Verwertung zugefiihrt wer-
den. In jedem Fall ist jedoch von Bedeutung, dal® die Ergebnisse verof-
fentlicht werden oder in einer anderen Weise der Allgemeinheit zur Ver-

fugung gestellt werden.

Fihrt das Vorhaben zu einem wirtschaftlichen Gewinn oder werden Er-
gebnisse daraus zum Patent oder zum Erwerb anderer gewerblicher
Schutzrechte angemeldet, ist die DFG berechtigt, aus den Gewinnen die
Ruckzahlung der Beihilfe und einen angemessenen Zinsausgleich zu

verlangen. Als Gewinn gelten nicht Einnahmen aus Publikationen.
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Die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG richtet ihre Politik im Be-
reich der Rechte an entstehenden Arbeitsergebnissen an den Bestim-
mungen des ArbNErfG aus. In den Verwendungsbestimmungen sind
auller der Gewinnbeteiligung keine das Arbeitnehmererfindungsrecht
berihrenden Vorschriften enthalten, d. h., dall gem. § 42 ArbNErfG
privilegierte Personen auch bei im Rahmen von DFG-Férderungen ent-
stehenden Erfindungen diese als freie Erfindungen zur Anmeldung brin-
gen und privat verwerten kénnen. Die DFG verlangt lediglich eine Mit-
teilung hiertiber und beteiligt sich im Falle der Erwirtschaftung von Ver-

wertungserlésen an diesen.

Die Regelungen der DFG haben es den Hochschulen ermdglicht, ihre
eher passive Haltung aufrecht zu erhalten und es letztlich den Erfindern
die Entscheidung zu uberlassen, ob Schutzrechte angemeldet werden
bzw. in welcher Weise deren Verwertung betrieben werden soll. Die
Rickzahlungsverpflichtung der Zuwendungen zzgl. Zinsen im Falle einer
erfolgreichen wirtschaftlichen Verwertung - ausgenommen Einnahmen
aus Publikationen - gestaltet eine Verwertung relativ uninteressant. Dar-
uber hinaus wird durch die in den Verwendungsrichtlinien statuierte Ver-
offentlichungspflicht ein patentschadliches Publikationsverhalten der

Wissenschaftler noch beglnstigt.

d) Industrie

Auch wenn die Mittel, die den Universitaten Uber die Auftragsforschung
von der Industrie zur Verfligung gestellt werden, im Vergleich zu den
Ubrigen Ressourcen gering sind (siehe Teil 2 A Il 1), so ist doch ihre
Bedeutung und die von ihnen ausgehenden Impulse als erheblich zu
bewerten. Industriemittel sind, unabhangig von ihrem Betrag, allein auf-
grund ihrer haushaltsrechtlichen Flexibilitat, allseitigen Verwendbarkeit
und Ubertragbarkeit das Hilfs-, Reserve- und Rettungswerkzeug, das fiir
das Institut, fir den Professor und fiir seine Mitarbeiter den Spielraum

an Selbstandigkeit und Unabhangigkeit von der kameralistischen Haus-
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haltsfihrung sichert, der fir die Kreativitat in Lehre und Forschung psy-

chologisch notwendig ist'%.

Hauptmotiv zur Erteilung von Forschungsauftrdgen an Hochschulen
durch Industrieunternehmen, die selbst ber eigene FuE-Ressourcen
verfligen, ist der Bedarf an spezifischem Know-how, Anwendungswissen
oder die Nutzung von Spezialgeraten der Institute. Aufgrund der vorhan-
denen Infrastruktur kbnnen Hochschulinstitute Forschungsleistungen oft
preiswerter erstellen als die Industrie. Hierauf wird jedoch noch an spa-

terer Stelle vertieft eingegangen.

Die industriefinanzierten Hochschulforschungsprojekte sind Uberwie-
gend der angewandten Forschung und Entwicklung zuzuordnen, gefolgt

von anwendungsorientierter Grundlagenforschung'®.

Bei Hochschulforschungsvorhaben, welche von privaten Unternehmen
finanziell unterstitzt werden, trifft das Unternehmen i.d.R. Vereinbarun-
gen, wie sie bei Auftragen an private Unternehmen Ublich sind. Darin
heilt es, dal® alle Rechte an Erfindungen, die im Zusammenhang mit
dem Forschungsprojekt entstanden sind, dem Unternehmen Ubertragen
werden mussen. Die Hochschule erhalt allenfalls nur ein einfaches Nut-

zungsrecht'®.

Zur Rechtsverschaffung an das Unternehmen muf} die Hochschule die
Erfindungen ihrer nicht privilegierten Mitarbeiter unbeschrankt in An-
spruch nehmen und mit den privilegierten Mitarbeitern nach § 42 |1 S.2

ArbNErfG zulassige Vorabvereinbarungen treffen.

So lauten z. B. die Vertragsbedingungen der Mannesmann AG bzgl. der

Schutzrechte wie folgt:

192 Selmayr, Arbeitsgruppe Technologietransfer TU Karlsruhe, Drittmittel aus der Wirt-
schaft, S. 231

Reinhard, Technologietransfer in Deutschland: Stand und Reformbedarf, S. 77

104 Sandberger, Wissenschaftsrecht, Wissenschaftsverwaltung, Wissenschaftsférde-
rung, S.237f, Plttner/Mittag, Rechtliche Hemmnisse der Kooperation zwischen
Hochschulen und Wirtschaft, S. 225 Anm. 39

193
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Samtliche Ergebnisse der vertragsgegenstandlichen Arbeiten
sind auf den Auftraggeber zu libertragen. Die Nutzung dieser Er-
gebnisse steht ausschlieBlich dem Auftraggeber zu, insbesonde-

re die gewerbliche Nutzung.

Dem Auftragnehmer verbleibt allerdings ein kostenloses, nicht-
ausschlief3liches, nicht Ubertragbares Nutzungsrecht fir eigene

wissenschaftliche Zwecke.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die rechtlichen Voraussetzun-
gen dafiir zu schaffen, daR Erfindungen, die im Zuge der Durch-
fuhrung der vertragsgegenstandlichen Arbeiten auf dem Vertrags-
gebiet entstehen, in Anspruch genommen werden kdénnen auch
falls die Vorschriften des Gesetzes lber Arbeitnehmererfindungen
nicht anwendbar sein sollten. Auf Wunsch des Auftraggebers sind
die Erfindungen rechtzeitig in Anspruch zu nehmen und auf den
Auftraggeber zu Ubertragen. Sollten wider Erwarten Erfindungen
entstehen, die § 42 ArbNErfG unterfallen, wird sich der Auftrag-
geber wegen einer angemessenen Vergltung fir die Nutzung die-
ser Positionen mit den betreffenden Erfindern gesondert verstan-

digen.

Im Falle der Ubertragung verpflichtet sich der Auftraggeber, fiir die
Nutzung der Ubertragenen Rechtsposition diejenigen Betrdge an
den Auftragnehmer zu zahlen, die der Auftraggeber an die betref-
fenden Diensterfinder des Auftragnehmers gemafl ArbNEMfG zu
zahlen hatte, falls diese Diensterfinder Arbeitnehmer des Auftrag-

gebers waren.

Samtliche in diesem Artikel beschriebenen Rechte sind, soweit in
diesem Artikel nicht anders beschrieben, mit der Leistung des Ent-

gelts gem. Ziffer... dieses Vertrages abgegolten.

-89 -
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lll. Technologietransfer- und Patentférderstrukturen im Hoch-

schulbereich

-90 -

An und um die Hochschulen bestehen diverse Strukturen und Einrich-

tungen, welche sich in engerem oder weiterem Sinne mit Schutzrechts-

arbeit beschaftigen und Hilfestellungen anbieten.

1. Allgemeines zu bestehenden Technologietransfer- und Patent-

fordereinrichtungen in Deutschland

a) Klassifizierung der Technologietransfereinrichtungen

Die in Deutschland vorhandenen Technologietransfereinrichtungen las-

sen sich in forschungsnahe, wirtschaftsnahe und eigenstandige Tech-

nologiemittler klassifizieren. Viele beschaftigen sich hauptsachlich mit

Erfindungen freier Erfinder und nur in untergeordneter Weise mit Dien-

sterfindungen der Hochschulen'®®.

Technologietransfereinrichtungen in Deutschland 1996

196

Einrichtungen Anzahl
forschungsnahe Technologiemittler
Hochschultransferstellen 161
Transferstellen aueruniversitarer FUE-Einrichtungen 125
Techonolgieprifungs- und Kontrolleinrichtungen 14
Beratungs- und Entwicklungszentren 110
Anwender und Demonstrationszentren 105
wirtschaftsnahe Technologiemittler 239
| eigensténdige Technologiemittler

Transferagenturen 49
Transfernetzwerke 7
Informationsvermittlungsstellen 51
Technologie- und Griinderzentren 177
Gesamt 1.038

195

196

Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum
Stellenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 135

Reinhard, Technologietransfer in Deutschland: Stand und Reformbedarf, S. 107,

Quelle: Informationsbroschiiren der Wirtschaftsministerien der Bundeslander
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b) Technologietransfereinrichtungen im Hochschulbereich

Einrichtungen, die Erfinder aus dem Hochschulbereich bei deren Pa-

tentaktivitaten unterstutzen, sind z. B.:

Y VY

YV V V V V V V V V V

Fraunhofer Patentstelle fur die Deutsche Forschung (PST)
Forschungsforderung / Transfer der Technischen Universitat Dres-
den (TUD)

Erfinderzentrum Norddeutschland (EZN)

Erfinderzentrum Sachsen- Anhalt (ESA)

Patent- und Innovationsagentur (PINA)
Technologie-Vermittlungs-Agentur (TVA)

Technologie- Allianz (TA)

Technologie-Lizenzbiro (TLB)
Technologie-Vermittlungsagentur (TVA)
Technologie-Innovationsagentur Brandenburg (TINA)
Technologie —Transferzentrale Schleswig-Holstein (TTZ)

Transferzentrum Neue Produkte (Steinbeis-Stifung)

¢) Unterstiitzungsleistungen

Die Fordereinrichtungen bieten unterschiedlich nach Schwerpunkten

folgende Unterstitzungsleistungen an:

Identifikation wissenschaftlicher Entwicklungen, die grundsatzlich fir
eine Patentierung und industrielle Verwertung in Frage kommen
Erstberatung von Wissenschaftserfindern im Vorfeld der Patentan-
meldung mit dem Ziel, grundlegende Informationen Uber Verwer-
tungsoptionen, patentschadliche Aktivitaten und das Patentverfahren
im allgemeinen zu vermitteln und dartber hinaus als Ansprechpart-
ner fur Wissenschaftler im Erfindungsprozef’ zu fungieren
Uberpriifung der technischen Realisierbarkeit und der wissenschaft-
lichen Richtigkeit von Entwicklungen, um die Frage zu beantworten,
ob der Erfindungsgedanke in ein funktionsfahiges Produkt oder

Verfahren umsetzbar ist.
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e Beurteilung des Innovationsgehalts, des erfinderischen Potentials
und des wirtschaftlichen Verwertungspotentials von Entwicklungen
und Einschatzung, ob flr die Erfindung ein Markt erkennbar und zu-
ganglich ist.

e Organisatorische Unterstitzung der Zusammenarbeit mit Patentan-
walten

e Finanzierung der im Zusammenhang mit der Anmeldung, Erteilung
und der Aufrechterhaltung von Schutzrechten anfallenden Kosten

e Herstellung von Kontakten zu Unternehmen, die als Verwerter der
Erfindung in Frage kommen

e Pflege und Vertiefung der Kontakte zu Unternehmen, die Interesse
an einer Verwertung bekundet haben

e Flhren von Lizenzverhandlungen mit dem Unternehmen, das die
Verwertung der Erfindungen tbernimmt und die Uberwachung be-
stehender vertraglicher Vereinbarungen

e Finanzierung der Weiterentwicklung einer Erfindung bis zur
Marktreife (Prototypenstadium)

e Unterstitzung von Unternehmensgrindungen

2. Patent- und Technologietransferforderstrukturen an deutschen

Hochschulen

An den Hochschulen wurden gerade in den letzten Jahren verstarkt
Strukturen und Einrichtungen zur Patentierung und Verwertung von

Hochschulerfindungen geschaffen.

a) Zusammenarbeit mit der Patentstelle flir die Deutsche Forschung

Im Bereich der Hochschulforschung spielt die Zusammenarbeit mit der
von Bund und Lander gemeinsam finanzierten Patentstelle fir die Deut-
sche Forschung (PST) eine grof3e Rolle. Diese ist spezialisiert auf die
Beratung von Hochschulen/Forschungseinrichtungen sowie von Erfin-
dern, speziell aus dem Wissenschaftsbereich, in Erfindungs- und Pa-
tentangelegenheiten sowie deren Unterstiitzung bei der Patentierung

und Erfindungsverwertung.
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aa) Forderung

Eine Forderung setzt Patentfahigkeit, technische Realisierbarkeit und
wirtschaftliche Verwertbarkeit der Erfindung voraus. Die Forderung der
Patentierung erfolgt in Form eines zinslosen, nur aus Verwertungserlé-
sen rlckzahlbaren Darlehens, das 80 % der notwendigen Kosten fir in-
und auslandische Schutzrechte umfalit.

Die Verwertung der Erfindung erfolgt federfihrend (zwingend) Uber die
PST, im Erfolgsfall erhalt die PST einen Anteil an den gesamten Ver-
wertungseinnahmen von 25 % (unabhangig von der Darlehenstilgung).
Méglich ist auch bei einer vorausgegangenen eigenen Patentanmeldung
durch den Erfinder eine reine Verwertungsvereinbarung; hier betragt im
Erfolgsfall der Einnahmeanteil fur die PST 20 %. Im Rahmen eines 1995
angelaufenen Modellprojektes stehen der PST weitere Mittel fir den Bau
von Funktionsmuster und Prototypen zu Steigerung des Verwertungs-

erfolges zur Verfigung.

bb) Serviceleistungen fur Hochschulen

Folgende Serviceleistungen der Patentstelle werden fir Hochschulen

angeboten:

» Informationsveranstaltungen und Beratungsprojekte zur Steigerung
des Patentbewul3tseins

» Unterstitzung bei der Erstellung von Regelungen Uber Erfindungen,
Schutzrechte und deren Verwertung

» Hilfestellung bei der Ausarbeitung von Vergltungssystemen flr Ar-

beitnehmererfindungen

Mithilfe bei der Beurteilung von Arbeitnehmererfindungen

Suche nach Lizenznehmern

Verhandlungen von Lizenzkonditionen

Erarbeitung von Lizenzvertragen

YV V V VYV V

Uberwachung der Vertragseinhaltung
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b) Griindung von Technologietransfer- und Patentstellen

An den meisten Hochschulen gibt es mittlerweile interne Beratungsstel-
len, benannt als Patentburo, Forschungs-, Wissens-, Technologietrans-
fer- und Informationsstelle, Abteilung F&E, Beratungs- und For-
schungsférderungsabteilung. Diese bieten zum Uberwiegenden Teil nur
eine rudimentare Erstberatung hinsichtlich der Bewertung, Anmeldung
und Verwertung von Erfindungen sowie Existenzgriindungsberatungen
an'?’. Die Beratungsleistungen fiir Mitarbeiter sind nur einfiihrender Art
und erlbrigen nicht die spatere Inanspruchnahme qualifizierterer Hilfe-

leistungen.

Die Leitungsebenen der Hochschulen haben z. T. unter Mitwirkung der
entsprechenden Landesministerien zentrale Technologietransferstellen
oder zumindest Technologietransfer-Beauftragte geschaffen, die vor
allem einen definierten Zugang fur externe Interessenten an den Hoch-
schulen darstellen sollen. Mit ihrer Hilfe, so die theoretische Zielsetzung,
sollte die von aufien haufig als ,Black Box“ erscheinende Hochschule
transparenter und auch fir kleine und mittelstandische Unternehmen
erreichbar werden. Der im Umgang mit derartigen Unternehmen erfah-
rene Technologietransfer-Beauftragte bzw. die Technologietransferstelle
hat die Aufgabe, zu der jeweiligen Fragestellung geeignete Ansprech-
partner an den Lehrstihlen und Instituten zu identifizieren und die rei-
bungslose Bearbeitung solcher Fragestellungen zu férdern bzw. zu be-
gleiten. Auflerdem obliegen diesen Einrichtungen im Regelfall allgemei-
ne Marketingaufgaben flir ihre Hochschule, deren Ziele in der Regel in
der Erzeugung einer héheren Informationsdichte Uber hochschulinterne
Sachverhalte und damit in einer Intensivierung der Nachfrage in der

hochschulexternen Offentlichkeit liegen'®.

Ferner ist die Griindung von An-Instituten (Instituten an der Universitat)

ein spezielles institutionelles Instrument, um die wachsende Nachfrage

97 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-

rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 121

Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum Stel-
lenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 61

198
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nach Technologietransfer von Universitaten zur Industrie zu befriedigen.
An-Institute sind rechtlich selbstandige Einheiten, um eine gréRere ver-
waltungstechnische Flexibilitat als an regularen Universitatsinstituten
erreichen zu kénnen. In diesen privatwirtschaftlich operierenden Ein-
richtungen mit meist fachspezifischer Ausrichtung haben Mitglieder des
Lehrkérpers i.d.R. inhaltliche Leitungsfunktionen inne (die sie in Neben-
tatigkeit wahrnehmen), wahrend der gesamte Mitarbeiterstab in keinem
Arbeitsverhaltnis zur Hochschule steht. Zielsetzung dieser An-Institute
ist i.d.R. die Durchfiihrung anwendungsbezogener FuE-Projekte insbe-
sondere gemeinsam mit oder flr Unternehmen der gewerblichen Wirt-

schaft'®®.

Darlber hinaus gibt es regionalspezifische und fachspezifische Foérder-
mechanismen, die in vielfaltiger Weise die direkte Beratung von Unter-
nehmen durch Mitglieder der Hochschule férdern. Es wurden spezifische
Fachberatungsstellen an Universitaten eingerichtet, die sich verschiede-
ner Technologiebereiche annehmen (so z. B. das Wirtschaftsministerium
Baden-Wirttemberg). Auf Bundesebene wurden Uber viele Jahre die
sog. CIM Technologietransferzentren geférdert. Die Beratungsstellen
werden nach Fachbereichen gegliedert, so dal3 eine kompetente und
spezifische Arbeitsweise mdglich ist. Sie bieten gerade fur mittelstandi-
sche Unternehmen einen preiswerten Einstieg in Technologietransfer-
Beziehungen mit Hochschulen, da in der Regel Eingangsberatungen
bzw. der damit zusammenhangende Aufwand vom férdernden Ministeri-
um finanziell getragen wird. Die Unternehmen kdnnen sich kostenlos an
die Beratungsstelle des gewiinschten Fachbereichs wenden und erhal-
ten eine kompetente Beratung. Erst bei Einstieg in Projekte, die sich als
Folge dieser Beratungsaktivitadten ergeben, wird ein finanzielles Enga-
gement der Industriepartner erforderlich®®. Nahere Ausfilhrungen finden
sich bei den Technologie- und Patentférdermalinahmen der einzelnen

Lander.

199 Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum

Stellenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 62

Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum
Stellenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 63
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Diese Verknupfung zwischen Hochschule und Unternehmen durch eige-
ne Beratungsstellen ist fur den Technologietransfer von entscheidender
Bedeutung: Schon die regelmallige Weiterentwicklungsbedurftigkeit an
sich verwertungsfahiger FuE-Ergebnisse, aber auch die Personenge-
bundenheit notwendigen Anwendungswissens und die Vertrauensab-
hangigkeit jeder Wissenslbertragung weisen darauf hin, dal® Technolo-
gietransfer um so eher stattfinden und zu Innovation flihren wird, je mehr
er vom Wissenstrager selbst durchgefihrt wird. Auch wird dieser am
ehestens erstes Verwertungspotential und erste Verwertungsgelegen-
heiten erkennen kénnen. Dem direkten Transferkontakt zwischen Wis-
senschaftseinrichtung und Unternehmen kommt deshalb eine zentrale
Funktion zu. Dabei gilt, da® nur eine hochqualifizierte Besetzung dieser
Transferstellen mit stark motivierten Mitarbeitern angemessene Ver-

wertungserfolge erwarten 1aR3t%°".

¢) Betreuung durch Patentanwélte an Hochschulen

An einigen Universitaten, so z. B. an der TU Munchen, ist zu festen
Zeiten ein Patentanwalt an der Universitdt anwesend, welcher Interes-
sierten eine kostenlose Erstberatung anbietet und bei der Formulierung
einer Patentschrift hilft.

Oftmals stellt die Fachsprache eine grofie Hirde bei der Patentanmel-
dung dar. Ohne einen Vermittler ist kaum ein Wissenschaftler in der La-

ge, eine Patentschrift richtig zu formulieren.

d) Griindung von privatrechtlichen Einrichtungen zur Patent- und Inno-

vationsférderung

Einige Hochschulen haben privatrechtliche Einrichtungen geschaffen, in
der Regel in der Rechtsform der GmbH, welche Unterstitzungsleistun-
gen auf dem Gebiet der Schutzrechtsarbeit erbringen und insbesondere

auf dem Gebiet der Verwertung von Hochschulerfindungen tatig werden.

201 BMBF ,Mehr Initiative, mehr Innovation®, S. 42
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Dabei wurden unterschiedliche Gesellschafterstrukturen gewahlt. Ge-
sellschafter der GmbH ist entweder eine Hochschule allein oder aber
zusammen mit anderen Hochschulen. Teilweise wurden Hochschulleh-
rer an der Gesellschaft beteiligt. In diesen privatwirtschaftlich operieren-
den Einrichtungen haben Mitglieder des Lehrkdrpers inhaltliche Lei-
tungsfunktionen inne (die sie in Nebentatigkeit wahrnehmen), wahrend
der gesamte Mitarbeiterstab in keinem Arbeitsverhaltnis zur Hochschule

steht®®.

Die Einrichtungen bieten eine "Rundumversorgung" auf dem Gebiet der
Patente und Innovationen an. Zielsetzung ist auch die Durchfiihrung
anwendungsbezogener F&E-Projekte, insbesondere gemeinsam mit
oder fir Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft. Die Inanspruchnah-

me der Dienstleistungen ist in der Regel kostenlos.

Neben der Rechtsform der GmbH wurden auch institutsbezogene For-
dervereine gegrundet. Die Hochschullehrer treten ihre Erfindungen an
diesen Forderverein ab. Dieser meldet die Erfindung zur Patentierung an

und leitet die Erlose wieder an die Institute zurtck.

Ein Beispiel fur eine GmbH-Griindung ist die TUMTECH GmbH in Mln-
chen. Die TU Minchen grindete unter Zwischenschaltung eines ge-
meinnltzigen Tragervereins ,Karl Marx von Bauernfeind-Verein®, in dem
die jeweiligen ,Geschéaftsfihrung” der TU Minchen und einige wenige
Forderer vertreten sind, am 30.07.98 die sog. TUMTECH GmbH. Der
Verein selbst entfaltet keine erwerbswirtschaftliche Betatigung, sondern
halt nur die Geschaftsanteile und verwendet die Gewinnausschittung in
gemeinnitziger Weise, um ganz gezielt Lehre und Forschung an der TU
Minchen zu férdern. Das erforderliche Startkapital wurde von privaten
Sponsoren zur Verfigung gestellt. Als Geschaftsfelder der TUMTECH

GmbH wurde u. a. definiert:

woperativer ,Technologietransfer* durch Betrieb von Griinderzentren, Be-
ratung und Kooperation von Existenzgriindungen, Technology Scouting,

Patentverwertung, Lizenzverwertung....“

22 Gohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg, § 42 ArbNErfG, 133 ff
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e) Abtretungsvereinbarungen

Einige Hochschulen bieten ihren Mitarbeitern folgende standardisierte

Vereinbarung an:

Im Falle einer vielversprechenden Erfindung treten die Mitarbeiter ohne
Vergutung alle Rechte an die Hochschule ab. Im Gegenzug hierzu ver-
pflichtet sich die Hochschule, die Erfindung zu patentieren. Im Falle ei-
ner erfolgreichen Verwertung wird der Erldés wie folgt verteilt: 1/3 erhalt
die Hochschule, 1/3 der Hochschullehrer und 1/3 der Lehrstuhl.

So heifdt es in dem Merkblatt der TU Miinchen ,Patentinitiative der TU

Minchen — Neuerungen im Bereich Patentwesen- :

»In geeigneten Einzelfallen beteiligt sich die Hochschule nach Vorlage
einer vollstandigen Beschreibung der Erfindung und ihrer Vermark-
tungs- und Gewinnaussichten — eines sog. ,Businessplanes — auch
selbst an den Patentierungs- und Lizenzierungskosten. Der verblei-
bende Anteil mufl vom jeweiligen Lehrstuhl getragen werden. Der Li-
zenzierungsgewinn wird im Fall einer Kostenbeteiligung von Hoch-
schule und Lehrstuhl grundsatzlich wie folgt aufgeteilt: 1/3 Erfinder,
1/3 Lehrstuhl, 1/3 TU Minchen*

3. MaBnahmen zur Verbesserung des Patentwissens an Hoch-

schulen
a) Steigerung des Patentwissens und -bewulltseins
Die Hochschulen arbeiten ferner daran, das Patentbewul3tsein und das

Wissen ihrer Mitarbeiter und Studenten Uber Schutzrechtsarbeit zu ver-

starken®®. Zur besseren Information der Hochschulmitarbeiter und Stu-

203 o5 wird beklagt, dal dem Patentwesen im Rahmen der Hochschulausbildung nicht
der ihm an sich gebuhrende Stellenwert beigemessen werde. Dies habe zur Folge,
daR die potentiellen zukinftigen Erfinder nach ihrem Studium ohne des entspre-
chende Ristzeug in einem innovationspolitischen Schliisselbereich in ihr Wirkungs-
feld in den Unternehmen entlassen werden; HauRer, Dann gute Nacht Deutschland,
Interview in: Die Woche, 26.05.94; HauRer, Gewerblicher Rechtsschutz und Lehran-
gebot an deutschen Hochschulen, in: MittPat 8/94
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denten werden Informationsveranstaltungen zum Thema Patente, An-
laufstellen, Innovationsmanagement sowie Unternehmensgriindungen
abgehalten. Der gewerbliche Rechtsschutz wird verstarkt in die Lehrpla-

ne aufgenommen.

Zum Teil wurden Lehrveranstaltungen zum Patentrecht und zur Patent-
information als Pflichtfacher in technische Studiengénge eingefiihrt?®.
Neben den Vorlesungen und Seminaren werden Online-Praktika fir
Patent- und Fachinformation abgehalten®”. In Rheinland- Pfalz gibt es
bereits seit vielen Jahren Vorlesungen zu gewerblichen Schutzrechten,

insbesondere an den technisch- naturwissenschaftlichen Hochschulen.

In Rahmen des BMBF-Projekts INSTI (Innovationsstimulierung der deut-
schen Wirtschaft durch wissenschaftlich-technische Information) lauft ab
1996 die SonderférdermaRnahme INPAT zur ,Verstarkten Integration
des Patentwesens in der Hochschulausbildung. Im Rahmen dieser
MaRnahme werden an natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fachbe-
reichen von Universitaten und Fachhochschulen Lehrauftrage zum ge-
werblichen Rechtsschutz einschlieRlich der Nutzung von Patentinforma-
tionen (als Wahlpflichtfach, Wahlfach oder Blockveranstaltung mit Pri-
fungsangebot) sowie die Qualifizierung wissenschaftlicher Mitarbeiter als
Informationsbeauftragte zur Durchfiihrung von Recherchen in Patentda-

tenbanken unterstitzt.

Hochschulspezifische Patentfragen sind ferner ein Schwerpunkt des
BMBF-Patentservers. Zahlreiche Informationen zum Patentrecht- und

verfahren enthalten die Internet-Seiten des DPMA.

Verschiedentlich wird die Schaffung eines neuen Studiengangs "Paten-
tingenieur" diskutiert. Die Verbesserung der Beratung und Unterstlitzung
von Erfindern an Hochschulen und in Forschungseinrichtungen, in

Technologietransferstellen wie auch in Wirtschaftsunternehmen (insbe-

204 Baucks, Lehrveranstaltungen im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht an

deutschen Hochschulen, GRUR 1990, 6, S. 411 ff
205 Schipanski in Dokumentation der Ergebnisse des Fachsymposiums Hochschulen

und Patente im Rahmen des BMBF-Projektes, INPAT- Integration des Patentwesens
in die ingenieur- und naturwissenschaftliche Hochschulausbildung, S. 26
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sondere kleine und mittlere Unternehmen) bei der Patentierung und
Verwertung von Erfindungen bedarf hierfur ausgebildeten Personals. Die
dabei erforderlichen Qualifikationen reichen - tber ingenieur- und natur-
wissenschaftliches Fachwissen hinaus - von der Beherrschung der Pa-
tentinformationsmedien (Recherche in Datenbanken) lGber solide Kennt-
nisse im gewerblichen Rechtsschutz sowie im Vertragsrecht bis hin zu
Schlisselqualifikationen wie Verhandlungskompetenz und Kommunika-
tionsfahigkeit. Eine entsprechende Ausbildung zum "Erfinderberater"
bzw. "Patent-/Informationsingenieur® wird von deutschen Hochschulen
(abgesehen von der Vermittlung von Teilqualifikationen) bislang nicht

angeboten.

b) Bereitstellung von Recherchematerial

In Deutschland wird jahrlich ein betrachtlicher Betrag (wohl im zweistelli-
gen Milliardenbereich?®®) fiir Doppelforschung ausgegeben, d.h. fiir For-
schungsarbeiten an Sachverhalten, die bei einer griindlichen Vorrecher-
che als bereits bekannt hatten identifiziert werden kénnen. Dies trifft
insbesondere auch auf die Verhaltnisse im Hochschulbereich zu, wo
neue Forschungsaktivitaten in der Regel ohne Vorrecherchen in Patent-
Informationssystemen geplant werden. Zur Verbesserung dieser Situati-

on wurden u. a. folgende Mallnahmen getroffen:

Das Bundesministerium fur Wirtschaft und die Lander haben in den Jah-
ren 1989 bis 1996 die Patentauslegestellen bundesweit zu Patentinfor-
mationszentren (PIZ) oder -stellen (PIS) ausgebaut. Diese werden in der
Mehrzahl von Hochschulen getragen und bieten neben der Nutzung von
Patentliteratur und Datenbanken Beratung in Patentfragen an. Die
Hauptleistung der Patentinformationszentren besteht im Zugang zu den

Originaldokumenten und der Unterstltzung bei der Eigenrecherche.

Desweiteren werden zwischenzeitlich zahlreiche Medien zur Patentre-

cherche an einigen Universitaten bereitgestellt, z. B. das Abonnement

206 Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum

Stellenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 113
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der CD-ROM zur Patentrecherche beim Deutschen und Europaischen
Patentamt sowie Veroffentlichungen im Inter- und Intranet. Auch die
Einrichtung von Online-Recherchediensten und Patentbibliotheken dient
hierzu. Vereinzelt wurden auch Patentauslegestellen des Deutschen

Patentamtes an Hochschulen angesiedelt?”’.

Im Rahmen des INSTI-Projektes des BMBF (Innovationsstimulierung der
deutschen Wirtschaft durch wissenschaftlich-technische Information)

werden spezielle Schulungen fir Patentrecherchen angeboten.

Ein wachsendes Patentbewuftsein im Forschungsbereich scheint aus
der Nutzung des Internetdienstes des BMBF, des Patentservers, abzu-
lesen sein, welcher steigende Zugriffszahlen aus den Hochschulen ver-
zeichnet. Ein Schwerpunkt des BMBF-Patentservers sind hochschul-
spezifische Patentfragen. Desweiteren erhalten die Hochschulangehori-
gen Uber den Server jetzt auch ein Verzeichnis mit Ansprechpartnern fur

Patentfragen an ihren Hochschulen.

Zahlreiche Informationen zum Patentrecht und -verfahren enthalten
auch die Internet-Seiten des DPMA sowie die Internet-
Informationsdienste des TLB (Baden-Wirttemberg) und uni transfer

(Niedersachsen).

4. MaBnahmen zur Unterstitzung von Existenzgriindungen aus

dem Hochschulbereich

Es existieren zahlreiche Forderprogramme, insbesondere von den Lan-
dern, welche Wissenschaftler aus dem Hochschulbereich bei ihren Exi-

stenzgrindungen unterstitzen.

Die INSTI-KMU-Patentaktion®® des BMBF z. B. begleitet die erste Pa-

tentanmeldung eines Unternehmens durch ein Programm aufeinander

27 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-

rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 121

Innovationsstimulierung der deutschen Wirtschaft durch wissenschaftlich-technische
Information — kleine und mittlere Unternehmen
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abgestimmter FérdermaRnahmen zur Erfindungserfassung und -
bewertung, der Planung und Durchfihrung ihrer schutzrechtlichen Si-
cherung sowie der Verwertung der Erfindung durch eigene Nutzung oder
Lizenzierung. Dieses Forderprogramm steht auch Existenzgrindern aus
dem Hochschulbereich fir die erste Anmeldung eines Patents oder Ge-

brauchsmusters offen.

5. MaBnahmen und Strukturen fiir Patent- und Technologietransfer-
forderung, Verbesserung des Patentwissens und zur Unterstiitzung
von Existenzgriindungen aus dem Hochschulbereich in einzelnen

Bundeslindern®”

Es folgt eine auszugsweise Darstellung der bestehenden Fordereinrich-
tungen und - maRnahmen fur die Hochschulforschung in den einzelnen

Landern:

a) Baden Wiirttemberg

aa) Patent- und Technologietransferférderung

In Baden-Wiirttemberg bietet das Technologie-Lizenz-Biiro (TLB)*° in

Karlsruhe einen landesweiten Patentservice flr alle Hochschulen.

209 Bund-Lander-Kommission fiir Bildungsplanung und Forschungsférderung (Hrsg.),

Foérderung von Erfindungen und Patenten im Hochschulbereich, S. 18 ff, BMBF,
Faktenbericht (Forschung)1998, Teil lll

Das TLB hat in den ersten eineinhalb Jahren regularer Geschaftsaktivitaten durch
Lizenzvergaben rund 27- 34 Millionen DM Umsatz in der Wirtschaft bewirkt. Das TLB
wurde zwischenzeitlich aufgegliedert und als GmbH privatisiert. Das Land Baden-
Wiirttemberg bezuschuflt die GmbH ab 1995 fiir Personalkosten, Patentierungsko-
sten und Recherchekosten pro Jahr mit 1 Million. Die Ergebnisse des TLB belaufen
sich 1998 auf 42 Patentanmeldungen und 9 Patenterteilungen. Wenn man von den
Einnahmen die Patentgebihren abzieht, dann bleibt DM 550.000 DM Ubrig. Dieses
Geld mul gedrittelt werden, jeweils ein Drittel fallt an das Institut, ein Drittel an den
Erfinder und ein Drittel an das TLB. Diesen Einnahmen von rund 200.000,- DM ste-
hen Ausgaben von 1,5 Millionen DM in eineinhalb Jahren gegeniiber. (Angaben nach
Selmayr in Dokumentation der Ergebnisse des Fachsymposiums Hochschulen und
Patente im Rahmen des BMBF-Projektes, INPAT- Integration des Patentwesens in
die ingenieur- und naturwissenschaftliche Hochschulausbildung, 1997, S. 30)
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Seine Aufgabe ist es, potentielle Erfinder zu beraten, Erfindungen hin-
sichtlich der Patentfahigkeit und Verwertbarkeit zu bewerten, in Koope-
ration mit der PST in geeigneten Fallen den Erwerb gewerblicher
Schutzrechte zu veranlassen sowie in geeigneten Fallen die Vermark-
tung einzuleiten. Bei erfolgreicher Verwertung werden die Erlése (nach
Abzug eines Gemeinkostenanteils von 15 - 30 %) zu je 1/3 an den Erfin-
der, sein Institut und die Hochschule ausgekehrt. Das TLB berat weiter-

hin potentielle Existenzgriinder aus den Hochschulen.

Es wird erganzt durch ein Netzwerk von Technologieberatungsstellen in
den Hochschulen. So richtete z. B. die Steinbeis-Stiftung flr Wirt-

schaftsférderung seit 1995 Transferzentren an den Universitaten ein.

bb) Unterstlitzung von Existenzgriindungen

In Baden-Wurttemberg werden im Rahmen des Férderprogramms ,Jun-

ge Innovatoren™"

junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus
dem Bereich der Hochschulen des Landes und der auferuniversitéaren
Forschungseinrichtungen unterstitzt, die sich zur Herstellung und/oder
zum Vertrieb eines innovativen Produkts oder Verfahrens, die auf ihrer
Erfindung, auf einer von ihnen entwickelten Software und/oder auf ihrem
technologischen Know-how beruhen oder darauf aufbauen, in Baden-

Wirttemberg selbstandig machen wollen.

b) Bayern

aa) Patent- und Technologietransferférderung

» In Bayern lauft das Projekt "Steigerung des Patentwissens und -

bewultseins sowie der Schutzrechtsanmeldungen im Hochschulbe-

reich". An den einzelnen Hochschulstandorten werden freie Erfinder

uber den Patentprozef3 informiert und bei der Patentanmeldung fi-

21" wurde 1998 auch auf Existenzgriinder aus dem Bereich der wirtschaftsnahen For-

schungseinrichtungen erweitert
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nanziell unterstutzt. Dieses Projekt wird durch das Bayerische
Staatsministerium fir Wirtschaft, Verkehr und Technologie seit
1995/1996 finanziert. In dessen Rahmen werden 2 PST (Fraunhofer
Patentstelle fur die Deutsche Forschung) -Mitarbeiter Betreuungsb-
ros fur Wissenschaftserfinder Vorort an den Universitaten Bayreuth,
Erlangen-Nurnberg sowie der FH Nirnberg unterhalten. Zur Durch-
fuhrung des Projekts stellt das Bayerische Staatsministerium fir
Wirtschaft, Verkehr und Technologie der Patentstelle flir die Deut-
sche Forschung insgesamt rd. 1,8 Mio. DM zur Verfligung.

Zur Patentverwertung werden die Wissenschaftler an die PST-
Zentrale vermittelt. Bei Diensterfindungen von Hochschulmitarbeitern
unterstitzen die Biros die Hochschulverwaltungen bei der Einschat-
zung der Patentierbarkeit und insbesondere der Verwertungsaus-
sichten. Zur Finanzierung der Patentanmeldung von Diensterfindun-
gen, die nach dieser Beurteilung von den Hochschulen in Anspruch
genommen werden, stellt das bayerische Wirtschaftsministerium den
beteiligten Hochschulverwaltungen gesonderte Mittel zur Verfu-

gung®™2.

Zur Belebung des Technologietransfers zwischen bayerischen Un-
ternehmen und Universitaten hat das Staatsministerium fir Unter-
richt, Kultus, Wissenschaft und Kunst ein "Bonusprogramm"” aufge-
legt. FUr eingeworbene Drittmittel erhalten Lehrstihle eine Erfolgs-
pramie ("Bonus") von 10 %, bei kleineren Auftragen von 20 %. Ins-
gesamt haben die Lehrstihle der bayerischen Universitaten im An-
laufjahr zusatzlich 5 Mio. DM fir 50 gemeinsame Technologietrans-

ferprojekte mit der Wirtschaft eingeworben.

bb) Verbesserung des Patentwissens

>

In Bayern z. B. werden fur Hochschulen, die sich an INPAT beteili-
gen, vom Staatsministerium fir Unterricht, Kultus, Wissenschaft und

Kunst sogar Komplementarmittel bereitgestellt. Ferner lauft dort das

212

Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum
Stellenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 141
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Projekt "Steigerung des Patentwissens und -bewul3tseins sowie der
Schutzrechtsanmeldungen im Hochschulbereich". Das Vorhaben
umfaldt eine intensive Beratung und Aufklarung Uber Erfindungen
und Schutzrechte - unter Berlcksichtigung der verschiedenen Ziel-
gruppen - sowie deren technische Realisierbarkeit und wirtschaftli-
che Verwertbarkeit. Durch die Verbesserung des Patentwissens soll
die Zahl der Erfindungen und der daraus resultierenden Schutz-

rechtsanmeldungen an den Hochschulen deutlich erhéht werden.

» In Bayern demonstriert die auf Initiative des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums flr Wirtschaft, Verkehr und Technologie gegriindete
Bayern Innovativ-Gesellschaft flr Innovation und Wissenstransfer
mbH im Rahmen eines Pilotvorhabens mit bayerischen Universita-
ten, Fachhochschulen und mittelstandischen Unternehmen Nut-
zungsmaoglichkeiten elektronischer Medien (z. B. CD-ROM, Internet)
zur Analyse und Verwertung der weltweit vorhandenen Patentlite-

ratur.

cc) Unterstltzung von Existenzgrindungen

» In Bayern wurde zum Wintersemester 1997/1998 das "Forderpro-
gramm flUr den leichteren Ubergang in eine Griindungsexistenz
(FLUGGE)" eingeflihrt. Im Rahmen dieses Programms soll jungen
Hochschulabsolventen parallel zur Konzeptionsphase ihrer Exi-
stenzgrindung fur die Dauer von etwa zwei Jahren die Moglichkeit
gegeben werden, auf einer halben Stelle der Universitat zu arbei-
ten und zugleich die wissenschaftliche Infrastruktur ihrer Universitat

ZUu nutzen.

»  Des weiteren kénnen im Rahmen des Bayerischen Programms zur
Foérderung technologieorientierter Unternehmensgriindungen (Bay
TOU) Kosten fir Literatur- und Patentrecherchen sowie Kosten fr
die Erlangung von Schutzrechten als projektbezogene Beratung
und Auftrage an Dritte geférdert werden. Diese Kostenelemente
sind ausdricklich in Ziff. 5.5.4 der BayTOU-Foérderrichtlinien 26
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aufgefuhrt. Firmengrindungen aus Hochschulen kommen haufig

vor.

c) Berlin

In Berlin bietet der Gemeinsame Patentservice (GPS) Erfinderberatung
und Identifizierung patentfahiger Erfindungen fir den Hochschulbereich
an. Er veranlal3t auch Patentanmeldungen und betreibt die Verwertung

von Schutzrechten.

d) Brandenburg

»  In Brandenburg fungiert die Patent- und Erfinderstelle Branden-
burg (PEB) bis auf weiteres als Anlaufstelle flr Patentfragen aus

den Hochschulen.

> In Brandenburg werden im Rahmen eines Programms aus Mitteln
des ehemaligen Parteienvermdgens Kosten fur Erfindungen aus
Hochschulen  bezuschuf3t. Im Rahmen des Landes-
technologieprogramms "Férderung von Produkt- und Verfahren-
sinnovationen" sind Patentierungskosten férderfahig. An dieser
FoérdermalRnahme kénnen sich auch Hochschulangehoérige mit

freigegebenen Diensterfindungen beteiligen.

> An den Fachhochschulen des Landes Brandenburg sowie an der
Brandenburgischen Technischen Universitat Cottbus und der Uni-
versitat Potsdam sind Technologieberatungsstellen geschaffen
worden, die den Wissens- und Technologietransfer von den Hoch-
schuleinrichtungen in die Wirtschaft des Landes initiieren und be-

gleiten.
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e) Hessen

An allen hessischen Hochschulen bestehen seit geraumer Zeit Wissens-
und Technologietransferstellen. Ein gemeinsames Informationssystem
unterrichtet Gber die Transferangebote aller Universitdten und Fach-

hochschulen.

f) Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern bietet der mit Mitteln des Landes unter-
stitzte Forschungsverbund Mecklenburg-Vorpommern e.V. (FMV) In-
formationsveranstaltungen fir Wissenschaftler an, die auch Qualifizie-

rungsbausteine zu Rechtssicherung und Patentwesen enthalten.

g) Niedersachsen

aa) Patent- und Technologietransferférderung

> In Niedersachsen wurde im Rahmen von uni transfer an der Uni-
versitat Hannover eine Patentberatungs- und verwertungsstelle
eingerichtet, die im Marz 1996 ihre Arbeit aufgenommen hat. Das
Pilotprojekt lauft unter dem Namen "Patentberatungs- und Ver-
wertungsstelle" an der Universitat Hannover. In einem auf flnf
Jahre angelegten Modellversuch soll ein Patentbeauftragter an
den niedersachsischen Hochschulen, insbesondere mit Sitz in
Hannover, wirtschaftlich relevante Forschungsergebnisse identifi-
zieren und Erfinder betreuen. Mit der Erfindungsbewertung, der
Finanzierung von Schutzrechtssicherungen und, in Kooperation
mit dem Patentbeauftragten, mit Hilfestellung bei der Verwertung
der in diesem Modellversuch anfallenden Erfindungen ist das Er-

finderzentrum Norddeutschland (EZN) beauftragt.

> Niedersachsen unterstitzt ferner Erfindungen im Rahmen der

Realisierung von Erfindungen (RE) Richtlinie. Ziel des Férderpro-
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gramms ist es, das ldeenpotential von Erfindern, insbesondere
auch aus dem Hochschulbereich, vermehrt fur die Entwicklung in-
novativer Produkte und Verfahren nutzbar zu machen und damit
die Wirtschaftskraft des Landes zu starken. Im Rahmen einer
Projektférderung werden Zuwendungen gewahrt fir die Beratung
von Erfindern durch das Erfinderzentrum Norddeutschland (EZN),
die Anmeldung und die Aufrechterhaltung von Schutzrechten und
die Realisierung von Erfindungen. Die Kosten flr die Beratungs-
leistungen des EZN werden in voller Héhe vom Land tbernom-
men. Fur die Schutzrechtssicherung wird Einzelpersonen und
mittelstdndischen Unternehmen ein zinsfreies, bedingt riickzahlba-
res Darlehen in Héhe von bis zu 75 % der notwendigen Ausgaben

gewahrt.

bb) Unterstiitzung von Existenzgrindungen

An den Hochschulstandorten Hannover und Osnabrick wurde zum
01.10.1997 ein auf zunachst zwei Jahre angelegtes Pilotprojekt zur In-
tensivierung von Unternehmensgriandungen aus Hochschulen gestartet.
Ziel ist es, technologieorientierte Unternehmensgriindungen aus Hoch-
schulen zu férdern und damit einen Beitrag zur nachhaltigen Starkung

des regionalen Innovationspotentials der Wirtschaft zu leisten.

g) Nordrhein-Westfalen

aa) Patent- und Technologietransferférderung

> In Nordrhein-Westfalen ist 1997 das Programm zur Férderung der
Schutzrechtsanmeldungen von Forschungsergebnissen" (Pro-
gramm SAFE) eingerichtet und erstmalig mit 1,5 Mio. DM p.A. do-
tiert worden. Mit diesem Programm sollen die Hochschulen in
NRW finanziell und organisatorisch dabei unterstitzt werden, pa-
tentwilrdige Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeiten mit dem Ziel

einer Lizenzvergabe an Unternehmen anzumelden. SAFE verfolgt
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die Zielsetzung, die Verwertung von Produkt- und Verfahrensinno-
vationen, die in und an den Hochschulen des Landes entwickelt
werden, durch Schutzrechtsanmeldungen abzusichern. Dazu sind
die technologie- und marktorientierte Bewertung, die Sicherung
und Entwicklung durch gewerbliche Schutzrechte sowie die Forde-
rung der marktorientierten Umsetzung durch Lizenzierung oder
Existenzgrindung durch Hochschulangehdérige wichtige Voraus-
setzungen. SAFE eroéffnet den Beteiligten die Moglichkeit, mit der
Ubernahme von begrenzten Pflichten auch an den materiellen
Rechten von Produkt- und Verfahrensinnovationen bei kommer-
zieller Verwertung anteilsmaRig zu partizipieren. SAFE ist auf-
grund dieser Beteiligung darauf ausgelegt, dal’ exklusive Lizenz-
rechte vergeben werden kénnen. Im Rahmen des Programms
SAFE sollen die beteiligten Wissenschaftler an Hochschulen in die
Lage versetzt werden, das gewerbliche Schutzrechtsinstrumenta-
rium systematisch zur Férderung von Forschungs- und Entwick-
lungsaufgaben und zur Stimulieren des Transferprozesses einzu-

setzen.

»  Dem Wissenstransfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft dient
auch das Programm zur Férderung der Schutzrechtsanmeldung
von Forschungsergebnissen aus Hochschulen (SAFE). Das Pro-
gramm sieht Zuschisse zu den Patentverfahrenskosten und zu
den Verwertungskosten unter der Voraussetzung vor, daf3 der Er-
finder (alle Hochschulmitglieder sind angesprochen) einen Anteil
der Nettoeinklinfte aus der Erfindung an seine Hochschule abtritt.
Ein Vorprogramm ist im Herbst 1997 angelaufen. Mit ersten Erfah-

rungen ist im Herbst 1998 zu rechnen.

bb) Unterstlitzung von Existenzgriindungen

Hinsichtlich der Realisierung neuer Technologien und der Griindung
hochinnovativer Unternehmen ist die Griindungsoffensive in NRW (GQ!)
zu erwahnen. Im November 1996 haben verschiedene Organisationen

gemeinsam mit der Landesregierung die Grindungsoffensive NRW ge-
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startet. Ein wesentlicher Ansatzpunkt sind die Hochschulen und Tech-
nologiezentren. Ziel ist es, mehr junge Akademiker dazu zu bewegen,
ihre Studien- und Forschungsergebnisse als Geschéaftsidee zu nutzen.
Das "Programm zur finanziellen Absicherung von Unternehmensgriin-
dungen aus Hochschulen" (PFAU) versteht sich als selbstandiger Teil
dieser Grindungsoffensive und stellt ein auf den Bereich der Hoch-
schulen zugeschnittenes Instrumentarium dar. Ziel des Programms ist
es, fur eine begrenzte Zeit die mit einer Unternehmensgrindung ver-
bundenen persdnlichen finanziellen Risiken abzufedern. An dem Pro-
gramm konnen potentielle Griinder teilnehmen, deren Hochschulab-
schlu oder Promotion in der Regel nicht langer als ein Jahr zurlckliegt.
Das Programm unterstitzt Nachwuchswissenschaftler fir max. zwei
Jahre mit einer halben Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Zugleich

werden Mittel fUr Beratungsleistungen bereitgestellt.

h) Rheinland-Pfalz

aa) Patent- und Technologietransferférderung

> In Rheinland-Pfalz unterstitzen das Patentinformationszentrum
(P1Z) der Kontaktstelle fur Information und Technologie an der
Universitat Kaiserslautern sowie die an den Ubrigen Hochschulen
eingerichteten Technologietransferstellen die Erfinder in enger Zu-

sammenarbeit mit der IMG bei Schutzrechtsangelegenheiten.

> Rheinland-Pfalz férdert nach den SRI-Richtlinien 28 den Schutz
und die Realisierung von Erfindungen, die von wesentlicher volks-
wirtschaftlicher Bedeutung sind. Zuwendungsfahig sind alle not-
wendigen MalRnahmen fir die Anmeldung und Aufrechterhaltung
von Patenten im In- und Ausland sowie Aufwendungen, die bei der
Verwertung von Innovationen entstehen. Die Zuwendungen erfol-
gen in Form eines nur beim Anfallen von Verwertungserlésen
ruckzahlbaren Darlehens. Antragsberechtigt im Rahmen dieses
Programms, das von der Investitions- und Strukturbank Rheinland-
Pfalz (ISB) durchgeflihrt wird, sind auch Hochschulen.
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bb) Verbesserung des Patentwissens

In Rheinland-Pfalz gibt es bereits seit vielen Jahren Vorlesungen zu ge-
werblichen Schutzrechten, insbesondere an den technisch-natur-
wissenschaftlichen Hochschulen (Universitaten Kaiserslautern und

Mainz, Fachhochschule Kaiserslautern).

cc) Unterstlitzung von Unternehmensgriindungen

In Rheinland-Pfalz wurde eine landesweite "Grinderoffensive" gestartet,
die auch die Ausbildung von Existenzgriindern an den Hochschulen um-
faldt. Seit Anfang 1994 fiihrt die Universitat Kaiserslautern das Existenz-
grundertraining ExTra durch, das von der Stiftung Rheinland-Pfalz fur
Innovation als PilotmaRnahme gefordert wird. Ab dem Sommersemester
1997 wurden daneben an der Universitat Mainz Existenzgriindersemina-
re aus Mitteln des Hochschulsonderprogramms geférdert. Mittelfristig
sollen an allen Hochschulen in Rheinland-Pfalz ahnliche Angebote fir
Existenzgrinder entwickelt werden. Aus dem "Patentprogramm Exi-
stenzgrinder” sollen diejenigen, die sich mit einer innovativen, technolo-
gieorientierten Idee selbstandig machen wollen, fir einen auf maximal
zwei Jahre begrenzten Zeitraum einen Zuschuf} in Héhe einer halben
BAT lla-Stelle sowie den Zugang zu Raumen und Geraten der jeweiligen
Arbeitsgruppe an der Hochschule erhalten. Voraussetzung ist ein
schllssiges Unternehmenskonzept und die Zustimmung der Hochschule

sowie der betreuenden Professoren bzw. des betreuenden Professors.

i) Saarland

aa) Patent- und Technologietransferférderung

Mit der Zentrale fur Produktivitdt und Technologie e.V. (ZPT), der Kon-
taktstelle fur Wissens- und Technologietransfer (KWT) an der Universitat
des Saarlandes, dem Institut fir Technologietransfer an der Hochschule

fur Technik und Wirtschaft des Saarlandes (fitt) sowie dem Technologie-
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transfer-, Innovations- und Technologieberatungsdienst (T.l.T.) der
Handwerkskammer des Saarlandes und der BEST-Beratungsstelle fur
sozialvertragliche Technologiegestaltung e.V. der Arbeitskammer des
Saarlandes und des DGB-Landesbezirks Saar steht der saarlandischen
Wirtschaft ein leistungsfahiges Netz von Technologietransfer- und Be-
ratungsstellen mit einem breiten Angebot an qualifizierten Dienstleistun-
gen zur Verfugung. Die saarlandischen Technologieprogramme bieten
innovativen mittellandischen Unternehmen zur Steigerung ihrer Lei-
stungs- und Wettbewerbsfahigkeit vielfaltige Fordermdoglichkeiten wie z.
B. fUr Durchfihrbarkeitsstudien mit innovativem Charakter sowie fur
Forschungsauftrage an Hochschulen bzw. an Forschungseinrichtungen
fur die Entwicklung und Einfihrung technologisch neuer Produkte und
Verfahren oder fir die Einstellung von Hochschul- bzw. Fachhoch-

schulabsolventen als Innovationsassistenten.

bb) Unterstiitzung von Existenzgrindungen

Im Saarland wurde 1996 ein Starterzentrum an der Universitat des Saar-
landes eingerichtet, welches Absolventen und wissenschaftliche Mitar-
beiter, die ein eigenes Unternehmen griinden wollen, in der Aufbaupha-
se unterstutzt. Die Existenzgrinder finden im Starterzentrum fir einen
auf zwei Jahre begrenzten Zeitraum ein professionelles und kostengun-
stiges Umfeld, das den Sprung in die Selbstandigkeit unterstiitzt. Die
raumliche Nahe ermdglicht eine enge Zusammenarbeit und den direkten
Informations- und Erfahrungsaustausch mit den Wissenschaftlern der
Universitat und der Forschungseinrichtungen. Existenzgriinderseminare

vermitteln die notwendigen betriebswirtschaftlichen Grundlagen.

J) Sachsen

> In Sachsen besteht an der TU Dresden mit TUD Transfer eine
Einrichtung, die sich der Patentierung und Verwertung von Erfin-
dungen der dort beschaftigten Wissenschaftler widmet. Im Rah-

men der Erfinderférderung bietet die TU Dresden ihren freien Er-
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findern die Ubernahme der Kosten fiir Anmeldung und Aufrechter-
haltung der Patente an, wenn sich diese vertraglich verpflichten,
die Rechte an ihrer Erfindung befristet auf die TU Dresden zu
Ubertragen. Die TU Dresden ist infolge der Ubertragung berechtigt,
sowohl die schutzrechtliche Sicherung als auch die Verwertung
der Erfindung flir einen Zeitraum von mindestens drei Jahren zu
Ubernehmen. Nach Ablauf der Dreijahresfrist wird der Stand der
Verwertung Uberprift. Ist keine wirtschaftliche Verwertung abzu-
sehen, wird den Erfindern freigestellt, das Patent selbst weiterzu-
fuhren. Im Falle der erfolgreichen Verwertung stehen die Gewinne
(Einnahmen abzuglich der Aufwendungen) zu 50 % dem Erfinder,

der Rest der TU Dresden zu.

> Uber den gesamten Freistaat verteilt unterstiitzen 43 Technologie-
zentren den Transfer des in den Hochschulen und Forschungsein-
richtungen erarbeiteten technischen Wissens und Kénnens in die
Unternehmen. Besondere Bedeutung kommt hierbei den vom
BMWi und SMWA gemeinsam geférderten Agenturen fur Techno-
logietransfer und Innovationsférderung (ATI) in Chemnitz, Dres-
den, Gorlitz und Leipzig zu. Zur Unterstlitzung des Technologie-
transfers wurden vom SMWA in den Jahren 1992 bis 1997 insge-
samt rd. 57 Mio. DM zur Verfligung gestellt

k) Sachsen-Anhalt

> In Sachsen-Anhalt verfigen die Universitadten Magdeburg und
Halle-Wittenberg Uber je einen Patentassessor, die Aufgaben des
gewerblichen Rechtsschutzes wahrnehmen. Zur Patentierung und
Verwertung von Erfindungen aus diesen beiden Universitaten be-
steht ein Kooperationsabkommen mit der PST. Beratungs- und
Unterstitzungsleistungen bieten weiterhin fir die Universitat Mag-
deburg das dort integrierte PIZ, fir die Universitat Halle-Wittenberg
die in Halle ansassige Mitteldeutsche Informations-, Patent-, On-

line-Service GmbH (mipo). Die mipo bietet ihren Service auch fir
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die regionalen Fachhochschulen und auBeruniversitaren For-

schungseinrichtungen an.

> Ein wichtiger Schwerpunkt der Forschung an der Martin-Luther-
Universitat Halle-Wittenberg ist die fachiibergreifende Zusammen-
arbeit der Fachgebiete Biologie, Biochemie und Biotechnologie,
Pharmazie und Agrarwissenschaften. Ein wesentliches Merkmal
dieses Schwerpunktes sind die vielfaltigen Kooperationsbeziehun-
gen mit auleruniversitdren Forschungseinrichtungen sowie die
Bildung von Interdisziplindren Wissenschaftlichen Zentren (IWZ)
und An-Instituten. In der Universitit Halle wurden bislang acht IWZ
gegrindet, die die wissenschaftlichen Ansatze unterschiedlicher
Fachdisziplinen verbinden und so zu neuen Fragestellungen fih-
ren. Die Universitat erwartet von den IWZ Impulse fir Forschung

und Nachwuchsférderung.

I) Schleswig Holstein

In Schleswig-Holstein kénnen Existenzgrinder aus dem Wissenschafts-
bereich von Hochschulen und Forschungsinstituten im Einzelfall durch
besondere Arbeitsbedingungen geférdert werden. Die wissenschaftli-
chen Einrichtungen arbeiten eng mit den insgesamt zehn Technologie-
zentren im Lande zusammen, die in den letzten Jahren zur Unterstit-
zung von Unternehmensgriindungen errichtet wurden. Das Forschungs-
zentrum Geesthacht (Heimholtz-Zentrum) foérdert in besonderer Weise
Unternehmensgriindungen durch das auf dem Forschungsgelande ein-

gerichtete Jungunternehmer-Technologiezentrum JUTZ.

m) Thiiringen

> In Thuringen verfiigen die Universitaten Jena und limenau sowie
das Hans-Knoéll-Institut fur Naturstoff-Forschung (Landeseinrich-
tung) uber Patentstellen zur Betreuung der Wissenschaftler dieser

Einrichtungen.
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> Synergieeffekte werden durch den Aufbau des Instituts fiir Mikro-
elektronik und Mechatronik Systeme (IMMS) als An-Institut der
Technischen Universitét llImenau (TUI) erwartet. Das IMMS soll als
Bindeglied zwischen universitarer Forschung und industrieller Pra-
xis auf dem Gebiet der Mikroelektronik als innovativer Basistech-
nologie und der Systemtechnik im Sinne des Entwurfs, der Simu-
lation und der Optimierung mechatronischer Systeme wirksam
werden, um die Transferllicke zwischen Grundlagenforschung und
den méglichen Anwendungen zu schlieen. Durch die Errichtung
einer AulRenstelle in Erfurt ist die Anbindung an die in der Region
erhalten gebliebenen industriellen Kerne auf dem Gebiet der Mi-

kroelektronik- und Kommunikationstechnik gesichert.

> 1997 ist in limenau ein landesweit tatiges Erfinderzentrum gegrin-
det worden, das eng sowohl mit der Wirtschaft und ihren Organi-
sationen als auch mit der Technischen Universitat llmenau und
dort insbesondere mit dem Patentinformationszentrum - PATON

zusammenarbeitet.

6. Bewertung der Unterstiitzungsleistungen

Die Auflistung der vorgenannten Forderstrukturen und - maRnahmen im
Hochschulbereich mag den Eindruck erwecken, dal} bereits ein umfang-
reiches Spektrum an ausreichenden MalRnahmen vorhanden ist. Dies ist
in Wirklichkeit jedoch nicht der Fall. Ein Grofteil der Mallnahmen und
Strukturen leidet an einer zu geringen Finanzierung und unzureichender
personellen Ausstattung. Hinzu kommt die zeitliche Begrenzung einiger
Projekte. Durch die bestehenden Malinahmen wird nur ein geringer Tell
des Bedarfs abgedeckt.

Der Bekanntheitsgrad der bestehenden Fordereinrichtungen an den
Hochschulen ist gering. Es ist den nicht unmittelbar an den Hochschulen

angesiedelten Fordereinrichtungen i.d.R. nicht gelungen, dem Gros der
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Wissenschaftler in ihnrem Einzugsgebiet ihre Existenz und ihr Leistungs-

angebot ins BewuRtsein zu bringen®™.

Im Folgenden soll naher auf die Bedeutung der bestehenden Strukturen

und MafRnahmen flr die Hochschullehrer eingegangen werden.

a) Inhalt und Bedeutung der Unterstiitzungsleistungen

Von den Hochschullehrern werden diverse Unterstitzungsleistungen
unterschiedlich, nach Leistungsanbieter (Patentanwalt, Transferstellen
der Hochschule, der Forschungseinrichtungen, des Bundeslandes und

Sonstige) und Gewichtung in Anspruch genommen®'*.

Am haufigsten nehmen die Hochschullehrer die Unterstitzungsleistun-
gen der Patentanwalte und Transferstellen an den Hochschulen in An-
spruch. Sie werden in erster Linie mit der Durchfihrung von Patentan-

meldungen und Patentrecherchen beauftragt.

Bei den Transferstellen von Forschungseinrichtungen und sonstigen
Leistungsanbietern sind Hilfestellungen bei der Finanzierung einer Pa-
tentanmeldung die am haufigsten in Anspruch genommenen Unterstut-

zungsleistungen.

Die Transferstellen der Bundeslander und der Forschungseinrichtung
werden insbesondere zur Bewertung der Patent- bzw. Gebrauchsmu-

sterfahigkeit genutzt.

Als sehr schwach und mangelhaft sind Uber alle Leistungsanbieter die

Hilfestellungen bei der Verwertung der Erfindung anzusehen.

Von den Hochschullehrern werden insbesondere bzgl. folgender Pro-

blemstellungen Unterstltzungsleitungen nachgefragt:

23 Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum Stel-

lenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 62

214 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-
rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 106
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Bewertung der Patent- bzw. Gebrauchsmusterfahigkeit
Durchfuhrung einer Patentrecherche
Durchfuihrung der Patentanmeldung

Finanzierung der Patentanmeldung

Fir eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Leistungsanbietern und

fur die Schaffung einer effektiven Patentforderstruktur an den Hoch-

schulen werden von den Hochschullehrern angesehen?'®:

Der Leistungsanbieter sollte am besten lokal angebunden sein, so
dafd sich bei der Kontaktaufnahme nur ein geringer Zeitaufwand er-
gibt. Die lokale bzw. regionale Erreichbarkeit einer Fordereinrichtung
ist in der Beratungsphase im Vorfeld der Patentanmeldung sehr
wichtig, weil dadurch ein fortlaufender Beratungskontakt formlos und
mit beschranktem Zeitaufwand aufrechterhalten werden kann. Eine
institutionelle Eingliederung der Beratungsstelle in die Hochschule

wird dagegen nicht als notwendig erachtet.

Eine Erstberatung vor Ort kann auch von Generalisten zufriedenstel-
lend vorgenommen werden. Es ist daher ausreichend, vor Ort schon
vorhandene Mitarbeiter mit dem Erstberatungsbereich zu betrauen
und die Umsetzung aller weiteren Aufgaben im Bereich Patentwesen
in einem netzartigen Ansatz mit erfahrenen Einrichtungen anzuge-

hen.

Es sollten keine Vorlaufkosten anfallen. Falls die Erstberatung etwas
kostet, so schreckt dies von der Inanspruchnahme der Dienstleistung
ab, weil der Hochschullehrer wegen Informationsdefiziten zu einer
Kosten-Nutzen-Abwagung zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der La-

ge ist.

Ein Verzicht auf eine Eigenbeteiligung des Erfinders an den Kosten
der schutzrechtlichen Sicherung seiner Erfindung hat den Nachteil,
dall dadurch die knappen finanziellen und personellen Ressourcen

der Fordereinrichtungen durch Antragsteller blockiert werden kdnnen,

215

Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum
Stellenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 129 f
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die offensichtlich zu einem eigenen Engagement fiir die Verwertung
ihrer Erfindung nicht bereit sind. Umgekehrt fiihrt eine prozentuale
Eigenbeteiligung je nachdem, welche Schutzrechte fur einen effekti-
ven Patentschutz einer Erfindung erworben werden muissen, evtl. zu
Kosten, die vom Erfinder als nicht tragbar eingestuft werden. Es ist

daher die Zahlung eines Fixbetrages vorzuziehen.

Der Hochschullehrer soll in den Verwertungsprozel® eingebunden
bleiben und sich in diesem selbst engagieren, denn nur so kénnen

Verwertungserfolge eintreten.

Die Kontaktanbahnung zu den Unternehmen soll durch den Hoch-
schullehrer selbst erfolgen. Die Erfindungen sind meist so speziell,
dafl® nur sehr wenige Unternehmen als potentielle Lizenznehmer in
Frage kommen. Diese Unternehmen sind oft nur den Wissenschaft-

lern bekannt.

Die Leistungsanbieter sollen bei der Entwicklung einer Marke-
tingstrategie behilflich sein, ebenso wie sie Hilfestellung zur Entwick-
lung einer Strategie zur Implementierung der Technologie im Unter-

nehmen leisten sollen.

Die Leistungsanbieter sollen auch juristische und taktische Betreuung

in Verhandlungen mit Unternehmen anbieten.

Die typischerweise grolRe Marktferne von Wissenschaftserfindungen
ist ein wesentliches Hindernis fir die Erzielung von Verwertungserfol-
gen. Um die Lucke zwischen dem Entwicklungsstadium, bis zu dem
eine Erfindung an der Hochschule betrieben wird, und dem Stadium,
in dem sie als marktfahiges Produkt oder Verfahren unmittelbar ver-
wertbar ist, zu schlieBen, sind u. U. betrachtliche Investitionen not-
wendig. Da diese Investitionen aus offentlichen Mitteln nur in Aus-
nahmeféllen finanziert werden konnen, besteht eine wesentliche Auf-
gabe von Fdrdereinrichtungen darin, alternativ zu einer 6ffentlichen

Finanzierung potentielle Lizenznehmer von der Rentabilitat einer In-
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vestition in die Weiterentwicklung von Wissenschaftserfindungen zu

Uberzeugen.

e Im Verwertungsprozefld wird die Unterstitzung durch eine privatwirt-

schaftlich organisierte und gewinnorientiert arbeitende Foérderein-

richtung gegenuber einer 6ffentlichen Einrichtung praferiert.

b) Inanspruchnahme der Unterstiitzungsleistungen

Die angebotenen, bestehenden Unterstitzungsleistungen werden unter-

schiedlich stark in Anspruch genommen.

Inanspruchnahme von Unterstiitzungsleistungen bei der Patentierung und

Verwertung von FuE Ergebnisse- der Hochschulforschung®'®

Unterstiitzungsleistungen in Anspruch genommen | 56,6 %
(150)

Patentanwalt 61,3 %

Transferstelle Hochschule 40 %

Transferstelle Forschungseinrichtung 13,3 %

Transferstelle Bundesland 12,7 %

Patentabteilung eines Unternehmens 6,0 %

Privater Technologiebroker 2,0%

Sonstige 6,7 %

Keine Unterstiitzungsleistungen in Anspruch ge-|43,4 %

nommen (115)

Uber die Halfte der Hochschullehrer nimmt bei der Patentierung und
Verwertung ihrer Ergebnisse Unterstitzungsleistungen in Anspruch.

Hieraus zeigt sich, daf’ die Hochschullehrer mit dem alleinigen Betreiben

von Patentarbeit GUberfordert sind und Hilfestellungen bendtigen.

218 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-

rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 105
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Am haufigsten wird der Patentanwalt konsultiert. Die alleinige Durchfiih-

rung einer Patentanmeldung ist eher selten. Die zweit haufigst in An-

spruch genommene Unterstlutzungsstelle ist die Vorort vorhandene

Transferstelle der Hochschule.

c) Problemlésungsbeitrag

Die Unterstitzungsleistungen der diversen Leistungsanbieter sind je-

doch oftmals nicht ausreichend.

Problemlésungsbeitrag der Unterstiitzungsleistungen®"’

ja einge- nein
schran
kt

Bewertung der Patent- bzw. Gebrauchs-|74,0% [19,5% |6,5%
musterfahigkeit (n=77)
Beurteilung des Verwertungspotentials (53,1 % [31,3% |15,6 %
Marktfahigkeit (n= 32)
Durchfiihrung der Patentrecherche 90.0% (86% |1,4%
(n=70)
Durchfilhrung der Patentanmeldung|84,8% |12,1% |3,1%
(n=99)
Finanzierung der Patentanmeldung 837% |93% |7,0%
(n=43)
Herstellung eines Kontaktes zu Unter-|19,0% [52,4 % |28,6 %
nehmen (n=21)
Hilfestellung bei  Know-How-Vertrag|52,9% |41,2% |5,9%
(n=17)
Hilfestellung bei Lizenzvergabe (n= 19) 579% |36,8% |5,3%
Hilfestellung bei Patentverkauf (n=14) 50,0 % |35,7% |14,3%
Sonstiges (n=7) 286 % [57,1% |14,3 %

217 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog

rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 107

. Hochschulleh-
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Insbesondere die Probleme bei der Durchfihrung einer Patentanmel-
dung, der Patentrecherche und der Finanzierung einer Patentanmeldung
wird von den vorhandenen Unterstitzungshilfen vorwiegend zufrieden-

stellend gelost.

Wahrend die Bewertung der Patent- bzw. Gebrauchsmusterfahigkeit von
den Unterstitzungseinrichtungen in akzeptablem Rahmen vorgenom-
men wird, werden die Unterstitzungsleistungen hinsichtlich der Beurtei-

lung des Verwertungspotentials nur als mittelmaRig eingestuft.

Die Leistungen der Unterstlitzungseinrichtungen bei der Verwertung
sind bzgl. Herstellung eines Kontaktes zu Unternehmern und Hilfestel-
lung bei Patentverkauf noch unzureichender als bei der Hilfestellung bei

Know-How-Vertrag und der Lizenzvergabe.

Als Schwachpunkte der vorhandenen Unterstitzungsleistungen sind
insbesondere die Hilfestellung bei der Beurteilung des Verwertungspo-

tentials und bei der Verwertung der Erfindung anzusehen.
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B) Summarischer Vergleich der deutschen Rahmenbedingun-

gen der Hochschulforschung mit denen der USA

|. Hochschulforschung (international)

1. Internationale Bruttoinlandsausgaben fiir FUE*'®

1997 Mio. US-$
USA 184.665
Japan 81.515
Deutschland 37.282
Frankreich 28.392
GrofRbritannien und Nordirland 21.375
Italien 12.898
Kanada 10.762

2. Rechtslage im Hinblick auf Hochschullehrererfindungen

Bei einem Vergleich der Situationen verschiedener Lander muf} berick-
sichtigt werden, daf} dort in Bezug auf Erfindungen aus dem Hochschul-
bereich in der Regel deutlich abweichende Rahmenbedingungen vorlie-
gen, so dal quantitative Gegenuberstellungen nur mit groRer Vorsicht

durchgefiihrt werden kénnen und nur beschrankt aussagekraftig sind.

In Europa?"® haben lediglich die Lander Danemark, Finnland, Norwegen,
Polen und Schweden spezialgesetzliche Regelungen fur Arbeitneh-
mererfindungen. In anderen Landern, wie Grolibritannien, Frankreich,
Italien, den Niederlanden, Osterreich, Portugal, Spanien und Ungarn,
sind die Regelungen zum Arbeitnehmererfinderrecht Bestandteil der
Patentgesetze. Auch in Japan gibt es kein eigenstéandiges Arbeitneh-
mererfindungsgesetz, sondern die Behandlung erfolgt nach einer Rege-
lung des dortigen Patentgesetzes. In der Schweiz sind die Regelungen
im burgerlichen Recht verankert. In den USA, Luxemburg, Belgien und

Kanada existiert zur Behandlung von Arbeitnehmererfindungen entwe-

'8 Quelle: OECD und BMBF, Faktenbericht (Forschung) 1998

219 siehe ausfiihrlich zu den Landern Belgien, Danemark, Deutschland, Frankreich, Grie-
chenland, GrofR3britannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal und
Spanien, Gaum u. a., Ubersicht tiber die wichtigsten Regelungen des europaischen
Arbeitnehmererfinderrechts, S 1 ff
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der nur Rechtsprechung oder es sind nur fir bestimmte Bereiche Vor-
schriften erlassen worden. Einige Lander wie Danemark, Schweden,
Finnland und Norwegen haben eine dem Hochschullehrerprivileg nach §
42 ArbNErfG vergleichbare Regelung®®, wahrend andere Staaten, wie
GrolRbritannien, die Schweiz, Frankreich, Spanien, Italien, Niederlande,
Belgien, Australien keine ausdriickliche Privilegierungsregelung fir

Hochschullehrer besitzen®?'.

3. Patentaufkommen mit Hochschulherkunft

Im internationalen Vergleich ergibt sich das hoéchste Anmeldeaufkom-

men fir Erfindungen mit Hochschulherkunft in den USA.

Patentanmeldungen mit Hochschulherkunft im Jahr 1993°%

Deutschland 1070

USA™ 1993 | (inklusive CIP™* 3099, mit Kliniken, Patent-
Managementgesellschaften und kanadischen Ein-
richtungen 3835)

Schweiz 45 davon 12 durch 3 Hochschulen

Frankreich 145 +95 des CNRS und eine unbestimmte Zahl aus
anderen o6ffentlichen Forschungseinrichtungen

GroRBbritannien 366 + 240 der British Technology Group

220 Zur Rechtslage in den skandinavischen Landern, Cohausz, Untersuchung zum Ver-
wertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschullehrerprivilegs nach § 42 ArbNE(fG,
S.29f

ausfuhrlich zu den gesetzlichen Regelungen in diesen Landern, Cohausz, Untersu-
chung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschullehrerprivilegs nach §
42 ArbNErfG, S. 30 ff

Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum
Stellenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 47, Fraunhofer-
Patentstelle Jahresbericht 1996, S. 39

Die Zahlen fir USA entstammen dem Licensing Survey der Association of University
Technologie Managers. Die Daten beziehen sich auf eine Umfrage bei insgesamt
250 Einrichtungen, wobei die Top 100 Universitaten zu 85% auf die Umfrage ant-
worteten. Im Durchschnitt lag die Ricklaufquote bei 63 %, d.h. 1568 Organisationen
(117US Universitaten, 26 akademische Lehrkrankenhduser und Forschungseinrich-
tungen in den USA, 12 kanadische Einrichtungen und 3 in Nordamerika ansassige,
privatwirtschaftliche organisierte Patentverwertungsgesellschaften) finden in den
Daten Berlcksichtigung. Die Anzahl neuer Inlands-Patentanmeldungen durch diese
Institutionen bezieht sich dabei auf durch die Institutionen, nicht durch die Erfinder
selbst hinterlegten Anmeldungen. Diese stehen wiederum im Kontext mit 8581 im
Jahr 1993 bei den Institutionen eingelaufenen Erfindungsmeldungen und insgesamt
3835 US-Patentanmeldungen. Die Differenz zu den neuen Anmeldungen betrifft so-
genannte Continuations in Part (CIP).

Continuations in Part stellen Anmeldungen dar, die auf bereits in der Vergangenheit

hinterlegten Patentanmeldungen ful3en, jedoch neue erfinderische Aspekte beinhal-
ten kénnen.

22
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Entgegen des regelmaRig sehr hohen Anmeldeaufkommens in Japan®®
sind die dortigen Hochschulen als Patentanmelder bisher kaum in Er-
scheinung getreten?®. Die Patentaktivititen der Hochschulen in Japan

sind sehr gering:?*’

Patentanmeldungen Deutschland, USA, Japan®?*:

r =50000
300000

250000

200000

150000

100000

I a0.000

Jahr 1994 Japan USA
Patentanmeldungen der Universitaten 124 1.862
Lizenzvertrage der Universitaten 8 2049

Il. Vergleich der FuE-Situation in Deutschland und USA

1. FuE- Situation

Das US-amerikanische FuE-Technologietransfer-System ist absolut be-

trachtet vier bis finfmal gréRer als das deutsche gleichgiltig, ob die Ho-

225 qusfiihrlich zur Rechtslage in Japan, Cohausz, Untersuchung zum Verwertungspri-
vileg - Relevanz des sog. Hochschullehrerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 38 ff

Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum
Stellenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 47

Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-
rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 47

228 patentserver des BMBF, 05.05.00,
ww.patente.bmbf.de/patent/einfuehrung/seite3.htm
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he der FuE-Ausgaben, die Zahl der Forschungseinrichtungen, der Um-
fang des Personals in Forschung und Entwicklung, die Herstellung von
Hochtechnologie-Produkten, die Anmeldungen von Patenten oder die
Zahl an wissenschaftlichen Publikationen betrachtet wird. Diese Gro-
Renunterschiede spiegeln die unterschiedliche GréRe von Wirtschaft

und Bevélkerung beider Lander wieder®”.

Ausgewidhlte Daten fiir die relative GréBe des deutschen und US- ameri-

kanischen Technologietransfersystems®*°

Deutschland USA
FuE-Personal 1993 229,800 962,700
FuE-Ausgaben 1994 36.8 Mrd. $ 168.5 Mrd $
Hochtechnologie-Produktion 175 Mrd. $ 640 Mrd. $
Nationale Patentanmeldungen von 36.800 107.200
Inldndern 1994
Wissenschaftliche und technische 27.900 140.600
Publikationen 1993

Quellen: Deutsches Patentamt (1995), National Science Board (1993, 1996), Organisa-
tion fur Economic Cooperation and Development (1996a,b), U. S. Patent and Trade-
marks Office 1995

2. Finanzierung

Deutschland und die Vereinigten Staaten investierten im Jahre 1994 2,3
bzw. 2,5 % ihrer Bruttoinlandsproduktes in Forschungs- und Entwick-
lungsaktivitaten. Die 6ffentlichen und privaten Anteile an den Gesamt-
FuE-Ausgaben waren in beiden Lander dabei sehr &hnlich (ungefahr je
40 % offentlicher und 60% privater Anteil). Dies trifft auch auf die Anteile
von Industrie und Hochschulen bei der Durchflihnrung von Forschung zu
(66 bzw. 71 % bei der Industrie und 15% bzw. 19 % bei Hochschulen

und mit diesen assoziierten Institutionen).

229 1994 hatte Deutschland rd. 81.4 Millionen Einwohner und 39,6 Beschaftigte im Ver-
gleich zu einer Bevdlkerung von etw. 260,7 Millionen und 132,5 Millionen Arbeits-
kréften in den Vereinigten Staaten. 1995 betrug das deutsche Bruttosozialprodukt
2.420,5 Milliarden $, das der Vereinigten Staaten 6.981,7 Milliarden $ (Organisation
for Economic Cooperation and Development 1996).

20 Apbramson u. a., Technologietransfer-Systeme in den USA und Deutschland, S. 6
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Deutsche und US-amerikanische FuE-Ausgaben nach finanzierenden und

durchfiihrenden Sektoren (prozentuale Anteile an den gesamten FuE-

Budgets)**’

Deutschland USA
Sektor Finanzie- |Durchfiih- | Finan- Durch-

rung rung zierung |fihrung |

Industrie 61,5 66,9 58,9 71,4
Staat 38,0 15,2 36,3 10,0
Hochschulen - 17,5 3,1 15,2
Sonstige 0,5 0,4 1,7 3,5

Quelle: National Science Board (1996), BMBF 1996

3. Funktionelle Ahnlichkeiten

Trotz einer Reihe von erheblichen strukturellen Unterschieden zwischen
dem deutschen und dem amerikanischen System sind viele einzelne
Elemente der beiden nationalen Systeme von ihrer Funktion her ver-

gleichbar:

Funktionelle Ahnlichkeiten von US-amerikanischen und deutschen For-
schungseinrichtungen®?

Primare Funktion

USA

Deutschland

Lehre,
schung

Grundlagenfor-

Universitaten

» Universitaten

Grundlagenforschung

Universitatsassoziierte
Institute

Einige staatliche For-
schungseinrichtungen
und stattlich finanz. For-
schungsinstitute

Einige selbst. For-
schungsinstitute

» Max-Planck-
Institute

offentliche Aufgaben,
offentliches Interesse

Grol3e staatl. For-
schungseinr.
kleine staatl. For-
schungseinr.
Bundesstaat. FUE-
Institute

Helmholtz-Zentren
Blaue Liste Institute
Ressortforschungs-
einrichtungen

» Lander-Institute

YV V VY

Angewandte Forschung,
Technologietransfer

Selbsténdige Ingenieur-
Forschungsinstitute
University—Industry
Research-Centers

Fraunhofer-Institute
An-Institute
Verbundforschung
des BMBF

YV V VY

Angewandte
Entwicklung

Forschung,

Industrielle Konsortien
Industrielle FUE-
Kooperation

» Gemeinschaftsfor-
schung der AIF

» Industrielle Koope-
ration
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Abramson u. a., Technology Transfer Systems in the United States, S. 5
Abramson u. a., Technology Transfer Systems in the United States, S. 13
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Der Umfang der amerikanischen Forschung ist rund viermal so grof3 wie
in Deutschland. Die amerikanische Forschung erweist sich als viel hete-
rogener und dezentralisierter hinsichtlich Verwaltung und Management
als ihr deutsches Gegenstick. Das ,Nicht-System* von amerikanischen
Forschungsuniversitaten und Fachschulen (Colleges) umfalit eine Viel-
zahl sehr autonomer offentlicher und privater Institutionen, welche je-
weils im Kontext einer besonderen Kombination von lokalen (Gemein-
den), regionalen (Staaten) und nationalen Bedirfnissen und Chancen
gegrindet und weiterentwickelt wurden. In Deutschland gibt es ver-
gleichsweise weniger, dafir aber gréfiere universitdre Forschungsein-
richtungen, die bezliglich ihrer Grofle und Verwaltung sowie ihrer Aus-
richtung auf Forschungsaktivitditen homogener sind. Mit wenigen Aus-

nahmen haben alle deutschen Universitaten einen &ffentlichen Status®®.

I1l. Vergleich der Hochschulforschung in Deutschland und USA

1. Finanzierung

Der Staat finanziert sowohl in Deutschland als auch in den Vereinigten
Staaten den Uberwiegenden Teil der universitéaren Forschung. Allerdings
werden in Deutschland rd. 74 Prozent der gesamten Forschung von den
Landern finanziert. Im Unterschied dazu wird in den USA der grofite Teil
der akademischen Forschungsfinanzierung (60 %) Uber Agenturen
(Agencies) der Bundesregierung verteilt; der Anteil des Betrags der
Bundesstaaten und Lokalverwaltungen ist erheblich geringer. Private
amerikanische Universitaten, die eine wichtigen, hoch produktiven Teil
der dortigen akademischen Forschung reprasentieren, bekommen in
grollerem Male Forschungsmittel von der Bundesregierung als o&ffentli-
che Universitaten, die sowohl eine zielorientierte als auch eine Grund-

forderung von den jeweiligen Bundesstaaten erhalten®**.

233 Abramson u. a., Technology Transfer Systems in the United States, S. 15

234 Abramson u. a., Technology Transfer Systems in the United States, S. 15
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Finanzierung der Deutschen und US-amerikanischen universitdren For-

schung, Prozentanteil nach Sektoren

235

Prozentanteil
Sektor Deutschland USA
Bundesregierung 17,2 60,1
Staaten/Lander, Gemeinden 73,5 7,6
Industrie 8,3 6,9
Universitaren Einrichtungen - 17,9
Sonstige Quellen 1,0 7.4

Quellen: National Science Board (1996), BMBF (1996)

2. Patentsituation

Im Jahre 1993 standen 1993 Patentanmeldungen und 1603 Patenter-
teilungen in den USA 1070 Patentanmeldungen und 335 Patentertei-

lungen (21 % der amerikanischen Patenterteilungen) fur deutsche

Hochschulerfindungen gegeniiber?*®. Diese Zahlen sind vor dem Hinter-

grund der Gesamtpatentanmeldezahlen®’ in beiden Landern zu sehen:

1975

1993

Deutschland

120.000
100.000
0.000

60.000

Fo40.000
Fo20.000

Nicht die Anmeldezahlen aus der deutschen Hochschulforschung sind

von entscheidender Bedeutung, sondern vielmehr die Umsetzung in

bestandskraftige Schutzrechte und die anschliellienden bzw. parallel zu

betreibenden Verwertungsbemiihungen. Diese haben in Deutschland

235
236

37 patentserver des BMBF 05.05.00

Abramson u. a., Technology Transfer Systems in the United States, S. 16

Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum
Stellenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 49
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bisher nicht den ,Wirkungsgrad® der Umsetzung durch die US-

Institutionen erreicht.

Im Jahre 1995 gelang es den Hochschulen (ohne Kliniken) aus 4.272
laufenden Lizenzvertragen Einnahmen in Hohe von 299 Mio. US $ zu
erzielen und 169 neue Unternehmen auf der Grundlage von Hochschul-
patenten zu schaffen®®. Ein analoges Verwertungsergebnis in Deutsch-

land ist bisher nicht anndhernd feststellbar.

Es bleibt jedoch zu beachten, dald in Deutschland nur 26,4 % der US-

FuE-Ausgaben in die Hochschulforschung investiert werden®*

. Aufgrund
der erheblichen Forschungsinvestitionen betragen die Lizenzeinkiinfte
der US-Universitaten nur lediglich 2,3 % der Forschungsinvestitio-
nen®. Bei Betrachtung der Situation in den USA darf somit nicht {iber-
sehen werden, da® den hohen Lizenzeinkinften auch hohe For-
schungsinvestitionen gegenuber stehen. Die hohen Einnahmezahlen der

amerikanischen Universitaten sind daher leicht trugerisch.

3. Technologietransfer zwischen Hochschulen und Industrie

In beiden Landern kénnen Mitglieder des Lehrkdrpers etwa 20 % ihrer
Zeit fUr externe Aktivitadten (Nebentatigkeiten) verwenden, als auch fir
Beratungen und Gutachten fir die Industrie. In den USA erweist sich die
regelmafige Beratungstatigkeit von Professoren im Rahmen mehrjahri-
ger Vertrage als ein effektives Instrument, um langfristige Beziehung zu
industriellen Partner aufzubauen. In Deutschland hat dagegen die Be-
ratungstatigkeit von Professoren in der Regel einen kurzfristigen Cha-
rakter, d.h. ist Ublicher Weise auf die Lésung einzelner technischer Pro-
bleme eines Unternehmens ausgerichtet. Moglicherweise gibt es fir die
amerikanische akademische Forschung hdhere Anreize, private Unter-
nehmen zu beraten oder diese zur finanziellen Férderung heranzuzie-

hen. Amerikanische Professoren und Hochschulassistenten werden nur

238 Zahlenangaben von TLB Karlsruhe

239 BMBF, Bundesbericht Forschung 1996, S 580 ff

240 Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum
Stellenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 50
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fir 9 Monate im Jahr bezahlt und man erwartet von ihnen, daf} sie sich
in den Ubrigen 3 Monaten selbst finanzieren und auch sonst den Uber-
wiegenden Teil ihre Forschung durch eingeworbene Zuwendungen be-
streiten. Deutsche Professoren sind dagegen vollfinanzierte Beamte, die
darlber hinaus einen erheblichen Teil ihrer Forschung tber Grundmittel
finanzieren kénnen. Dennoch ist die Moglichkeit eines zusatzlichen per-
soénlichen Einkommens flir sie ein starker Anreiz, Beratungen und Gut-

achten in Nebentatigkeit durchzufiihren®*'.

In den USA sind die University-Industry Research Centers (UIRCs) der
institutionelle Rahmen, der die Forschungszusammenarbeit zwischen
Universitaten und Industrie am starksten gepragt hat. Die UIRCs umfas-
sen sehr unterschiedliche Organisationsformen, die der Industrie den
Zugang zu Ergebnisse der akademischen Forschung erleichtern, die
Industrie in die Definition der Forschungsziele des Zentrums einbinden
und auch auf andere Weise den Technologietransfer zu beteiligten Fir-
men beférdern. Daflr erhalten die Zentren im Austausch eine allgemein
oder zielorientierte Forschungsforderung durch die Unternehmen in er-
ster Linie in Form von Zuwendungen. In den meisten Fallen wird dieser

Unterstlutzung durch Gelder von 6éffentlicher Seite kofinanziert.

In Deutschland ist die vorherrschende Form der kooperativen Forschung
die Zusammenarbeit von Universitatsinstituten mit Industrieunternehmen
innerhalb von Verbundprojekten, die durch das BMBF geférdert werden.
Ferner ist in Deutschland die Grindung von An-Instituten (Institute an
der Universitat) ein spezielles institutionelles Instrument, um die wach-
sende Nachfrage nach Technologietransfer von Universitaten zur Indu-
strie zu befriedigen. Ihr Geschaftsvolumen entspricht rund 15 % der ge-
samten Drittmittel-Férderung der Universitaten. Sowohl An-Institute als
auch die amerikanische UIRCS erhalten rund ein Drittel ihrer For-
schungsfinanzierung von der Industrie. Im Gegensatz zu den amerikani-
schen UIRCs wird aber die industrielle Forderung der An-Institute in der

Regel in Form von Auftrdgen nicht von Zuwendungen gewahrt.

21 Abramson u. a., Technology Transfer Systems in the United States, S. 21
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Die meisten amerikanischen Universitaten haben spezielle Stellen ein-
gerichtet, die die Patentierung von Erfindungen und die aktive Vermark-
tung der Patente fordert. Gegenwartig verfugen auch die meisten deut-
schen Universitaten Uber eine Technologietransferstelle. Allerdings be-
steht ihrer Hauptfunktion darin, Beziehung zwischen kleinen und mittle-
ren Unternehmen und Mitgliedern des Lehrkdrpers aufzubauen und
nicht in der Betreibung von Schutzrechtsarbeit. Nur wenige dieser Stel-
len sind aktiv in Lizenzaktivitdten engagiert. Die meisten Universitaten
haben weder Mittel noch eine geeignete Infrastruktur, um Patent- und

Lizenzarbeit zu betreiben.

IV. Vergleich der Rechtslage bzgl. Hochschulerfindungen in Deutschland
und USA

1. Rechtsgrundlagen
a) Rechtslage

In den USA ist seit 1980 eine exponentielle Entwicklung der Lizenzver-
wertung aus Hochschulen zu verzeichnen. Sie wurde im wesentlichen

eingeleitet durch die Verabschiedung des sog. Bayh-Dole-Act.

Der amerikanische Kongrel} regelte im Rahmen des Bayh-Dole-Act im
Jahre 1980 und einer weiteren Gesetzesanderung im Jahre 1984 die
Rechte an Erfindungen von nicht-kommerziellen Organisationen und
kleinen Betrieben bei Forderung der Forschungsarbeiten mit Bun-
desmitteln neu. Damit wurden die bisher uneinheitlichen Bestimmungen
durch ein fir alle Bundesbehdérden verbindliches Regelwerk ersetzt. In
diesem Gesetz wurden flir 26 offentliche Forschungsférderungsinstitu-
tionen gleichartige Zuwendungsbestimmungen erlassen, die die Anmel-
dung von Schutzrechten durch den Férderungsnehmer und die aktive

Verwertung dieser Schutzrechte beglinstigten®”?. Die Ziele dieser Ge-

242 Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum

Stellenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 49
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setzesanderung waren die intensivere Zusammenarbeit zwischen den
Universitaten und der Industrie, die beschleunigte Kommerzialisierung
der Erkenntnisse der Universitaten und die Verbesserung der Wettbe-
werbsfahigkeit der gesamten Volkswirtschaft durch die Verwertung des

von Hochschulen geschaffenen Wissens®*.

Hinsichtlich der Rechte an Arbeitnehmererfindungen bestehen aulier
den Regelungen des Bayh-Dole-Act mit wenigen Ausnahmen weder flr
Mitarbeiter von privaten Unternehmen noch fiir Staatsbedienstete be-
sondere gesetzliche Vorschriften. Eine umfassende Regelung der
Rechte der Arbeitnehmererfindungen entsprechend dem ArbNErfG be-

steht in den Vereinigten Staaten nicht®*.

Ebenso wie im deutschen Recht geht jedoch das amerikanische Recht
vom Erfinderprinzip aus. Die Rechtsinhaberschaft richtet sich nach der
Erfinderschaft. Die Rechte an Erfindungen im Rahmen des Arbeitsver-
haltnisses stehen daher nach common law grundsatzlich den Erfindern,

d.h. den Arbeithehmern zu.

Im common law haben sich in langer Rechtsprechung Grundsatze ent-
wickelt, die unter Zugrundelegung von Billigkeitsgesichtspunkten einen
gerechten Interessensausgleich zwischen dem Arbeitgeber und dem
Arbeitnehmer anstreben. Dabei werden normalerweise drei Situationen

unterschieden, welche rechtlich wie folgt behandelt werden®*:

(1) Der Arbeitnehmer wurde gerade dazu angestellt, Erfindungen zu

machen (employed to invent)

(2) Der Arbeitnehmer wurde nicht zum Erfinden beschéaftigt und hat
seine Erfindung véllig unabhangig von seiner Arbeit — in seiner frei-
en Zeit und ohne Zuhilfenahme technischer oder sonstiger Mittel

seines Arbeitgebers gemacht.

23 Schwarz, Erfindungen an amerikanischen Hochschulen, S. 76

244 Schwarz, Erfindungen an amerikanischen Hochschulen, S. 60

245 Bodewig, Patente und Lizenzen bei 6ffentlich geférderter Forschung in den USA, S.
58f
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(3) Der Arbeitnehmer wurde zwar nicht als Erfinder angestellt, hat je-
doch seine Erfindung wahrend der Dienstzeit und/oder mit Nutzung
finanzieller oder technischer Ressourcen seines Arbeitgebers ge-

macht.

Im Fall (1) ist die Erfindung das Ergebnis der Arbeit, zu dessen Errei-
chung der Erfinder beschaftigt und flr das er vom Arbeitgeber entlohnt
wurde. Dem Arbeitgeber sollen daher alle Rechte daran zustehen. Der
Erfinder wird nicht anders behandelt als jeder andere Arbeithnehmer,
dessen Arbeitsergebnis dem Arbeitgeber zusteht. In diesen Fallen kann
der Arbeitgeber die Ubertragung der Rechte an der Erfindung auf sich
durch die Gerichte erzwingen. Das deutsche Recht kennt den Begriff
des ,employed to invent® nicht. Es stellt vielmehr auf den Begriff der
Diensterfindung ab, die nach § 4 Il Nr. 1 des ArbNErfG u. a. dann vor-
liegt, wenn die betroffenen Erfindungen aus der dem Arbeitnehmer im
Betrieb oder in der o6ffentlichen Verwaltung obliegenden Tatigkeit ent-

standen sind.

Im Fall (2) ist die Erfindung véllig unabhangig von der beruflichen Tatig-
keit des Arbeitnehmers entstanden. Er hat weder Zeit noch irgendwel-
che anderen Hilfsmittel seines Arbeitgebers eingesetzt. Dieser kann
daher auch unter Billigkeitsgesichtspunkten keine Rechte an der Erfin-
dung beanspruchen. Es bleibt bei der mit der Erteilung des Patents ent-

standenen Situation: Der Erfinder ist der Inhaber des Patentrechts.

Sehr viele Arbeitnehmererfindungen gehdren aber nicht in die beiden
vorgenannten Kategorien, sondern zu Fall (3). Normalerweise namlich
wird eine Erfindung nicht losgelést von der beruflichen Tatigkeit ge-
macht; zumindest bei der im amerikanischen Patentrecht geforderten
zreduction to practice® wird der Arbeitnehmer auf betriebliche Hilfsmittel
zuruckgreifen und/oder im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber seine
Arbeitszeit einsetzen. Fiur diese Falle hat das common law das Institut
des shop-right entwickelt. Danach bleibt der Arbeitnehmer Inhaber des

Eigentumsrechtes an der Erfindung, denn die Tatasche eines Arbeits-
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verhaltnisses allein gibt dem Arbeitgeber noch keine Rechte auf die Er-
findung des Arbeitnehmers, auch wenn Arbeitszeit und betriebliche Mit-
tel eingesetzt wurden. Die Belange und die Beitrdge des Arbeitgebers
zum Gelingen der Erfindung sollen aber berticksichtigt werden. Dem
Arbeitgeber steht daher, wenn die Erfindung unter Einsatz seiner Res-
sourcen oder wahrend der Arbeitszeit zustande kam, ein ,shop right*
zu, d.h. eine nicht exklusive, unlbertragbare, unwiderrufliche und ge-

bihrenfreie Lizenz?*.

Die oben aufgezeigten common-law-Prinzipien des Arbeitnehmererfin-
derrechts kommen jedoch nur zum Tragen, wenn die Parteien keine
vertraglichen Regelungen Uber die Rechte an Erfindungen des Arbeit-
nehmers getroffen haben. Bestehen jedoch solche Abmachungen, so
gehen sie dem common law vor®”’. Derartige Vereinbarungen werden in
amerikanischen Industrie in aller Regel getroffen. Es sind Abweichungen
vom common law sowohl zugunsten des Arbeitnehmers als auch zu

seinen Ungunsten maoglich.

Ebenso wie in USA, stehen auch in Deutschland die Rechte an der Er-
findung im Rahmen des Arbeitsverhaltnisses dem Arbeitnehmer zu. Der
Arbeitgeber hat jedoch hier die Moglichkeit durch eine unbeschrankte
Inanspruchnahme samtliche Rechte, durch eine beschrankte Inan-
spruchnahme nur ein nicht-ausschlief3liches Benutzungsrecht zu erlan-
gen. Dies ist in §§ 6, 7 ArbNEfG geregelt, so dal’ hierzu keine geson-
derte Vereinbarung zwischen den Arbeitsvertragsparteien nétig ist.
Gem. § 22 ArbNErfG ware sogar eine Vereinbarung mit dem Arbeitneh-
mer Uber die Erfinderrechte vor der Erfindungsmeldung unzulassig. Das

Verbot einer Vorabvereinbarung kennt das amerikanische Recht nicht.

Es kénnen mit den Arbeitnehmern im voraus Vereinbarungen Uber die
Rechte an der Erfindung getroffen werden. Die Verpflichtungen zur
Ubertragung von Rechten kann sich aus expliziten und impliziten Ver-

einbarungen sowie Treuepflichten des Arbeitnehmers ergeben. Ohne

246 Schwarz, Erfindungen an amerikanischen Hochschulen, S. 263

247 Bodewig, Patente und Lizenzen bei offentlich geférderter Forschung in den USA S.
S. 60
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eine derartige wirksame Ubertragung der Rechte an der Erfindung oder
das Vorliegen von Verpflichtungen, dieses Recht zu Ubertragen, ist aus-
schlieR®lich der Erfinder berechtigt, ein Patent zu beantragen und ein

solches zu erhalten.

Ein gewichtiger Unterschied zu Deutschland ist weiter, dall das ameri-
kanische Patentrecht eine Neuheitsschonfrist beinhaltet. Diese ermdg-
licht den Wissenschaftlern, deren Erfolg sich oft nach der Qualitat und
mdglichst frihen Verdéffentlichung der Ergebnisse bemifdt, innerhalb der
Frist zu publizieren ohne eine Patentierung zu vereiteln. Wissenschaftler
in den Vereinigten Staaten haben hierdurch einen wettbewerbsverzer-
renden Vorteil gegenliber europaischen Wissenschaftlern. Sie kénnen
nach einer Veroéffentlichung innerhalb eines Jahres das publizierte Er-
gebnis zum Patent anmelden. Dieses Verfahren kommt den ublichen
Publikationsgepflogenheiten der Wissenschaftler auferordentlich entge-
gen. Auch in Deutschland bestand bis Ende der siebziger Jahre eine

Neuheitsschonfrist.

b) Behandlung von Arbeitnehmererfindungen an amerikanischen Hoch-

schulen

Die vorbezeichnete rechtliche Behandlung von Arbeithehmererfindungen
gilt auch fiir Arbeitnehmer an staatlichen Universitaten®®. Ein Hoch-
schullehrerprivileg i.S5.d. § 42 ArbNErfG besteht in den USA nicht. In
sehr wenigen Bundesstaaten gelten spezielle Regelungen fiir staatliche
Universitaten, die die Rechtsinhaberschaft an Erfindungen der Hoch-
schule als Arbeitgeber zusprechen®*. Dies entspricht dem Gegenteil der
Regelung des § 42 ArbNErfG, welcher die Verwertungszustandigkeit

dem Hochschullehrer und gerade nicht der Hochschule selbst zuweist.

248 Bodewig, Patente und Lizenzen bei 6ffentlich geférderter Forschung in den USA

S. 62

29 Schwarz, Erfindungen an amerikanischen Hochschulen, S. 263
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Grundsatzlich erfolgt jedoch die Uberleitung der Erfindungsrechte an die
Hochschule durch Vereinbarungen zwischen der Hochschule und den
Mitarbeitern, in den sog. patent policies. Diese policies gelten Ubli-
cherweise fur alle Mitarbeiter und auch fir Studenten. Eine Privilegie-
rung einzelner Hochschulmitarbeiter, wie in § 42 ArbNErfG, existiert

nicht.

Die Beanspruchung der Erfindungen durch die amerikanische Hoch-
schule wird davon abhangig gemacht, ob sie mit Universitatsressourcen
und/oder wahrend der Arbeitszeit entstand oder in einem Zusammen-
hang mit dem Beschéaftigungsgebiet des Erfinders stehen. Eine ahnliche
Unterscheidung findet sich fir Arbeitnehmer in § 4 ArbNErfG im Bereich

der gebundenen und freien Erfindungen.

Alle Patent policies sehen eine relativ gro3ztigige Beteiligung des Erfin-
ders an den Einnahmen aus der Verwertung seiner Erfindung vor und
zum Teil auch verbindliche Zuwendungen zugunsten des Forschungs-
budgets des Erfinders. In Deutschland richtete sich die Vergltung der
nicht privilegierten Hochschulmitarbeiter nach den gesetzlichen Vergu-
tungsrichtlinien und ist verhaltnismaRig gering (ca. 0,1- 0,8% des Um-

satzes mit der Erfindung).

2. Rechtliche Rahmenbedingungen der industriegeforderten Hoch-

schulforschung

Sowohl die deutschen als auch die amerikanischen Universitaten erhal-
ten eine Forschungsfinanzierung von der privaten Industrie (1994: USA
8 %, Deutschland 7 % der gesamten deutsche universitaren FuE-
Ausgaben). Die Art dieser Finanzierung ist jedoch unterschiedlich. In
Deutschland sind Forschungsauftrage mit klar festgelegten Vorgaben
die bevorzugte Form der industriellen Férderung fur die akademische
Forschung. In den USA hat die Industrieférderung dagegen Uberwie-
gend die Form von Zuwendungen. Es handelt sich dabei um offenere

Arrangements ohne eindeutig definierte Zielvorgaben, die aber die
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Geldgeber in intensiver Form in die Entscheidung Uber die Forschungs-
orientierung einbinden. Die Beziehung der Industrie zu den Hochschulen
in Deutschland ist im Vergleich zu den Vereinigten Staaten weniger auf
grundlegende, langfristige Ziele, sondern vielmehr auf kurzfristige Pro-

blemlésungen ausgerichtet®.

In den Vereinigten Staaten sehen im Rahmen der Drittmittelforschung
seitens der Privatwirtschaft die Vertrage der Hochschulen mit Unter-
nehmen regelmafig vor, dall alle Rechte an Erfindungen im Rahmen
des geforderten Projektes der Hochschule zustehen. Dem Drittmittelge-
ber wird i. d. R. die zeitlich begrenzte Option eingeraumt, einen exklusi-
ven oder nicht-exklusiven Lizenzvertrag mit der Hochschule zu vereinba-

ren.

Anders verhalt es sich in Deutschland. Bei privatwirtschaftlich unter-
stutzten Forschungsvorhaben, wird i. d. R. vereinbart, dal} alle Rechte
an den Erfindungen, die im Zusammenhang mit dem Forschungsvorha-
ben entstanden sind, unentgeltlich dem Auftraggeber Gbertragen werden

mussen.

Eine Ubertragung von Rechten wird im Rahmen amerikanischer privatfi-
nanzierten Drittmittelforschung aufRerst selten vereinbart, i.d.R. werden
Lizenzen vergeben. Eben so selten ist die Geheimhaltung von For-
schungsergebnissen oder die EinfluBnahme auf den Inhalt von Verof-
fentlichungen vorgesehen. Allerdings ist es mdéglich, die Publikation bis
zur Stellung eines Patentantrages zu verzdgern, um die Mdglichkeit
weiterer Patentantrage in Landern ohne Neuheitsschonfrist nicht a priori

zu verwirken®".

%0 Abramson u. a., Technology Transfer Systems in the United States, S. 19

21 Schwarz, Erfindungen an amerikanischen Hochschulen, S. 263
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3. Rechtliche Rahmenbedingungen der offentlich geférderten

Hochschulforschung

Ebenso wie in Deutschland spielen in der amerikanischen Hochschulfor-
schung die Zuwendungen des Bundes eine grofle Rolle. Grolter For-

schungsférderer in den USA ist die Bundesregierung.

In Deutschland wird der Uberwiegende Teil der Hochschulforschung
durch die Lander in Form von allgemeinen Grundmitteln ohne Bindung
an definierte Ziele finanziert. Drittmittel fir Forschung stammen in erster
Linie von der DFG, BMBF und in zunehmenden MalRen von der Euro-
paischen Kommission. Drittmittel decken dabei Uberlicherweise nur die
direkten Kosten flir Personal und zusatzliche Laborausstattung ab. Da-
mit missen die Gemeinkosten, die mit Drittmitteln verbunden sind, fakti-
sche Uber die Grundmittel abgedeckt werden, die von den Landern zur
Verfugung gestellt werden. Das bedeutet, dal® hinsichtlich des For-
schungspersonals oder des zeitlichen Forschungsaufwand die akademi-
sche Forschung in erheblichem MalRe von externen Quellen abhangt.
Bei dieser Betrachtungsweise hangt schatzungsweise die Halfte der

akademischen Forschung in Deutschland von Drittmitteln ab®*?.

Der Anteil der offentlichen Grundfinanzierung an amerikanischen Uni-
versitaten ist relativ gering. Statt dessen wird der weit Uberwiegende
Anteil der universitaren Forschung in Natur- und Ingenieurwissenschaf-
ten direkt von nicht-akademischen Einrichtungen finanziert, in erst Linie
Agenturen (Agencies) der Bundesregierung. Die Finanzierung erfolgt
Uber Zuwendungen oder Auftrage, die die Gemeinkosten einschliel3en.

Als wichtigster Geldgeber ist National Institutes of Health anzusehen?®°.

Im Rahmen der staatlich geférderten Forschung geben die Bestimmun-
gen des Bayh - Dole Act den Hochschulen die Mdglichkeit, relativ un-
kompliziert die Rechte an Erfindungen ihrer Mitarbeiter zu beanspruchen

und sie in der Folge selbst zu verwerten. Die Vorschriften des Bayh-Dole

52 Abramson u. a., Technology Transfer Systems in the United States, S. 18

%3 Abramson u. a., Technology Transfer Systems in the United States, S. 18
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Act betreffen ausschlieRlich Erfindungen, die bei durch den Bund gefor-

derten Forschungsarbeiten entstanden sind.

Bis zur Verabschiedung des Bayh-Dole Act im Jahre 1980 gehorte jede
aus Foérderungsmalinahmen des Bundes resultierende Erfindung dem
Staat. Der Férderungsnehmer behielt jedoch eine einfache Lizenz. Je
nach Vertragsgegenstand oder Art der Erfindung konnte der Staat aller-
dings auch dem Foérderungsnehmer umfangreichere Rechte einrdumen.
Daneben gab es die der “licence policy“ entsprechenden Klauseln, nach
denen der Staat an der Erfindung nur ein Nutzungsrecht fiir eigene
Zwecke erhalt, der Foérderungsnehmer Eigentimer der Erfindung wur-

deZS4

Der Transfer von Ergebnissen, die wahrend der Forderung eines For-
schungsprojekts mit Bundesmitteln entstehen, wird den Hochschulen
Uberlassen. Kernstlck der Bestimmungen des Bayh-Dole Act sind das
Wahlrecht fir Hochschulen, die Rechte an ihren Erfindungen zu behal-
ten, sowie die Moglichkeit der Vergabe von exklusiven Lizenzen an Pri-
vatunternehmen. Die heimische Industrie und Kleinbetriebe sind bei der

Lizenzvergabe bevorzugt zu behandeln.

Den amerikanischen Hochschulen ist es nicht erlaubt zur Verwertung die
Rechte an ein Privatunternehmen abzutreten. Sie dirfen nur nicht-
exklusive Lizenzen und fir den Fall, das der Erfindungsgegenstand im
wesentlichen in den USA gefertigt wird, exklusive Lizenzen gewahren.
Eine derartige Bestimmung, dal? die Abtretung der Rechte an ein Privat-
unternehmen nicht erlaubt ist, sehen die Zuwendungsbestimmungen der

staatlich geférderten Forschung in Deutschland nicht vor.

Die Lizenzeinnahmen im Rahmen staatlich geforderter Forschungsvor-
haben an amerikanischen Hochschulen werden zwischen dem Erfinder
und der Hochschule aufgeteilt, wobei letztere die Gelder fir Lehre und
Forschung zu verwenden hat. Der Arbeitnehmer erhalt verbindlich eine

Beteiligung an den bei der Lizenzierung der Erfindung entstehenden

254 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-
rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 57
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Einnahmen. Die Hohe des Anteils bleibt aber den Vereinbarungen zwi-

schen dem Erfinder und der Hochschule (iberlassen®®.

Eine Ruckzahlungsverpflichtung der Zuwendungen aus dem Verwer-
tungserlds, wie in den BNBest-BMBF 96 vormals enthalten, ist fir ame-

rikanische Hochschulen nicht vorgesehen.

Die mit der amerikanischen Hochschule geschlossenen Lizenzvertrage
sehen vor, dald der Lizenznehmer Gebuhren fir die Verwertung an die
Hochschule entrichtet. Bei neu gegriindeten Unternehmen akzeptieren
die Hochschulen die Ubertragung von Unternehmensanteilen als teilwei-

sen Ersatz fUr bare Lizenzgebuhren.

Fir Lizenznehmer besteht die Verpflichtung, die Erfindung zu kommer-
zialisieren. Nur so ist sichergestellt, daf} die Hochschule Lizenzgebihren
erhalt. Desweiteren ist eine Verwertungspflicht insbesondere bei Exklu-
sivlizenzen wichtig, um sicherzustellen, daR die Erfindung letztlich auch
der Offentlichkeit zukommt und nicht aus verkaufsstrategischen Griin-
den zurtickgehalten wird. Eine derartige Verwertungspflicht ist auch in
10.1. der BNBest-BMBF 98 statuiert.

256 stellt fur die

Die Mdglichkeit der Erwirtschaftung von Lizenzeinnahmen
amerikanischen Hochschulen einen Anreiz dar, eine aktivere Rolle im
Technologietransfer zu Ubernehmen. Dies fihrte zu einer drastischen
Steigerung der Patentanmeldungen akademischer Einrichtungen, einer
vermehrten Vergabe von Lizenzen an Privatunternehmen und zusatzli-
chen Einnahmen fir die Hochschulen. Um den geanderten Anforderun-
gen gerecht zu werden, wurde Personal eingestellt, welches der wirt-
schaftlichen Verwertung universitaren Wissens in eigenen Blros oder

unabhangigen Research Foundations nachgeht®’.

256 Schwarz, Erfindungen an amerikanischen Hochschulen, S. 77

26 o5 ist jedoch zu beachten, daB selbst unter den fiir die Hochschulen vorteilhaften
Rahmenbedingungen des Bayh-Dole-Act eine mit finanziellen Verlusten behaftete
Anlaufphase von 5 — 10 Jahren besteht; Rosenthal, Technology Survey of 20 Univer-
sities, in les Nouvelles, Journal of the Licensing Executives Society, Vol. XXV, No. 3,
1990; ebenso Indiana Corporation for Science and Technology, A study of selected
University Technology Licensing Programs, Indianapolis 1990

27 Schwarz, Erfindungen an amerikanischen Hochschulen, S. 77
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Meistens wird die Verwertung von Hochschulerfindungen von internen
Technologietransferstellen wahrgenommen. Nur an einigen Hochschu-
len kam es aus rechtlichen Griinden auch zur Griindung unabhangiger

Organisationen.

In Deutschland wurde von den Hochschulen bisher selbst kaum Schutz-
rechtsarbeit betrieben. Mittlerweile wurden jedoch sowohl hochschulin-
tern als auch durch Grindung privatrechtlicher Organisationen Struktu-

ren geschaffen, welche den Technologietransfer fordern sollen.

Der Abschlufl von Forschungsvertragen ist an amerikanischen Hoch-
schulen i.d.R. die Aufgabe einer gesonderten Abteilung innerhalb der
Hochschulverwaltung. Der Abschlul® der Lizenzvertrage fallt hingegen in
den Aufgabenbereich der Technologietransferstellen. Da es im Zusam-
menhang mit der Vereinbarung von Lizenzvertragen mitunter auch zu
neuen Forschungsauftragen kommt, wird zwischen den beiden Abtei-
lungen haufig eine spezielle Kompetenzverteilung festgelegt. Eine der-

artige Trennung ist an deutschen Hochschulen nicht vorhanden.

Die Auswertung der Statistiken zum Technologietransfer amerikanischer
Hochschulen zeigt, da® sich die Regelungen des Bayh-Dole Act uber-
aus positiv auf die Verwertungsanstrengungen der Hochschulen ausge-
wirkt haben. Insbesondere kam es seit Beginn der achtziger Jahre zu
einer deutlichen Erhéhung der Patenterteilungen an Universitaten sowie
des Anteils der Hochschulen an der Gesamtzahl der erteilten Patente.

Gleichzeitig mit der Steigerung der Patentanmeldungen durch die Hoch-
schulen kam es zu einer verstarkten Zusammenarbeit zwischen der In-
dustrie und den Universitaten. Dies belegt die Zunahme der finanziellen

Foérderung akademischer Forschung von seiten der Industrie.

Die Regelungen des Bayh-Dole Act setzen offensichtlich die geeigneten
Anreizmechanismen fur die aktive Verwertung von Hochschulerfindun-
gen. Sie wirkten sich zudem nicht nur positiv auf den Transfer von Erfin-
dungen aus, die mit Bundesmitteln zustande kamen, sondern flihrten
auch zu einer Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Industrie im

Gesamten.
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Gleichzeitig kommt es durch die Vergabe von Lizenzen zu zusatzlichen
Einnahmen fir die Universitaten. Diese Gelder sind zwar im Vergleich
zu den eingesetzten Forschungsmitteln gering, stellen aber an einigen

Institutionen doch recht beachtliche Summen dar.

Besonders féllt auf, dal® die Vorschriften des Bayh-Dole-Act den Hoch-
schulen bei der Gestaltung ihrer Verwertungsanstrengungen relativ gro-
e Freirdume lassen, so dal} sich die einzelnen Institutionen ein indivi-
duelles Transferprogramm erarbeiten kdénnen. Die vom Gesetzgeber
ergriffene Initiative scheint zu einer deutlichen Verbesserung des Tech-
nologietransfers gefiihrt zu haben. Das derzeitige Modell stellt zumin-

dest fiir die Situation in den USA eine sehr gute Lésung dar®*®.

258 Schwarz, Erfindungen an amerikanischen Hochschulen, S. 264
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4. Zusammenfassende Ubersicht der rechtlichen Unterschiede

USA

Deutschland

Allgemeine Voraussetzungen

Allgemeine Voraussetzungen

¢ Neuheitsschonfrist

¢ keine Neuheitsschonfrist

e Erfinderprinzip

e Erfinderprinzip

Vom Bund geférderte Hochschulfor-
schung

Vom BMBF geférderte Hochschul-
forschung

e Moglichkeit der Hochschule zur Ex-
klusivrechtsvergabe

e in Abadnderung zu den BNBest-
BMBF 96 hat die Hochschule
gem. BNBest-BMBF 98 das aus-
schlieRliche Nutzungsrecht an
den entstehenden Erfindungen.

e \Vergabe von Lizenzen durch Hoch-
schule zuldssig, nicht jedoch Rechts-
abtretung

e beides mdglich

e keine differenzierte Behandlung von
Hochschulmitarbeitern

e §42 ArbNErfG Hochschullehrer-
privileg

e vereinbarte, lukrative Beteiligung des
Arbeitnehmererfinders an Einnahmen
aus Verwertung

e geringere, gesetzliche Vergutung
nach ArbNErfG

e Ungekirzte Lizenzeinnahmen fir die
Hochschule

¢ Rickzahlungsverpflichtung der
Zuwendungen aus Verwertungs-
erldsen wurde in den neuen
BNBest-BMBF 98 gestrichen

e statt barer Lizenzgebiihren Ubertra-
gung von Gesellschaftsanteilen an
neu gegrundeten Unternehmen

e Kkein gangiges Prozedere

e Verwertungspflicht der Lizenznehmer

e gem. den neuen Bestimmung des
BNBest- BMBF 98 sowohl Ver-
wertungspflicht fur die Hochschule
als auch fur Erwerber

e Interne Technologietransferstellen
oder Grindung unabhangiger Orga-
nisationen

e teilweise im Aufbau

e Lizenzvertrage durch Technologie-
transferstelle

e Forschungsvertrage
schulverwaltung

durch  Hoch-

e Kkeine derartige Trennung

Privatfinanzierte Drittmittelforschung

Privatfinanzierte Drittmittelfor-
schung

e Option auf exklusiven- bzw. nicht-
exklusiven Lizenzvertrag fir Unter-
nehmen bei privatfinanzierter Dritt-
mittelforschung

e haufig Regelung zwischen priva-
ten Drittmittelgeber und Hoch-
schule Uber unentgeltliche
Rechtslbertragung
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Hochschullehrerprivilegs

A) Patent- und Verwertungssituation bzgl. Erfindungen mit
Hochschulherkunft

|. Statistische Daten

1. Erfindungs- und Patentaufkommen mit Hochschulherkunft

a) Patentanmeldungen aus Deutschland mit Hochschulherkunft

aa) Deutsches Patent- und Markenamt

Die Amtsgebuhren fir die Patentanmeldungen beim Deutschen Patent-

und Markenamt®®

sind verhaltnismafig glnstig. Besonders fir die An-
fangsphase des Patentschutzes sind die Gebihren innovationsfreund-
lich gestaltet. Bei einer Anmeldung betragen die Amtsgebiihren insge-
samt DM 650,00 (bei vorheriger gesonderter Recherche 700,00 DM).

Die Einschaltung eines Patentanwalts kostet erfahrungsgemaf weitere
DM 3.000 — 8.000°°. Auch wenn die Amtsgebiihren mit den Jahren an-
steigen — von 100 DM im dritten Jahr nach Anmeldung bis auf Gber DM
3.300 DM im 20. Jahr — sind innerhalb der ersten zehn Jahre fiur die
Amtsgebuhren (ohne Patentanwaltskosten) nicht mehr als insgesamt
3.000 fur Anmeldung und Aufrechterhaltung aufzuwenden. Im ubrigen

kénnen die Amtsgebihren dadurch halbiert werden, dal} Lizenzbereit-

2% his 1999 Deutsches Patentamt (DPA)
260 www.patente.bmbf.de/inform/fragen/seite2.htm (10.05.00)
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schaft erklart wird®'. Diese giinstige Preisgestaltung korreliert anschei-

nend mit dem kontinuierlichen Anstieg der Anmeldungen beim DPA.

In den Jahren 1990 bis 1996 stiegen die Anmeldungen beim DPA aus
bundesdeutschen Firmen und Einrichtungen Kkontinuierlich (1994:
36.790; 1995: 38.377, 1996: 42.925) (beim EPA 1994: 10.396; 1995:
10.838)*2. Die Anmeldungen aus der ganzen Welt beim DPA betrugen
1996 64.894°%° (hiervon waren 21.969 Patentanmeldungen aus dem
Ausland).

Von Interesse sind in diesem Zusammenhang die Patentanmeldungen

von Erfindungen mit Hochschulherkunft. Diese gestalten sich wie folgt:

. Patentanmeldungen beim Deutschen Patentamt von Profes-

soren mit Hochschulbezug in den Jahren 1972- 1994**

Anzahl

1100 /
1000 l\/
900 /
800 /
I\ v
600 /
500 \/

400

1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994

1 www. patente. bmbf. de/patent/einfuehrung/seite 2.htm (10.05.00)
%2 Zahlen DPA (1994, 1995, 1996), EPA (1994, 1995)
23 Zahlen DPA (1996)
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Seit Beginn der 70-er Jahre sind die Patentanmeldezahlen von Profes-

soren fur Erfindungen mit Hochschulherkunft kontinuierlich gestiegen.

Bezogen auf das gesamtdeutsche Patentaufkommen entspricht dies

einer Zunahme von knapp 2 auf 4 %°%°.

e Patentanmeldungen von Professoren oder Hochschulen der

Prioritatsjahre 1993 und 1985 nach Kategorien von Erfinderher-

kunft und Anmelder?®®

Herkunft Anmelder Anzahl | Anteil % | Anzahl | Anteil %
1993 1993 1985 1985
Universitat Hochschullehrer 314 24 268 29
Universitat Universitat 63 6 1
Fachhochschule Hochschullehrer 67 31 3
Universitat Unternehmen 501 38 363 40
Fachhochschule Unternehmen 73 6 26 3
Unternehmen Unternehmen 144 11 148 16
Universitat Forschungsein- 52 4 36 4
richtung
Forschungseinrich- | Forschungsein- 105 8 33 4
tung richtung
Gesamt: 1319 100 911 100
Bringt man die Patentanmeldungen (Herkunft: Unternehmen und An-

melder: Unternehmen) sowie (Herkunft: Forschungseinrichtung und An-

melder: Forschungseinrichtung), bei welchen kein direkter Hochschulbe-

zug besteht, in Abzug, so verbleiben fir das Jahr 1993 1070 Patentan-

meldungen am Deutschen Patentamt, bei denen eine Erfindungsher-

kunft aus der Hochschule nachweisbar ist. Hierbei handelt es sich um

ca. 3 % des gesamtdeutschen Patentaufkommens beim DPA.

284 Eraunhofer-Patentstelle Jahresbericht 1996, S. 38
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bb) Europaisches Patentamt

In den Jahren 1990 — 1995 stiegen die Anmeldungen aus bundesdeut-
schen Firmen und Forschungseinrichtungen beim Europaischen Patent-
amt kontinuierlich (1994: 10.396; 1995: 10.838)%".

Beim Europaischen Patentamt (EPA) fallen fir eine durchschnittliche
Patentanmeldung mit acht Benennungen Gesamtkosten (einschliel3lich
Patentanwalt) ca. 45.000,00 DM?*® an. Hiervon entfallt mehr als ein
Drittel (bis zu 20.000 DM) auf Ubersetzungskosten. Nur 18 % der Ge-

samtkosten, ca. DM 8.000 fallen auf die Amtsgebiihren. %

Ab dem 01.07.97%° wurde die Anmeldegebiihr beim EPA von DM
600,00 auf DM 250,00 reduziert, die Recherchegebuhr (europaisch) von
DM 1.900,00 auf DM 1.700,00, die Recherchegebuhr (international) von
DM 2.400,00 auf DM 2.200,00 und die Benennungsgebihr pro Staat von
350,00 DM auf 150,00.

Nach dieser Gebuhrensenkung hatten Patentanmelder fir die Erteilung
eines Europaischen Patents im Durchschnitt 20 % weniger Amtsgebuih-
ren zu zahlen. Da diese Amtsgeblhren im Schnitt aber nur 18 % der
Gesamtkosten eines Europaischen Patents ausmachen, sanken die
Gesamtkosten flr das europaische Schutzrecht nach Berechnung des
EPA nur um rund 3%*"'. Es bestehen jedoch immer noch die unveran-
dert hohen Ubersetzungskosten, die mehr als ein Drittel der Anmeldeko-

sten auf europaischer Ebene ausmachen®2,

%7 DPA (1994), (1995)
268 BMBF, Patente schitzen Ideen, Ideen schaffen Arbeit, S. 24
29 www. patente. bmbf.de/infrom/fragen/Seite 2.htm (10.05.00)

20 Eine weitere Gebuhrensenkung fand zum 01.07.99 statt. Hier wurden insbesondere
die Recherchegebiihren reduziert AuRerdem ist eine Obergrenze fiir die Bennungs-
gebihren eingeflhrt worden.

www.patente.bmbf.de/patent/initiative/sauele1c.htm (10.05.00)

"2 gchaumann in Dokumentation der Ergebnisse des Fachsymposiums Hochschulen
und Patente im Rahmen des BMBF-Projektes, INPAT- Integration des Patentwesens
in die ingenieur- und naturwissenschaftliche Hochschulausbildung, S. 19
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Die Amtsgebuhren des EPA verhalten sich im Vergleich zu denen des
DPA, wie folgt:

¢ Erteilungs- und Jahresgebiihren der Patentamter — in DM kumu-

s 4273
liert
40,000 x
25000 .| Ertello. im Durchschn. 54 VAR
’ Maon. sk Anmeldgy.
30,000 : 7 ( opetha 40000 DM)

25.000

20.000 4 nur biz Erteilung, danach\ F‘/ /
15000 4 riatiorale Jahresgeh. ’L> / /
10,000 i e 7
e 13 Jabire durchachn
5.000 Laufzeit deutscher

o T dahe
[
— (]

o = w w =] o = w
- — - -

Arnmeldg.

|_DE g ——p '°“°<>°°“EPA|

Eine Moglichkeit zur Abschatzung des Verwertungsinteresses besteht
darin, die Quote von Anmeldungen am EPA zu erheben. Dieses ist in-
sofern ein aussagefahiger Indikator, weil das europaische Erteilungs-
verfahren mit deutlich héheren Kosten als das deutsche verbunden ist,
so daf} die Entscheidung flr eine europadische Anmeldung ein erhebli-

ches 6konomisches Interesse signalisiert.

3 \www. patente. bmbf. de./patent/einfuehrung/seite2.htm (10.05.00)
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e Quote der Patentanmeldungen mit deutschen Professoren als
Anmelder oder Erfinder und von allen deutschen Unternehmen am

Europadischen Patentamt in Relation zu Patentanmeldungen der

jeweiligen Gruppe am Deutschen Patentamt®”

(Es wird berechnet, welchen Anteil die européische Patentanmeldungen mit Professoren
als Anmelder oder Erfinder bzw. von der Gesamtheit der deutschen Unternehmen an
den deutschen Inlandspatenten der jeweiligen Gruppe haben).

&

Auf der Basis der geringen Anmeldequoten beim EPA bei Erfindungen
von Professoren zeigt sich ein deutlich begrenztes Verwertungsinteres-
se. In den Jahren 1990- 1994 war die EPA-Quote von Unternehmen fast
doppelt so hoch wie bei Professoren. Im Vergleich zu den Patentanmel-
dungen mit Hochschulherkunft (siehe Grafik 1 unter Teil 3: | 1a Ziff. aa)
beim DPA ist beim EPA kein Anstieg, sondern ein relatives Absinken zu
verzeichnen. Europaweit kommt den von den Hochschullehrern ange-

meldeten Patenten nur eine geringe Bedeutung zu.

Als Ergebnis ist festzuhalten, dall die Gesamtkosten flir eine europai-
sche Patentanmeldung (inkl. Patentanwalt und Ubersetzungskosten) im
Durchschnitt rd. das 8-fache einer Patentanmeldung (inkl. Patentanwalt)
beim DPMA betragen. Beim EPA erfolgen im Verhaltnis zum DPMA be-

deutend weniger Patentanmeldungen von Hochschullehrer.

274 Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum
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b) Patentanmelder der Erfindungen mit Hochschulherkunft

Die aus der Hochschulforschung hervorgegangenen Erfindungen wer-

den von verschiedenen Seiten zur Anmeldung gebracht.

e Patentanmeldungen mit Hochschulherkunft im Jahre 1993%'°

Patentanmelder Anteil %
Unternehmen 54 %
Hochschullehrer 35 %
Hochschule 6 %
Forschungseinrichtung 5%

Uber die Halfte der Erfindungen, welche aus der Hochschulforschung
hervorgegangen sind, melden Unternehmen zum Patent an. Lediglich
ca. ein Drittel der Hochschulerfindungen werden von den Hochschul-

lehrern angemeldet. Die Hochschule selbst meldet kaum Patente an.

Der Trend, daf} die Unternehmen einen Grofteil der Hochschulerfindun-
gen zum Patent anmelden, wahrend die Hochschule fast keine, die
Hochschullehrer nur mafig Patentarbeit betreiben, hat sich bis dato fort-

gesetzt.

c) Patentfdhigkeit der FuE-Ergebnisse und Patentaktivitdt der Hoch-

schullehrer

Nur ein Teil der Hochschullehrer tatigt patentierbare Erfindungen und

meldet diese zum Patent an.

275 Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum Stel-
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e Hochschullehrer nach Patentaktivitat und Patentfahigkeit ihrer

FuE-Ergebnisse?’®

patentaktive Hoch- nicht-patentaktive Hoch- nicht-patentaktive
schullehrer schullehrer, Hochschullehrer,

aber patentfidhige FUE- | keine patentfihigen FuE

Ergebnisse Ergebnisse
43 % 24 % 33 %
(188) (105) (147)

Fir 33 % der Hochschullehrer ist das Hochschullehrerprivileg mangels
Vorliegen patentfahiger Erfindungen nicht von Bedeutung. Diese Hoch-
schullehrer sehen keine Ansatzpunkte fur eine Patentierung ihrer FuE-
Ergebnissen, weil sich ihre Arbeiten nicht auf patentfahige Erfindungen
richten bzw. ihre FUE-Ergebnisse das Stadium der Patentfahigkeit nicht
erreichen. Da nur technische Neuerungen patentfahig sind, ist § 42
ArbNErfG fur Hochschullehrer nicht-technischer Fachbereiche, wie z. B.

Geschichte, Philosophie, etc. ohne Bedeutung.

Es verbleiben 67 % der Hochschullehrer, welche patentfahige Ergebnis-
se vorweisen konnen. 43 % der Hochschullehrer (gesamt) bzw. 64 %
der Hochschullehrer mit patentfahigen FuE-Ergebnissen betreiben Pa-
tentarbeit, wahrend 36% trotz Vorliegen patentfahiger Ergebnisse keine

Patentanmeldung vornehmen.

Zusammenfassend lafdt sich feststellen, dal § 42 ArbNErfG flr ca. zwei
Drittel der Hochschullehrer Bedeutung hat, da nur diese patentfahige
Ergebnisse vorweisen kénnen. Hiervon meldet mehr als die Halfte der
Hochschullehrer mit patentfahigen FuE-Ergebnissen ihre Erfindungen
zum Patent an. § 42 ArbNErfG scheint fir erfindungs- und patentmoti-

vierte Hochschullehrer der Weg zur Realisierung ihrer Intention zu sein.

276 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-
rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 79
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d) Verteilung Patentanmeldungen

aa) nach Wissenschaftsbereichen

Die Anzahl Patentanmeldungen ist je nach Wissenschaftsbe-
reich/Lehrstuhl unterschiedlich.

e Verteilung der Patentanmeldungen®’ seit 1990 nach Wissen-

schaftsbereichen der Hochschullehrer

Wissenschaftsbereiche Patentanmeldun- | Hochschullehrer
en
Maschinenbau/ Verfahrenstechnik 302 43
Chemie 146 21
Elektrotechnik 134 26
Humanmedizin 78 21
Physik 33 13
Agrarwissenschaften 22 7
Informatik 8 6
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 4 2
Biologie 19 5
Biochemie 18 8
Pharmazie 13 4
Bergbau und Hittenwesen 10 3
Umweltforschung, Okologie 3 2
Architektur und Bauwesen 16 5
Veterinarmedizin 2 1
Biophysik 2 1
Geowissenschaften 0 0
keine Angabe 33 2
Gesamt 743 170

Auf die Wissenschaftsbereiche Maschinenbau/ Verfahrenstechnik,
Chemie, Elektrotechnik, Humanmedizin entfallen mehr als 50 % der Ge-
samterfindungen und Patentanmeldungen. Dies sind auch allgemein die

Branchen, welche als patentintensiv gelten.

Die Bedeutung des § 42 ArbNErfG konzentriert sich auf wenige, einzel-
ne Wissenschaftsbereiche.

2 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-
rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 70
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bb) nach Hochschullehrern

Die getatigten Patentanmeldungen und die erteilten Patente entfallen

wie folgt auf die Hochschullehrer:

e Verteilung der Patentanmeldungen®® von 1990 - 1997 nach

Hochschullehrern

100% (743) 100% (170)

29,6% (220)

53,5% (91)

18,0% (134)

Patentanmel. 1990-1997 Hochschullehrer
B 1.2 Patentanmeld. B 3.9 Patentanmeld. (J10-19 Patentanmeld. [J > =20 Patentanmeld.

Die Zahlen ergeben, dal eine kleine Gruppe sehr engagierter Hoch-
schullehrer existiert, welche einen erheblichen Teil der Patentanmeldung
vornimmt. Dieser Kreis nimmt die Privilegierung des § 42 ArbNErfG in
Anspruch und betreibt in gréRerem Umfang Patentarbeit. Der Bestand
nur einer kleinen Randgruppe von Hochschullehrer, welche jedoch fiih-
rend Patentarbeit betreibt, ist zum einen auf die Beschrankung auf ein-
zelne, technische Fachrichtungen und zum anderen wohl auf eine ent-
sprechende Tatigkeitsausrichtung einzelner Hochschullehrer zuriickzu-

fUhren.

2r8 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-
rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 70
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cc) nach Finanzierungsbereichen.

Die Finanzierung der Hochschulforschungsvorhaben erfolgt unter-
schiedlich. Es ist zwischen ,06ffentlich finanzierter®, d.h. mit Drittmitteln
von offentlichen Stellen finanzierter Forschung, ,industriefinanzierter®,
d.h. mit Drittmitteln der Industrie finanzierter Forschung, und ,eigenfi-
nanzierter Forschung, d. h. aus eigenen Mitteln der Hochschule finan-

Zierter Forschung zu unterscheiden.

e Erfindungen, Patentanmeldungen im Rahmen der Hochschulfor-
schung 1990- 1997

Finanzierungsarten Erfindungen?® [Patentanmeldungen®® |
offentlich finanzierte 30,6 % 25,0 %
Drittmittelforschung (224) (186)
industriefinanzierte 34,9 % 43,2 %
Drittmittelforschung (256) (321)
hochschulfinanzierte For- 34,5 % 31,8 %

schung (253) (236)

Die Anzahl der Erfindungen in den verschieden finanzierten For-
schungsvorhaben sind annahernd gleich, wobei die geringste Anzahl
von Erfindungen in o&ffentlich finanzierten Forschungsvorhaben festge-
stellt wurde. In Hinblick auf § 42 ArbNErfG ist das Ergebnis wie folgt zu

bewerten:

Sowohl im Rahmen der mit Drittmitteln der Industrie als auch mit 6ffent-
lichen Drittmitteln geférderten Hochschulforschung (BNBest-BMBF bis
zum Jahre 1998) sahen die Vertrags- bzw. Zuwendungsbestimmungen
der Drittmittelgeber i.d.R. eine Pflicht zur Vergabe von Lizenzen bzw. zur

Ubertragung der Rechte an dort entstehenden Erfindungen vor.

9 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-

rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 65
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Um dieser Verpflichtung nachzukommen, muf3te die Hochschule (man-
gels Inanspruchnahmemaglichkeit) mit dem nach § 42 ArbNErfG privile-
gierten Personenkreis entsprechende Vereinbarungen treffen. § 42 Arb-
NErfG wurde so in derartigen Forschungsvorhaben ,ausgehebelt* und
konnte nicht seine intendierte Wirkung (Ansporn zur Forschung durch

eigene Verwertungszustandigkeit) entfalten.

Aufgrund einer derartigen Ausschaltung des Hochschullehrerprivilegs
konnte dieses bei zahlreichen Erfindungen aus &6ffentlich und industriefi-
nanzierten Forschung (gesamt 65,5 % der Erfindungsfalle) keine ent-

scheidende Rolle spielen.

Eine signifikante Wirkung des § 42 ArbNErfG in Form einer erhdhten
Erfindungsanzahl bei Forschungsprojekten, in welche § 42 ArbNErfG
uneingeschrankt zu Geltung kommt (insbesondere in der hochschulfi-
nanzierte Forschung), als Folge des Anreizes durch die Privilegierung,
ist nicht feststellbar. In allen drei Finanzierungsbereichen ist die Erfin-

dungsrate ungefahr gleich hoch.

Wahrend die Anzahl der Erfindungen in allen drei Finanzierungsberei-
chen ungefahr gleich hoch ist, differiert die Anzahl der Patentanmeldun-
gen erheblich. Die hochste Patentanmeldungszahl ergibt sich in der in-
dustriefinanzierten Drittmittelforschung. Dies ist wohl auf leichter er-
kennbare Verwertungsmoglichkeiten derartiger Erfindungen und bessere

Verwertungschancen zurlickzuflhren.

2. Patenterteilungen fiir Hochschullehrer

a) Erteilungsquote fiir Hochschullehrer

Nur einigen Patentanmeldungen der Hochschullehrer folgt auch eine

Patenterteilung.
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e Erteilungsquoten von Patentanmeldungen mit deutschen Pro-

fessoren als Anmelder oder Erfinder und von allen deutschen

Unternehmen am Deutschen Patentamt in % 2%

Anzahl

e —

40

35

\/\v
i \/_\\\

20 R

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

—— Unternehmen
— Professoren

Als Ergebnis ist eine deutlich héhere Erfolgsquote bei Unternehmens-
patenten zu verzeichnen. Dieses Ergebnis dirfte weniger auf eine ge-
ringere Qualitdt von Erfindungen aus Hochschulen zurtckzufuhren sein
als vielmehr auf ein geringeres Verwertungsinteresse. Unter Berlick-
sichtigung der Ublichen zeitlichen Verzégerung in Patenterteilungsver-
fahren ist bei Hochschulerfindungen von einer letztlichen Erteilungs-

quote von ca. 30-35 % auszugehen.

Auch bei Anmeldungen von Hochschulerfindungen durch ein Unterneh-
men liegt die Erteilungsquote niedriger als bei der Gesamtheit der Un-
ternehmensanmeldungen®®. Dies griindet sich wohl auch darauf, daR
Erfindungen aus dem Hochschulbereich bis zu ihrer Anwendbarkeit oft
noch weiterentwicklungsbedurftig sind und nicht alle Erfindungen das

entsprechende Prozedere durchlaufen.

21 Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum
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b) Erteilungen nach Finanzierungsbereichen

Nicht allen Patentanmeldungen folgt eine Patenterteilung. Eine Paten-

terteilung ist ein Indiz fir eine Verwertungsabsicht.

o Patenterteilungen im Rahmen der Hochschulforschung 1990-
1997

283

Finanzierungsarten erteilte Patente
offentlich finanzierte Drittmittelforschung 21,2 %
(87)
industriefinanzierte Drittmittelforschung 48,8 %
(200)
hochschulfinanzierte Forschung 30,0 %
(123)

Auch die Anzahl der erteilten Patente ist bei industriefinanzierter For-
schung am hdchsten. Dies bestatigt wiederum ein grolies Interesse von
Unternehmen an Hochschulerfindungen und spricht flr eine hohe Ver-
wertungsrate derartiger Erfindungen. Die Erfindungen aus industriefi-
nanzierten Hochschulforschungsprojekten sind aufgrund ihrer Praxisna-
he erkennbar leichter zu verwerten und bediirfen oftmals nicht, wie viele
Hochschulerfindungen, einer kostenaufwendigen Weiterentwicklung

bzw. wird diese von dem Unternehmen selbst tUbernommen.

Dieses Ergebnis spricht dafur, daf eine Verwertung von Hochschuler-
findungen durch die Hochschullehrer vorwiegend dann erfolgt, wenn das
wirtschaftliche Risiko einer erfolglosen Verwertung maoglichst gering ist.
Eine stimulierende Wirkung des § 42 ArbNErfG ist daher uberwiegend
auf die Falle beschrankt, in welchen eine leichte und risikolose Verwer-

tung in Aussicht steht.

283 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-
rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 72
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3. Verwertungsformen der Hochschullehrer

Die Erfindungen werden von den Hochschullehrern unterschiedlich nach

Finanzierungsbereichen verwertet.

e Arten der wirtschaftlichen Verwertung von Erfindungen durch
Hochschullehrer®®

offentlich finanzierte | industriefinanzierte hochschulfinanzierte
Drittmittelforschung | Drittmittelforschung Drittmittelforschung
Verkauf von Patenten Abschlul von Know- | Vergabe von Lizenzen
How-Vertragen (35,9 %)
(34,8 %) (39,6 %)
Vergabe von Lizenzen | Vergabe von Lizenzen | Verkauf von Erfindun-
(34,3 %) (37,5 %) gen
(33,3 %)
Verkauf der Erfindun- Verkauf der Patente Verkauf der Patente
gen (29,0 %) (26,1 %)
(31,4 %)
Abschluf von Know- Verkauf der Erfindun- Unternehmensgrun-
How-Vertragen gen dung
(20,0 %) (18,8 %) (25,6 %)
Unternehmensgrun- Unternehmensgrun- Abschluf von Know-
dung dung How-Vertragen
(17,1 %) (10,4 %) (15,4 %)

Im Durchschnitt stellt die Vergabe von Lizenzen die am haufigsten vor-
genommene Verwertungsform dar, gefolgt von dem Verkauf der Erfin-
dungen. Der Verkauf von Erfindungen ist trotz finanzieller Einbuf3en im
Vergleich zu Lizenzvergaben bei den Hochschullehrern sehr beliebt, da
sie in diesem Fall weder Zeit noch Geld fiir die Patentarbeit investieren

mussen und somit kein wirtschaftliches Risiko eingehen.

Im Rahmen der industriefinanzierten Drittmittelforschung ist der Ab-
schluf? von Know-How-Vertragen die haufigste Verwertungsform. In die-
sen erfolgt eine Erfindungsverwertung im Rahmen eines umfassenden

Vertrages. Durch den Abschlufl von Know-How-Vertragen sichern sich

284 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-
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die Unternehmen eine Zusammenarbeit mit den Hochschullehrern und

deren Wissen, ohne dal} Kosten, z. B. fiir Lizenzen, anfallen.

Im Bereich der industriefinanzierten Forschung ist die Zahl der Unter-
nehmensgrindungen am geringsten. Dies basiert wohl darauf, daf} die-
se Erfindungen nicht fir Unternehmensgriindungen disponibel sind, da
sie grofdteils aufgrund ihrer Verwertbarkeit von den finanzierenden Un-
ternehmen selbst erworben werden und in deren Unternehmen genutzt

werden.
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B) Das Hochschullehrerprivileg aus Sicht der Hochschulleh-

rer

|. Relevanz des Hochschullehrerprivilegs

1. Bekanntheitsgrad

Nicht allen Hochschullehrern ist die Regelung des § 42 ArbNErfG be-

kannt.

Bekanntheit des Hochschullehrerprivilegs bei den Hochschul-

lehrern®®

Kenntnis Unkenntnis
Patentaktive Hochschullehrer 84,4 % 15,6 %
Hochschullehrer mit patentfa- 78,7 % 21,3 %
higen FUE-Ergebnissen

Einem nicht unerheblichen Teil der Hochschullehrer (ca. 1/5), welche

patentfahige FuE-Ergebnisse vorweisen konnen, ist das Hochschulleh-

rerprivileg ganzlich unbekannt. Die intendierte Anreizwirkung des § 42

ArbNErfG zur verstarkten Forschung, welcher durch Sonderstellung der

Hochschullehrer geschaffen werden sollte, kann auf diese Personen-

gruppe mangels Bekanntheit der Regelung keine Wirkung entfalten.

285

Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-
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Im Rahmen der schriftlichen Befragung, die im November/Dezember 1997 durchge-
fihrt wurde, wurde an insgesamt 2.349 Hochschullehrer ein Fragebogen verschickt.
Die Auswahl erfolgte auf der Grundlage des vom Raabe Verlag herausgegebenen
Vademecum, Statten der Forschung Teil 1 und 2. Aus der diesem Verzeichnis zu-
grundeliegenden Wissenschaftsklassifikation wurden zunachst 17 Wissenschaftsbe-
reiche ausgewahlt. Diese ,Grundgesamtheit® umfallt 7.522 Hochschullehrer, darunter
6266 Hochschullehrer an Universitaten/Technischen Hochschulen und 1256 Hoch-
schullehrer an Fachhochschulen. Es wurde eine Stichprobe von 2349 Hochschulleh-
rern gezogen: Dabei wurde aus jeder U/TH/TU und FH eine ihrer Verteilung in der
Grundgesamtheit nach Wissenschaftsbereichen und Bundeslandern entsprechende
Anzahl von Hochschullehrern ausgewahlt. Insgesamt wurden 440 auswertbare Fra-
gebodgen zuriickgesandt. Dies entspricht einer Rucklaufquote von 18,7 %.
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2. Bedeutung von Patenten fiir Hochschullehrer

Die Erlangung von Patenten ist fur viele Hochschullehrer nur von unter-

geordneter Bedeutung.

e Bedeutung von Patenten und anderen Verwertungsformen fiir

Hochschullehrer®®

keine bis geringe mittlere bis hohe
Bedeutung Bedeutung
Verdffentlichungen 9,3 % 90, 7 %
Vortrage auf Tagungen 12,0 % 88,0 %
Anmeldung zum Patent 50,2 % 49,8 %
Know-How-Vertrage 46,4 % 53,6 %
Verkauf von Erfindungen 70,8 % 29,2 %
Vergabe von Lizenzen 70,8 % 29,2 %

Bei weitem kommt der Verdffentlichung der Ergebnisse in Zeitschriften
oder durch Vortrage auf Tagungen die héchste Bedeutung zu. Die hier-
durch erreichbare Profilierung in der scientific community ist flr die
Hochschullehrer von herausragender Bedeutung. Die Anmeldung zum
Patent und die Vergabe von Lizenzen spielt im Vergleich hierzu nur eine

untergeordnete Rolle.

Ist die Erfindung einmal in einer Zeitschrift oder auf einer Tagung der
Offentlichkeit zuganglich gemacht worden, sei es unmittelbar, sei es in
der Gestalt einer allgemeinen Beschreibung, bei der die Erfindung als
das Ergebnis folgerichtiger Weiterentwicklung des Bekannten dargestellt
wird, so ist sie nicht mehr patentierbar. Patenthindernd kann sich ferner
bereits die Verdffentlichung von Grundlagenkenntnissen auswirken. Der
Hochschullehrer liefert hierdurch selbst entweder die neuheitsschadliche

Vorveréffentlichung oder den Beweis mangelnder Erfindungshoéhe.
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Nach einer Veroffentlichung ist eine Verwertung der Erfindung kaum
mehr madglich, da das Wissen mittlerweile bereits Dritten zuganglich ge-
macht worden ist und keine Vorrangstellung mehr verschaffen kann.
Trotz der wirtschaftlichen und finanziellen Folgen ist Hochschullehren
die Veréffentlichung und damit verbundene Profilierung in der scientific
community wichtiger als die Vorteile einer Patentanmeldung. Auch die
vom BMBF durchgefiihrte Studie®®’ kam zu dem Ergebnis, daR pekunia-
re Interessen selten einen Anreiz fur Patentaktivitaten der Hochschulleh-

rer darstellen und nur eine untergeordnete Rolle spielen.

§ 42 ArbNErfG wurde in das ArbNErfG aufgenommen mit dem Ziel,
durch die Sonderstellung der Hochschullehrer die Forschung anzuregen.
Dies war u. a. auch von der Vorstellung getragen, daf3 ein Hochschulleh-
rer, der die Mdglichkeit hat durch die freie Verwertung seiner For-
schungsergebnisse finanzielle Einklinfte zu erlangen, an seinem Lehr-
stuhl die Forschung vorantreibt und verstarkt Erfindungen einer Ver-
wertung zuflhrt. Diese Intention hat sich jedoch in der Praxis nur bedingt

bewahrheitet.

Starker als die finanziellen Anreize aus einer erfolgreichen Verwertung
sind die Vorteile einer Ansehenssteigerung in der scientific community
durch Publikationen. Der Vorrang von Veroffentlichungen gegentiber der
Betreibung von Schutzrechtsarbeit ergibt sich jedoch bereits aus dem
Berufsziel des Hochschullehrers, welches auf eine zweckneutrale
Kenntnisgewinnung, nicht jedoch auf Verwertungsfragen gerichtet ist.
Hinzu kommt, dafd sich fiir Hochschullehrer, welche nicht am Markt ar-
beiten, die Verwertbarkeit und Erkennbarkeit von Erfindungen schwierig
gestaltet. Eine Verdffentlichung liegt ihnen daher oftmals naher als eine

Patentierung.

287 Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum
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3. Anreize des Hochschullehrerprivilegs
Die Anreize des Hochschullehrerprivilegs werden von den Hochschul-

lehrern unterschiedlich eingeschatzt.

e Meinung der Hochschullehrer zu den Anreizen des Hoch-

schullehrerprivilegs®®®

Patentaktive Hochschullehrer
Hochschullehrer |mit patentfahigen
FuE-Ergebnissen

Das Hochschullehrerprivileg | Ja % Nein% |Ja % Nein %
ist Anreiz fur
Patentierung und Verwer- 64,0 36,0 53,6 46,4
tung der Ergebnisse
verstérktes Betreiben freier| 47,6 52,4 43,1 56,9
Forschung

Fir 64 % der patentaktiven Hochschullehrer und fiir 53,6% der nicht-
patentaktiven Hochschullehrer mit patentfahigen FUuE-Ergebnissen stellt
das Hochschullehrerprivileg einen Anreiz fir die Patentierung und Ver-
wertung der Ergebnisse dar. Der Unterschied von rd. 10 %, zwischen
beiden Personengruppen spricht daftr, da® § 42 ArbNEMfG fir die
Hochschullehrer, welche tatsachlich Schutzrechtsarbeit betreiben, eine
héhere Anreizwirkung entfaltete und mitursachlich flr eine Patentierung
war. Der Stellenwert des § 42 ArbNErfG steigt bei den Hochschulleh-
rern, welche tatsachlich an den Vorteilen des Hochschullehrerprivilegs

partizipieren.

Fir 47, 6 % bzw. 43, 1% der Hochschullehrer ist § 42 ArbNEG ein An-
reiz fur ein verstarktes Betreiben von freier Forschung. Im Vergleich zu
der Anreizwirkung bzgl. der Patentierung und Verwertung von FuE- Er-
gebnissen, ist die innovationsférdernde Wirkung des Hochschullehrer-
privilegs im Form von verstarktem Betreiben von Forschung wesentlich

geringer.
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4. Wirkungen des Hochschullehrerprivilegs

Die Wirkungen des Hochschullehrerprivilegs werden von den Hoch-

schullehrern unterschiedlich eingeschatzt.

e Einschitzung der Hochschullehrer zu den Wirkungen des
Hochschullehrerprivilegs auf die Patentierung und Verwertung

Jfreier* Erfindungen®®

patentatikve Hochschulleh-

Hochschulleh- | rer mit patent-
rer fahigen FuE-
Ergebnissen

Das Hochschullehrerprivileg Ja Nein Ja Nein

hat keinen Einflu8 auf die Patentie-
rung und Verwertung von Erfindun-| 53,1 46,9 51,5 48,5
gen aus der Hochschulforschung

fihrt nicht dazu, dal3 weniger ver-
wertbare FuE-Ergebnisse patentiert| 80,2 19,8 75,4 24,6
und/oder der Wirtschaft angeboten
werden als moglich bzw. win-
schenswert wére

Uber den EinfluR des Hochschullehrerprivilegs auf die Patentierung und
Verwertung von Erfindungen aus der Hochschulforschung ist man ge-
teilter Meinung. Etwas mehr als die Halfte sowohl der patentaktiven
(53,1 %) als auch der Hochschullehrer mit patentfahigen Ergebnissen
(51,5 %) ist der Ansicht, dafy das Hochschullehrerprivileg keinen Ein-
fluR auf die Patentierung und Verwertung von Erfindungen aus der
Hochschulforschung hat, etwas weniger als die Halfte der Hochschulleh-
rer ist der gegenteiligen Ansicht. Dieses Ergebnis ist jedoch vor dem
Hintergrund, daf fur mehr als die Halfte (64 % der patentaktiven und
53,6 % der Hochschullehrer mit patentfahigen Ergebnissen) das Hoch-
schullehrerprivileg Anreiz fir die Patentierung und Verwertung der Er-

gebnisse ist, schwer nachvollziehbar.

Das Hochschullehrerprivileg fuhrt jedoch nach Ansicht von mehr als %

der Hochschullehrer nicht dazu, dal® weniger verwertbare FuE-
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Ergebnissen patentiert und/oder der Wirtschaft angeboten werden als
mdglich bzw. wiinschenswert ware. Das Hochschullehrerprivileg wird im
Verwertungs- und Patentierungsprozel von Hochschulerfindungen nicht

als hinderlich eingeschatzt.

Das Ergebnis dieser Frage ist jedoch nur unter Vorbehalt eingeschrankt
verwertbar, da die Frage als suggestiv anzusehen ist. Die Anworten
wurden von patentaktiven und patentfahigen Hochschullehrern gegeben,
d. h. von den Hochschullehrern, welche die Moéglichkeit haben die Vor-
teile des § 42 ArbNErfG in Anspruch zu nehmen. Eine Einschatzung des
Hochschullehrerprivilegs als negativ war von dem befragten Personen-

kreis nicht zu erwarten.

5. Stellenwert des Hochschullehrerprivilegs

Die Mehrheit der in der Studie von Herrn Cohausz*® befragten Hoch-
schullehrer wirde einer aktiven Patentarbeit durch ihre Hochschule po-
sitiv gegenuberstehen und schatzt den Stellenwert des Hochschulleh-

rerprivilegs nicht besonders hoch ein.

Sollte die Hochschule eine professionelle Patentverwertungsunterstiit-
zung anbieten und eine entsprechende Erfinderverglitung sowie der
Ruckfluld von Verwertungserlésen in kinftige Forschungsarbeiten si-
chergestellt sein, so wiirden die Hochschullehrer nach eigener Einschat-
zung auch mit der Rolle des Diensterfinders nach dem ArbNEMfG zu-

recht kommen kénnen®'.

Zusammenfassend |4kt sich feststellen, da} ein Grofdteil der Hoch-
schullehrer bereit waren, gegen einen angemessenen finanziellen Aus-

gleich auf ihre privilegierte Stellung zu verzichten.

20 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-

rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 128, 129

ebenso Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie
zum Stellenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 129
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Il. Patentierungsgriinde und Patentierungshindernisse

1. Motive fiir das Betreiben von Patentarbeit

Die Beweggrinde, welche die Hochschullehrer zur Patentierung ihrer

Forschungsergebnisse veranlassen, sind unterschiedlicher Natur.

Motive fiir die Patentierung bei Vorliegen patentfahiger Ergeb-

nisse aus Sicht der Hochschullehrer?*?

Patentwillige Hoch-

Griinde fiir Patentierung schullehrer (19 %)
» Interesse an wirtschaftlicher Verwertung 89 %
» Akquisition Drittmittel Industrie 63 %
» Bestatigung des gesellschaftlichen Nutzens 54 %
» Schutz des Wissens gegen Dritte 52 %
» Profilierung als Wissenschaftler 46 %
» Akquisition 6ffentlicher Drittmittel 46 %
» Aussicht auf zuséatzliche Einnahme 37 %

Auch im Rahmen der BMBF Studie ,Patentwesen an Hochschulen“ wur-

den Hochschullehrer zur Bedeutung von Schutzrechten befragt®®®. Es

ergaben sich ahnliche Ergebnisse®* wie in der Studie von Herrn Co-

hausz.

292

293
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Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-
rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 99

Im Rahmen der Studie wurden Gesprache mit 63 Wissenschaftlern, sowie Experten
von 9 Hochschulleitungen -und verwaltungen und 13 Unternehmen gefiihrt, um de-
ren Erfahrungen mit der Entwicklung, dem Schutz und der Verwertung von Erfindun-
gen aus dem Hochschulbereich zu erfassen. Die Auswahl der Gesprachspartner er-
folgt auf zweierlei Art und Weise. Zum einen wurden systematisch 9 Hochschulen in
Deutschland ausgesucht, an den Befragungen durchgefiihrt wurden. Zum anderen
wurde im Zusammenhang mit der Bestandsaufnahme von Modellen der Patentférde-
rung Wissenschaftler und Unternehmensvertreter befragt, die mit den jeweiligen For-
dereinrichtungen kooperieren (Weitere Ausfiihrung Becher/Gering/Lang/Schmoch,
Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum Stellenwert gewerblicher Schutz-
rechte im Technologietransfer, S. 110 ff)

Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum
Stellenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 126 f
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Zusammenfassend lassen sich folgende Motive fir die Patentaktivitaten

von Hochschullehrern feststellen:

a) eigene pekuniére Interessen

Die finanziellen Interessen. d.h. die zusatzlichen Einnahmen aus einer
erfolgreichen Verwertung stehen bei der Entscheidung tber eine Paten-
tierung der Erfindung meist nicht im Vordergrund. Es ist jedoch ein Un-
terschied zwischen Hochschullehrern aus den neuen und aus den alten
Bundeslandern festzustellen. Fur Hochschullehrer aus den neuen Bun-
deslandern stellen finanzielle Interessen haufiger den Antrieb fir Pa-
tentaktivitaten dar als fir Hochschullehrer aus den alten Bundeslandern.
Grund hierfur sind wohl die in der DDR von den Hochschulen ausge-
zahlten Anmeldepramien flr Patente und die Beteiligung an Verwer-
tungsvertragen, welche wesentliche Einkommensquellen der Hoch-

schullehrer darstellen konnten.

Als Hauptmotiv fir das Betreiben von Patentarbeit wurden von den
Hochschullehrern ,das Interesse an der wirtschaftlichen Verwertung®
genannt. Dahinter sind jedoch auch pekuniare Interessen verborgen.
Eine erfolgreiche wirtschaftliche Verwertung geht namlich meist mit fi-

nanziellen Einklnften einher.

b) nicht pekuniére Interessen

Einige Hochschullehrer sehen in der Patentierung ihrer Forschungser-
gebnisse eine Bestatigung ihres gesellschaftlichen Nutzens und einen
Schutz des Wissens gegen Dritte. Auch die Neugierde auf den Ablauf
des Patentierungsprozesses wurde als Antrieb fir die Durchflihrung

einer Patentanmeldung genannt.
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¢) Akquisition von Drittmitteln

Bei der Einwerbung von Drittmitteln aus der Industrie oder bei der Ver-
gabe offentlicher Forschungsgelder spielen Patentaktivitdten eine zu-
nehmende Rolle. Die Einwerbung von Drittmitteln durch die Hochschul-
lehrer wird durch vorhandene Patente in vielen Fallen erleichtert, ebenso
kénnen auch interessante Forschungsprojekte der Industrie leichter ak-

quiriert werden.

2. Motive gegen das Betreiben von Patentarbeit; Schwierigkeiten

a) Allgemeine Motive gegen das Betreiben von Patentarbeit

Es existieren zahlreiche Hinderungsgriinde, welche die Hochschullehrer

von dem Betreiben von Schutzrechtsarbeit abhalten.

e Motive gegen die Patentierung bei Vorliegen patentfahiger Er-

gebnisse® aus Sicht der Hochschullehrer

Nicht Patentarbeit betrei-

Griinde gegen Patentierung bende Hochschullehrer

bei Vorliegen patentfahi-

ger Ergebnisse (23 %)
» zu burokratisch und zu zeitaufwendig 87 %
» zu teuer 75 %
» Vorrang von Ver6ffentlichungen 1%
» Keine Bedeutung flr wissenschaftli- 46 %
che Reputation

» Keine Bedeutung fur FUE-Aktivitaten 21%
» Schlechte Erfahrungen 21%

Auch im Rahmen der Studie ,Patentwesen an Hochschulen® wurden

Hochschullehrer zu den Hinderungsgriinden bzgl. des Betreibens von

295 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-
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Schutzrechtsarbeit®® befragt. Nach beiden Befragungen lassen sich

folgende Hinderungsgrunde feststellen:

aa) Zeit- und Arbeitsaufwand fur Patentarbeit

Die meisten Hochschullehrer (87 %) schrecken vor dem burokratischen
und zeitaufwendigen Patentverfahren zuriick. Die Hochschullehrer ha-
ben i.d.R. wenig Lust und Zeit sich um derartige blrokratische Dinge
neben ihrer beruflichen Tatigkeit zu kimmern. Sie sind mit ihrer haupt-

beruflichen Tatigkeit voll ausgelastet.

Das Prozedere einer Patentanmeldung erscheint den Hochschullehrern,
insbesondere in Anbetracht der Unsicherheit einer spateren erfolgrei-
chen Verwertung, zu aufwendig und zu risikotrachtig. Vor allem fir auf
dem Gebiet der Patentarbeit unerfahrene Hochschullehrer ist die Einar-
beitung in die Schutzrechtsarbeit mit einem erheblichen Zeitaufwand

verbunden.

Ferner gestaltet sich bei offentlich finanzierten Drittmittelprojekten die
Einholung der notwendigen Genehmigungen bei den 6ffentlichen Stellen

oft kompliziert.

bb) finanzielles Risiko

Die Patentanmeldung, -erteilung, -aufrechterhaltung und -verteidigung
ist mit einem erheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Die so ent-
stehenden Kosten, welche von den Hochschullehrern im voraus privat
zu finanzieren sind, stellen fur einen Grofiteil (75 %) der Hochschulleh-

rer einen Hinderungsgrund flir das Betreiben von Patentarbeit dar.

Erfindungsrechte werden von den Hochschullehrern z.T. mit oder ohne

Entgelt Unternehmen Uberlassen, um so die Verfahrenskosten der Pa-

296 Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum
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tentanmeldung und den zeitlichen Aufwand zum eigenen Betreiben ein-

zusparen®’.

Fehlende finanzielle Mittel fuhren haufig schon zum Verzicht auf eine
Hinterlegung von Ursprungsanmeldungen in Deutschland, spatestens
aber bei der Weiterverfolgung im internationalen Bereich wird das Ver-
fahren abgebrochen, wenn nicht innerhalb des Prioritatsjahres assistie-

rende Firmenpartner gefunden werden.

Die geringe finanzielle Risikobereitschaft zeigt sich auch in der niedrigen
Anmeldequote von Erfindungen der Hochschullehrer beim europaischen
Patentamt. Die Gesamtkosten fiir eine Anmeldung beim europaischen
Patentamt sind wesentlich héher als die beim Deutschen Patent- und
Markenamt (siehe Teil 3, A1 1 aa, bb). Eine Anmeldung beim EPA birgt
ein erheblich héheres finanzielles Risiko und erfolgt daher wesentlich

seltener.

Vielfach kommt es nicht zu einer Patenterteilung. Dies griindet zum ei-
nen in dem finanziellen Aufwand und zum anderen ist der Hochschulleh-
rer oftmals nicht zur Ubernahme der Priifungskosten aus dem Grund
bereit, weil ein erteiltes Patent fur ihn als Privatperson wertlos ist, da er
im Streitfall eine rechtliche Auseinandersetzung mit einem potenten

Unternehmen, das das Patent bricht, nicht finanzieren kann.

Der Finanzierungsfrage kommt entscheidende Bedeutung zu. Nur weni-
ge Hochschullehrer sind grundsatzlich bereit im Hinblick auf die Unge-
wilRheit einer spateren erfolgreichen Verwertung private Investitionen zu
tatigen. Abgesehen von den Patentanmeldungs -, Erhaltungs- und Ver-
teidigungskosten ist in den meisten Fallen noch eine kostspielige Wei-
terentwicklung der Erfindung zum Prototyp notwendig. Auch diese Ko-
sten mussen von dem Hochschullehrer vorfinanziert werden. Oftmals
liegt eine lange Zeitspanne zwischen diesen Investitionen und den Ein-
nahmen aus einer Verwertung der Erfindung, falls dem Hochschullehrer

uberhaupt eine Verwertung der Erfindung gelingt.
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cc) Bedeutungslosigkeit fir Reputation als Wissenschaftler und berufli-
che Laufbahn

Durch eine Veroffentlichung der Erfindung, gleich welcher Art, wird eine
spatere Patentanmeldung vereitelt. Den meisten Hochschullehrern
scheint dennoch eine Verdffentlichung ihrer Ergebnisse und damit eine
Profilierung in der scientific community wichtiger als die Anmeldung zum

Patent zu sein.

Fir knapp 90 % der Hochschullehrer kommen Veréffentlichungen und
Vortragen auf Tagungen eine mittlere bis hohe Bedeutung zu, wahrend
dies fiir die Anmeldung zum Patent nur fiir knapp die Halfte zutrifft**®.
Fir 71 % der Hochschullehrer haben daher Veréffentlichungen Vorrang

vor Patentierungen.

Patente haben aus Sicht von 46 % der Hochschullehrer keine entschei-
dende Bedeutung fir die wissenschaftliche Reputation und fir 21 %

keine Bedeutung fir weitere FUuE-Aktivitaten.

Ein gutes Ansehen in der scientific community bringt hingegen fir den
Hochschullehrer viele Vorteile mit sich, wie z. B. die erleichterte Einwer-
bung von Drittmitteln, Akquise von interessanten Forschungsauftragen,
Moglichkeit der Zusammenarbeit mit anderen bedeutenden Wissen-
schaftlern etc. All dies wirkt fur die meisten Hochschullehrer verlocken-
der als eventuelle (spatere) finanzielle Einnahmen aus einer Erfindungs-

verwertung.

Publikationen sind auch bei weitem fir ein Habilitations —und Beru-
fungsverfahren wichtiger als Patente, welche hierbei so gut wie keine
Beachtung finden. Im Hinblick auf die berufliche Karriere, Mitarbeit bei
wichtigen Projekten etc. sind fast ausschlieRlich Publikationen von Be-
deutung. Langfristig gesehen erscheint vielen Hochschullehrern daher

eine Publikation ihrer Ergebnisse zutraglicher als eine Patentanmeldung.

298 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-
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Auch fur die Vergabe universitatseigener Mittel oder im sonstigen Um-

gang mit der Hochschulverwaltung sind Patente ohne Einflu3.

Der Vorrang von Veroffentlichungen gegeniber der Betreibung von
Schutzrechtsarbeit ergibt sich bereits aus dem Berufsziel des Hoch-
schullehrers, welches auf eine zweckneutrale Kenntnisgewinnung, nicht
jedoch auf Verwertungsfragen gerichtet ist. Die Verwertbarkeit und Er-
kennbarkeit von Erfindungen gestaltet sich fir Hochschullehrer schwie-
rig, da diese nicht in Unternehmen und mithin nicht am Markt arbeiten,
sondern in der Hochschule. Die Hochschullehrer kennen oftmals die
Verwertungsmaoglichkeiten ihrer Erfindungen nicht, mit der Folge, daf}

ihnen eine Veroffentlichung naher liegt als eine Patentierung.

dd) schlechte Erfahrungen bei der Verwertung

Viele Hochschullehrer haben bei der Patentierung und Verwertung ihrer

Erfindung, insbesondere bei der Suche nach Lizenznehmern schlechte

Erfahrungen gemacht, so dal sie das Interesse an einem Betreiben von

Schutzrechtsarbeit verloren haben.

b) Probleme bei Patentierung

Ein Grund fir das Nichtbetreiben von Patentarbeit ist die Konfrontation

des Hochschullehrers mit erheblichen Problemen bei der Patentierung.
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e Probleme bei der Patentierung

Probleme bei der Patentierung fiir patentaktive Hoch- 55,2 %
schullehrer®®® (101)
Finanzierung der Patentanmeldung 79,4 %
Durchfuhrung einer Patentanmeldung 60,8 %
Durchfuihrung von Patentrecherchen 45,4 %
Bewertung der Patentierfahigkeit 39,2 %
Einschatzung des Verwertungspotentials 41,2 %
Keine Probleme bei der Patentierung 44,8 %
(patentaktive Hochschullehrer) (82)

Probleme bei der Patentierung fiir nicht patentaktive

Hochschullehrer®®

Finanzierung einer Patentanmeldung 75 %
Durchfuhrung einer Patentanmeldung 75 %
Bewertung der Patentféhigkeit der FUE-Ergebnisse 68,8 %
Durchfuihrung von Patentrecherchen 62,5 %
Einschatzung des Verwertungspotentials 62,5 %

Bei der Patentierung der Erfindung ist der Hochschullehrer zumeist auf
sich selbst gestellt. Mehr als die Halfte der Hochschullehrer haben Pro-

bleme bei der Patentierung ihrer Ergebnisse.

Bereits die Bewertung der Patentierfahigkeit ihrer Arbeitsergebnisse
stellt sich fir die Hochschullehrer problematisch dar. Die weit verbreitete
Uninformiertheit unter Wissenschaftlern iber die Voraussetzungen einer
Patentierung fuhrt dazu, dall Wissenschaftler z. T. erst durch Informa-
tionen von aufden, d.h. Uber Beitrage in den Medien zu patentierten Er-
findungen, die das Umfeld der eigenen wissenschaftlichen Arbeit be-
handeln, Diskussionen mit erfahrenen Fachkollegen, dem Austausch mit
Industrieforschern anlaBlich wissenschaftlicher Veranstaltungen oder

auch entsprechender Einflisse, von der Patentierfahigkeit ihrer Ergeb-

29 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-

rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 100

300 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-
rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 102
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nisse erfahren®'. Vielen Hochschullehrern ist nicht nur unbekannt, son-
dern auch schwer mit wissenschaftlichen Wertvorstellungen vereinbar,
daR die vorteilhafte Kombination an sich bekannter Erfindungen wieder-

um zu einer patentfahigen Erfindung fuhren kann.

Die Hochschullehrer Uberschatzen oft die Anforderungen an die Erfin-
dungshéhe; wahrend sie das Neuheitskriterium oftmals unterschatzen.
Es ist noch immer nicht flachendeckend bekannt, dal® die eigene Verof-
fentlichung neuheitsschadlich im Sinne des Patentgesetzes wirkt*®2. Die
Anforderungen an die Erfindungshéhe werden als sehr hoch erachtet.
Unter Erfindungen werden falschlicherweise oft nur wesentliche Kon-
struktions- und Forschungsergebnisse verstanden. Das Europaische
Patentamt hat aber die Anforderungen an die erfinderische Tatigkeit
herabgesetzt. Oft reichen schon kleine Verbesserungen an einem Pro-
dukt oder Verfahren aus, um eine patentierbare Erfindung anzunehmen.
Auch beim Deutschen Patent- und Markenamt wird eine ,mildere Pri-

fung durchgefiihrt®®.

Ferner sieht sich der Hochschullehrer zur Bewertung der FuE-
Ergebnisse, der Durchflihrung von Patentrecherchen und der Einschat-
zung des Verwertungspotentials haufig nicht in der Lage. Aufgrund nicht
ausreichender Erfahrung und Marktkenntnis kann der Hochschullehrer
die Neuheit und das Verwertungspotential seiner Erfindung schwer ab-
schatzen. Die Hochschullehrer arbeiten nicht in Unternehmen und mithin
nicht am Markt, sondern in der Hochschule. Sie konnen daher die Ver-

wertbarkeit ihrer Erfindungen schwer einschatzen.

301 Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum

Stellenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 115
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Als entscheidender Hemmfaktor stellt sich die Finanzierung und die
Durchfihrung der Patentanmeldung dar. Nur ein Teil der Hochschulleh-
rer ist bereit, die nicht unerheblichen Kosten fir eine Patentanmeldung
zu Ubernehmen, inshesondere wenn eine spatere Verwertung nicht si-
cher erscheint. In den meisten Fallen ist es darliber hinaus empfehlens-
wert, die Patentanmeldung fachmannisch, von einem Patentanwalt
durchfiihren zu lassen. Durch die Inanspruchnahme eines Patentan-
waltes werden die Kosten einer Patentanmeldung zusatzlich betrachtlich
in die Hohe getrieben. Zur Investition hdherer Betrage aus dem Privat-

vermogen sind jedoch viele Hochschullehrer nicht bereit.

Der Hochschullehrer besitzt meist nicht die Erfahrung bzw. die Kenntnis
des Prozederes einer Patentanmeldung. Die Fremdheit der Materie halt
viele Hochschullehrer hiervon ab. Dies ist auch eine Erklarung fir die
Entwicklung, dal® an den Hochschulen lediglich ein kleiner Kreis von
Hochschullehrern existiert, welcher jedoch einen GroRteil der Erfindun-
gen anmeldet. Ist das Prozedere der Schutzrechtsarbeit einmal bekannt
und vertraut, so scheint es nicht mehr abzuschrecken, sondern vielmehr

zu weiteren Patentanmeldungen zu ermutigen.

c) Probleme bei Verwertung

Neben den Problemen bei der Patentierung sehen sich mehr als die
Halfte der Hochschullehrer ferner mit erheblichen Problemen bei der

Verwertung konfrontiert. Als derartige Probleme sind anzusehen:
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e Probleme bei der Verwertung®*

Probleme bei der Verwertung fiir patentaktive 50,6 %
Hochschullehrer (86)
Finden eines Unternehmens fur Weiterentwicklung 79,5 %

Weiterentwicklung der Erfindung aus eigenen Mitteln 77,1 %

Finden eines Unternehmens zur Ubernahme der 71,1 %

Patentanmeldung

Finden eines Unternehmens fir Kauf der Erfin- 68,4 %
dung/Patente
Finden eines Unternehmens fur Lizenznahme 76,5 %
Finden eines Unternehmens fir Know-How-Vertrag 66,3 %

49,4 %
Keine Probleme bei der Verwertung

(84)

Probleme bei der Verwertung fiir nicht patentaktive Hochschullehrer
Weiterentwicklung der Erfindung aus eigenen Mitteln 70 %
Finden eines Unternehmens zur Ubernahme der 70 %

Patentanmeldung

Finden eines Unternehmens flir den Abschlul} eines 70 %

Know-How-Vertrages

Finden eines Unternehmens zur Weiterentwicklung 66,7 %

bis zum Prototyp

Finden eines Unternehmens zur Lizenznahme 60 %

Finden eines Unternenmens fliir den Kauf der Erfin- 60 %

dungen bzw. Patente

Das eigentliche Problem des Transfers von Hochschullehrererfindungen
liegt in den erheblichen Schwierigkeiten bei der Verwertung. Eines der
zentralen Probleme der Verwertung besteht darin, dal® zwischen dem
Entwicklungsstadium, bis zu dem eine Erfindung in einem Hochschulin-
stitut betrieben wird und dem Stadium, in dem bei einem Unternehmen
Interesse fur diese Erfindung geweckt werden kann, eine betrachtliche
Lucke klafft.

S04 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-
rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 100ff
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Um diese Lucke zu schlieRen, sind u. U. betrachtliche Investitionen (Bau
von Prototypen, Funktionsmodellen) notwendig. Hochschulerfindungen
sind oft aus Grundlagenforschung entstanden und daher weiterentwick-
lungsbedurftig. Die Weiterentwicklung der Erfindung aus eigenen Mitteln
oder das Finden eines Unternehmens zur Weiterentwicklung gestaltet
sich fir viele Hochschullehrer schwierig. Auch bei der Verwertung der
Erfindung stellt die Finanzierung daher einen entscheidenden Problem-

punkt dar.

Weitere Schwierigkeiten haben die Hochschullehrer beim Finden eines
Unternehmens zur Patentanmeldung, flir den Abschlufl eines Know-
How-Vertrages, zur Weiterentwicklung bis zu Prototyp, zur Lizenznahme
und fur den Kauf der Erfindungen bzw. Patente. Da die Hochschullehrer
nicht in Unternehmen, respektive am Markt, sondern in der Hochschule
tatig sind, gestaltet sich die Erkennbarkeit der Verwertungsmaoglichkeiten
ihrer Erfindungen und somit das Auffinden eines Vertragspartners

schwierig.

Viele Hochschullehrer schatzen insbesondere das Finden eines Unter-
nehmens  zur  Lizenznahme  fur  Erfindungen aus  nicht-
industriefinanzierten Forschungsprojekten als problematisch ein. Dies
hat wohl seinen Grund u. a. darin, dal® der Forschungsbedarf eines Un-
ternehmens Ublicherweise vom Markt her determiniert wird. Es bedarf
eines sehr friihzeitigen Kontaktes zu den Hochschullehrern, damit diese
das Unternehmensproblem verstehen und das Unternehmen auf die

Entwicklung Einflu® nehmen kann.

Die Wahrscheinlichkeit, da® eine Entwicklung, die ein Wissenschaftler
extern und ohne vorherigen Kontakt zum Unternehmen gemacht hat, in
das Raster eines Unternehmens palt, ist sehr gering. Nur in diesem Fall
kommt jedoch eine Lizenznahme in Betracht. Entsteht eine Erfindung
nicht in einem von einem Unternehmen beeinfluBten Forschungsprojekt,
so gestaltet sich das Finden eines Unternehmens zur Lizenznahme

schwierig.
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Die Erfahrungen von Wissenschaftlern, welche fir ein eigenes Patent
einen Lizenznehmer suchen oder gesucht haben, sind aulergewohnlich
schlecht. Weniger als 1/6 der Hochschullehrer gelang eine erfolgreiche
Lizenzvergabe. Dabei bestand in mehr als der Halfte der Félle ein Ab-
tretungsverhéltnis im Hinblick auf die Schutzrechte®®. Aufgrund dieser
schlechten Erfahrungen mit der Verwertungsstrategie ,Lizenzvergabe“
praferieren die Hochschullehrer die Transferform der Unternehmensko-

operation.

Grundsatzlich stehen dem Hochschullehrer fir freie Erfindungen zwei

Wege zur Verwertungsanbahnung zur Verfligung:

e Die eigene Hinterlegung von Schutzrechtsanmeldungen und die

nachfolgende Suche nach potentiellen Lizenznehmern

e Die direkte Kontaktaufnahme zu Unternehmen ohne vorherige
Schutzrechtsanmeldung mit dem Ziel, Hilfestellung schon bei der

Hinterlegung der Schutzrechtsanmeldung zu erlangen.

Die Hochschullehrer stehen vor der Frage, ob sie das notwendige
Schutzrechtsverfahren selbst betreiben sollen oder aber durch frihzeiti-
ge Kontaktaufnahme zu interessierten Unternehmen die Ubernahme der
Rechte durch ein Unternehmen erreichen sollen, so dall das Schutz-
rechtsverfahren durch das Unternehmen und auf dessen Kosten betrie-
ben wird. Wie die Ergebnisse der Studie ,Patentwesen an Hochschulen®
ergeben, wird der Weg der direkten Kontaktaufnahme préferiert®®. Dies
zeigt wiederum die geringe Bereitschaft der Hochschullehrer zu finan-

ziellen Investitionen und Ubernahme des Verwertungsrisikos.

Es ist zum Teil ublich, dal® Hochschullehrer ihre Erfindungsrechte mit
oder ohne Entgelt Unternehmen Uberlassen, um die Verfahrenskosten

der Patentanmeldung und den zeitlichen Aufwand zur eigenen Verfol-

305 Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum
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gung einzusparen®”’. Obwohl den Hochschullehrern ihre ungiinstige
Verhandlungsposition bewuft ist, empfinden nur wenige die Ublicher-
weise eher geringe Vergltung in Kooperationsvertragen als unfair. Sie
sei nach Ansicht der Hochschullehrer legitim, da das Unternehmen die
Kosten der Anmeldung und das gesamte Risiko der Markteinfiihrung
Ubernimmt und das Verwertungspotential der Entwicklungen absehbar

gering ist®®.

Oftmals bedarf es jedoch gar keiner Uberlassung der Rechte, da die
Wissenschaftler bereits mangels Vertraulichkeitsabrede und mangelnder
Prioritatsanmeldung dem Unternehmen all das mitgeteilt haben, was es

zur Nutzung der Erfindung bendtigt.

s07 Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum

Stellenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 121 ff
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C) Das Hochschullehrerprivileg aus Sicht der Hochschulen

|. Patentanmeldungen durch Hochschulen

Nur eine sehr geringe Anzahl von Patenten wird von den Hochschulen
selbst angemeldet (ca. 5 %)**. Einige Hochschulen haben kein einziges
Patent zur Anmeldung gebracht®™®. Die den Hochschulen angezeigten
Diensterfindungen werden i. d. R. ohne Prifung freigegeben. Das Hoch-
schullehrerprivileg ist fiur die Hochschulen zur Zeit nicht von grolter Be-
deutung, da die getétigten Erfindungen aus verschiedenen Grinden
ohnehin - unabhangig, ob von Arbeitnehmererfindern oder Hochschul-

lehrer - grétenteils ohne Prifung freigegeben werden.

Il. Motive der Hochschulen fiir und gegen das Betreiben von Patent- und

Verwertungsarbeit

1. Motive gegen das Betreiben von Patent- und Verwertungsarbeit

Die schwache Schutzrechtsarbeit durch die Hochschulen ist auf zahlrei-

che Probleme und Schwierigkeiten zurtickzuftihren.

e Griinde aus Sicht der Hochschulen in Zukunft keine aktivere

Rolle in der Schutzrechtsarbeit zu tibernehmen sind u.a.:*"

» den Hochschulen mangelt es an geschultem Personal, Know-
how und der nétigen Infrastruktur zum Betreiben von Schutz-
rechtsarbeit

» fehlende finanzielle Mittel zur Patentierung, Aufrechterhaltung,
Verteidigung und Verwertung

» Aufwand hoher als der Ertrag

309 Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum

Stellenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 28
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Die Hemmnisse und Hinderungsgriinde fiir eine verstarkte Betreibung
von Schutzrechtsarbeit durch die Hochschulen lassen sich wie folgt

klassifizieren:

a) fehlendes Personal, Know-how, Infrastruktur

Die bestehenden eigenen Einrichtungen der Hochschulverwaltungen
sind aufgrund fehlenden Personals, Know-how und Infrastruktur nicht

geeignet und fahig, Patentarbeit in gréRerem Umfang zu betreiben.

Die Erfindungsmeldungen gelangen bei einigen Hochschulen zu Ver-
waltungsangestellten, welche keinerlei technisches Wissen besitzen und
mit ihrer reguldren Arbeit bereits ausgelastet sind. Aufgrund fehlender
technischer Sachkenntnisse ist ihnen eine Bewertung und Entscheidung
Uber eine Inanspruchnahme der Erfindungen nicht mdéglich. Die Erfin-
dungen werden daher ungepruft freigegeben. Als entscheidender Grund
fir das Unterlassen von Patentarbeit ist demnach ein Mangel an Perso-
nal anzusehen, welches in der Lage ist, die Erfindung zu bewerten und
die Schutzrechtsarbeit zu ibernehmen. Das vorhandene Personal ist mit
seinen bestehenden Aufgabenbereichen ausgelastet und hat bereits aus
zeitlichen Grunden, nicht die Moglichkeit, sich intensiver mit der Schutz-

rechtsarbeit zu beschéaftigen.

Die bestehenden Férdereinrichtungen, welche im Ubrigen vorwiegend
auf Erfindungen freier Erfinder und nur in untergeordneter Weise auf
Diensterfindungen der Hochschulen ausgerichtet sind, werden selten
von den Hochschulen in Anspruch genommen. Es mangelt der Hoch-
schule an qualifiziertem Personal, welches Kenntnis von den Einrichtun-
gen und deren Leistungen hat und den Kontakt zu diesen herstellen

kann.

Im Falle einer intensiveren Schutzrechtsarbeit an Hochschulen mifte
zusatzliches Personal mit dem entsprechenden Know-how eingestellt

werden und die nétigte Infrastruktur geschaffen werden. Mit den vorhan-
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denen Einrichtungen ist es den Hochschulen nicht moglich, Patentarbeit

in gréerem Umfang zu betreiben.

b) fehlende finanzielle Mittel

Fur die Einstellung weiteren Personals und die Schaffung der nétigen
Infrastruktur fur ein aktives Betreiben von Patentarbeit fehlen den Hoch-
schulen die nétigen finanziellen Mittel. Ebenso sind die Kosten fir Pa-
tentanmeldungen, -aufrechterhaltung und -verteidigung sowie die Wei-
terentwicklung der Erfindungen mit den vorhandenen Geldern nicht zu

bewaltigen.

Hinzukommen die Ausgaben fir Arbeithehmererfindervergitungen, wel-
che nach unbeschrankter Inanspruchnahme an die Arbeitnehmererfinder
zu zahlen sind. Grundséatzliche Voraussetzung einer verstarkten Schutz-
rechtsarbeit ist, da® die Hochschulen vermehrt die Erfindungen ihrer
Arbeitnehmer in Anspruch nehmen und nicht weiterhin freigeben. Eine
unbeschrankte Inanspruchnahme [8st jedoch gem. §§ 9, 10 ArbNErfG
eine Vergutungspflicht aus. Desweiteren ist die Hochschule im Fall einer
Inanspruchnahme zur Anmeldung der Erfindung im Inland verpflichtet
(gem. § 13 ArbNErfG), was zusatzlich entsprechende Anmeldekosten

nachsichzieht.

Aufgrund fehlender Finanzmittel sehen sich die Hochschulen zur Zeit
ohnehin nicht in der Lage, Patentarbeit in groflerem Umfang zu betrei-
ben, so dal} sich das Hochschullehrerprivileg nicht entscheidend aus-

wirkt. Die Erfindungen werden freigegeben.

In dem Globalhaushalt gibt es bisher keinen eigenen Topf flr Paten-
tausgaben. Zur Zeit werden allgemeine Haushaltsmittel fir die Patent-
politik eingesetzt. Die bestehenden Vorschriften der Haushaltsordnun-
gen wirden jedoch genigend Freiraum bieten, in den Haushaltssyste-
matiken der Lander entsprechende Titelgruppen einzurichten, die den
Hochschulen die zweckdienliche Bewirtschaftung von Ausgaben und

Einnahmen im Bereich der Patentverwertung erméglichen kénnten.



Teil 3: Hemmende oder stimulierende Wirkung des Hochschullehrerprivilegs - 183 -

¢) unzureichende Erfindungen

Als Hemmnis, flr eine aktive Betreibung von Schutzrechtsarbeit geben
die Hochschulen ferner an, daf aufgrund des Hochschullehrerprivilegs
die qualitativ hochwertigen Erfindungen der Hochschullehrer (ohne ent-
sprechende Vereinbarung) der Hochschule nicht zur Verfigung stehen
und nur Patentarbeit mit den weniger lukrativen Erfindungen der Arbeit-
nehmererfinder betrieben werden konnte. Hinzu kommt, daf} die Rechte
an zahlreichen Erfindungen aus Hochschulforschungsprojekten den
Drittmittel- bzw. Auftraggebern zustehen und die Hochschule hierauf

kein Zugriffsrecht hat.

Das Hochschullehrerprivileg selbst ist jedoch nicht als untberwindbares
Hindernis anzusehen, da die Hochschullehrer im Falle des Betreibens
von Patentarbeit durch die Hochschule vielfach bereit waren, gegen eine
angemessene Vergutung oder Erldsbeteiligung ihre Erfindungsrechte an
die Hochschule abzutreten. Im Falle des Vorhandenseins der ndtigen
finanziellen, sachlichen und personellen Mittel zum Betreiben von
Schutzrechtsarbeit stellt das Hochschullehrerprivileg wohl kein entschei-
dendes Hindernis fir das Betreiben von Schutzrechtsarbeit durch die

Hochschule dar.

Aufgrund des Hochschullehrerprivilegs gestaltet sich jedoch der einheit-
liche Rechtserwerb an Erfindungen durch die Hochschulen problema-
tisch, da in den meisten Hochschulprojekten nicht-privilegierte Mitarbei-
ter (Méglichkeit des Rechtserwerbs durch Inanspruchnahme) mit privile-
gierten Mitarbeitern (keine Zugriffsmadglichkeit aufgrund § 42 ArbNErfG)
zusammenarbeiten und zwischen diesen Erfindergemeinschaften ent-

stehen.

Durch eine Privilegierung bzw. Nicht-Privilegierung einzelner Miterfinder
ist aufgrund differierender Verwertungszustandigkeiten eine einheitliche
Verwertung nur méglich, wenn auf freiwilliger Basis ein Konsens mit den
privilegierten Personen gefunden wird. Es ist jedoch grundsatzlich von

Bedeutung, dal® der Forschungszusammenhang auch mit einem Ver-
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wertungszusammenhang korreliert und umgekehrt, dal} die Verwertung

nicht die Forschungszusammenhange zerreift.

Erfindungen im Hochschulbereich erwachsen aus der Erforschung und
Entwicklung einer Technologie, an welcher mehrere Personen zusam-
menarbeiten, und sind keine hiervon zu trennenden, isolierten Erschei-
nungen. Der Erfindungsprozef’ ist nicht durch individuelle Leistungen
gekennzeichnet, sondern durch gruppendynamische, interdisziplinare
und interaktive Gemeinschaftsarbeit®™>. Die Erfindung ist daher so gut
wie in keinem Fall einer Person allein zuzuordnen, sondern fast immer
mehreren (Miterfindern § 6 S. 2 PatG). Die Behandlung von Miterfinder-

gemeinschaften gestaltet sich jedoch problematisch.

Bereits der Miterfinderbegriff ist in Rechtsprechung und Literatur um-
stritten. Als Miterfinder ist nach Ansicht der Literatur anzusehen, wer in
bewulter und gewollter Zusammenarbeit zur erfinderischen Lésung des
gestellten Problems derart beigetragen hat, dal® er einen bestimmten
Anteil geleistet hat. Wahrend einige in der Literatur einen ,schdépferi-
schen bzw. erfinderischen“ Beitrag als wesentlich ansehen, sagen sich
andere von diesem unbestimmten Rechtsbegriff los. Sie verlangen viel-
mehr einen ,selbsténdigen, geistigen“ Anteil an der Erfindung oder aber

einen ,besonders qualifizierten” Beitrag®">.

Nach standiger Rechtsprechung ist nur der Miterfinder, der an der L6-
sung der technischen Aufgabe ,schépferischen Anteil hat. ,Schopfe-
risch ,wird in den Entscheidungen synonym mit den Begriffen ,,wesent-
lich“ und ,erfinderisch® verwendet®'*. Leichter 4Rt sich jedoch eine
negative Abgrenzung vornehmen. Nicht Miterfinder ist, wer kumulativ die

folgenden Voraussetzungen erfiillt*"®.

312 Niedzela-Schmutte, Miterfindungen in Forschungs- und Entwicklungskooperationen
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Mitwirkung an der Losung des technischen Problems
Femdbestimmung der Art und Weise der Tatigkeit im Detail

genaue Befolgung dieser Arbeitsanweisungen und

N =

keine selbstandige Modifikation des Arbeitsvorgangs aufgrund

eigener ldeen.

Die rechtliche Behandlung von Miterfindergemeinschaften gestaltet sich
problematisch. Es wird ein Losung - soweit keine BGB-Gesellschaft zwi-
schen der Miterfindern besteht - Gber die Anwendung der Regelungen
der Bruchteilsgemeinschaft §§ 741 ff BGB gesucht®'®. Die Bruchteilsge-
meinschaft stellt eine gesetzliche Regelungsmodell flir Situationen dar,
bei denen es nicht kraft Vertrages — auch dies ist allerdings mdglich -,
sondern kraft Faktizitdt zur Bruchteilsgemeinschaft kommt®'’. Die Re-
geln Uber die Bruchteilsgemeinschaft sind fur Miterfindergemeinschaft

aus Forschungsprojekten nicht sach- und interessensgerecht'®:

» Nach den Regeln der Bruchteilsgemeinschaft ist der gemeinschaftli-
che Gegenstand als solcher ungeteilt. Verfigungsberechtigt tber
diesen sind nur alle Teilhaber gemeinsam. Das gemeinsame Recht
der Teilhaber ist als Teilrecht eines Jeden anzusehen. Der gemein-
schaftliche Gegenstand selbst gehoért weder dem einzelnen noch
der Gemeinschaft. Die Bruchteilsgemeinschaft beruht auf der ge-
meinsamen Rechtszustandigkeit mehrerer Personen. Das Recht der
zur Patentanmeldung kann daher nur gemeinsam oder mit Einwilli-

gung der anderen Miterfinder ausgeubt werden.

» Aus den §§ 744, 745 BGB ergeben sich zum einen die Grundsatze
der gemeinschaftlichen Verwaltung, aber auch die Moglichkeit der
Verwaltungsbeschlisse durch Stimmenmehrheit, die sich an der
AnteilsgréfRe und nicht an der Zahl der Kopfe orientiert. Dies hat zur

Folge, da® auch bei einer Miterfindergemeinschaft, die sich nur aus

316 Fischer, Grundziige des gewerblichen Rechtsschutzes, S. 168

Niedzela-Schmutte, Miterfindungen in Forschungs- und Entwicklungskooperationen
S. 159

Niedzela-Schmutte, Miterfindungen in Forschungs- und Entwicklungskooperationen
S. 161; Eine interessensgerechte Ldsung sollte vielmehr Uber Miterfinder-
Vertragsabreden getroffen werden.
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zwei Miterfinder, jedoch mit unterschiedlichen Anteilen zusammen-
setzt, der Miterfinder mit dem gréRerer Anteil den anderen perma-

nent Uberstimmen kann.

» Gemal § 747 S. 1 BGB kann jeder Miterfinder Gber seine Anteil an
dem Vermoégensrecht verfligen, es also an einen Dritten veraufern.
Die Folge ist ein personeller Wechsel innerhalb der Erfindergemein-
schaft, auf den die Ubrigen Miterfinder keine Einflul nehmen kon-
nen. Diese Situation kann den persoénlichen Interessen der Ubrigen

Miterfinder widersprechen.

» Jeder Teilhaber kann nach § 749 BGB jederzeit die Aufhebung der
Gemeinschaft verlangen. Dies hat eine standige Unsicherheit Gber

den Fortbestand der Gemeinschaft zur Folge.

Der Hochschullehrer, dessen Mitarbeiter und die — gegebenenfalls die
Rechte dieser Mitarbeiter ubernehmende Hochschule — bildet eine Er-
findergemeinschaft. Mangels anderweitiger Regelung wirden die (nicht
interessensgerechten) Regelungen Uber die Bruchteilsgemeinschaft
Anwendung finden, mit der Folge, dal® tUber das gemeinsame Recht nur
von allen gemeinschaftlich verfligt werden kann. Dies gilt sowohl fir die

Schutzrechtsanmeldung als auch fir die Lizenzvergabe.

Bei Erfindungen aus der Hochschulforschung kann die Hochschule also
trotz Inanspruchnahme der Rechte ihrer Diensterfinder nicht frei Gber die
Erfindung verfligen, sondern muf} ein Agreement mit den Hochschulleh-
rern finden. Dies kompliziert eine einheitliche Schutzrechtsarbeit durch
die Hochschule und zerrei3t u. U. Forschungs- und Verwertungszu-

sammenhange.
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2. Motive der Hochschulen fiir ein aktives Betreiben von Patent-

und Verwertungsarbeit

Ein verstarktes Betreiben von Schutzrechtsarbeit durch die Hochschulen
hat auch positive Aspekte. Als Grinde flr eine aktivere Rolle in der

Schutzrechtsarbeit werden von den Hochschulen gesehen®'®:

a) Gewinnerwirtschaftung

Als Anreiz fur eine verstarkte Patentarbeit sehen die Hochschulen ins-
besondere die Mdglichkeit zur Gewinnerwirtschaftung an. Mit den er-
Zielten Zusatzeinnahmen konnte sich die Hochschule Freiraum fur be-
stimmte Bereiche verschaffen und eigensténdig Projekte durchfihren.
Es bleibt jedoch zu beachten, dafl eine Gewinnerwirtschaftung durch
Betreiben von Patentarbeit, was auch das Beispiel der amerikanischen

Hochschulen zeigt, erst nach einiger Anlaufzeit zu erwarten ist*®.

b) Ansehenssteigerung

Als ein weiteres Motiv geben die Hochschulen die Ansehenssteigerung
der Hochschule an. Im Gegensatz zu den Hochschullehrern, welche
vielmehr Publikationen, und nicht Patente, als ansehenssteigernd anse-
hen, versprechen sich die Hochschulen selbst von der Anzahl der Pa-
tente die Schaffung einer guten Reputation, welche wiederum zur Inten-
sivierung der Kontakte zur Wirtschaft und zur Profilscharfung in For-

schung und Lehre fihrt.

%19 siehe auch Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog.
Hochschullehrerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, 121 ff

Selbst unter den fur die Hochschulen vorteilhaften Rahmenbedingungen des Bayh-
Dole-Act ist eine mit finanziellen Verlusten behaftete Anlaufphase von 5 — 10 Jahren
einzuplanen; Rosenthal, Technology Survey of 20 Universities, in les Nouvelles,
Journal of the Licensing Executives Society, Vol. XXV, No. 3, 1990; ebenso Indiana
Corporation for Science and Technology, A study of selected University Technology
Licensing Programs, Indianapolis 1990
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c¢) volkswirtschaftlicher Nutzen

Als weiterer Grund firr ein Betreiben von Schutzrechtsarbeit durch die
Hochschule wird die volkswirtschaftlichen Notwendigkeit gesehen,
Hochschulerfindungen aufgrund der offentlichen Finanzierung einer

Verwertung zuzufihren.
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D) Das Hochschullehrerprivileg aus Sicht der Industrie

Trotz der sehr geringen Héhe der Drittmittel aus der Industrie im Ver-
gleich zu den o6ffentlichen oder sonstigen Drittmitteln, werden mehr als
die Halfte aller Erfindungen mit Hochschulherkunft von Unternehmen
zum Patent angemeldet. Bei industriefinanzierten Projekten ist auch die
Anzahl der Patentanmeldungen und Erteilungsquoten bei weitem am

hochsten.

Die industriefinanzierten Hochschulforschungsprojekte sind Uberwie-
gend der angewandten Forschung und Entwicklung zuzuordnen, gefolgt
von anwendungsorientierter Grundlagenforschung®’'. Die Forschungs-
ziele sind i.d.R. auf die Verwertung in den finanzierenden Unternehmen

ausgerichtet bzw. liegen in deren Interessen- und Tatigkeitsfeld.

Die Hauptmotive zur Erteilung von Forschungsauftragen an Hochschu-
len durch Industrieunternehmen, die selbst Uber eigene FuE-
Ressourcen verfiigen, sind Bedarf an spezifischem Know-how, Anwen-
dungswissen oder die Nutzung von Spezialgeraten der Institute. Auf-
grund der vorhandenen Infrastruktur kénnen Hochschulinstitute For-
schungsleistungen oft preiswerter erstellen als die Industrie. Die Indu-
strie profitiert in diesen Fallen von dem aus o6ffentlichen Mitteln finan-
Zierten Equipment einer Hochschule und spart sich entsprechende Ei-

genaufwendungen.

Durch die Zusammenarbeit der Unternehmen mit den Hochschulen in
industriefinanzierten Forschungsprojekten und eine spatere Zusammen-
arbeit mit den Hochschullehrern in Form von Berater-Vertragen wird
Wissen in erheblichem MalRe aus den Hochschule in die Industrie

transferiert.

Trotz dieser fir die Industrie profitablen Interessenslage sehen die mei-
sten von der Industrieseite vorgegebenen Vertrdge in Deutschland, im
Gegensatz zur Praxis vieler Hochschulen im Ausland, die Ubertragung

jeglicher Rechte an den Arbeitsergebnissen, die im Zusammenhang mit

21 Reinhard, Technologietransfer in Deutschland: Stand und Reformbedarf, S. 77
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dem Forschungsprojekt entstanden sind, an das Unternehmen vor. Die

Hochschule erhélt allenfalls ein einfaches Nutzungsrecht®?,

Durch das Hochschullehrerprivileg haben die Unternehmen ferner die
Méglichkeit die Rechte an Hochschulerfindungen direkt vom Hoch-
schullehrer selbst zu erwerben. Die Bedingungen werden aufgrund der
schwachen Verhandlungsposition der Hochschullehrer meist von den
Unternehmen festgelegt. Die Hochschule hingegen wirde als Verhand-
lungspartner - bei entsprechender finanziell gesicherter Position - eine
wesentlich machtigere Position gegeniber der Industrie einnehmen

konnen.

Obwohl den privilegierten Hochschullehrern ihre unginstige Verhand-
lungsposition bewuf3t ist, empfinden nur wenige die allenfalls geringe
Vergutung in Kooperationsvertrédgen als unfair. Es wird eher als faires
Geben und Nehmen eingeschatzt. Die geringe Vergutung sei gerecht-
fertigt, da das Unternehmen hohe finanzielle Mittel bereitgestellt hat und
es die Kosten der Anmeldung und das gesamt Risiko der Markteinfuh-

rung Gbernimmt®?,

Unternehmen kénnen so unkompliziert und ohne gro3en burokratischen
Aufwand unter Ausschaltung der Hochschulen die Rechte an Hoch-
schulerfindungen erwerben. Eine Einschaltung des (trdgen) Verwal-
tungsapparates der Hochschule wiirde einen Rechtserwerb flir sie we-

sentlich verkomplizieren, verlangsamen und u. U. auch verteuern.

Das Desinteresse der Hochschulen an einem aktiven Betreiben von
Schutzrechtsarbeit und die Méglichkeit des direkten Erfindungserwerbs
von einzelnen Hochschullehrern fuhrt dazu, da® es den Unternehmen
bei der derzeitigen Rechtslage moglich ist, glinstig und insbesondere
unkompliziert bzw. unbulrokratisch Wissen aus dem Hochschulbereich

Zu erwerben.

%22 sandberger, Wissenschaftsrecht, Wissenschaftsverwaltung, Wissenschaftsforde-

rung, S.237f, Plttner/Mittag, Rechtliche Hemmnisse der Kooperation zwischen
Hochschulen und Wirtschaft, S. 225 Anm. 39

Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum
Stellenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 121
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E) Zusammenfassung

Bei ca. 3 % des Gesamtdeutschen Patentaufkommens ist eine Erfin-
dungsherkunft aus der Hochschule nachweisbar. Mehr als die Halfte der
Erfindungen, welche aus der Hochschulforschung hervorgegangen sind,
werden von Unternehmen zum Patent angemeldet; nur ein Drittel von
Hochschullehrern. Bei diesem Drittel handelt es sich um einen kleinen
Kreis von Hochschullehrern aus wenigen (patentintensiven) Fachberei-

chen, welcher jedoch fiihrend Patentarbeit betreibt.

Die Intention des § 42 ArbNErfG, durch die eigene Verwertungszustan-
digkeit der Hochschullehrer einen Anreiz zu schaffen, verstarkt For-
schung zu betreiben, ist nur bedingt eingetreten. Die Anzahl der Hoch-
schullehrererfindungen in Forschungsvorhaben, in denen § 42 ArbNErfG
uneingeschrankt zur Wirkung kommt und in solchen, in denen im Rah-
men der vertraglichen Regelungen das Hochschullehrerprivileg ,,ausge-
hebelt* wurde, ist nahezu gleich hoch. Eine gesteigerte Erfindungstatig-
keit der Hochschullehrer als Folge einer innovationsstimulierenden Wir-
kung des § 42 ArbNEG ist nicht feststellbar.

Hinsichtlich der Anreizwirkung bzgl. des Betreibens von Schutzrechtsar-
beit 1aRt sich darlegen, daf3 rd. 60 % der Hochschullehrer mit patentfahi-
gen FuE-Ergebnissen ihre Erfindungen zum Patent anmelden und das
Hochschullehrerprivileg als Anreiz fir die Patentierung und Verwertung
ihrer Ergebnisse ansehen. Im Gbrigen wird dem Hochschullehrerprivileg
kein entscheidender Einflul auf die Patentierung und Verwertung von
Erfindungen aus der Hochschulforschung zugesprochen. Der Stellen-
wert des Hochschullehrerprivilegs wird nicht hoch eingeschatzt. Im Falle
des Erhaltes einer angemessenen Erfinderverglitung sowie des Ruck-
flusses von Verwertungserldsen in kiinftige Forschungsarbeiten waren
einige Hochschullehrer auch mit der Rolle des Diensterfinders nach
ArbNErfG zufrieden.
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Bei dem Betreiben von Patent- und Verwertungsarbeit sind die Hoch-
schullehrer grundsatzlich auf sich selbst gestellt. Sie fuhlen sich hiermit
grof3teils sowohl in tatsachlicher als auch in finanzieller Hinsicht tberfor-
dert und sind auf Unterstlitzung angewiesen. Die angebotenen Unter-
stitzungsleistungen sind aber, insbesondere im Hinblick auf die Hilfe-
stellungen bei der Verwertung, mangelhaft und in finanzieller wie perso-
neller Hinsicht nicht ausreichend. Es verbleiben gravierende Hemmnis-
se, welche eine aktivere Schutzrechtsarbeit der Hochschullehrer verei-

teln.

Dies beginnt bei Schwierigkeiten bei der Bewertung der Patentierfahig-
keit, Einschatzung des Verwertungspotentials, Durchfiihrung der Pa-
tentrecherche und Patentanmeldung und endet bei der Finanzierung der
Patentanmeldung. Abgesehen von fehlendem Wissen Uber das Proze-
dere des Patentverfahrens mangelt es oft bereits schon am Erkennen

einer patentfahigen Erfindung.

Als Haupthindernisgrund wird von den Hochschullehrern genannt, daf}
die Patentarbeit zu burokratisch und zu teuer sei. Viele Hochschullehrer
haben weder Zeit noch Muse, sich neben ihrer regularen Arbeitszeit, mit
der zeitaufwendigen und burokratischen Patentierung ihrer Forschungs-

ergebnisse zu befassen.

Als noch gewichtiger werden jedoch die hohen Kosten angesehen, wel-
che mit der Anmeldung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und der Ver-
wertung verbunden sind. Diese Kosten missen von den Hochschulleh-
rern aus ihrem Privatvermégen vorfinanziert werden und amortisieren

sich nur im Fall einer spateren erfolgreichen Verwertung.

Die Hochschullehrer sind oftmals nicht bereit, bei unsicheren Verwer-
tungsaussichten aus privater Kasse dieses finanzielle Risiko zu tragen.
Sie geben daher z. T. unabhangig von der Angemessenheit der Gegen-
leistung ihre Forschungsergebnisse an die Unternehmen heraus. So
stellt auch der Verkauf von Erfindungen trotz finanzieller EinbuRen im

Vergleich zu Lizenzvergaben eine beliebte Verwertungsform dar. Die
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Hochschullehrer missen in diesem Fall weder Zeit noch Geld fir Pa-

tentarbeit investieren.

Dal} die Kosten eine entscheidende Rolle spielen, zeigt sich ferner dar-
in, dall die Hochschullehrer im Verhaltnis wesentlich weniger Patentan-
meldungen beim EPA vornehmen als beim DPMA. Die Kosten flir eine
Anmeldung beim EPA betragen namlich ein Vielfaches der Kosten fir

eine Anmeldung beim DPMA.

Die geringe finanzielle Risikobereitschaft der Hochschullehrer spiegelt
sich auch in der Anzahl der erteilten Patente wieder. Die hochste Anzahl
an erteilten Patenten findet sich in der industriefinanzierten Hochschul-
forschung. Dies griindet wohl darauf, dal} in diesen Projekten anwen-
dungsbezogen, am Bedarf der Unternehmen orientiert, geforscht wird
und oftmals eine kostenaufwendige Weiterentwicklung der Erfindung
nicht notig ist. Die Verwertung derartiger Erfindungen gestaltet sich so-

mit erheblich leichter und risikoloser.

Das Betreiben von Schutzrechtsarbeit durch die Hochschullehrer er-
scheint vorwiegend dann zu erfolgen, wenn das wirtschaftliche Risiko
einer erfolglosen Verwertung maoglichst gering ist. § 42 ArbNErfG wirkt
sich somit Uberwiegend in den Fallen stimulierend aus, in welchen eine

leichte und risikolose Verwertung aussichtsreich ist.

Die Verwertung der Erfindungen stellt das entscheidende Problem in der
Hochschulforschung in Deutschland dar. So ergab auch der Vergleich
mit den USA, dal} nicht die Anmeldezahlen aus der deutschen Hoch-
schulforschung, sondern vielmehr die Umsetzung in bestandskraftige
Schutzrechte und die anschlieRend bzw. parallel zu betreibenden Ver-
wertungsbemuihungen nicht den wiinschenswerten ,Wirkungsgrad“ der

Umsetzung erreicht haben.

Fir diesen im Vergleich zu den USA schlechten Wirkungsgrad kann es
neben der o. g. unterschiedlichen Behandlung von Arbeitnehmererfin-

dungen eine Reihe weiterer Gesichtspunkte geben:
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So kdénnte in den USA die dort praktizierte 1-jahrige Neuheitsschonfrist
gerade im Hochschulbereich zum Tragen kommen, innerhalb welcher
die eigene wissenschaftliche Veréffentlichung der Patenterteilung nicht
entgegensteht. Ein weiterer Grund kann in einer rigoroseren Pru-
fungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamtes gegentiber dem
US Patent- und Markenamt liegen. SchlieBlich kann sich in dem héheren
Wirkungsgrad auch ein in den USA weiter gefalter Begriff der Patentfa-
higkeit niederschlagen, der im Softwarebereich und im Bereich der
Gentechnologie sowie bei Geschaftsmethoden (business methods) ma-
teriell Gber den Begriff der Patentfahigkeit in Europa bzw. Deutschland
hinausgeht. Diese Griinde sind wohl mit ursachlich, daf} in den USA bei

héheren Anmeldezahlen prozentual mehr Patente erteilt werden.

Eines der zentralen Probleme der Verwertung von Hochschulerfindun-
gen besteht darin, da® zwischen dem Entwicklungsstadium bis zu dem
eine Erfindung in einem Hochschulinstitut betrieben wird und dem Stadi-
um, in dem bei einem Unternehmen Interesse fir diese Erfindung ge-
weckt werden kann, eine betrachtliche Licke klafft. Um diese Licke zu
schlieBen, sind u. U. betrachtliche finanzielle Investitionen (Bau von
Prototypen, Funktionsmodellen) notwendig. Hinzu kommt, daR die
Hochschullehrer nicht in den Unternehmen, respektive nicht direkt am
Markt, sondern in der Hochschule tatig sind. Fur sie gestaltet sich daher
sowohl die Erkennung der Verwertbarkeit einer Erfindung als auch die
spatere Verwertung selbst schwierig. Die leichtere Erkennbarkeit von
Verwertungsmaglichkeiten ist auch als Grund dafiir anzusehen, daf} die
Patentanmeldezahlen von Erfindungen aus industriefinanzierten For-

schungsprojekten bei weitem am héchsten sind.

Neben den erheblichen Schwierigkeiten bei der Patentanmeldung sehen
sich die Hochschullehrer bei der Verwertung mit noch gewichtigeren
Schwierigkeiten konfrontiert. Die in Deutschland angebotenen Unterstut-
zungsleistungen, insbesondere in Bezug auf die Erfindungsverwertung
werden von den Hochschullehrern als Uberwiegend mangelhaft und un-

zureichend eingeschatzt.
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Im Hochschulbereich kommt es ferner zu Konflikten zwischen Patentie-
rung und Verdffentlichung, weil die Hochschullehrer ihre wissenschatftli-
che Anerkennung in der Regel nicht in der kommerziellen Verwertung
ihrer Erfindung, sondern in der Verdéffentlichung ihrer Ergebnisse in der
Fachliteratur und auf Vortragen finden. Sie haben deshalb das Bedirfnis
mdglichst frith und méglichst viel zu publizieren, wodurch jedoch eine

spaterer Patentierung vereitelt wird.

Die Praferenz der Hochschullehrer fiir Veréffentlichungen und nicht fir
Patente hat ihre Griinde u. a. darin, dal} sich fir viele Hochschullehrer
die durch Veréffentlichungen erlangte Steigerung ihrer wissenschaftli-
chen Reputation in der scientific community vorteilhafter (z. B. fir die
Einwerbung von Forschungsauftragen, berufliche Laufbahn, insbeson-
dere bei Berufungs- und Habilitationsverfahren) auswirkt, wie die Paten-

tierung der Erfindung.

Der Vorrang von Veréffentlichungen gegeniber Patentanmeldungen ist
jedoch nicht Selbstzweck, sondern ist Folge des Berufsziels des Hoch-
schullehrers. Das Ziel der Tatigkeit der Hochschullehrer ist die zweck-
neutrale Erkenntnisgewinnung. Dies ist vom Grundgedanken bereits
nicht auf eine Erfindungsverwertung ausgerichtet. Die Hochschullehrer
sind nicht direkt am Markt, sondern in der Hochschule tatig. Aufgrund
mangelnder Marktnahe und -kenntnis ist fir die Hochschullehrer daher

die Verwertbarkeit ihrer Erfindungen schwer einschatzbar.

Der Vorrang von Verdéffentlichungen gegeniiber Patenten stellt nicht das
entscheidende Problem im Hinblick auf die Patentaktivitdten der Hoch-
schullehrer dar. Vorwiegend scheitert die Betreibung von Schutzrechts-
arbeit an den vorgenannten praktischen Hemmnissen, wie z. B. Finan-

zierung, Burokratie, Unkenntnis der Verwertbarkeit etc.

Aufgrund der gravierenden Hinderungsgrinde fiur die Hochschullehrer
bzgl. des Betreibens von Patentarbeit lalt sich weder eine stimulierende
noch eine hemmende Wirkung des § 42 ArbNErfG nachweisen. Die
Vorteile des § 42 ArbNErfG, welche einen Anreiz zum verstarkten Be-

treiben von Forschung und Verwertung darstellen sollen, werden durch
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die mit dem Betreiben von Patentarbeit fir die Hochschullehrer entste-
henden Nachteile wieder ausgeglichen. Einige Hochschullehrer wirden
sich bei entsprechender Vergutung auch mit der Stellung eines Arbeit-

nehmererfinders zufrieden geben.

Eine hemmende Wirkung des § 42 ArbNErfG ist hingegen insoweit fest-
stellbar, als die Hochschulen bei der jetzigen Rechtslage selbst kaum
Schutzrechtsarbeit betreiben. Der Prozentsatz der von der Hochschule

angemeldeten Erfindungen ist verschwindend gering.

Fur die Hochschulen stellt das Hochschullehrerprivileg jedoch in der
derzeitigen Situation nicht das entscheidende Kriterium dar, weshalb sie
nicht verstarkt Schutzrechtsarbeit betreiben. Vielmehr ausschlaggebend
ist das Fehlen des notwendigen Personals, Know-hows und Infrastruktur
und der hierfur erforderlichen finanziellen Mittel. Neben den Kosten flr
die Schaffung der fir das Betreiben von Schutzrechtsarbeit notwendigen
Strukturen wirden auf die Hochschulen noch weitere Kosten fur die
Patentierung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und Verwertung sowie fur

die Zahlung von Arbeitnehmervergutungen zukommen.

Die hierfur nétigen finanziellen Mittel stehen der Hochschule jedoch
nicht zur Verfigung. Die zur Zeit vorhandenen Einrichtungen sind zum
Betreiben von Schutzrechtsarbeit keinesfalls ausreichend. Da die Hoch-
schulen momentan gar nicht in der Lage sind, Schutzrechtsarbeit zu
betreiben, geben sie die Erfindungen, unabhangig vom Bestand des §

42 ArbNErG, zum gréten Teil ohne jegliche Prifung frei.

Dem Hochschullehrerprivileg wirde jedoch bei aktiver Betreibung von
Schutzrechtsarbeit der Hochschulen insoweit Bedeutung zukommen, als

es einen einheitlichen Rechtserwerb erschweren wiirde.

Erfindungen im Hochschulbereich erwachsen aus der Erforschung und
Entwicklung einer Technologie, an welcher mehrere Personen zusam-
menarbeiten, und sind keine hiervon zu trennenden, isolierten Erschei-
nungen. Die Erfindung ist daher so gut wie in keinem Fall einer Person

allein zuzuordnen, sondern fast immer mehreren.
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Infolge der Zusammenarbeit von privilegierten und nicht-privilegierten
Mitarbeitern in Hochschulforschungsprojekten kommt es zu Erfinderge-
meinschaften zwischen diesen Personengruppen. Die Hochschule
kénnte zwar die Rechte an den Erfindungen ihrer nicht-privilegierten
Mitarbeiter durch Inanspruchnahme erwerben, aufgrund des § 42 Arb-
NErfG jedoch nicht die der Hochschullehrer. Es besteht daher die Be-
furchtung, dall der Hochschule im Falle des Betreibens von Schutz-
rechtsarbeit die qualitativ hochwertigen und lukrativen Erfindungen der

Hochschullehrer nicht zur Verfligung stehen.

Aufgrund der differierenden Verwertungszustandigkeiten ware eine ein-
heitliche Verwertung nur mdéglich, wenn auf freiwilliger Basis ein Kon-
sens mit den privilegierten Personen gefunden wird. Es ist grundsatzlich
von Bedeutung, dal® der Forschungszusammenhang auch mit einem
Verwertungszusammenhang korreliert und umgekehrt, dal3 die Verwer-
tung nicht die Forschungszusammenhange zerreildt. Das Hochschulleh-
rerprivileg stellt jedoch dahingehend kein uniUberwindbares Hindernis
dar, da die Hochschullehrer - im Falle eines aktiven Betreibens von Pa-
tentarbeit durch die Hochschule - ihre Rechte an den Erfindungen gegen
eine angemessene Gegenleistung an die Hochschulen voraussichtlich

abtreten wirden

Trotz der sehr geringen Héhe der Drittmittel aus der Industrie im Ver-
gleich zu den o6ffentlichen oder sonstigen Drittmitteln, werden mehr als
die Halfte aller Erfindungen mit Hochschulherkunft von Unternehmen
zum Patent angemeldet. Bei industriefinanzierten Projekten ist auch die
Anzahl der Patentanmeldungen und Erteilungsquoten bei weitem am

hochsten.

Durch die Zusammenarbeit der Unternehmen mit den Hochschulen in
industriefinanzierten Forschungsprojekten und eine spaterer Zusam-
menarbeit mit den Hochschullehrern in Form von Beratervertragen wird
Wissen in erheblichem Umfang zu gunstigen Konditionen aus den

Hochschulen in die Industrie transferiert.
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Aufgrund der vorhandenen Infrastruktur kdnnen Hochschulinstitute For-
schungsleistungen oft preiswerter erstellen als die Industrie. Die Indu-
strie profitiert in diesen Fallen von dem aus offentlichen Mitteln finan-
zierten Equipment einer Hochschule und spart sich entsprechende Ei-

genaufwendungen.

Trotz dieser Interessenslage sehen die meisten von der Industrieseite
vorgegebenen Vertrage die Ubertragung jeglicher Rechte an den Erfin-
dungen aus dem finanzierten Forschungsprojekt vor. Der Hochschule

steht oftmals nur ein einfaches Nutzungsrecht zu.

Der Austausch von Wissen und Anregungen zwischen Hochschule und
Industrie ist jedoch nicht nur fir die Industrie vorteilhaft, sondern berei-
chert auch die Hochschulforschung. Eine fruchtbare Zusammenarbeit
zwischen Hochschule ist fir den technischen Fortschritt in Deutschland
von wesentlicher Bedeutung und von volkswirtschaftlichem Nutzen. Die
Hochschullehrer sind hierbei ein wichtiger Verknupfungspunkt zwischen

Hochschule und Industrie.

Durch das Hochschullehrerprivileg haben die Unternehmen die Moglich-
keit die Rechte an Hochschulerfindungen direkt vom Hochschullehrer
selbst zu erwerben. Unternehmen kénnen so unkompliziert und ohne
grolien blrokratischen Aufwand - unter Umgehung der Hochschulen -
die Rechte an Hochschulerfindungen erwerben. Die Einschaltung des
tragen Verwaltungsapparates der Hochschule - so bei Wegfall des § 42
ArbNErfG - wurde einen Rechtserwerb fir die Industrie wesentlich ver-
komplizieren, verlangsamen und wohl auch verteuern, was u. U. eine
Auslagerung von Forschungsvorhaben aus der Hochschule zur Folge
hatte.



Teil 4: Verfassungsrecht

A) Verfassungsrechtliche Zulassigkeit der Abschaffung des
Hochschullehrerprivilegs und Behandlung der Hochschulleh-

rer nach den Vorschriften fiir Diensterfinder

Entscheidend fir die Behandlung der Frage Bestand, Reform oder Ab-
schaffung des Hochschullehrerprivilegs ist die verfassungsrechtliche
Zulassig- oder Unzulassigkeit einer Abschaffung des Hochschullehrer-
privilegs. Es bleibt zu untersuchen, welche Rechtsfolgen sich aus einer
Abschaffung des § 42 ArbNErfG und Behandlung der Hochschullehrer
nach den Vorschriften fir Diensterfinder ergeben und inwieweit dem-
nach eine Abschaffung bzw. Anderung des Hochschullehrerprivilegs

verfassungsrechtlich zulassig ist.

Die Freistellung der Erfindungen von Hochschullehrern gem. § 42 Arb-
NErfG wurde nach der amtlichen Begriindung in das ArbNErfG aufge-
nommen, um den Hochschullehrern die Freiheit von Lehre und For-
schung zu garantieren®®. Im schriftlichen Bericht des Ausschusses fiir
gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht zum Regierungsentwurf
des ArbNErfG wurde die Sonderregelung begrufdt, ,... weil sie dem
Schutz der Lehr - und Forschungsfreiheit der Hochschule dient und
durch die Sonderstellung der Hochschullehrer®® die Forschung angeregt

werden diirfte”?5,

Die Regelung des § 42 ArbNErfG soll den Hochschullehrern und wis-
senschaftlichen Assistenten ermdglichen, ohne EinfluBnahme der Hoch-
schule Uber eine Schutzrechtsnahme, -erhaltung und -verwertung selbst

zu bestimmen. Diese Gewahrung einer freien Verfigungsbefugnis wird

324 Amtliche Begriindung zum Regierungsentwurf des ArbNErfG, BI. f. PMZ 1957, 229

325 Erichsen, Stellung und Begriff des Hochschullehrers im Verfassungsrecht, VerwArch
69; Weber, Stellung und Begriff des Hochschullehrers in der Rechtsprechung des
BVerfG, S. 287 ff

3% AusschuRbericht, BI. f. PMZ 1957,255
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mit dem Interesse der Foérderung der wissenschaftlichen Forschung und
mit dem Schutz der Wissenschaftsfreiheit®®’, besser aber mit dem Gebot
der ,Wahrung der institutionellen Selbstandigkeit des Wissenschaftsvoll-
zugs™*? begriindet. In Art. 5 Ill GG ist die Freiheit der Wissenschaft nicht
nur um ihrer selbst willen geschitzt, sondern auch als Voraussetzung

der Funktion von Wissenschaft im freiheitlichen Gemeinwesen®%.

Das Hochschullehrerprivileg begriindet eine Ausnahme insofern, als daf}
es die Verfigungs- und Verwertungszustandigkeit statt dem Arbeitgeber,
d.h. der Hochschule, dem Arbeitnehmer, d.h. dem Hochschullehrer, zu-
weist. Den Hochschullehrer trifft, abgesehen von der Pflicht zur Be-
kanntgabe einer Verwertung und des hieraus resultierenden Erléses
nach § 42 Il ArbNErfG, weder eine Mitteilungs- (§ 18 ArbNErfG) noch
eine Anbietungspflicht (§ 19 ArbNErfG). Durch den ausdrtcklichen Aus-
schluf® von §§ 18, 19 und 22 ArbNErfG wird der Grundsatz der freien
Verfugungsbefugnis der Hochschullehrer noch verstarkt. Der Hoch-
schullehrer hat so nach § 42 | ArbNErfG eine freiere Stellung als ein
sonstiger Arbeitnehmer oder Beamter, der wahrend des Bestehens sei-
nes Dienstverhaltnisses eine freie Erfindung macht oder verwerten
will**®. Fraglich ist, ob eine derartige Privilegierung der Hochschullehrer
aus verfassungsrechtlichen Grinden notwendig ist oder u. U. auch ent-

fallen kann.

Zur Prifung der verfassungsrechtlichen Relevanz des § 42 ArbNEG ist
vorab der uber die Jahre erfolgte Wandel in der Wissenschaft naher zu
betrachten, da dieser fiir das Grundrecht auf Wissenschaftsfreiheit (Art.

5 1l GG) von zentraler Bedeutung ist.

27 Amtl.Begr. BT-Drucks. 11/3327 S.10= Blatt 1957,247

328 Ullrich, Privatrechtsfragen der Forschungsférderung in der Bundesrepublik Deutsch-
land, S. 287 ff, 292 ff

Dickert, Naturwissenschaften und Forschungsfreiheit, S. 261 ff ,Doppelschutzzweck®,
Hesse, Grundziige des Verfassungsrechts, Rz. 401

KraRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen, S. 31

329

330
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|. Wandel in der Wissenschaft

Der Gegenstand der Wissenschaftsfreiheit ist aufgrund der Veranderun-
gen in der Wissenschaft einem starken Wandel unterworfen. Das dama-
lige Wissenschaftsbild war noch zu einem groRen Teil von der Vorstel-
lung gepragt, dall wissenschaftliche Erkenntnisse vorwiegend auf die
Arbeit einzelner Forscher zurickzufuhren sind. Ein Blick in die Wissen-
schaftsgeschichte zeigt, dal® Ausgangs- und Endpunkt von Spitzenlei-
stungen der Hochschulforschung der einzelne Hochschulforscher gewe-

sen ist*®

. Vor diesem Hintergrund verstand sich das Grundrecht der
Forschungsfreiheit als Ausdruck der ,Offenheit der Forschung durch den
Vorrang der individuellen Initiative”, die durch Unabhangigkeit vom Staat
und von gesellschaftlichen Gruppen zu gewéhrleisten war®*. Der ein-

zelne Forscher stand als Individuum im Vordergrund.

Die Forschung hat sich uber die Jahre stark verandert. Der allein for-
schende Privatgelehrte ist zumindest in den Naturwissenschaften kaum
mehr vorstellbar. Wissenschaftler sind in immer starkerem Mal} auf ma-
terial- und personalintensive Experimente angewiesen, die wegen ihrer
hohen Kosten nur noch in Hochschulen, in auBeruniversitaren For-
schungseinrichtungen und Industrielaboren, d.h. in Forschungsgemein-
schaften, durchgefiihrt werden kénnen®®. In vielen Wissenschaftszwei-
gen ist es daher vorwiegend der Staat, der durch Errichtung und Unter-
halt entsprechender Forschungseinrichtungen Uberhaupt erst wissen-
schaftliche Forschung erméglicht®**. Forschung wird vor allem in den
Naturwissenschaften kaum noch von einzelnen Wissenschaftlern isoliert
betrieben, sondern hat sich auf die vorgenannten organisierten Kollekti-

ve verlagert.

Dort wird Forschung in Gemeinschaftsarbeit betrieben. An der Errei-
chung eines Forschungsziels arbeiten oft mehrere Personen arbeitsteilig

zusammen, wobei eine funktionale Spezifizierung erfolgt. Neben einer

331 Flaming in Handbuch des Wissenschaftsrechts, Bd 2 (1982) S. 912

332 Hailbronner, Die Freiheit der Forschung und Lehre als Funktionsgrundrecht, S. 268
Meusel, Aueruniversitdre Forschung im Wissenschaftsrecht, § 10 Rz. 155
Meusel, AuReruniversitare Forschung im Wissenschaftsrecht, § 10 Rz. 155

333
334
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funktionalen Spezifizierung innerhalb eines Fachgebietes findet auch
oftmals aufgrund der interdisziplinaren Forschungs- und Entwicklungs-
aufgaben eine kollektive Zusammenarbeit von Wissenschaftlern unter-
schiedlicher Fachrichtungen statt®**. Die Ergebnisse der einzelnen Be-
reiche werden schliellich im Sinne des Forschungsziels wieder zu ei-

nem Gesamtprojekt zusammengefiigt.

Erfindungen im Hochschulbereich erwachsen heutzutage aus der Erfor-
schung und Entwicklung einer Technologie, an welcher mehrere Perso-
nen zusammenarbeiten, und sind keine hiervon zu trennenden, isolier-
ten Erscheinungen. Verschiedene Erfindungen sind nicht getrennt von-
einander zu betrachten, sondern stehen mit dem allgemeinen und dem
neuen Forschungswissen, das an der Hochschule generiert wird, im
Zusammenhang. Hierdurch entstehen technische und wirtschaftliche

Verwertungszusammenhange.

Der Erfindungsprozeld ist im Vergleich zu vergangenen Zeiten nicht
mehr durch individuelle Leistungen gekennzeichnet, sondern durch
gruppendynamische, interdisziplinare und interaktive Gemeinschaftsar-
beit®*. Die heutige Forschung stellt sich als ein arbeitsteiliges System
dar, an welchem mehrere Personen gemeinsam arbeiten. Mehr als
durch die Kreativitat des Einzelnen in ,Einsamkeit und Freiheit” ist Wis-
senschaft heute als ,offener sozialer Prozeld vielfaltiger Kommunikati-
on”* definiert, der weit Uiber die Universitaten hinaus reicht**®. Der ein-
zelne Wissenschaftler ist gegenlber der Gemeinschaft mehrerer zu-

sammenarbeitender Forscher in den Hintergrund getreten.

In der heutigen Forschung verschwimmen ferner immer starker die
Grenzen zwischen Wissensgenerierung und seiner Anwendung, zwi-

schen Theorie und Praxis, Labor und AuRenwelt**. Forschung ist in

¥ soin Sonderforschungsbereichen der DFG

Niedzela-Schmutte, Miterfindungen in Forschungs- und Entwicklungskooperationen
S.31

Trute, Die Forschung zwischen grundrechtlicher Freiheit und staatlicher Institutionali-
sierung, S. 8 f, 64 ff; Schulze-Fielitz, Freiheit der Wissenschaft, in Hdb VerfR § 27
Rz. 17

Pernice in Dreier/Bauer, GG, Rz. 4

Trute, Die Forschung zwischen grundrechtlicher Freiheit und staatlicher Institutionali-
sierung, S. 142
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338
339



Teil 4: Verfassungsrecht - 203 -

Deutschland immer starker angewandte Forschung, die auch an den
wissenschaftlichen Hochschulen oft in Entwicklung®° iibergeht**'. Die
Grenzen zwischen der Erkenntniserzeugung und der Anwendung sind
zunehmend flieRend®**. Die Begrenzung der Risiken der Forschungsta-
tigkeit sind nicht mehr auf das abgeschottete Labor beschrankt. Wah-
rend unter den klassischen Bedingungen der Laborwissenschaft galt,
daly experimentiert wird, bevor die Gesellschaft den Risiken der Ver-
wendungen des Wissens ausgesetzt wird, wird heutzutage die Gesell-
schaft immer starker mit dem Risiko des Scheiterns von Experimenten
belastet**. Der Grund fiir diese Verdnderung ist darin zu sehen, daR
das Testen der Hypothesen mittlerweile nur noch unter hinreichend rea-

listischen Experimentalbedingungen erreichbar ist**.

Im Ergebnis IRt sich feststellen, daf3 sich ein Wandel der Wissenschaft
insbesondere in zweierlei Hinsicht feststellen 1alkt: Zum einen wird For-
schung zunehmend anwendungsnaher, zum anderen tritt die Gemein-
schaftsforschung immer starker in den Vordergrund, welche durch Ar-

beitsteiligkeit und Spezifizierung gekennzeichnet ist.

Im Hinblick auf diese Veranderungen in der Wissenschaft ist zu untersu-
chen, ob und inwieweit ein Bestand des § 42 ArbNErfG fir die Garantie

der Wissenschaftsfreiheit des Hochschullehrers notwendig ist.

Eine Abschaffung des § 42 ArbNErfG hatte zur Folge, dal} die allgemei-
nen fur Arbeitnehmererfinder geltenden Regelungen des ArbNEfG mit
den Modifikationen des § 40 ArbNErfG auf die Hochschullehrer Anwen-
dung finden wirden. Dies wirde sich auf die Hochschullehrer wie folgt

auswirken.

340 Entwicklung wendet die Ergebnisse der Forschung auf die Praxis an. Sie ist gewis-

sermalen der Forschung nachgeschaltet.
el Scheven, in Handbuch des Wissenschaftsrechts, 1996, S. 344
342 Jonas, Verantwortung und Freiheit der Forschung, S. 13 f
Beck, Die Welt als Labor, S. 154 ff; Trute, Die Forschung zwischen grundrechtlicher
Freiheit und staatlicher Institutionalisierung, S. 143

Trute, Die Forschung zwischen grundrechtlicher Freiheit und staatlicher Institutionali-
sierung, S. 143
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Il. Mitteilungspflicht

1. Rechtsfolge nach dem ArbNErfG

Gem. § 5 ArbNErfG muBten die Hochschullehrer bei Wegfall der Privi-
legierung nach § 42 ArbNErfG jede schutzfahige Diensterfindung der
Hochschule unverziglich schriftich melden, selbst wenn ihre Schutzfa-
higkeit zweifelhaft ist**°. Problematisch gestaltet sich bei Hochschulleh-
rern die Differenzierung zwischen Diensterfindungen und freien Erfin-
dungen. Diensterfindungen sind wahrend der Dauer des Arbeitsverhalt-

nisses gemachte Erfindungen, die entweder

1. aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb oder in der 6ffentlichen Verwaltung obliegen-
den Tatigkeit entstanden sind oder
2. malgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes oder der 6ffentlichen

Verwaltung beruhen.

Bei einem Hochschullehrer, der sich vornehmlich mit Lehre und For-
schung beschaftigt, gestaltet sich die Abgrenzung zwischen einer ge-
bundenen und einer freien Erfindung schwierig®*®, wenn er eine Erfin-
dung zwar aufderhalb der Hochschule, in einem Institut oder privat, aber
innerhalb seines Wissenschaftsbereiches macht. Die Beurteilung, ob es
sich um eine Erfindung handelt, welche aus der dem Hochschullehrer
obliegenden Téatigkeit entstanden ist oder mafRgeblich auf Erfahrungen

aus der Hochschule beruht, ist schwer zu treffen.

Da sich der Hochschullehrer vertraglich mit der Erforschung und Ver-
mittlung von Wissen beschaftigt, ware im Zweifel jede Erfindung des
Hochschullehrers auf seinem Wissenschaftsgebiet eine Diensterfindung,
welche von der Hochschule in Anspruch genommen werden kénnte und
somit gemeldet werden miuifdte. Dies wirde auch auf Erfindungen An-
wendung finden, welche der Hochschullehrer in An-Instituten oder einer
eigenen Firma macht. Der Hochschullehrer ware so aufgrund der seiner

Tatigkeit eigentimlichen Merkmale schlechter gestellt als ein im Unter-

%5 siehe Teil 1: B Il Ziffer 2
348 siehe ausfiihrlich Teil 1: B Il Ziffer 1
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nehmen tatiger Erfinder. Um eine Schlechterstellung des Hochschulleh-
rers zu vermeiden, ware bei einer Abschaffung des § 42 ArbNErfG eine
Einschrankung des Begriffs der Diensterfindungen dahingehend ange-
zeigt, dal® hierunter nur Erfindungen fallen, welche in direktem Zusam-
menhang mit der universitaren Tatigkeit stehen. Hierbei miften die glei-
chen Abgrenzungskriterien Anwendung finden wie zwischen Hauptamt
und Nebentatigkeit des Hochschullehrers im Rahmen des § 42 Arb-
NEMfG*.

Die vorgenannte Problematik tritt ferner bei der Anzeige- und Mittei-
lungspflicht fur freie Erfindungen gem. §§ 18, 19 ArbNEfG auf. Eine
unverzigliche Mitteilungspflicht wiirde den Hochschullehrer gem. § 18 |
ArbNErfG auch dann treffen, wenn er meint, eine freie Erfindung ge-
macht zu haben. Dabei mufte er Uber die Erfindung und - wenn dies
erforderlich ist - auch Uber ihre Entstehung soviel mitteilen, dal® die
Hochschule beurteilen kann, ob es sich um eine freie Erfindung oder
eine Diensterfindung handelt. Diese Pflicht entfallt gem. § 18 Il Arb-
NErfG, wenn die Erfindung offensichtlich im Arbeitsbereich des Betrie-

bes des Arbeitgebers nicht verwendbar ist.

Bei der Hochschule gestaltet sich die Definition des Arbeitsbereichs des
Betriebes problematisch. Die Hochschule ist zwar zur Verwertung von
Erfindungen im eigenen Betrieb nicht eingerichtet, jedoch fallen samtli-
che Erfindungen in den Aufgabenbereich ,Forschung” der Hochschule.
Dies hatte zur Folge, dal} sich kein Anwendungsbereich fur § 18 Il Arb-
NErfG ergeben wirde.

2. Eingriff in den Schutzbereich des Art. 5 1ll GG

Fraglich ist, ob allein die Meldepflicht nach § 5 ArbNErfG in den Schutz-
bereich des Art. 5 Il GG eingreifen wirde.

Der Schutzbereich der Wissenschaftsfreiheit wird durch die Begriffe

Wissenschaft, Forschung und Lehre bestimmt. Art. 5 [Il GG nennt neben

37 siehe ausfiihrlich Teil I: B 1l Ziffer 4
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der Freiheit der Wissenschaft diejenige von Forschung und Lehre. Damit
soll der Schutzbereich des Grundrechts nicht erweitert, sondern lediglich
der Begriff der Wissenschaft erlautert werden. Es handelt sich daher
nicht um ein Nebeneinander dreier Grundrechte, vielmehr bildet der Be-
griff der Wissenschaft den Oberbegriff**.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist wissen-
schaftliche®® Forschung jede Tatigkeit, die nach Inhalt und Form als
ernsthafter und planmaRiger Versuch zur Ermittlung der Wahrheit anzu-
sehen ist*®. In der Literatur wird teilweise zuséatzlich ein gewisser

351
t

Kenntnisstand sowie ein methodisches Vorgehen verlangt™'. Die Frei-

heit der Forschung gem. Art. 5 Il GG umfaldt ,insbesondere die Frage-
stellung und die Grundsatze der Methodik sowie die Bewertung des For-
schungsergebnisses und seine Verbreitung“**. Geschiitzt sind alle ei-

genverantwortlichen*®

354
da>".

Tatigkeiten, die als wissenschaftlich zu qualifizie-
ren sin Von der Forschungsfreiheit ist daher nicht nur die
“eigentliche Forschung”, also die schopferische Gedankenarbeit, son-
dern auch die zu ihrer Vorbereitung und Nachbereitung notwendigen
und typischerweise als wissenschaftlich bezeichneten Arbeiten umfalfit.
Geschutzt wird auch die angewandte Forschung, nicht jedoch die blofR3e

Anwendung bereits erforschter Erkenntnisse®°. Auch die sog. Drittmit-

8 BVerfGE 35,79, 113 (Hochschule/Gruppenuniversitit); Wendt in v. Miinch/Kunig,
GG, Art. 5 Rz. 100, Scholz in Maunz/Dirig, Grundgesetzkommentar, Art 5 1l GG, Rz.
85, Seifert/Homig, Grundgesetz fir die Bundesrepublik Deutschland, Art. 5 Rz. 27,
Jarass/Pieroth, Grundgesetz fir die Bundesrepublik Deutschland, Art. 5 Rz. 76,
Meusel, AulReruniversitare Forschung im Wissenschaftsrecht, § 10 Rz. 51 f; Trute,
Die Forschung zwischen grundrechtlicher Freiheit und staatlicher Institutionalisie-
rung, § 4 Il 2, Schmidt/Seidel, Grundrechte, S. 194; Classen, Die Wissenschaftsfrei-
heit auRerhalb der Hochschule, S. 75

abweichend Alexander Blankenagel, A6R 105 (1980), 35(70), der den Begriff der

Wissenschaft auf aufieruniversitare Forschung beschranken und den Begriff For-

schung und Lehre der Universitat zuordnen will.

wobei das Bundesverfassungsgericht seiner Rechtsprechung ausdriicklich einen weit

zu verstehenden Wissenschaftsbegriff zugrunde legt, BVerfGE 90,1,13 (Jugendge-

fahrende Schriften), Pernice in:Dreier/Bauer, GG, Art. 5 Rz. 24,

350 grundlegend BVerfGE 35, 79, 113 (Hochschule/Gruppenuniversitat), 47, 327,367

(Hessisches Universitatsgesetz), vgl. auch BVerwGE 102,304,308

Scholz in Maunz/Diirig, Grundgesetzkommentar, Art 5 lll, Rz. 91,Pernice in Drei-

er/Bauer, GG, Art. 5 Rz. 20, 23; Kirchhof, Wissenschaft in verfal3ter Freiheit, S.2;

Trute, Die Forschung zwischen grundrechtlicher Freiheit und staatlicher Institutionali-

sierung, S. 122; Denninger in: AK-GG, Art. 5 llI, | Rz. 25

%2 BVerfGE 35, 79, 113, (Hochschule/Gruppenuniversitat)

%3 Scholz in Maunz/Diirig, Kommentar zum GG, Art. 5 Il Rz. 99 f, womit bloRe Hilfs-
dienste ausgeschlossen sind; Pernice in Dreier/Bauer, GG, Art. 5 Rz. 25

%4 Pernice in Dreier/Bauer, GG, Art. 5 lll Rz. 25

%% Schmidt/Seidel, Grundrechte, S. 195
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tel- und auftragsforschung genieRt den Schutz der Wissenschaftsfrei-
heit, solange nach Ziel und Methode wissenschaftliche Arbeit gegeben
ist und der Auftraggeber nicht entscheidenden Einflul auf das For-

schungsergebnis hat>*®.

Die Freiheit der Lehre als Element der Wissenschaftsfreiheit ist durch
ihre Verbindung mit der Forschung als Freiheit der wissenschaftlichen
Lehre durch den Forscher qualifiziert*®”. Als Lehre wird die wissen-
schaftlich fundierte Ubermittlung der durch die Forschung gewonnenen
Erkenntnisse verstanden®®, wobei dies auch die Weitergabe fremder
Forschungen vom Schutzbereich des Art, 5 Il GG umfalt®*®. Die Lehr-
freiheit ist damit konsequente Fortfiihrung der Forschungsfreiheit®®°. Zur
Lehrfreiheit des Hochschullehrers gehort es, selbst Gber Inhalt, Metho-

den und Ablauf der Lehrveranstaltungen bestimmen zu kénnen",

Vor diesem Hintergrund greift die Pflicht zur unverziglichen Meldung
von Erfindungen weder in den durch Art. 5 Ill GG geschitzten Bereich
der Forschung noch der Lehre ein. Der Prozel® der Gewinnung und
Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse wird hierdurch nicht beein-
fluRt. Das Recht des Hochschullehrers Uber Gegenstande, Ziele und
Methoden seiner wissenschaftlichen Arbeit frei zu entscheiden, bleibt
unangetastet. Die Mitteilungspflicht stellt lediglich eine zusatzliche Pflicht
aus dem Arbeitsverhaltnis dar, welche ihn aber nicht in seiner Tatigkeit
als Wissenschaftler tangiert. Der Schutzbereich des Art. 5 lll GG ist da-

her nicht eroffnet.

3% Scholz in Maunz/Durig, Kommentar zum GG, Art. 5 lll Rz. 98; Oppermann, Freiheit

von Forschung und Lehre, in HStR VI, § 145 Rz. 14 f; Pernice in Dreier/Bauer, GG,
Art. 5 Rz. 25; Wendt in v. Miinch/Kunig, GG, Art. 5 Rz. 101

Oppermann, Freiheit in Forschung und Lehre, in HStR VI, § 145 Rz. 38, Starck in v.
Mangoldt/Klein, GG, Art. 5 lll Rz. 226, 235; Scholz in Maunz/Durig, Kommentar zum
GG, Art. 5 1ll Rz. 103 ff; Jarass/Pieroth, GG, Art. 5 Rz. 77a

BVerfGE 35, 79 (113) (Hochschule/Gruppenuniversitat), Pernice in Dreier/Bauer,
GG, Art. 5Rz. 20

Trute, Die Forschung zwischen grundrechtlicher Freiheit und staatlicher Institutionali-
sierung, S. 130, Schmidt/Seidel, Grundrechte, S. 195 ; a. A. Dickert, Naturwissen-
schaften und Forschungsfreiheit, S. 290; Scholz in Maunz/Durig/ Herzog, Kommentar
zum GG, Art. 5 lll Rz. 85,die Lehre umfasse nur die Kommunikation eigener For-
schungsergebnisse

Trute, Die Forschung zwischen grundrechtlicher Freiheit und staatlicher Institutionali-
sierung, §413

BVerfGE 55, 37,68 (VerfassungsmaBigkeit des Bremischen Hochschulgesetzes)
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Im Ubrigen wird die Vereinbarung einer Mitteilungspflicht mit dem Hoch-
schullehrer auch bei Bestand des § 42 ArbNErfG im Rahmen des § 23
ArbNETG fiir zulassig erachtet®®.

Il. Unbeschrankte Inanspruchnahme

1. Rechtsfolge nach dem ArbNErfG

Nach der Erfindungsmeldung gem. § 5 ArbNErfG hatte die Hochschule
die Moglichkeit, innerhalb von 4 Monaten zu entscheiden, ob sie die vom

Hochschullehrer gemeldete Erfindung:

e unbeschrénkt oder beschrénkt in Anspruch nimmt
(§§ 6, 7 ArbNEIfG)

e frei gibt und eine angemessene Beteiligung beansprucht
(§ 40 ArbNEIfG)

o frei gibt (§ 8 ArbNErfG)

Im Falle einer unbeschrankten Inanspruchnahme der Erfindung durch
die Hochschule wirden alle vermégenswerten Rechte an der Erfindung
auf die Hochschule Ubergehen, insbesondere das Recht auf das Patent
oder den Gebrauchsmusterschutz. Als eigentumsahnliches Vermégens-
recht (,geistiges Eigentum®) féllt es in den Schutzbereich der Eigen-
tumsgarantie des Art. 14 GG*®. Lediglich die Personlichkeitsrechte wiir-
den bei dem Hochschullehrer verbleiben. Auch die Erfindungen des
Hochschullehrers aus der Auftragsforschung kénnten von der Hoch-

schule in Anspruch genommen werden.

362 Ullrich, Sachliche und personliche Reichweite sowie Angemessenheit der Schutz-

rechtsregelungen in den Zuwendungsbestimmungen des Bundesministers fir For-
schung und Technologie, S. 100; Volmer/Gaul, Kommentar zum Arbeitnehmererfin-
dungsgesetz § 42 Rz. 69

Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, S. 144, 193 mwN; Hubmann, Geisti-
ges Eigentum, S. 13
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2. Dogmatischer Hintergrund des Inanspruchnahmerechts des Ar-

beitgebers und der Ausnahmeregelung des § 42 ArbNErfG

Das Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers fiir Arbeitnehmererfindun-
gen leitet sich, wie Uberhaupt das Recht auf das Arbeitsergebnis, aus
dem Schutz der arbeitsteiligen Unternehmensorganisation ab, den Art.
2, 12 GG gewabhrleistet. Stillschweigende - aber zentrale Voraussetzung
des auf dem Erfinderprinzip fir die Schutzrechtsordnung aufbauenden
ArbNErG - ist, dal® der Arbeitgeber als im Wettbewerb stehendes Un-
ternehmen die Erfindung aus eigenem Interesse bestmdglich gewerblich
ausnutzen und schiitzen wird®®*. Dieser Rechtsgedanke ist jedoch fiir
die Hochschule nicht zutreffend, da sie kein im Wettbewerb stehendes
Unternehmen ist, sondern eine Bildungseinrichtung. Eine bestmdgliche
gewerbliche Nutzung der Erfindung durch die Hochschule selbst ist nicht
gewahrleistet; sie kann allenfalls die Patentierung und anderweitige
Verwertung der Erfindung bewerkstelligen. Vor diesem Hintergrund ware
ein Inanspruchnahmerecht der Hochschule auf Erfindungen der Hoch-
schullehrer nur dann gerechtfertigt, wenn sich die Schutzrechtssiche-
rung nicht nur in der Schutzrechtsnahme erschépft, sondern wenn auch
die Schutzrechtsverwertung und —verteidigung grundsatzlich gewahrlei-

stet ist>®°.

Das Inanspruchnahmerecht des Arbeitgebers ist ferner von dem Gedan-
ken getragen, dald der Arbeitnehmer weisungsabhangig seine Arbeit
verrichtet, welche darauf gerichtet ist, dem Arbeitgeber Arbeitsergebnis-
se flr seine Zwecke zur Verfligung zu stellen. Eben diese Weisungsge-
bundenheit und Abhangigkeit trifft auf den Hochschullehrer nicht zu. Im
Unterschied zu einem ,normalen” Arbeitsverhéltnis, in welchem der Ar-
beitgeber dem Arbeitnehmer seine Tatigkeit - insbesondere nach Inhalt,

Ort und Art - zuweist, darf die Hochschule keine bzw. eine nur sehr ein-

%4 Ulirich, Sachliche und personliche Reichweite sowie Angemessenheit der Schutz-

rechtsregelungen in den Zuwendungsbestimmungen des Bundesministers fir For-
schung und Technologie, S. 110 Anm. 180; Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der
Arbeitnehmererfindung § 9 Rz. 35 ff; Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz Uber
Arbeitnehmererfindungen, § 9 Rz. 86 ff

Ullrich, Sachliche und personliche Reichweite sowie Angemessenheit der Schutz-

rechtsregelungen in den Zuwendungsbestimmungen des Bundesministers fiir For-
schung und Technologie, S. 86
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geschrankte Weisungsbefugnis gegeniber dem Hochschullehrer aus-

uben.

Den an den Hochschulen beschéaftigten Hochschullehrern kommt, da die
Hochschulen zugleich Koérperschaften des offentlichen Rechts und
staatliche Einrichtungen (§ 58 | HRG) sind, ein Doppelstatus als einer-
seits Angehdrige des offentlichen Dienstes und andererseits als
“staatsfreien” Grundrechtstrager zu®®. Die Gewahrleistung freier For-
schung und Lehre verleiht den Hochschullehrern Uber die allgemeinen
beamtenrechtlichen Regelungen hinaus eine weitgehende Unabhangig-
keit bei der Auslibung ihres Berufes. Der Hochschullehrer hat die grund-
rechtliche Freiheit und zugleich die dienstrechtliche Pflicht sein Fach in
Forschung und Lehre selbstandig zu vertreten. Er darf hierbei keinen
aulleren Zwangen ausgesetzt werden. Dem Hochschullehrer wird durch
§ 42 ArbNErfG eine privilegierte Stellung zugebilligt, die sich dadurch
auszeichnet, dal® sie ihm nicht um seiner selbst Willen, sondern als Auf-

gabe und Amt iibertragen wurde®’.

Dienstaufgabe des Hochschullehrers ist es, sich frei und eigenverant-
wortlich um Erkenntnisse im Interesse der Allgemeinheit zu bemuihen
und dieser zur Verfiigung stellen®®. Seine hochschulrechtliche Stellung
ist durch Selbstandigkeit der Zweckbestimmung und Weisungsfreiheit
gekennzeichnet®®. Der Hochschullehrer ist zur Wahrung seiner Unab-
hangigkeits- und Selbstandigkeitsvoraussetzungen seines Amtes eben-
so verpflichtet, wie die Hochschule ihm diese sichern muR®”°. Er soll
gerade nicht in eine arbeitsteilige, fremdbestimmte Organisation einge-
gliedert werden, sondern diese Arbeitsorganisation selbst bestimmen.
Die Beziehung des Hochschullehrers zur Hochschule verhalt sich inso-

weit kontrovers zu der Beziehung des Arbeithehmererfinders zu seinem

36 Scholz in Maunz/Diirig, Kommentar zum GG, Art. 5 1ll Rz. 141, 172 ff

%7 Ullrich, Sachliche und personliche Reichweite sowie Angemessenheit der Schutz-
rechtsregelungen in den Zuwendungsbestimmungen des Bundesministers fiir For-
schung und Technologie, S. 98

%8 BGH v. 27.09.90, NJW 1991, 1480

%9 Ullrich, Sachliche und personliche Reichweite sowie Angemessenheit der Schutz-

rechtsregelungen in den Zuwendungsbestimmungen des Bundesministers fir For-

schung und Technologie, S. 98

Hailbronner, Die Freiheit von Forschung und Lehre als Funktionsgrundrecht, S. 73 ff,

101ff, 259 ff
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Unternehmen: denn die Aufgabe, die Forschung als einen Selbstzweck
zu bestimmen, kommt gerade ihm selbst, nicht der ihm Ubergeordneten
Hochschule zu, die nur die angemessenen und mdoglichen Vorausset-

zungen dafiir zu schaffen hat*’".

Der Hochschullehrer gestaltet seine Forschungsarbeit frei. Er sucht die
an seinem Lehrstuhl beschéaftigten Mitarbeiter aus, setzt sie ein und
weist sie an. In Absprache mit der Hochschulverwaltung nimmt er die
entsprechenden Ein- und Ausstellungen vor. Er fallt im wesentlichen
eigenverantwortlich die seinen Lehrstuhl betreffenden Entscheidungen
und Ubt gegeniber dem an seinem Lehrstuhl beschéaftigten Personal
das Weisungsrecht aus. Er selbst unterliegt bzgl. der Gestaltung seiner
Forschungsprojekte keinem Weisungsrecht. Im Ergebnis steht der selb-
standige Hochschullehrer zwar in der Form, nicht aber in der Funktion
einem Arbeitnehmererfinder gleich®”?. Er nimmt die Aufgaben eines Ar-
beitgebers und nicht eines Arbeitnehmers wahr, so daf® eine Ausnahme-
regelung von den Vorschriften fur abhangige Diensterfinder angezeigt

ist.

3. Eréffnung des Schutzbereichs des Art. 5 lll GG

Durch eine unbeschrankte Inanspruchnahme wirden die vermogens-
werten Rechte an der Erfindung auf die Hochschule tibergehen und der
Hochschullehrer die Nutzungs- und Verwertungsbefugnis Uber seine
Erfindung sowie den Anspruch auf Erhalt des ungeschmalerten wirt-
schaftlichen Erloses verlieren. § 42 ArbNEG gibt dem Hochschullehrer
einerseits das Recht auf freie Verwertung seiner Forschungsergebnisse

und andererseits das Recht auf Erhalt des vollen Verwertungserléses.

"1 Ullrich, Sachliche und persénliche Reichweite sowie Angemessenheit der Schutz-

rechtsregelungen in den Zuwendungsbestimmungen des Bundesministers fiir For-
schung und Technologie, S. 98 Anm. 110

Ullrich, Sachliche und persénliche Reichweite sowie Angemessenheit der Schutz-
rechtsregelungen in den Zuwendungsbestimmungen des Bundesministers flr For-
schung und Technologie, S. 98 Anm. 110, Ebenso scheidet ein Vergleich mit leiten-
den Angestellten aus, da einerseits diese ihre Leistungsfunktion in einem fremdbe-
stimmten Unternehmensinteresses ausiiben und da andererseits bei Erfindungen
selbstandiger Hochschulforscher ein Betriebsanteil gerade nicht veranschlagt werden
kann.

372



Teil 4: Verfassungsrecht -212-

Die Frage der freien Verfligungs- und Verwertungsbefugnis ist von der
Frage zu trennen, ob der Hochschullehrer die hieraus resultierenden
Einnahmen in voller H6he behalten darf. Es ist daher wie folgt zu diffe-

renzieren:

a) Verlust des Anspruchs auf vollen wirtschaftlichen Verwertungserlés

Im Falle einer Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs fallt bei einer
Inanspruchnahme die Verwertungsbefugnis und somit auch das Recht
auf die Verwertungseinnahmen nicht mehr dem Hochschullehrer, son-
dern der Hochschule zu. Der Hochschullehrer verliert seinen Anspruch
auf Erhalt der ungeschmalerten®® Einnahmen aus einer erfolgreichen
Verwertung der Erfindung und kann als Arbeitnehmererfinder lediglich
die gesetzlich vorgesehene Arbeitnehmererfindervergitung, welche ei-
nen Bruchteil hiervon betragt, beanspruchen. Fraglich ist, ob der An-
spruch des Hochschullehrers auf personlichen Erhalt des vollen Ver-

wertungserldses verfassungsrechtlich geschitzt ist.

Der Hochschullehrer finanziert seine Forschung nicht aus privaten Mit-
teln. Er greift auf Mittel zurlick, welche ihm von der Hochschule, &ffentli-
chen und privaten Zuwendungsgebern zu Forschungszwecken zur Ver-
fugung gestellt werden. Mit diesen Mitteln kann der Hochschullehrer frei
und unabhéngig Forschung betreiben®”*. Dieser Freiraum wird von einer
Schmalerung seiner eigenen privaten Einnahmen nicht berthrt. Der per-
sonliche Erhalt des vollen wirtschaftlichen Verwertungserléses ist nicht

Voraussetzung fir die Gewahrleistung der Wissenschaftsfreiheit.

Die Wissenschaftsfreiheit erfallt zwar die Weitergabe der Forschungser-

gebnisse, gibt jedoch kein Recht auf Erhalt des ungekiirzten Verwer-

%73 pis auf eine mdgliche Beteiligung der Hochschule nach § 42 I ArbNErfG

Im Ubrigen gibt Art. 5 Il GG dem Hochschullehrer keinen Anspruch auf Finanzierung
seiner Forschung in bestimmter Hohe, es wurde bisher nur ansatzweise ein Recht
des Hochschullehrers auf eine ,angemessene Minimalausstattung , im Rahmen der
verfligbaren Mittel anerkannt (BVerfGE 43, 242 (285))
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tungserléses®®. Rein pekuniére Interessen und Motivationsanreize sind
nicht von Art. 5 lll GG geschutzt. Der Schutz privater wirtschaftlicher
Interessen wird von Art. 2, 12, 14 GG, nicht von Art. 5 Ill GG umfafRt*’®.

Im Ubrigen dient § 42 ArbNErfG nicht dem Eigentumsschutz, sondern
der Wahrung der wissenschaftlichen Selbstandigkeit*’’. Die Privilegie-
rung will dem Hochschullehrer einen Freiraum schaffen, in welchem er
unbeeinflulRt und ohne aullere Zwange freie Forschung und Lehre be-
treiben kann, nicht jedoch einen Anspruch auf zusatzliche private Ein-
nahmen verschaffen. Nicht zu folgen ist daher der Ansicht Frielings®’®,
dall der Gesetzgeber durch § 42 ArbNErfG die Forschungsarbeit auch
Uber einen Schutz der privaten wirtschaftlichen Interessen der Wissen-
schaftler motivieren und jegliche EinfluBnahme des Staates auf die

spatere Verwertung der Forschungsergebnisse unterbinden wollte.

Es sind auch keine Grinde bei Erfindungen von Hochschullehrern er-
sichtlich, aufgrund derer Einschrankungen der Rechte des Erfinders

3% anders zu beurteilen

unter dem Gesichtspunkt der Eigentumsgarantie
waren als bei Erfindungen nicht-privilegierter Arbeitnehmer. Die in § 42
ArbNErfG vorgesehene Sonderregelung ist nicht durch die Eigentums-
garantie gefordert®®. Mit Riicksicht auf das Recht des Erfinders auf den

wirtschaftlichen Wert seiner Leistung ware dem Hochschullehrer jedoch

% nicht zu folgen ist der Ansicht Frielings, Wem gehdren die universitaren Forschungs-
ergebnisse, in GRUR 1987, S. 409, nach welcher die Regelung des § 42 ArbNErfG
letztlich nur als eine einfachgesetzliche Konkretisierung der grundrechtlich ge-
schitzten Verwertungsfreiheit des Hochschullehrers anzusehen sei, nach welcher
die wirtschaftliche Nutzung kraft Natur der Sache und damit der Verwertungserlés
allein dem Wissenschaftlicher zustehe.

Ullrich, Privatrechtsfragen der Forschungsférderung in der Bundesrepublik Deutsch-
land, S. 287 Anm. 171, Maunz/Dirig, Kommentar zum GG, Art. 5 lll GG 84, 18; a. A.
Reich, HRG, § 3 Rz. 14

Ullrich, Sachliche und persénliche Reichweite sowie Angemessenheit der Schutz-
rechtsregelungen in den Zuwendungsbestimmungen des Bundesministers fir For-
schung und Technologie, S. 90: Er begrenzt deshalb die Aneignungsbefugnis des
Hochschullehrers auf das tatsachlich rechtliche vollkommen aneignungsfahige Wis-
sen, die fertige Erfindung, und vertragt keine die Wissenschaftsfreiheit Dritter gefahr-
dende Ausdehnung auf vorgelagertes Wissen.

Frieling, Wem gehdren die universitédren Forschungsergebnisse, in GRUR 1987, S.
408

Bei Abschaffung oder Anderung des § 42 ArbNErG ist aber auf die Eigentumsga-
rantie insofern Riicksicht zu nehmen, als bis zum Inkrafttreten einer Anderung auf-
grund des geltenden Rechts bereits Rechtspositionen entstanden sind, die den
Schutz des Art. 14 GG genieRen (BVerfGE 31, 275, 289 ff)

KraRer /Schricker, Patent- und Urheberrecht an Hochschulen, S. 35
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eine angemessene Vergiitung zu bezahlen®'. Erhalt der Hochschulleh-
rer wie andere Arbeitnehmererfinder eine angemessene Vergiitung®®? fiir
seine Erfindung, so stehen einer Gleichbehandlung der Hochschullehrer

in dieser Hinsicht keine verfassungsrechtlichen Schranken entgegen®®.

b) Verlust der Verwertungsbefugnis

Durch eine unbeschrankte Inanspruchnahme verliert der Hochschulleh-
rer jedoch nicht nur das Recht auf Erhalt des Verwertungserléses, son-
dern auch seine Verwertungsbefugnis, da alle vermdgenswerten Rechte

an der Erfindung auf die Hochschule tbergehen.

Die Verwertung der Forschungsergebnisse steht am Ende des For-
schungsprozesses bzw. ist diesem nachgeschaltet. Es ist daher fraglich,
inwiefern sie noch unter Art. 5 lll GG fallt, welcher samtliche Erschei-
nungsformen wissenschaftlicher Tatigkeit in Forschung und Lehre
schutzt, die sich in personlicher und autonomer Verantwortung des ein-

zelnen Wissenschaftlers vollziehen®®*,

Die Forschungsfreiheit nach Art. 5 Il GG umfat nicht nur die
"eigentliche Forschung”, also die schopferische Gedankenarbeit, son-
dern auch die zu ihrer Vorbereitung und Nachbereitung notwendigen

385 Ins-

und typischerweise als wissenschaftlich bezeichneten Arbeiten
besondere die Fragestellung und die Grundsatze der Methodik sowie die
Bewertung der Forschungsergebnisse und ihre Verbreitung ist durch Art.

5 Il GG geschiitzt®®.

3

©

' KraRer /Schricker, Patent-und Urheberrecht an Hochschulen, S. 35, Diesem Grund-

satz tragen die Vergltungsrichtlinien des ArbNErfG Rechnung.

ebenso Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, S. 331, von Loeper, WissR
1986, S. 139 f

KraRer /Schricker, Patent- und Urheberrecht an Hochschulen, S. 58
* BVerfGE 35, 79, 113(Hochschule/Gruppenuniversitat)

385 . Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art. 5 lll Rz. 229; Lithje in Denninger, Kommentar zum
Hochschulrahmengesetz, vor § 3 Rz. 37

%86 BVerfGE 35, 79, 113, (Hochschule/Gruppenuniversitat)
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Auch die Weitergabe und Verbreitung der Forschungsergebnisse fallt
somit in den Schutzbereich des Art. 5 Il GG**'. Unter Verbreitung und
Weitergabe der Forschungsergebnisse kann auch ihre Verwertung sub-

sumiert werden. Dies ist jedoch strittig.

Ein Schutz der Verwertungsfreiheit durch Art. 5 lll GG wird z. T. mit
folgender Argumentation verneint: Das Recht auf das Patent oder den
Gebrauchsmusterschutz falle als eigentumsahnliches Vermdgensrecht
(,geistiges Eigentum®) in den Schutzbereich der Eigentumsgarantie des
Art. 14 GG*®. Die wirtschaftliche Verwertung dieses Rechtes werde da-
her nicht durch Art. 5 Ill GG geschiitzt®®, sondern unterfalle der Eigen-
tumsfreiheit des Art. 14 | GG*®, soweit es sich um ein patentrechtlich

anerkanntes Werk handelt.

Art. 5 1l GG wolle den Wissenschaftler lediglich vor staatlichen Einwir-
kungen auf den Prozef3 der Gewinnung von wissenschaftlichen Er-
kenntnissen schuiitzen. Die Erfindungsverwertung habe jedoch keinen
direkten Einflu auf den wissenschaftlichen Erkenntnisprozel3. Sie erfol-
ge vielmehr nach Abschlufd des Erkenntnisprozesses und habe mit der
eigentlichen Erforschung von Wissen nichts mehr zu tun. Nur Tatigkei-
ten, die der Erzeugung neuen Wissens dienen, seien im verfassungs-

rechtlichen Sinn der Forschung zuzurechnen®".

Wissenschaft sei in der Definition des Bundesverfassungsgerichts ,jede
Tétigkeit, die nach Inhalt und Form als ernsthafter planmafiger Versuch

zur Ermittlung der Wahrheit angesehen werden kann“*®?. Nur die Tétig-

387 Frieling, Wem gehdéren die universitaren Forschungsergebnisse, in GRUR

1987,407,408 mwN.; a. A: Trute, Die Forschung zwischen grundrechtlicher Freiheit
und staatlicher Institutionalisierung, S. 125 : Die Verbreitung der Forschungsergeb-
nisse zahlt nicht mehr zur Forschung. Nur Tatigkeiten die der Erzeugung neuen Wis-
sens dienen, sind nach Ansicht Trutes im verfassungsrechtlichen Sinn der Forschung
zuzurechnen.

Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, S. 144, 193 mwN

389 Kimminich in Handbuch des Wissenschaftsrechts(1996), S. 142 Rz. 3.2.1.; Scholz in
Maunz/Diirig, Kommentar zum GG, Art. 5 lll Rz. 84 iVm Rz. 18 zur Art. 5 1lI

Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, S. 331

Trute, Die Forschung zwischen grundrechtlicher Freiheit und staatlicher Institutionali-
sierung, S. 125 : Die Verbreitung der Forschungsergebnisse zahlt nicht mehr zur
Forschung.

%92 BVerfGE 35, 79,115 (Hochschule/Gruppenuniversitat), BVerfGE 47, 327, 367 (Hes-
sisches Universitatsgesetz)

388

390
39

=



Teil 4: Verfassungsrecht -216 -

keit genieRe den Schutz des Art. 5 Ill GG, das Ergebnis der Tatigkeit sei
nicht von Relevanz®®®. Die Verwertung der Forschungsergebnisse falle
daher mangels Bezug zur eigentlichen wissenschaftlichen Tatigkeit, der
Erforschung von Wissen, nicht mehr in den Schutzbereich des Art. 5 llI
GG.

Im Vordergrund einer Erfindungsverwertung wirden vielmehr wirtschaft-
liche Interessen stehen, welche jedoch nicht mehr vom Schutzbereich
des Art. 5 Ill GG, sondern des Art. 14 GG umfafit seien®**. Die kommer-
zielle Verwertung der Forschungsergebnisse zahle daher nicht mehr
zum Normbereich der Forschungsfreiheit®**. Sie sei irrelevant fiir Er-
kenntnisoperationen und nur diese wirde Art. 5 lll GG flr frei erkla-

ren®%,

Anderseits wird die Meinung vertreten, daf3 auch die freie Verwertung
der Forschungsergebnisse von Art. 5 lll GG geschiitzt sei. Die Freiheit
der Forschung umfasse samtliche Schritte im Rahmen eines For-
schungsvorhabens, so auch die Verbreitung bzw. sonstige Verarbeitung
der Forschungsergebnisse®’. Eine Verbreitung der Forschungsergeb-
nisse kdnne auch in Form einer wirtschaftlichen Verwertung erfolgen.
Die Freiheit des Wissenschaftlers, seine Forschungsergebnisse zu ver-
breiten, miisse daher auch die Freiheit, sie zu verwerten, umfassen®.
Die wirtschaftliche Nutzung sei Teil seiner Forschungsfreiheit und stehe
kraft Natur der Sache dem Hochschullehrer zu®**°, so daR die Hoch-

schule nicht die Moéglichkeit haben dirfe, die Forschungsergebnisse des

%93 Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, S. 330

394 Maunz/Diirig, Kommentar zum GG, Art. 5 lll GG Rz. 84, 18, Hailbronner, For-
schungsregelementierung und Grundgesetz, WissR, 212, 218; a. A. Reich, HRG, § 3
Rz. 14

Trute, Die Forschung zwischen grundrechtlicher Freiheit und staatlicher Institutionali-
sierung, S. 125

Diese liegen daher auch nicht etwa an der Peripherie der Freiheitssphare, wie Hail-
bronner in: Handbuch des Wissenschaftsrechts(1980) 212, 218 annimmt.

Meusel, Aueruniversitdre Forschung im Wissenschaftsrecht, § 10 Rz. 153
Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz Uiber Arbeitnehmererfindungen, § 42 Rz.
26, Kralder/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen, S. 58 f,

Frieling, Wem gehdren die universitédren Forschungsergebnisse, in GRUR 1987, S.
408

Frieling, Wem gehdren die universitdren Forschungsergebnisse, in GRUR 1987, S.
409
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Hochschullehrers in Anspruch zu nehmen®®. Auch eine groRziigige fi-
nanzielle Abfindung des Hochschullehrers gegen Uberlassung seiner
Schutzrechte an die Hochschule gentige nicht den von Art. 5 lll GG an
die akademische Verwertungsfreiheit gestellten Anforderungen, da der
Schutzzweck des § 42 ArbNErfG nicht auf vermdgensrechtliche Interes-
sen beschrankt sei, sondern eben gerade im Hinblick auf das o&ffentliche
Interesse an der Pflege selbstandiger Wissenschaft auch die Freiheit der

Verwertung beinhalte®".

Der Hochschullehrer miisse allein entscheiden dirfen, wann, wie, wo
wem und in welchem Umfang er seine Arbeitsergebnisse der Hoch-
schule oder Dritten zur Verfiigung stellt*® und welche Gegenleistung er
fordert’®. Hatte der Staat bzw. héatte die Hochschulen die Méglichkeit,
auf die Ergebnisse der Forschung zuzugreifen, wirde dies u. U. die Ent-
schlieBungsfreiheit des Wissenschaftlers uber die Fragestellung und ihre
Bearbeitung gefahrden®®. Ein Verwertungsverbot stelle somit eine er-
hebliche Behinderung des Hochschullehrers bei seiner wissenschaftli-
chen Téatigkeit dar und sei als Eingriff in die verfassungsrechtlich garan-

tierte Wissenschaftsfreiheit anzusehen?®.
Zwischen beiden Ansichten ist wie folgt zu differenzieren:
Im Falle einer Abschaffung des § 42 ArbNErfG verliert der Hochschul-

lehrer bei unbeschrankter Inanspruchnahme aufgrund Rechtslibergangs

die Dispositionsbefugnis Uber seine Erfindung. Er kann Uber die Erfin-

% Ulirich, Privatrechtsfragen der Forschungsférderung in der Bundesrepublik Deutsch-

land, S. 290

Ullrich, Sachliche und personliche Reichweite sowie Angemessenheit der Schutz-
rechtsregelungen in den Zuwendungsbestimmungen des Bundesministers fir For-
schung und Technologie, S 98, 99

Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz Uiber Arbeitnehmererfindungen, § 42 Rz.
26, Kral3er/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen, S. 58 f,
Frieling, Wem gehdren die universitdren Forschungsergebnisse, in GRUR 1987, S.
408, Frieling, Wem gehdren die universitaren Forschungsergebnisse, in GRUR 1987,
S. 408

Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz Uiber Arbeitnehmererfindungen, § 42 Rz.
26, Kral3er/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen, S. 58 f
Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, S. 299, Frieling, Wem gehdren die
universitaren Forschungsergebnisse, in GRUR 1987, S. 40

Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz Uiber Arbeitnehmererfindungen, § 42 Rz.
26, Kralder/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen, S. 58 f

401
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dung nicht mehr frei verfiigen, sei es zu rein wirtschaftlichen Verwer-

tungszwecken, sei es zu Forschungszwecken.

Die rein kommerzielle Erfindungsverwertung mag nicht mehr in den
Schutzbereich des Art. 5 lll GG fallen, jedoch ist eine Erfindungsver-
wertung auch im Licht anderer, nicht wirtschaftlich-pekuniarer Aspekte

ZUu sehen.

aa) Benutzung der Erfindung im Interesse des wissenschaftlichen Aus-

tausches und Fortschritts

Durch den Rechtsverlust im Falle einer unbeschrankten Inanspruch-
nahme wirde dem Hochschullehrer die Mdglichkeit genommen, die Be-
nutzung der Erfindung im Interesse des wissenschaftlichen Austausches

und Fortschritts allgemein oder bestimmten Benutzern freizugeben.

Der Hochschullehrer kdnnte u. a. nicht mehr Gber die Nutzung der Erfin-
dung im Rahmen von Forschungsvorhaben und zur Durchfiihrung ge-
meinschaftlicher Programme entscheiden. Ferner hatte er keine Ent-
scheidungsbefugnis mehr Gber Ziel, Zweck, Art und Umfang der bei Er-
findungen haufig so wichtigen Weiterentwicklung, Uber seine Beteiligung

und die Dritter daran, ja tiber die Verwertungsreife iberhaupt*®.

Im Falle einer unbeschrankten Inanspruchnahme der Erfindung durch
die Hochschule und nachfolgender Anmeldung zum Patent (§ 13 Arb-
NErfG) ware darlber hinaus dem Hochschullehrer selbst sowie Dritten
aufgrund fehlender Patentinhaberschaft die Benutzung der Erfindung
grundsatzlich untersagt. Eine Ausnahmeregelung findet sich lediglich in
§ 11 Nr. 2 PatG*’, wonach sich die Wirkung des Patents nicht auf
Handlungen zu Versuchszwecken erstreckt, die sich auf den Gegen-

stand der patentierten Erfindung beziehen.

“% Ulirich, Sachliche und persénliche Reichweite sowie Angemessenheit der Schutz-

rechtsregelungen in den Zuwendungsbestimmungen des Bundesministers fir For-
schung und Technologie, S. 99; was im gerade durch § 42 ArbNErfG ermdglicht
werden soll.

97 und der entsprechenden Vorschrift in § 12 Nr. 2 GebrMG
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Nach § 11 Nr. 2 PatG konnen wissenschaftliche Arbeiten, die dazu die-
nen, eine patentrechtlich geschitzte Erfindung zu testen und zu unter-
suchen, vorgenommen werden, ohne dall es einer Zustimmung des

Patentinhabers bedarf.

Das Versuchsprivileg gilt aber nur dann, wenn die patentierte Erfin-
dung Gegenstand der Forschungsarbeit ist, also deren Untersuchungs-
objekt darstellt. Nicht erfal’t wird die Verwendung einer patentierten Er-
findung als Instrument oder Hilfsmittel von Forschungsarbeiten*®. Unter
§ 11 Nr. 2 PatG fallen somit zwar Versuche, die Erfindung zu verbessern
und zu vervollkommnen, nicht aber um andere Erfindungen zu entwik-
keln*®. Dies birgt im Falle einer Abschaffung des § 42 ArbNErfG die
Gefahr einer Hemmung der universitaren Forschung. Die Vorschrift des
§ 11 Nr. 2 PatG genugt nicht allen Bedurfnissen, die bei wissenschaftli-
cher Kommunikation und Kooperation auftreten kénnen. Das Verbot der
Nutzung seiner Erfindung zur Entwicklung neuer Erfindungen stellt fir
den Hochschullehrer eine Einschrankung in der freien Wahl und Ge-
staltung seiner Forschungsarbeit dar, welche durch Art. 5 Ill GG ge-

schiitzt ist*'°.

Im Falle der exklusiven Rechtsinhaberschaft der Hochschule durfte je-
doch die Geltendmachung eines derartigen Nutzungsverbotes zu For-
schungszwecken gegenliber dem Hochschullehrer aus folgenden Grin-

den unzulassig sein: Im Bereich der Forschung hat der Hochschullehrer

%% Nach BGH v. 11.07.97 in NJW 1996, 786 ,Klinische Versuche I kommt es fiir das
Eingreifen des Versuchsprivilegs nicht darauf an, aus welchen Griinden die Ver-
suchshandlung vorgenommen wird. Ob der Versuch dazu dienen soll, die Funktion
der Erfindung zu Uberprufen, ob er der Weiterentwicklung der Erfindung oder der
Umgehung des Patents dient oder ob die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Erfindung
untersucht werden soll, ist ohne Belang. Mit Entscheidung v. 17.04.97 (X ZR 68/94)
,Klinische Versuche II” fihrte der BGH diese Entscheidung weiter. In diesem Urteil
fuhrt der BGH aus, da das Versuchsprivileg fiir Versuche gilt, mit denen die Wirk-
samkeit und die Vertraglichkeit eines den geschutzten Wirkstoff enthaltenden Arz-
neimittels an Menschen geprift wird, auch dann, wenn die Erprobung mit dem Ziel
vorgenommen werden, Daten fur die arzneimittelrechtliche Zulassung einer pharma-
zeutischen Zusammensetzung zu gewinnen. Die gewerbliche Ausrichtung von Ver-
suchen und die Intention, die gewonnen Ergebnisse zu gewerblichen Zwecken zu
verwenden, machen die Versuchshandlung selbst nicht zur unzulassigen Patentver-
letzungen.

%99 Benkard/Bruchhausen, PatG, § 11, Rz. 6; BGH v.11. 07.95 in Mitteilungen der deut-
schen Patentanwalte 1995, S. 274, 277.

19 BVerfGE 35, 79, 113, (Hochschule/Gruppenuniversitat)
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das Recht, Uber Gegenstande, Ziele und Methoden seiner wissenschaft-
lichen Betatigung frei zu entscheiden*''. Der Staat hat an der Hoch-
schule durch geeignete organisatorische Malkhahmen dafiir zu sorgen,
dal das Grundrecht der freien wissenschaftlichen Betatigung soweit
unangetastet bleibt, wie das unter Beriicksichtigung der anderen legiti-
men Aufgaben der Wissenschaftseinrichtungen und der Grundrechte der
verschiedenen Beteiligten méglich ist*'?. Die Hochschule, welche eigent-
lich fir die Freiheit und Unabhangigkeit der Forschung des Hochschul-
lehrers Sorge zu tragen hat, wirde den Hochschullehrer durch die Gel-
tendmachung eines Nutzungsverbotes in seiner Forschungsfreiheit ein-
schranken. Vor diesem Hintergrund ware die Geltendmachung eines
Nutzungsverbotes fir Forschungszwecke durch die Hochschule als un-

zulassig anzusehen.

Dies gilt jedoch uneingeschrankt nur fir die Hochschule, nicht jedoch
wenn die exklusiven Nutzungsrechte einem Unternehmen zustehen. In
diesem Fall kénnte das Unternehmen de lege lata dem Hochschullehrer
die Benutzung seiner Erfindung zu Forschungszwecken - auf3erhalb des
Bereichs des § 11 Nr. 2 PatG - verbieten*®. Fraglich ist jedoch, ob nicht
allgemein fur die Hochschulforschung eine Ausnahme von dem vorge-

nannten Nutzungsverbot anzunehmen ist.

4 BVerfGE 35,79,113 (Hochschule/Gruppenuniversitat)
12 BVerfGE 35,115 (Hochschule/Gruppenuniversitat); 67,207

413 Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, S, 330, Heller, Eisenberg, Science
1998 (Bd. 280), S. 698 ff ( Biotechnologie):

Vor dem Hintergrund, dal® wohl in einigen Fachgebieten (dies gilt insbesondere fiir
die Biotechnologie, ebenso bei Prif-, Mel3- und Testmethoden, neuen Werkstoffen,
Arzneimittel), in welchen in einem frihen Stadium des Entwicklungsprozesses Pa-
tente genommen werden, Patente — und zwar gerade solche, die ihrerseits ,For-
schungsinstrumente” betreffen - zur bewuten Behinderung von Forschung einge-
setzt werden) ist eine Gefahrdung der Wissenschaftsfreiheit und eine Behinderung
des technischen Fortschritts denkbar. Im Bereich der Gentherapie und Genmanipu-
lation wird die Befiirchtung gedulert, allzuweit gefal’te Patente konnten Forschung
und Entwicklung in der Medizin wie in der Pflanzen- und Tierzucht behindern (FAZ,
21.06.1995, S. N2). Geheimgehaltene Gensequenzen werden von Forschern als
~schlimmer als nutzlos bezeichnet, weil niemand Mittel fur die Aufklarung von Ge-
nomen zur Verfligung stelle, die bereits bearbeitet seien. Als besonders mif3lich wird
es kritisiert, wenn die Rechte an einem Genom als Betriebsgeheimnis gehltet wer-
den, obwohl die Kenntnis des Genoms fiir andere Wissenschaftler die Grundlage zur
Entwicklung von Arzneimitteln oder von Impfstoffen darstellen wiirde. In diesen Fal-
len spricht die Wissenschaftsfreiheit eher fiir eine Beschrankung geistiger Eigen-
tumsrechte (FAZ, 11.10.95, S. N1).
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Die Frage der Nutzbarkeit von Erfindungen zu Forschungszwecken im
Hochschulbereich ist umstritten*™. Art 14 | GG und die Wissenschafts-
freiheit des Art. 5 Il GG stehen sich hier gegenlber. Es wird die Ansicht
vertreten*’®, Art. 14 GG miisse aufgrund seiner Sozialbindung*'® hinter
Art. 5 lll GG zurlicktreten, weshalb der Patentinhaber gegeniber For-
schungshandlungen eine Duldungspflicht haben soll. Demgegenlber
wird auf die Konkretisierung der Sozialbindung im Patentgesetz verwie-
sen, aus der sich die dem Patentinhaber gezogenen Grenzen erge-
ben*'’. Bedeutungsvoll sei in diesem Zusammenhang vor allem das
oben angesprochene Forschungsprivileg des § 11 Nr. 2 PatG. In diesem
werde der Sozialbindung ausreichend Rechnung getragen, in dem die
Benutzung der Erfindung zu Versuchszwecken zugelassen wird. Eine
darlberhinausgehende Duldungspflicht der Nutzung der Erfindung zu

Forschungszwecken bestehe daher nicht.

In diesem Zusammenhang kann ferner auf die verfassungsrechtliche
Funktion der Wissenschaftsfreiheit verwiesen werden, welche Schutz
vor Stérung der freien Forschung bieten, jedoch keinen Anspruch auf
unentgeltliche Uberlassung von Patenten schaffen soll*'®. In jedem Fall
mufRte daher die Nutzung patentierter Erfindungen im Hochschulbereich
zu wissenschaftlichen Forschungszwecken entsprechend vergitet wer-

den419

bb) Mitteleinwerbung

Die Innehabung der ausschlieRlichen Erfindungsrechte gibt dem Hoch-

schullehrer die Entscheidungsbefugnis Uber das Schicksal der Erfin-

414 Chrocziel, Die Benutzung patentierter Erfindungen zu Versuchs- und Forschungs-

zwecken, S. 148, 199, 222, mwN; Meusel, AulReruniversitéare Forschung im Wissen-
schaftsrecht, § 11 Rz. 179 ff; Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, S. 254,
330, 334ff

Chrocziel, Die Benutzung patentierter Erfindungen zu Versuchs- und Forschungs-
zwecken, S. 148, 199, 222: In Extremsituationen kdnne dem Forscher ein Anspruch
aus Art. 5 lll GG auf einen patentierte Erfindung als Mittel der Forschung zustehen,
demgegeniiber der Patentinhaber sich nicht auf Art. 14 | GG berufen kann

418 ausfiihrlich hierzuThormann, Abstufungen in der Sozialbindung des Eigentums, S.
“17 Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, S 338
Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, S 338

Chrocziel, Die Benutzung patentierter Erfindungen zu Versuchs- und Forschungs-
zwecken, S.222, Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, S 338,

415
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419
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dung, welche der Gewahrleistung der Unabhangigkeit und Selbstandig-
keit seiner Forschung und der Pflege selbstandiger Wissenschaft
dient*®. Die freie Verfiigungs- und Verwertungsbefugnis erméglicht dem
Hochschullehrer, die Entwicklung seiner Forschungsarbeit zu steuern
und voranzutreiben, seine Forschungsergebnisse in andere For-
schungsvorhaben einzubringen sowie Forschungsmittel- und projekte zu
akquirieren. Ein Verlust der Verwertungsbefugnis kann sich insbesonde-
re im Hinblick auf die Einwerbung von Drittmitteln, neuer Forschungs-

auftrage etc. beschrankend auswirken.

Primar wird von den Auftraggebern aus der Industrie geschatzt, dal die
Hochschullehrer tber die Erfindungsrechte frei disponieren kénnen und
es keiner Involvierung weiterer Instanzen, z. B. des Verwaltungsappa-
rates der Hochschule, bedarf. Der Industrie ist so ein unkomplizierter
Rechtserwerb direkt von den Hochschullehrern mdglich. Ein Verlust der
Verwertungsbefugnis der Hochschullehrer wird wohl zu einer Auslage-
rung von industriellen Forschungsvorhaben, durch welche ein der Wis-
senschaft dienender Austausch von Wissen und Anregungen zwischen
Hochschule und Industrie stattfindet, aus der Hochschule fiihnren*?'. Dies
ist signifikant fir den kausalen Zusammenhang zwischen der Dispositi-
onsbefugnis der Hochschullehrer und dem Erhalt von Forschungsmit-

teln- und projekten.

Bei einem Verlust der Verwertungsbefugnis wird der Hochschullehrer u.
U. avisierte Forschungsmittel und -auftrage nicht erhalten und ware so in
der Wahl, Planung und Gestaltung seiner wissenschaftlichen Vorhaben
eingeschrankt, welche von Art. 5 Ill GG geschiitzt ist*2. Die freie Be-
stimmung des Forschungsziels sowie die freie Wahl und Ausgestaltung
der Forschungsvorhaben ist ein wesentlicher Bestandteil der For-
schungsfreiheit des Hochschullehrers. Aus diesem Grund mul} es dem
Hochschullehrer auch mdglich sein, die zur Erreichung seiner For-

schungsziele notwendigen Mittel und Auftrage einzuwerben. Hierzu be-

420 Ullrich, Sachliche und personliche Reichweite sowie Angemessenheit der Schutz-

rechtsregelungen in den Zuwendungsbestimmungen des Bundesministers fir For-
schung und Technologie, S. 99; was im gerade durch § 42 ArbNErfG ermdglicht
werden soll.

21 siehe Teil 5: A Il

22 BVerfGE 35,123 (Hochschule/Gruppenuniversitat)
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notigt er jedoch oftmals die freie Verwertungsbefugnis Uber seine For-
schungsergebnisse. Ein Verlust seiner Verwertungsfreiheit wirkt sich
somit auf seine Forschungsfreiheit aus, welche alle eigenverantwortli-
chen*®

faldt.

Tatigkeiten, die als wissenschaftlich zu qualifizieren sind, um-

Vor diesem Hintergrund ist auch die Mitteleinwerbung als wissenschafts-
relevante Tatigkeit des Hochschullehrers als durch Art. 5 Ill GG ge-
schiitzt anzusehen*®. Das Einwerben von Forschungsmitteln dient der
Fortsetzung und Erhaltung von Wissenschaft und Forschung und fallt
hiermit, ebenso wie der Einsatz der Mittel unter wissenschaftsbezoge-
nen Gesichtspunkten, in den Schutzbereich des Art. 5 [l GG*®. Es ge-
hort als Autonomiesicherung akzessorisch zum wissenschaftsbezoge-
nen Handeln und dient der Selbststeuerung des Wissenschaftssy-
stems*?®®. Dem Hochschullehrer wird so die Méglichkeit eréffnet, unab-
hangig von den staatlichen Mitteln Forschungsprojekte in Angriff zu
nehmen. Die freie Wahl und Gestaltung der Forschungsarbeit ist not-
wendig fur eine eigenstandige Entwicklung der Wissenschaft, welche
von dem Inbezugsetzen der Erkenntnisse mit dem bisherigen Stand der
Forschung, dessen Weiterentwicklung und kritische Auseinandersetzung
gepragt ist*”’. Aufgabe des Staats ist es, nicht nur den Einzelnen vor
staatlichen Eingriffen in seiner Forschungsarbeit zu schitzen, sondern
auch die Selbststeuerung dieses sozialen Systems zu bewahren und
eine eigengesetzliche Entwicklung der wissenschaftlichen Fragestellung
und Forschungsgegenstinde zuzulassen®?®. Diesem dienlich ist die ei-
genstandige und freie Einwerbung von Forschungsmitteln und —auftra-
gen durch die Hochschullehrer. Eben im Hinblick auf das &ffentliche In-
teresse an der Pflege selbstandiger Wissenschaft wurde den Hoch-
schullehrern durch § 42 ArbNErfG die Entscheidungsfreiheit Gber das

428 pernice in Dreier/Bauer, GG, Art. 5 Rz 25; Scholz in Maunz/Durig, Kommentar zum

GG, Art. 511l Rz. 99 f, womit blof3e Hilfsdienste ausgeschlossen sind

Pernice in Dreier/Bauer, GG, Art. 5 Il Rz. 25, Trute, Die Forschung zwischen grund-
rechtlicher Freiheit und staatlicher Institutionalisierung, S. 120,

Trute, Die Forschung zwischen grundrechtlicher Freiheit und staatlicher Institutionali-
sierung, S. 120

Trute, Die Forschung zwischen grundrechtlicher Freiheit und staatlicher Institutionali-
sierung, S. 120

Pernice in Dreier/Bauer, GG, Rz. 14
Hailbronner, in Umschau in Wissenschaft und Technik, S. 103

424
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Schicksal der Erfindung eingeraumt*®, welche auch die Nutzungs- und
Verwertungsautonomie des selbstandigen Hochschullehrers umfassen

mufd.

Zusammenfassend 1aRt sich feststellen: Wirde dem Hochschullehrer die
Entscheidung Uber die Verwertung seiner Erfindung genommen werden,
so ware er in seiner durch Art. 5 lll GG geschiitzten Forschungsfreiheit
eingeschrankt. Die Verwertungsfreiheit des Hochschullehrers fallt somit
in den Schutzbereich des Art. 5 lll GG.

4. Eingriff in den Schutzbereich des Art. 5 lll GG

Der Schutzbereich des Art. 5 1ll GG ist erdffnet. Es bleibt zu prifen, ob
durch eine Abschaffung des § 42 ArbNErfG und mdégliche Ubertragung
der Verwertungsbefugnis auf die Hochschule wesentlich in die nach Art.
5 Il GG geschitzte Position des Hochschullehrers, welche auch die

Verwertungsfreiheit beinhaltet, eingegriffen wird.

Eingriffe in den Schutzbereich kommen bei beliebigen staatlichen Ein-
wirkungen auf den Proze3 der Gewinnung und Vermittlung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse in Betracht**. Art. 5 [l GG gewahrt dem
Hochschullehrer ein Abwehrrecht gegen jede Form hoheitlicher Ingerenz
und will den Kernbereich der auf wissenschaftlicher Eigengesetzlichkeit
beruhenden Prozesse, Verhaltensweisen und Entscheidungen bei dem
Auffinden von Erkenntnissen, ihrer Deutung und Weitergabe schiit-
zen®™®'. Wesentlicher Inhalt des Grundrechts nach Art. 5 111*** GG ist das

Verbot der Fremdbestimmung von Forschung und Lehre. Es schiitzt die

2 Ullrich, Sachliche und personliche Reichweite sowie Angemessenheit der Schutz-

rechtsregelungen in den Zuwendungsbestimmungen des Bundesministers fiir For-
schung und Technologie, S. 99

9 Schmidt/Seidel, Grundrechte, S. 196

431 BVerfGE 35, 79 (112ff) (Hochschule/Gruppenuniversitat)

432 B\/erfGE 85, 360 ff : ,Art. 5 Il GG ist eine das Verhéltnis der Wissenschaft zum Staat
regelnde wertentscheidende Grundsatznorm.*
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forschende und lehrende Einzelperson vor EinfluRnahme des Staates**

auf den Inhalt seiner Arbeit***,

Fallt die Verwertungsbefugnis nicht dem Hochschullehrer selbst, son-
dern der Hochschule zu, so flhrt dies zwar nicht zu einer aktiven Re-
glementierung oder EinfluBnahme des Staates auf den Inhalt der For-
schungsarbeit des Hochschullehrers, jedoch wird der Hochschullehrer
durch den Verlust seiner Verwertungsbefugnis in der Nutzung der Erfin-
dung und Maéglichkeit, Forschungsmittel und -auftrage einzuwerben,

t*° und somit — zumindest indirekt**® - in der Wahl und

eingeschrank
Gestaltung seine Forschungsarbeit beeintrachtigt. Vor dem Hintergrund,
daR im Rahmen des Art. 5 lll GG jeder — auch mittelbare**” - Zwang und
jede Behinderung im Rahmen wissenschaftlicher Kommunikation und
Kooperation vermieden werden muf, ist grundsatzlich in dem Entzug
des Verwertungsbefugnis in folge einer Abschaffung des § 42 ArbNErfG
ein Eingriff in die gem. Art. 5 lll GG geschutzte Forschungsfreiheit des

Hochschullehrers zu sehen.

Pramisse fur die Annahme eines Eingriffs in den Schutzbereich des Art.
5 1l GG ist jedoch immer, daf} sich durch eine Abschaffung des § 42
ArbNErfG und den damit verbundenen Einschrankungen der Verwer-
tungsfreiheit die Akquise von Forschungsmitteln und —auftragen fir den
Hochschullehrer wesentlich erschwert und er hierdurch in der Wahl und
Gestaltung seiner Forschungsarbeit merklich beeintrachtigt ist. Es bleibt

zu prufen, ob und inwieweit dies tatsachlich zutrifft.

433 BVerfGE 85, 360, 384 (Akademie der Wissenschaften der DDR):Der Staat hat viel-
mehr schiitzend und férdernd einer Aushdhlung dieser Wissenschaftsfreiheit vorzu-
beugen

434 BVerfGE 57, 70, 85, 360 ff

3 ausfiihrlich Teil 4: A Il Ziffer 3

% gine finale und unmittelbare Einschrankung der Wissenschaftsfreiheit ist wohl nicht
anzunehmen. Ein solcher lage vor, wenn dem Hochschullehrer die von Seiten des
Staates zum Betreiben freier Forschung an der Hochschule zur Verfligung gestellten
Mittel gekurzt bzw. mit inhaltlichen Auflagen versehen werden wiirden. Betroffen ist
jedoch die Einwerbung zusatzlicher - Uber die Grundausstattung fiir das Betreiben
freier Forschung hinausgehender- Mittel.

437 sog. weiter Eingriffsbegriff, vgl. BVerfGE 76,1, 42 ff (Ehegattennachzug); BVerwGE
71, 183 (Transparenzlisten), 82, 76 ff (Warnung vor Jugendsekten); 87, 37 ff (Gly-
kolwein), 90,112,119 f (Forderung eines privaten Vereins der Sekten kritisch hinter-
fragt), vgl. auch von Minch in von Miinch/Kunig, GG, Vorb. Art. 1-19, Rz. 51 a,
Jeand Heur/Cremer in Jus 2000, 991,995
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a) kein vollstandiger Verlust der Verwertungsfreiheit

Nur im Falle einer unbeschrankten Inanspruchnahme der Hochschule
gehen alle vermégenswerten Erfindungsrechte auf die Hochschule tber.
Nimmt die Hochschule die Erfindung nicht in Anspruch, so behalt der
Hochschullehrer seine freie Verfigungs -und Verwertungsbefugnis tber
die Erfindung. Eine Aussage darlber, inwieweit die Hochschulen bei
einer Abschaffung des § 42 ArbNErfG von ihrem Inanspruchnahmerecht
Gebrauch machen wirden und dem Hochschullehrer somit die Verwer-
tungsbefugnis entzogen werden wiirde, 1alt sich zum heutigen Zeitpunkt

noch nicht treffen.

Jedoch selbst im Fall einer unbeschrankten Inanspruchnahme ist dem
Hochschullehrer die Akquise von Forschungsmitteln und -auftragen nicht
ganzlich unmoglich, sondern muf3 in Abstimmung mit der Hochschule
erfolgen. Bendtigt der Hochschullehrer die Moéglichkeit der Vergabe ex-
klusiver Rechte an einer bestimmten Erfindung zur Einwerbung avisier-
ter Forschungsmittel und -auftrage, so ware die Hochschule wohl zur
Kooperation verpflichtet, da sie die Forschungsfreiheit des Hochschul-

lehrers soweit wie moglich zu unterstitzen und zu realisieren hat.

Es muf auch beachtetet werden, daf’ die Hochschule nicht véllig perso-
nenverschieden von den Hochschullehrern zu sehen ist, sondern daf}
die Hochschullehrer ein Teil der Hochschule sind. Fallt die Verwertungs-
befugnis der Hochschule zu, so hat der Hochschullehrer trotzdem als
Mitglied der Hochschule die Mdglichkeit, Einflul® auf die Verwertung der
Erfindung zu nehmen. Eine génzlicher Verlust der Verwertungsfreiheit**®
des Hochschullehrers ist daher bei einer Abschaffung des § 42 Arb-
NErfG nicht gegeben.

3 Hiervon zu trennen ist die Frage der Zuordnung der Verwertungseinnahmen
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b) Bestehende Einschrdnkungen der Verwertungsfreiheit durch For-

schungspraxis

Es mull ferner Berlcksichtigung finden, dal® eine uneingeschrankte
Verwertungsfreiheit des Hochschullehrers in der Praxis der heutigen

Hochschulforschung kaum gegeben ist.

Wie bereits dargelegt*®®, hat sich die Hochschulforschung liber die Jahr-
hunderte geandert. Der Erfindungsprozel} ist heute nicht mehr durch
individuelle Leistungen gekennzeichnet, sondern durch gruppendynami-
sche, interdisziplindre und interaktive Gemeinschafts-arbeit*?°. Erfindun-
gen sind nicht isoliert, sondern im Lichte einer gesamten Technologie zu
sehen*’. Infolge des technologischen Zusammenhangs der For-
schungsergebnisse ist die Erfindung daher so gut wie in keinem Fall
einem Forscher allein, sondern fast immer mehreren Personen zuzuord-

nen.

Dies gilt auch fir den Hochschulbereich, in welchem jedoch die erfinder-
rechtliche Schutzrechtszustandigkeit aufgrund des § 42 ArbNErfG auf-
geteilt ist zwischen dem autonomen Hochschullehrer und der Hoch-
schule, die auf alle Obliegenheitserfindungen der nicht-privilegierten
Mitarbeiter zugreifen kann. Es kénnen so Erfindergemeinschaften zwi-
schen dem Hochschullehrer, dessen Mitarbeitern bzw. der — gegebe-
nenfalls die Rechte dieser Mitarbeiter Ubernehmenden - Hochschule
entstehen, in welchen nur gemeinsam uber die Rechte an den Erfindun-
gen verfligt werden kann**2. Méchte der Hochschullehrer eine Erfindung
verwerten, so ist ihm dies alleine nicht méglich, sondern er ist auf die

Mitwirkung seiner Kollegen bzw. der Hochschule angewiesen.

Auch bei Bestand des § 42 ArbNErfG ist aufgrund der heutigen Hoch-

schulforschungssituation keine uneingeschrankte Verwertungsfreiheit

39 zum Wandel der Wissenschaft siehe ausfiihrlich Teil 4: A |

440 Niedzela-Schmutte, Miterfindungen in Forschungs- und Entwicklungskooperationen
S.31

Ullrich, Sachliche und persénliche Reichweite sowie Angemessenheit der Schutz-
rechtsregelungen in den Zuwendungsbestimmungen des Bundesministers fir For-
schung und Technologie, S. 90 ff

*2 siehe ausfiihrlich Teil 3 C: Il Ziffer 1c
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des Hochschullehrers gegeben. Die Veranderungen in der Wissenschaft
haben dazu geflhrt, dal® die Verwertungsfreiheit des einzelnen For-
schers zur Wahrung der Interessen seiner Kollegen Einschrankungen
erfahren muf3. Trotz dieser Einbindung wirde sich die Rechtsstellung
des Hochschullehrers bei einer Abschaffung des § 42 ArbNEfG erheb-
lich verschlechtern, da er im Falle einer unbeschrankten Inanspruch-
nahme die ihm verbleibende Mitentscheidungsbefugnis**® hinsichtlich
der Verwertung der Erfindung an die Hochschule verlieren wiirde. Hier-
mit wirde ihm ein wichtiges Instrumentarium zur EinfluBnahme auf die

Nutzung und Verwertung seiner Erfindung genommen werden.

c) Bedeutung der Verwertungsbefugnis flir die Mitteleinwerbung

Zur weiteren Beurteilung der Frage, ob durch einen Entzug der Verwer-
tungsbefugnis wesentlich in die Forschungsfreiheit des Hochschulleh-
rers eingegriffen wird, ist die Relevanz der Verwertungsfreiheit fir die

Mitteleinwerbung zu untersuchen.

Die freie Verfugungs- und Verwertungsbefugnis der Hochschullehrer
spielt vorrangig bei der Einwerbung von industriellen, nicht jedoch von
offentlichen Forschungsmitteln eine Rolle. Die Unternehmen schatzen
die freie Verfugungs- und Verwertungsbefugnis der Hochschullehrer. Sie
haben so die Moéglichkeit, Hochschulerfindungen ohne grof3en birokrati-
sche Aufwand direkt von den Hochschullehrern zu erwerben***. Die Ein-
schaltung des behabigen Verwaltungsapparates der Hochschule - so bei
Wegfall des § 42 ArbNErfG - wiirde einen Rechtserwerb flir die Industrie

wesentlich komplizieren und verlangsamen. Es wirde zu einer Auslage-

43 Ullrich, Sachliche und personliche Reichweite sowie Angemessenheit der Schutz-

rechtsregelungen in den Zuwendungsbestimmungen des Bundesministers fir For-
schung und Technologie, S. 100: Ein blof3es, aber auch echtes Mitentscheidungs-
recht des Hochschulerfinders Uber die Nutzung und Verwertung durch die Hoch-
schule genlige den von § 42 ArbNErfG vorausgesetzten Selbstandigkeitsanforderun-
gen.

Wirft man in die zwischen Industrie und Hochschullehrer geschlossenen Vertrage

einen Blick, so enthalten sie Uberwiegend Klauseln des Inhaltes, dal} alle aus dem
gemeinsamen Forschungsvorhaben entsprungen Erfindungen dem Auftraggeber,

d.h. dem Industrieunternehmen zustehen. Eine ,freie” Verwertung der Ergebnisse

aus derartigen Forschungsvorhaben ist dem Hochschullehrer daher ohnehin nicht
moglich.

444
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rung von industriellen Forschungsvorhaben aus der Hochschule kom-

men*4°,

Vor diesem Hintergrund ist die Verwertungsbefugnis der Hochschulleh-
rer vorwiegend flur die Einwerbung industrieller Mittel relevant. Die indu-
striellen Forschungsmittel sind jedoch im Vergleich zu den 6&ffentlichen
auRerst gering™®. Uber 90 % der Forschungs- und Entwicklungsausga-
ben fir die Hochschulforschung werden vom Staat (Bund und Landern)
und lediglich weniger als 10 % von der Wirtschaft zur Verfligung ge-
stellt*’. Ein Verlust der Verwertungsbefugnis wirkt sich somit nur auf
einen geringen Teil der Mitteleinwerbung, namlich den der industriellen

Forschungsmittel aus und ist daher nur von beschrankter Relevanz.

Trotz ihrer geringen Hoéhe sind jedoch Drittmittel aus der Industrie fur
den Hochschullehrer von grof3er Bedeutung. Allein aufgrund ihrer haus-
haltsrechtlichen Flexibilitat, allseitigen Verwendbarkeit und Ubertragbar-
keit sind Industriemittel ein wichtiges Hilfs-, Reserve- und Rettungswerk-
zeug, das fur den Hochschullehrer den Spielraum an Selbstandigkeit
und Unabhangigkeit von der kameralistischen Haushaltsflihrung sichert,
der fur die Kreativitat in Lehre und Forschung psychologisch notwendig

ist*,

Ferner kommt der Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Unter-
nehmen grof3e Bedeutung zu, da die Hochschullehrer hierdurch an die
aktuellen Marktbedirfnisse herangeflihrt werden und die Hochschulfor-
schung nicht den Bezug zur Praxis verliert. Der Austausch von Wissen
und Anregungen zwischen Hochschule und Industrie treibt die For-
schung voran und fordert den technischen Fortschritt. Eine Behinderung
des Hochschullehrers bei der Einwerbung von industriellen For-

schungsmitteln, auch wenn diese im Vergleich zu den 6ffentlichen Mit-

445 siehe ausfiihrlich Teil 5: A Il

4% Trotz der relativ geringen Hohe der Drittmittel aus der Industrie werden mehr als die
Halfte aller Erfindungen mit Hochschulherkunft von Unternehmen zum Patent ange-
meldet. (siehe Teil 3 :A | Ziffer 1b)

447 Zahlen fir 1997 aus Faktenbericht Forschung 1998

448 Selmayr, Arbeitsgruppe Technologietransfer TU Karlsruhe, Drittmittel aus der Wirt-
schaft, S. 231
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teln dulerst gering sind, wirkt sich daher nicht unwesentlich auf die For-

schungsarbeit des Hochschullehrers aus.

Zusammenfassend laltt sich feststellen: Im Hinblick darauf, dal® das in
Art. 5 lll GG garantierte Freiheitsrecht einen durchgreifenden Schutz
auch vor verhaltnismaRig geringfiigigen Beeintrachtigungen bietet**?, ist
der Verlust der Verwertungsfreiheit des Hochschullehrers, auch wenn
diese aufgrund der heutigen Forschungssituation ohnehin nicht unein-
geschrankt besteht und durch eine Abschaffung des § 42 ArbNErfG
auch nicht ganzlich verloren gehen wirde, wohl als Eingriff in den
Schutzbereich des Art. 5 Il GG zu sehen. Sie beeintrachtigt den Hoch-
schullehrer in der freien Wahl und Gestaltung seiner Forschungsvorha-

ben.

5. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung

Der durch Art. 5 Il GG gewahrte Freiraum des Hochschullehrers ist
grundsatzlich vorbehaltlos geschutzt. Die Wissenschaftsfreiheit unter-
liegt nicht dem Schrankenvorbehalt des Art. 5 Il GG**°. Dennoch beste-
hen auch hier Grundrechtsschranken. Sie ergeben sich aus der Verfas-
sung selbst, insbesondere aus der erforderlichen Berlicksichtigung der
anderen legitimen Aufgaben der Wissenschaftseinrichtungen und den

Grundrechten Dritter*®".

Fur die wissenschaftliche Lehre konkretisiert Art. 5 11l S. 2 GG eine ver-
fassungsimmanente Grundrechtsschranke. Nach Art. 5 1l S. 2 GG ent-

bindet die Freiheit der Lehre nicht von der Treue zur Verfassung. Die

452

Auslegung und Bedeutung dieses Satzes ist umstritten™<. Wegen seines

449 BVerfGE 47,378 (Hessisches Universitatsgesetz)

40 jarass in Jarass /Pieroth, GG, Art. 5 Rz. 91, Kannengieler in Schmidt-
Bleibtreu/Klein, GG, Art. 5 Rz. 17, Wendt in v. Minch/Kunig, GG, Art. 5 Rz. 95 ff; Es
ware systemwidrig, wenn die Grundrechtsschranken eines allgemeinen Grundrechts
(hier die Grundrechte aus Art. 5 | GG) auf ein spezielles Grundrecht (hier die Grund-
rechte aus Art. 5 1ll GG ) ibertragen wirden. AuRerdem steht der Schrankenvorbe-
halt des Art. 5 Il GG systematisch vor den Grundrechtsverbiirgungen des Art. 5 IlI
GG. Es ware untypisch, wenn im Gesetz die Schranke vor seinem Grundrecht stiin-
de.

461 Schmidt/Seidel, Grundrechte, S. 196
52 BVerfGE 47,368 mwN (Hessisches Universitatsgesetz)
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Wortlautes kann in dieser Bestimmung zwar schon eine sachliche
Schutzbereichsbegrenzung gesehen werden*®, richtigerweise wird man
darin aber eine besondere Auspragung der allgemeinen beamtenrechtli-
chen Verpflichtung zur Loyalitat gegentber der freiheitlichen demokrati-

schen Grundordnung zu sehen haben**.

Bei der Prifung der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung eines Ein-
griffs in den Schutzbereich des Art. 5 lll GG hat somit eine Abwagung
zwischen dem Grundrecht auf Wissenschaftsfreiheit und dem kollidie-
renden Grundrecht oder sonstigem wichtigen Rechtsgut mit Verfas-
sungsrang zu erfolgen. Art und Tiefe des Grundrechtseingriffs sind mit
dem Eingriffsgrund nach den Regeln des Vehaltnismaligkeitsgrundsat-

zes abzuwagen.

In vorliegendem Fall muf3 eine Abwagung zwischen den Einschrankun-

gen des Hochschullehrers in seiner Wissenschaftsfreiheit aufgrund des

Verlust der Verwertungsfreiheit und einem Rechtsgut mit Verfassungs-

rang erfolgen. Als ein solches Rechtsgut kommt der

e Nutzen einer verstarkten Patentierung und Verwertung von Hoch-
schulerfindungen fur die Volkswirtschaft und das Allgemeinwonhl

e Nutzen von Verwertungseinnahmen aus Hochschulerfindungen flr
die Allgemeinheit und die Wissenschaft selbst

in Betracht.

Die Ergebnisse der Hochschulforschung sollen der Allgemeinheit zugute
kommen. Dazu gehoért nicht zuletzt auch der Schutz der Forschungser-
gebnisse und die Beteiligung an ihrer Verwertung®®. Durch eine Ver-
wertung von Hochschulerfindungen kénnten volkswirtschaftliche Impulse

ausgelost und zuschumindernde Einnahmen erzielt werden.

Bei Abschaffung des § 42 ArbNErfG fallt der Hochschule und nicht mehr
dem Hochschullehrer das Recht auf die Verwertungseinnahmen zu. Es

besteht somit die Mdglichkeit fur die Hochschule, Ressourcen zu erwirt-

453 pigroth/Schlink, Grundrechte, Rz. 623

454 50 BVerfGE 39, 334, 347 (Radikale im 6ffentlichen Dienst); BVerwGE 61, 200, 206;
81,212,218

%% pernice in Dreier/Bauer, GG, Rz. 47
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schaften, aus welchen wiederum Wissenschaft und Forschung finanziert

% Im Fall der Erwirtschaftung von Verwertungsgewin-

werden kénnten
nen kame es zu Ruckflissen aus der 6ffentlich finanzierten Hochschul-
forschung und so letztendlich zu einer Entlastung der Steuerzahler. Die
Verwertungserldse kdnnten wiederum in die Forschung investiert wer-
den, was der Wissenschaft selbst dienen wirde. Die Abhangigkeit der
Wissenschaft von der staatlichen Finanzierung®’ kénnte dadurch abge-

schwécht werden.

Ferner ware bei einer Abschaffung des § 42 ArbNErfG die von den
Hochschullehrern ,ungeliebte“ Schutzrechtsarbeit, mit welcher sie sich
sowohl in tatsachlicher als auch in finanzieller Hinsicht Uberfordert fuh-
len**®, nunmehr von der Hochschule zu (ibernehmen. Ist die Hochschule
und nicht mehr der Hochschullehrer fir die Patentierung der Erfindun-
gen zustandig, besteht die Moglichkeit, dal® mehr Hochschulerfindungen

patentrechtlich geschitzt werden.

Bei vorgenannten Punkten handelt es sich jedoch lediglich um hypothe-
tischen Maoglichkeiten, welche u. U. bei einer Abschaffung des § 42
ArbNErG eintreten kénnten. Diesen stehen jedoch erhebliche Hinder-

9 Ob und inwiefern die erwahnten positiven Effekte bei

nisse entgegen
einer Abschaffung des § 42 ArbNErfG und Ubertragung der Verwer-
tungsbefugnis auf die Hochschule eintreten werden, ist aulRerst fraglich

und kann an dieser Stelle nicht geklart werden.

Es bleibt jedoch festzuhalten, dal} vorwiegende Intention einer Ab-
schaffung des § 42 ArbNEfG ein verstarkter patentrechtlicher Schutz

von Hochschulerfindungen ist. Grundlegende Voraussetzung hierflr ist,

4% Beier, Rechtliche und organisatorische Probleme der wirtschaftlichen Verwertung

von Forschungsergebnissen in Hochschulen und auReruniversitaren Forschungsein-
richtungen, S. 120

457 pernice in Dreier/Bauer, GG, Rz. 52

458 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-
rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 140 ff: Viele Hochschullehrer finden den Auf-
wand fur Patentarbeit im Verhaltnis zum Nutzen zu hoch. Es herrscht eine Abnei-
gung gegen das sog. ,paperwork”. Insbesondere die erheblichen Kosten fiur die Pa-
tentanmeldung und -aufrechterhaltung auf aufgrund der Marktferne von Hochschu-
lerfindungen fiir die Weiterentwicklung und das hiermit verbundene Risiko einer er-
folglosen Verwertung halt viele Hochschullehrer von dem Betreiben von Patentarbeit
ab.
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dal® Hochschulerfindungen verwertbar sind, d. h. ihre Patentfahigkeit
nicht durch Verdffentlichungen verloren haben. Im Hochschulbereich
kommt der Publikation grof’e Bedeutung zu. Infolge der Abschaffung
des § 42 ArbNErfG wirden die Hochschullehrer einer voriibergehenden
Geheimhaltungspflicht unterliegen und kénnten wahrend dieser Zeit kei-
ne patentschadlichen Veroéffentlichungen vornehmen. Im Hinblick darauf
ist der Verlust der Verwertungsfreiheit zwangslaufige Folge einer Ab-
schaffung des § 42 ArbNErfG und einer Behandlung der Hochschulleh-

rer nach den Vorschriften fur Diensterfinder, nicht jedoch primares Ziel.

Die sich aus einer Abschaffung des § 42 ArbNErfG ergebende Ein-
schrankung der Verwertungsfreiheit stellt jedoch im Vergleich zu der
Einschrankung der Publikationsfreiheit den milderen Eingriff in die Wis-
senschaftsfreiheit des Hochschullehrers dar. Die verfassungsrechtliche
Zulassigkeit des Eingriffs in den Schutzbereich des Art. 5 1ll GG durch
den Verlust der Verwertungsbefugnis wird daher inzident an spéaterer

Stelle im Rahmen der Publikationsfreiheit gepruft werden.

I1l. Beschrankte Inanspruchnahme

1. Rechtsfolge nach dem ArbNErfG

Nach der Erfindungsmeldung gem. § 5 ArbNErfG hatte die Hochschule
auch die Mdglichkeit, die Erfindung beschrankt in Anspruch zu nehmen.
Im Vergleich zur unbeschrankten Inanspruchnahme erwirbt die Hoch-
schule durch eine beschrankte Inanspruchnahme nur ein nicht-
ausschlielRliches Recht zur Benutzung der Erfindung. Im Ubrigen ist die
Erfindung frei*®. Inhaltlich ist das nicht ausschlieRliche Nutzungsrecht
einer einfachen Lizenz gleichgestellt*’. Dieses nicht ausschlieRliche
Nutzungsrecht kdnnte zur Nutzung fir den eigenen Bedarf, fir offentli-

che Auftrage, fir staatliche MalRnahmen zur Férderung von Forschung

59 siehe ausfiihrlich Teil 3

460 \/olmer/Gaul, Kommentar zum Arbeitnehmererfindungsgesetz, C 321
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und Technik, zur Durchfihrung gemeinsamer Programme mit andern
Staaten, zwischenstaatlichen und Uberstaatlichen Organisationen und

Einrichtungen verwendet werden.

2. Eingriff in den Schutzbereich des Art. 5 1ll GG

Der Hochschullehrer bleibt Inhaber der Rechte an der Erfindung und
kann eine Schutzrechtsanmeldung vornehmen oder das Recht an der
Erfindung verauBern. Bis auf die Ubertragung exklusiver Rechte kann
der Hochschullehrer im Fall einer beschrankten Inanspruchnahme Uber
seine Erfindung frei verfiigen. |hm ist somit grundsatzlich eine freie Er-

findungsverwertung moglich.

Eine wirtschaftliche Verwertung wird ihm jedoch aufgrund der Nichtex-
klusivitdt der moglichen Rechtsubertragung erheblich erschwert. Unter-
nehmen haben nur Interesse an exklusiven Nutzungsrechten. Nur durch
ein exklusives Nutzungsrecht kann dem Erwerber eine Monopolstellung
auf dem Markt gewahrleistet werden. Missen Unternehmen jedoch be-
furchten, dall Konkurrenten ebenfalls Benutzungsrechte erhalten und
durch Reengineering mit geringeren Entwicklungskosten das vermarkt-
bare Produkt oder Verfahren erhalten, so ist die Refinanzierung der ei-
genen Entwicklungskosten stark gefahrdet und damit das Interesse von

t*%2 Vor diesem

Unternehmen an der Lizenznahme stark eingeschrank
Hintergrund bleibt es dem Hochschullehrer zwar maoglich, seine Erfin-

dungen frei zu verwerten, aber unter erschwerten Bedingungen.

Die beschrankte Inanspruchnahmen stellt ein Minus zur unbeschrankten
Inanspruchnahme dar, in dem sie dem Hochschullehrer nicht die Ver-
wertungsbefugnis ganzlich entzieht, sondern lediglich einschrankt. Es

wird auf die Ausflihrungen unter Teil 4 A Il verwiesen.

Insbesondere in Anbetracht der Hindernisse bei der Einwerbung von

industriellen Forschungsmitteln dirfte analog der Argumentation zur

481 BGH, GRUR 1974, 463 f
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unbeschrankten Inanspruchnahme auch bei der beschrankten Inan-
spruchnahme ein - wenn auch milderer - Eingriff in die gem. Art. 5 lll GG
geschutzte Wissenschaftsfreiheit des Hochschullehrers anzunehmen
sein, dessen verfassungsrechtliche Rechtfertigung an einer spateren

Stelle — im Rahmen der Publikationsfreiheit - gepruft werden wird.

IV. Ertragsbeteiligung

1. Rechtsfolge nach dem ArbNErfG

Nach Wegfall der Privilegierung des § 42 ArbNErfG wurde § 40 Arb-
NErfG auf die Hochschullehrer als Arbeitnehmer des 6ffentlichen Dien-

stes Anwendung finden.

Im Gegensatz zu privatrechtlichen Arbeitgebern kénnte die Hochschule
gem. § 40 Nr. 1 ArbNErfG an Stelle der Inanspruchnahme der Dienster-
findung eine angemessene Beteiligung an dem Ertrag der Diensterfin-
dung in Anspruch nehmen, wenn dies vorher vereinbart worden ist.

Uber die Hohe der Beteiligung kénnen im voraus bindende Abmachun-
gen getroffen werden. Dies bedeutet, dal} die Erfindung des Hoch-
schullehrers frei bleiben wirde, er lediglich der Hochschule eine Beteili-

gung am Verwertungserlds abtreten mifte.

Gem. § 42 Il ArbNErfG ist die Beteiligung der Hochschule auf den Be-
trag der zur Verfiigung gestellten besonderen Mittel*®® begrenzt. Im Falle
einer Abschaffung des § 42 ArbNEfG wurde eine derartige Begrenzung
entfallen. Fraglich ist, ob dies zulassig ist oder ob eine derartige Be-

schrankung aus verfassungsrechtlichen Griinden geboten ist.

462 Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum

Stellenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 81

Unter besonderen Mitteln sind nicht die allgemeinen Haushaltsmittel zu verstehen,
sondern nur die dariiber hinausgehenden Mittel, die die Hochschule fir die konkrete
Forschungsarbeit bzw. fiir den betreffenden Forschungszweck zur Verfiigung gestellt
hat und die dafiir tatsachlich eingesetzt worden sind. sieche Amtl.Begr. BT-Drucks.
11/13327 S.10= Blatt 1957,248, Ausschul3ber. Z. BT-Drucks Il /3327 S. 10=Blatt
1957,255
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2. Eingriff in den Schutzbereich des Art. 5 lll GG

§ 42 ArbNErfG will dem Hochschullehrer einen Freiraum schaffen, in
welchem er unbeeinflut und ohne duRere Zwange freie Forschung und
Lehre betreiben kann, nicht jedoch einen Anspruch auf zusatzliche pri-

vate Einnahmen verschaffen*®*,

Die Beteiligung der Hochschule am Verwertungserlés stellt keinen Ein-
griff in die Wissenschaftsfreiheit des Hochschullehrer dar*®®, da Art. 5 llI
GG nicht das Recht auf persénliche Gewinnerzielung des Hochschulleh-
rers schitzt, sondern lediglich davor, in der Wissenschaftsarbeit von
staatlichen Zwangen unbehelligt zu bleiben. Dieser Bereich bleibt jedoch
durch einen Beteiligungsanspruch der Hochschule an den Verwertungs-

erlésen unangetastet.

Eine Begrenzung des Beteiligungsanspruchs der Hochschule gem. § 42
I ArbNErfG auf die von der Hochschule zur Verfliigung gestellten be-
sonderen Mittel ist weder notwendig noch geboten®. Zum einen ist die
Mittelbereitstellung gerade Funktion staatlicher Wissenschaftspflege und
als solche allgemein von § 42 ArbNErfG vorausgesetzt; zum anderen
besteht die Gefahr einer ungerechtfertigten Benachteiligung kostenin-

tensiver Forschung™’.

Verfassungsrechtlich unbedenklich erscheint es daher, der Hochschule
bei Erfindungen, die unter Einsatz offentlicher Mittel zustande gekom-
men sind, einen Anspruch auf Ertragsbeteiligung unabhangig davon zu

geben, ob die Mittel speziell fur die der Erfindung zugrundeliegenden

454 nicht zu folgen ist der Ansicht Frielings, Wem gehdren die universitédren Forschungs-

ergebnisse, in GRUR 1987, S. 409, nach welcher die Regelung des § 42 ArbNErfG
letztlich nur als eine einfachgesetzliche Konkretisierung der grundrechtlich ge-
schiitzten Verwertungsfreiheit des Hochschullehrers anzusehen sei, nach welcher
die wirtschaftliche Nutzung kraft Natur der Sache allein dem Wissenschaftlicher zu-
stehe.

%% siehe ausfihrlich Teil 4: A Il

466 KraRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschule, S. 58

Ullrich, Sachliche und persénliche Reichweite sowie Angemessenheit der Schutz-
rechtsregelungen in den Zuwendungsbestimmungen des Bundesministers fir For-
schung und Technologie, S. 99 Anm. 114

467



Teil 4: Verfassungsrecht - 237 -

Arbeiten bestimmt worden sind oder nicht*®®. Eine Beteiligung der Hoch-
schule am Verwertungserlos ist als zulassig anzusehen, wenn sie dem
Hochschullehrer den wirtschaftlichen Wert seiner Leistung in angemes-

senem*® Umfang bel&Rt.

Falls Hochschullehrer hinsichtlich ihrer Erfindungen Verwertungsbe-
schrankungen der in § 40 Nr. 3 ArbNErfG*"® vorgesehenen Art unter-
worfen werden sollen, muften diese mit Ricksicht auf die Wissen-
schaftsfreiheit jedenfalls die Nutzung der Erfindung im Rahmen der wis-

senschaftlichen Kommunikation und Kooperation unberihrt lassen.

V. Weiterentwicklungspflicht

Mit der Abschaffung des § 42 ArbNErfG soll mehr angestrebt werden als
nur die Zugriffsmoglichkeit der Hochschule auf bereits entstandene Er-
findungen der Hochschullehrer. Die Hochschullehrer sollen auch ange-
halten werden, im Interesse der Forschungsverwertung ihr Wissen zu
Erfindungen zu fassen, um dieses dann der Hochschule zur Patentie-
rung und Verwertung zu Uberlassen. Nur so kann ein volkswirtschaftlich
nutzlicher Transfer von Ergebnissen aus der Hochschulforschung in die

Praxis erfolgen.

Der angestrebte Innovationsprozel} ist in drei Hauptphasen zu untertei-
len, namlich Forschung, Entwicklung und Anwendung. Er ist erst dann
abgeschlossen, wenn aus der in der Forschungsphase gewonnenen
wissenschaftlichen Erkenntnis in der Innovations- und Entwicklungspha-
se eine wirtschaftlich verwertbare Erfindung entwickelt wird und wenn
der Gegenstand dieser Erfindung in der Anwendungsphase hergestellt
wird und an den Verbraucher gelangt. Erst dann hat der Innovationspro-

zeld sein Ziel erreicht, ist aus dem wissenschaftlichen Fortschritt Gber

468 KraRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen S. 58,a. A.

Volmer/Gaul, Kommentar zum Arbeithehmererfindungsgesetz § 42 Rz. 85
4% yon Loeper,WissR 1986,5.139 f; Fechner,Geistiges Eigentum und Verfassung, S.331
70 Dem Arbeitnehmer kénnen im dffentlichen Interesse durch allgemeine Anordnung

der zustandigen obersten Dienstbehdrde Beschrankungen hinsichtlich der Art der
Verwertung der Diensterfindung auferlegt werden.
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den technischen auch ein wirtschaftlicher und moglicherweise auch so-

zialer Fortschritt geworden®’".

Oft handelt es sich in der Hochschulforschung noch nicht um patentier-
bare Erfindungen, sondern um bloRe Entdeckungen®’?, welche noch
weiterflihrender Arbeiten bedirfen. Die Weiterentwicklungsphase ist
haufig langwierig und kostspielig, obwohl es heute viele Bereiche gibt, in
denen eine wissenschaftliche Entdeckung zugleich eine patentfahige
Erfindung ist oder nahtlos, ohne grélkeren Aufwand in eine solche (ber-
gehen kann*’®. Zur Erreichung des Stadiums der Patentierbarkeit soll
der Hochschullehrer veranlaRt werden, seine Entdeckungen*’* zu Erfin-
dungen weiterzuentwickeln. Fraglich ist, ob er hierdurch in seiner gem.

Art. 5 lll GG geschitzten Rechtsposition eingeschrankt werden wirde.

Die notwendigen Weiterentwicklungsarbeiten sowie die Ausarbeitung
und Verwertungsaufbereitung werden grundsatzlich noch zu dem Auf-
gabenkreis gerechnet, den ein Hochschulforscher zu erfiillen hat*’”®. Eine
dahingehende Verpflichtung durfte jedoch fir den nach § 42 ArbNErfG

privilegierten Personenkreis unzulassig sein.

Eine Umwandlung der Entdeckung in eine Erfindung erfolgt durch
zweckbewulRte Nutzbarmachung der Erkenntnis und entsprechende

Ausschoépfung ihrer Anwendungsmdglichkeiten*’®. Der Hochschullehrer

4" Beier, Rechtliche und organisatorische Probleme der wirtschaftlichen Verwertung

von Forschungsergebnissen in Hochschulen und auReruniversitaren Forschungsein-
richtungen, S. 114

Beier, Rechtliche und organisatorische Probleme der wirtschaftlichen Verwertung
von Forschungsergebnissen in Hochschulen und auReruniversitdren Forschungsein-
richtungen, S. 117 :Entdeckung ist die Auffindung oder Erkenntnis bisher unbekann-
ter, aber objektiv in der Natur schon vorhandenen GesetzmaRigkeiten, Wirkungszu-
sammenhange, Eigenschaften oder Erscheinungen. Erfindung ist hingegen die
zweckgerichtete Losung eines Problems mit technischen Mitteln, die sog. ,Lehre zum
technischen Handeln”. Wahrend Entdeckungen als solche, also in ihrem Erkenntnis-
gehalt, vom Patentschutz ausgeschlossen sind, wird er den Erfindungen, als den
gewerblich verwertbaren technischen Problemlésungen anstandslos gewahrt. Als
Folge diese so eingeschrankten Erfindungsbegriffs bleiben die Primarergebnisse
naturwissenschaftlichen Forschung, wie oft vorkommend in der Hochschulforschung,
vom Patentschutz ausgeschlossen.

Beier, Rechtliche und organisatorische Probleme der wirtschaftlichen Verwertung

von Forschungsergebnissen in Hochschulen und auReruniversitdren Forschungsein-

richtungen, S. 122

7% ausfiihrlich Teil I: B | Ziffer 2a

75 Ullrich, Privatrechtsfragen der Forschungsférderung in der Bundesrepublik Deutsch-
land, S. 283

#7® Schickedanz, GRUR 1972, 161,163
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muRte die Entdeckung auf ihre technische Anwendbarkeit hin weiter-

entwickeln bzw. eine technische Anwendbarkeit finden.

Die dem Hochschullehrer zu gewahrende Freiheit der Forschung bein-
haltet samtliche Schritte im Rahmen eines Vorhabens, insbesondere die
Wahl des Themas und die Zielbestimmung. Art. 5 Ill GG schitzt die
Auswahl des Untersuchungsgegenstandes und die genaue Fragestel-
lung*’’. Beide diirfen weder positiv noch negativ beeinflult werden. Jede
staatliche EinfluRnahme, auch durch verhaltnismaRig geringflgige Be-

eintrachtigungen®’®, ist grundsétzlich unzulassig.

Durch die Statuierung einer Weiterentwicklungspflicht ware dem Hoch-
schullehrer die Fragestellung und die Zielbestimmung vorgegeben,
namlich das Auffinden einer technischen Anwendbarkeit der Entdek-
kung. Ferner mifite der Hochschullehrer sich weiter mit der Entdeckung
beschéaftigen, auch wenn er seine Forschungsarbeit auf eine andere
Thematik richten méchte. Eine derartige Verpflichtung wiirde eine inhalt-
liche Zielvorgabe und Beeinflussung der freien Wahl des Forschungsge-
genstandes darstellen. Durch diese Einschrankung der Entschlielungs-
und Wahlfreiheit des Hochschullehrers wird in den Schutzbereich des
Art. 5 1l GG eingegriffen, welcher den Hochschullehrer vor jeglicher

staatlichen EinfluRnahme auf seine Forschungsarbeit schitzt.

Primare Aufgabe des Hochschullehrers in der Forschung ist die Gewin-
nung von wissenschaftlichen Erkenntnissen, nicht die Erzeugung von
patentierfahigen Erfindungen zur wirtschaftlichen Verwertung. Eine Ver-
pflichtung zur Weiterentwicklung von Hochschulentdeckungen kann und
sollte daher dem Hochschullehrer auch nicht bindend auferlegt werden.
Es besteht lediglich die Mdglichkeit, auf Basis eines Anreizsystems und
einer freiwilligen Mitarbeit der Hochschullehrer eine entsprechende Aus-

richtung der Arbeit zu férdern.

477 y. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art. 5 Rz. 233
478 BVerfGE 47,378 (Hessisches Universitatsgesetz)
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V1. Geheimhaltungspflicht

1. Rechtsfolge nach dem ArbNErfG

Gem. §§ 6, 24 1l ArbNErfG hatte bei Entfallen des Hochschullehrerprivi-
legs der Hochschullehrer bis zum Freiwerden der Erfindung (§ 8 Arb-
NErfG) seine Erfindung geheimzuhalten. Diese Vorschrift umfalt auch
den Fall, dal® eine unbeschrankt in Anspruch genommene Diensterfin-
dung ausnahmsweise nicht zum Schutz angemeldet, sondern berech-
tigterweise geheimgehalten wird (§ 13 | Nr. 3, 17 ArbNErfG), wofir es

jedoch im Hochschulbereich kaum Griinde geben diirfte*’®.

a) Umfang der Geheimhaltung

Die in § 24 Il ArbNErfG festgeschriebene Geheimhaltungspflicht schitzt
den Arbeitgeber davor, dal} die anzumeldende Erfindung vorzeitig vom
Arbeitnehmer in schutzhindernder Weise der Offentlichkeit zugénglich
gemacht wird. Sie soll dem Arbeitgeber den wirtschaftlichen Wert der
Diensterfindung sichern, die er mit der Inanspruchnahme auf sich tber-
leiten und spater monopolartig nutzen kann. Die Geheimhaltungspflicht
erstreckt sich auf all das, worauf sich auch die Meldepflicht des Arbeit-
nehmers gem. § 5 ArbNErfG bezieht, d.h. auf die Tatsache ebenso wie
auf den Inhalt der Patentanmeldung. Der Arbeitnehmer darf bis zum
Freiwerden der Erfindung nichts unternehmen, was eine Patentierung

der Erfindung vereiteln kénnte.

In Anbetracht der verfassungsrechtlichen Aufgabe und Stellung der
Hochschullehrer ist die Zulassigkeit einer derartigen Geheimhaltungs-

pflicht sehr fragwiirdig. Selbst in privatrechtlichen Arbeitsverhaltnissen*®

479 Ullrich, Privatrechtsfragen der Forschungsforderung in der Bundesrepublik Deutsch-

land, S. 315

Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, S. 335: In privatrechtlichen Arbeits-
verhaltnissen kommt die Wissenschaftsfreiheit im Wege der ,Drittwirkung” der Grund-
rechte bzw. Uber die zivilrechtlichen Generalklauseln zur Anwendung, weshalb dort
die Wissenschaftsfreiheit in weiterem Umfang Beschrankungen unterworfen ist und
vor allem dem Geheimhaltungsinteresse des Auftraggebers weitergehende Anerken-
nung zuteil wird.

480
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von Wissenschaftlern wird diese als verfassungsrechtlich bedenklich

angesehen®".

Bei einer Anwendbarkeit des § 24 AroNErfG ware es dem Hochschulleh-
rer untersagt, in Fachmedien, auf Tagungen, Kongressen oder in Vorle-
sungen Uber die Erfindung zu publizieren, sei es unmittelbar, sei es in
Gestalt einer allgemeinen Beschreibung, bei der er seinen Befund gar
als das Ergebnis folgerichtiger Weiterentwicklung des Bekannten dar-

stellt.

Patenthindernd kann sich nicht nur die Veréffentlichung fertiger techni-
scher Handlungsanweisungen, sondern bereits die Veroéffentlichung von
Grundlagenerkenntnissen auswirken. Der Hochschullehrer wirde hier-
durch selbst entweder die neuheitsschadliche Vorveréffentlichung oder
den Beweis mangelnder erfinderischer Tatigkeit liefern und so eine
spaterer Patentierung vereiteln. Auch Grundlagenkenntnisse mufRten
daher zum Schutz der Patentierbarkeit von der Geheimhaltungspflicht

umfaRt sein*®?,

b) Dauer der Geheimhaltung

Gem. § 24 Il ArbNErfG hat der Arbeithehmer die Erfindung solange ge-
heimzuhalten, als sie nicht frei geworden ist. Die Erfindung wird gem. §
8 ArbNErG frei, wenn sie der Arbeitgeber schriftlich freigibt, beschrankt

in Anspruch nimmt oder nicht innerhalb von 4 Monaten nach Erfin-

481 Dickert, Naturwissenschaften und Forschungsfreiheit, S. 296; Fechner, Geistiges

Eigentum und Verfassung, S. 336,

Die Regelung des § 6, 24 |l ArbNErfG, durch die der Arbeitnehmererfinder sein Ver-
offentlichungsrecht an den Arbeitgeber verliert, werden wegen Art. 5 Il GG als ver-
fassungsrechtlich bedenklich angesehen und bis zu einer entsprechenden Geset-
zesanderung einer verfassungskonformen Auslegung vorgeschlagen. Danach hat
der Arbeitgeber nach Schutzrechtserteilung das Veréffentlichungsrecht auf den For-
scher zurtickzuiibertragen, worauf dieser einen gerichtlich durchsetzbaren Anspruch
aus § 24 Il ArbNErfG, Art. 5 Ill GG habe.

Ullrich, Privatrechtsfragen der Forschungsférderung in der Bundesrepublik Deutsch-
land, S. 315 f; KraRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschu-
len, S. 49; Zwar gibt es fur den Fall der Grundlagenkenntnisse aus dem ArbNErfG
keine explizite Geheimhaltungspflicht, jedoch sind Hochschulangehérige zur Wah-
rung der Patentierfahigkeit aufgrund beamten— oder arbeitsrechtlicher Treuepflicht
gehalten, die Verdffentlichungen von Forschungsergebnissen so vorzunehmen, da®
erkennbare Patentierungsaussichten nicht vereitelt werden.
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dungsmeldung unbeschrankt in Anspruch nimmt. Dem Arbeitgeber wird
gem. § 6 Il ArbNErfG eine 4-monatige Uberlegungsfrist eingeraumt, in-
nerhalb welche er entscheiden kann, ob er die Erfindung in Anspruch

nimmt oder nicht.

Die Geheimhaltungspflicht erlischt, wenn und insoweit die technische
Lehre als solche offenkundig geworden ist oder wenn der Arbeitgeber
auf eine weitere Geheimhaltung verzichtet hat. Gleiches gilt ab dem
Zeitpunkt der ersten Offenlegung der Schutzrechtsanmeldung des Ar-
beitgebers (§ 32 Il PatG)*®. Gem. § 31 Il Nr. 2 PatG erfolgt eine Offen-
legungsschrift spatestens 18 Monate nach Einreichung der Patentan-
meldung. Dies bedeutet, dal} der Hochschullehrer im Falle einer unbe-
schrankten Inanspruchnahme seine Erfindung maximal 22 Monate (4
Monate (§ 6 Il ArbNErfG) + 18 Monate (§ 31 Il Nr. 2 PatG)) geheimzu-

halten hatte.

Im Falle einer Abschaffung des § 42 ArbNErfG ware jedoch die Hoch-
schule aufgrund ihrer verfassungsrechtlichen Aufgabe als Bildungsein-
richtung und zur Gewahrleistung der Wissenschaftsfreiheit des Hoch-

schullehrers zu einer friheren Verdéffentlichungsfreigabe.

Fir wissenschaftliche Verdffentlichungen ist die VerfassungsmaRigkeit
von § 24 |l ArbNErfG fraglich, da die wissenschaftliche Veroffentli-
chungsfreiheit gem. Art. 5 lll GG der Geheimhaltungsverpflichtung ent-
gegensteht. Als verfassungsgemaf ware eine Regelung anzusehen, die
einerseits den Arbeitgeber vor den Schaden einer Veréffentlichung
durch den Erfinder bewahrt, diesem aber andererseits grundsatzlich die
Verdffentlichungsfreiheit belaRt*®*. Beiden Gesichtspunkten kann da-
durch Rechnung getragen werden, dal} die Veroffentlichung einer Dien-
sterfindung erst erfolgt, wenn die Erfindung zum Schutzrecht angemel-
det ist. Nur bis zu diesem Zeitpunkt besteht ein berechtigtes Interesse
der Hochschule an der Geheimhaltung der Erfindung, da eine Verdffent-

lichung innerhalb dieses Zeitraums die Patentierbarkeit der Erfindung

483 Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz Uber Arbeithehmererfindungen, § 24 Rz.

36, Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, § 24 Rz. 10
84 Mallmann in Handbuch des Wissenschaftrechts (1982) Ziff. 5.1.
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vereiteln wirde. Grinde fir eine weitere Geheimhaltungspflicht bis zur

Offenlegung der Erfindung sind im Hochschulbereich kaum denkbar.

Vor diesem Hintergrund ware die Hochschule spatesten nach einer er-
folgten Patentanmeldung zur Verdffentlichungsfreigabe verpflichtet*®®;
zumal die Hochschule kein Uber den Zeitpunkt der Patentanmeldung
hinausgehendes legitimes weiteres Geheimhaltungsinteresse hat. (Dies
entspricht im Ubrigen auch der weitgehend gelibten Praxis in auf3eruni-

versitaren Forschungseinrichtungen®®

). Zur Diskussion steht demnach
eine Geheimhaltungspflicht der Hochschullehrer von einer Maximaldau-

er von knapp (iber 4 Monaten®'.

¢) Verkiirzung der Geheimhaltungsfrist

Die Einschrankung des Verdffentlichungsrechts der Hochschullehrer
durch Auferlegen einer (befristeten) Geheimhaltungspflicht stellt bei ei-
ner Abschaffung des § 42 ArbNEfG ein zentrales Problem dar, da

488

Hochschullehrer gerne frihzeitig Veroffentlichungen ihrer  For-

schungsergebnissen vornehmen.

Es ist theoretisch denkbar, dal® bei Abschaffung des § 42 ArbNErfG die
Problematik ,Verdffentlichung — Patentierung“ zu umgehen sei, wenn
man die Hochschule zu einer raschen Patentanmeldung anhalten wir-
de, durch welche die Prioritat gesichert werden und somit einer Verof-
fentlichung durch den Hochschullehrer nichts mehr im Wege stehen

wirde.

Es ist zwar eine zu den Verdffentlichungsbemiihungen des Hochschul-
lehrers zeitgleiche Patentanmeldung der Hochschule denkbar, mit der

Folge, dal} sich eine beabsichtigte Veroffentlichung des Hochschulleh-

485 Kimminich, Das Veroffentlichungsrecht des Wissenschaftlers, S. 20

8 Mallmann in Handbuch des Wissenschaftrechts (1982) ziff. 5.1.
87 Die Patentanmeldung im Inland muf3 gem. § 13 ArbNErfG unverzuglich nach unbe-

schrankter Inanspruchnahme erfolgen. Die Frist fur die Entscheidung uber eine Inan-
spruchnahme betragt nach § 6 Il ArbNErfG 4 Monate ab Erfindungsmeldung.

Der Erfolg einer Verdffentlichung ist oftmals von dem Zeitpunkt abhangig. Es gilt der
Grundsatz ,je friiher desto besser”.

488
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rers und eine Patentierung der Erfindung nicht gegenseitig ausschlie-

Ren; dies wird jedoch in der Praxis nicht umzusetzen sein.

Eine Patentanmeldung, welche parallel zu Verdéffentlichungsvorbereitun-
gen eingeleitet wird, kdnnte zwar innerhalb weniger Tage erfolgen, je-
doch wird eine Patentanmeldung aufgrund der Verzégerung durch den
Entscheidungsfindungsprozel3 der Hochschule schwerlich vor dem be-

absichtigten Veroéffentlichungstermin stattfinden kénnen.

Fraglich ist ferner, ob es in der Eile einer raschen Anmeldung gelingt,
die Patentanmeldung so breit zu fassen, dal} sie wirklich das abdeckt,
was der Hochschullehrer spater im Vortrag oder in der wissenschatftli-
chen Verdffentlichung verbreitet. Gelingt keine umfassende Formulie-
rung der Patentanmeldung, so gewahrt sie keinen ausreichenden

Schutz und verfehlt somit ihren Zweck.

Ziel einer Abschaffung des § 42 ArbNErfG und Ubertragung der Ver-
wertungsbefugnis auf die Hochschule soll eine moglichst breite und ef-
fektive Verwertung von Hochschulerfindungen sein. Dann aber mufte
die Hochschule, weil sie ja insoweit unternehmerisch tatig werden soll -
wie jedes andere Unternehmen auch - die Mdglichkeit haben, die 4-
Monatsfrist des § 6 Il ArbNErfG voll auszuschépfen, um in Ruhe zu
prifen und dartber entscheiden zu kénnen, ob eine Inanspruchnahme

zweckmaRig ist.

Zu dieser Entscheidung wirde auch die Mdglichkeit gehdren, dall man
die vorliegende Erfindung zum Gegenstand weiterer Entwicklungen
macht, ehe man zur Anmeldung schreitet. Eine Verpflichtung der Hoch-
schule, die Erfindungen erst einmal blind - ohne ausreichende Prifung -
lediglich zur Wahrung der Veroéffentlichungsfreiheit der Hochschullehrer,
anzumelden, ist aufgrund der entstehenden erheblichen Kosten wirt-
schaftlich untragbar und kann nicht Grundlage einer effektiven Verwer-
tungsarbeit der Hochschule sein. Hinzu kommt die Gefahr, dal} in der
Eile die Formulierung der Patentanmeldung nicht umfassend gelingt und

somit ohnehin keinen ausreichenden Schutz gewahren kann.
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Die 4 Monatsfrist des § 6 Il ArbNErfG, welche den Arbeitgeber vor finan-
Ziellen Risiken bewahren soll und ihm die Md&glichkeit einer genauen
Prifung und Abwagung einrdumt, mufd auch der Hochschule zugespro-
chen werden, da ihr ansonsten die Moglichkeit eines wirtschaftlich sinn-

vollen Betreibens von Patentarbeit genommen wird.

Im Ergebnis laft sich der Konflikt ,Patentierung/Veréffentlichung® durch
eine Verpflichtung der Hochschule zur raschen Patentierung nicht um-

gehen.

2. Eingriff in den Schutzbereich des Art. 5 1ll GG

a) Schutzbereich des Art. 5 1l GG

Bei einer Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs ist von einer Ge-
heimhaltungspflicht des Hochschullehrers maximal bis zur Patentanmel-
dung der Erfindung auszugehen. Hierdurch ist der Hochschullehrer in
seiner Publikationsfreiheit eingeschrankt. Fraglich ist, ob die Veroffentli-
chungsfreiheit des Hochschullehrers durch Art. 5 Ill GG geschutzt wird

und welche Bedeutung ihr im Wissenschaftssystem zukommt.

Art. 5 1ll GG schitzt sowohl die Lehrfreiheit als auch die Forschungsfrei-
heit des Hochschullehrers. Zur Lehrfreiheit gehort nicht nur der akade-
mische Unterricht, sondern dariiber hinaus das Recht auf AuRerung
wissenschaftlicher Lehrmeinungen schlechthin, worunter auch eine
Lehr- oder Vortragstatigkeit aul’erhalb der Hochschule sowie die wis-
senschaftliche Publikationstatigkeit im Bereich der Lehre fallt**°. Das in
der Lehre stattfindende wissenschaftliche Gesprach befruchtet wieder-
um die Forschungsarbeit*®. Die Verdffentlichungsfreiheit ist Bestandteil
der Lehrfreiheit, die nicht auf die akademische Lehre beschrankt ist,

sondern vielmehr jede Form eigenverantwortliche publizierender, pada-

489 Maunz/Diirig, Kommentar zum GG, Art. 5 lll Rz. 108, 109
49 BVerfGE, 35, 113
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gogisch-didaktischer Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse ein-

schlieit*",

Im Bereich der Forschung hat der Hochschullehrer das Recht, Uber
Gegenstande, Ziele und Methoden seiner wissenschaftlichen Betatigung
sowie die Bewertung und Verbreitung der Forschungsergebnisse frei zu
entscheiden®®. Hierzu gehort auch als Tatigkeit, die genuin der For-
schung zuzurechnen ist, die freie Veroffentlichung der Forschungser-

gebnisse*®.

Das Veroffentlichungsrecht des Hochschullehrers ist daher sowohl in der
Forschungsfreiheit als auch in der Lehrfreiheit verankert'®. Es ist ein
eigenstandiges wissenschaftliches Veréffentlichungsrecht, das vom
Veroéffentlichungsrecht des § 12 UrhG und dem urheberpersonlichkeits-

rechtlichen Veroffentlichungsrecht unabhéngig ist*®.

Art. 5 lll GG garantiert das Recht, Uber das Wann, Ob und Wie der Ver-
offentlichung wissenschaftlicher Ergebnisse zu entscheiden*®. Es unter-
liegt der selbstandigen Entscheidung des Hochschullehrers, diejenigen
Ergebnisse auszuwahlen, die er der Offentlichkeit mitteilen will und
auch, ob er seine Ergebnisse (iberhaupt verdffentlichen will**’. Durch
Art. 5 1l GG wird nicht nur die positive, sondern auch die sog. negative

Publikationsfreiheit geschitzt, d. h. die Freiheit, eine Veréffentlichung zu

49" Mallmann in Handbuch des Wissenschaftrechts 1982, S. 1396

92 BVerfGE v. 29.05.73, BVerfGE 35,79,113

493 Kimminich, Das Veroffentlichungsrecht des Wissenschaftlers, S. 11
Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, S. 334

Nicht zu folgen ist der Ansicht, dal sich die Veréffentlichungsfreiheit aus der Eigen-
tumsfreiheit ableitet. Da die Forschungsergebnisse als geistiges Eigentum des For-
schers gem. Art. 14 GG geschutzt seien, kénne er Uber seine Forschungsergebnisse
frei verfligen und dartiber entscheiden, ob er sie bekanntmachen oder geheimhalten
wolle. So Frieling, Wem gehdren die universitaren Forschungsergebnisse, in GRUR
1987,408;Thieme, Hochschulrecht, Rz. 72

Ullrich, Wissenschaftstransfer und Urheberrecht, S. 108; KraRer/Schricker, Patent-
und Urheberrecht an deutschen Hochschulen, S. 152,

Maunz/Diirig, Kommentar zum GG, Art. 5 lll Rz. 83, Denninger, Kommentar zum
Hochschulrahmengesetz, § 3 Rz. 8 ff,

Dallinger/Bode/Dellian, Kommentar zum Hochschulrahmengesetz, § 3 Rz. 6,
Puttner/Mittag, Verwertungsrecht an Forschungsergebnissen in der Universitat, A ll ¢
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unterlassen*®. Eine Verpflichtung des Hochschullehrers zur Verdffentli-

chung der Forschungsergebnisse besteht nicht***.

b) Bedeutung der Publikationsfreiheit

Der Veroffentlichungsfreiheit kommt im Hochschulbereich grole Be-
deutung zu. Die Publikation genief3t bei den Hochschullehrer gegenliber
der Betreibung von Schutzrechtsarbeit bei weitem den Vorrang®®. Durch
Veroffentlichungen (in Fachzeitschriften, Vortragen, Kongressen etc.),
nicht durch Patente kann der Hochschullehrer sein Ansehen in der

»scientific community“ steigern.

Die traditionsreichste, am meisten benutzte und wichtigste Mitteilungs-
form des Hochschullehrers ist und bleibt die Verdffentlichung der Ar-
beitsergebnisse. Sie ist nicht nur Voraussetzung fir die wissenschaftli-
che Anerkennung ihrer Urheber, sondern vor allem fir den daraufhin
einsetzenden kritischen, aussondernden und verfestigenden Prozel} der

501
t

Diskussion der neuen Erkenntnisse durch die Fachwel und damit

wichtiger Bestandteil der Wissenschaft.

Die Veroffentlichung dient ganz unterschiedlichen Funktionen, die alle
zentrale Elemente der autonomen Entwicklung der Wissenschaft sind.
Hierzu rechnet die Validierung der Ergebnisse, Speicherung des Wis-
sens und seine Verbreitung; auRerdem bildet sie den Ansatzpunkt der

502

Reputationszuteilung innerhalb des Wissenschaftssystems™ . Wissen-

498 Pittner/Mittag, Verwertungsrecht an Forschungsergebnissen in der Universitat, A 1l

¢; Mallmann in Hdb WissR, 1982, S. 1396, Kimminich, Das Veroéffentlichungsrecht
des Wissenschaftlers, S. 5 ff; Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, S. 334,
Ullrich, Sachliche und persénliche Reichweite sowie Angemessenheit der Schutz-
rechtsregelungen in den Zuwendungsbestimmungen des Bundesministers fir For-
schung und Technologie, S. 95 Anm. 83, KralRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht
an deutschen Hochschule, S. 128

99 Flamig in Handbuch des Wissenschaftsrechts (1982), S. 905

%% siehe ausfiihrlich Teil 3: B Il Ziffer 2

%1 Beier, Rechtliche und organisatorische Probleme der wirtschaftlichen Verwertung

von Forschungsergebnissen in Hochschulen und auReruniversitdren Forschungsein-

richtungen, S. 111

Trute, Die Forschung zwischen grundrechtlicher Freiheit und staatlicher Institutionali-

sierung, S. 113
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schaftsfreiheit stellt insbesondere die Freiheit dar, die Ergebnisse der
Forschung zu diskutieren und im 6ffentlichen Diskurs, im Vertrauen auf
den zwanglosen Zwang des besseren Arguments, umzusetzen®®. Wis-
senschaft und wissenschaftliche Publikation gehdren untrennbar zu-
sammen, da Wissenschaft ohne Mitteilung nicht denkbar ist®®. Sie ist
Dialog®®, d.h. Mitteilung und wechselseitige Priifung von Ergebnissen
und Theorien untereinander und mit der kritischen Offentlichkeit®®. Uber
die zentrale — wachsende - Bedeutung der Kommunikation flr die Wis-
senschaft besteht in Wissenschaftsforschung®’ und verfassungsrechtli-

cher Dogmatik®®

weitgehend Einigkeit.

Stellte sich die frihmoderne Wissenschaft eher als Textkorpus dar, der
unveranderliche Wahrheiten reprasentierte, so nimmt in der modernen
Wissenschaft Kommunikation einen zentralen Stellenwert ein. Sie dient
der Validierung der Ergebnisse der Forschung, der Distribution und Dif-
fusion des Wissens in der Wissenschaft und in die Ubrigen gesellschaft-
lichen Subsysteme. Sie vermittelt der Wissenschaft Inhalt und Orientie-
rung, sichert den Bestand des Wissens und ermdglicht Kontrolle und

Evaluation®®,

Die Freiheit der Kommunikation der Wissenschaftler untereinander und
mit der kritischen Offentlichkeit ist elementar fiir die Forschung®'®. Die
Forschung ist eingebettet in wissenschaftlichen Kommunikations- und
Handlungszusammenhange und nicht hiervon geldst zu sehen. Die aka-

demische Forschung schlief3t sich an den Problem- und Diskussions-

503 Trute, Die Forschung zwischen grundrechtlicher Freiheit und staatlicher Institutionali-

sierung, S. 139
%04 Kimminich in Handbuch des Wissenschaftsrechts, S. 116 ff;
505 Kimminich, Das Veroffentlichungsrecht des Wissenschaftlers, S. 6
%% pernice in Dreier/Bauer, GG, Art. 5 GG Rz. 16
507 Stichweh, Ausdifferenzierung der Wissenschaft, 457 ff
%8 BVerfGE 47, 327,375 f (Hessisches Universitatsgesetz), Kimminich in Handbuch des
Wissenschaftrechts (1985), 116 ff; Scholz in Maunz/Durig, Grundgesetzkommentar,
Art. 5 Il Rz. 101, v. Miinch/Brun-Otto/Gubelt, Grundgesetzkommentar, Bd. I, Art. 5 IlI
Rz. 68, v. Mangold/Klein/Starck, GG, Art. 5 Ill Rz. 229; Steinfort, Die verfassungs-
rechtlichen Grundlagen der Verdéffentlichungsfreiheit des Wissenschatftlers, S. 78,
Trute, Die Forschung zwischen grundrechtlicher Freiheit und staatlicher Institutionali-
sierung, S. 112
Trute, Die Forschung zwischen grundrechtlicher Freiheit und staatlicher Institutionali-
sierung, S. 112
%10 pernice in Dreier/Bauer, GG, Art. 5 Rz.16

509



Teil 4: Verfassungsrecht - 249 -

stand der Forschungspraxis an®'". Voraussetzung einer Erhartung, Mo-
difizierung, Kritik und Erweiterung des disziplindren Wissensstandes ist

ein kommunikative Austausch zwischen Industrie und Hochschule.

Wissenschaftliche Forschung i. S. d. Art. 5 lll GG mul} auf Veréffentli-

512 Wo die EinfluRnahme von auflen, die kritische

chung angelegt sein
Distanz zur eigenen These und die Offenheit zur Auseinandersetzung
mit der Fachoffentlichkeit gehindert wird, kann Wissenschaft nicht be-
stehen®. Systematisches Suchen und Deuten, spontane Einsicht und
kritische Prifung einerseits, der Austausch von Fragen und Ergebnis-
sen, die standig wechselseitige Kommunikation und allgemeine Publizi-
tat andererseits kennzeichnen das System ,Wissenschaft”, dessen
strukturelle Freiheitlichkeit zugleich Gewahrleistung seiner Effizienz
ist’™. Geschiitzt ist die Freiheit der Wissenschaft nicht nur um ihrer
selbst willen, sondern insbesondere auch als Voraussetzung der Funkti-
on von Wissenschaft im freiheitlichen Gemeinwesen. Dem Grundrecht
auf Wissenschaftsfreiheit ist auch ein objektiver Gehalt beizumessen®'®.
Wissenschaft als Staatsaufgabe umfalit die Schaffung und Beachtung
von Rahmenbedingungen der Kreativitat. Es verlangt ein Einstehen des
Staates fur die Idee der freien Wissenschaft und seine Mitwirkung an
ihrer Verwirklichung®'®. Ein zentrales Kriterium fiir die Funktion des Wis-
senschaftssystems ist die freie Kommunikation. Diese ist vom Staat zu

schitzen.

Vor diesem Hintergrund kommt dem Schutz der Veréffentlichungsfreiheit
des Hochschullehrers zur Wahrung seiner verfassungsrechtlichen Stel-
lung sowie zum Erhalt und Foérderung der Funktionsfahigkeit des Sy-

stems ,Wissenschaft® eine grole Bedeutung zu.

" Trute, Die Forschung zwischen grundrechtlicher Freiheit und staatlicher Institutionali-

sierung, S 122

Dickert, Naturwissenschaften und Forschungsfreiheit, S. 270 ff, 288
513 pernice in Dreier/Bauer, GG, Rz. 22

%4 pernice in Dreier/Bauer, GG, Rz. 14

%1% BVerfGE 35, 79 (114) (Hochschule/Gruppenuniversitat) Die in Art. 5 |ll GG liegende
objektive Wertentscheidung nach dem Hochschulurteil des BVerfG beruht auf der
Schlisselfunktion, die einer freien Wissenschaft sowohl fir die Selbstverwirklichung
des Einzelnen als auch fir die gesamtgesellschaftliche Entwicklung zukommt.

%18 BVerfGE 35, 79, 114 (Hochschule/Gruppenuniversitat)
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¢) Eingriff

Es ist zu priufen, ob in einer nur voribergehenden Geheimhaltungsfrist
gem. § 24 Il ArbNErfG ein Eingriff in den Schutzbereich des Art. 5 lll GG

Zu sehen ist.

aa) freie Bestimmung des Verdffentlichungszeitpunktes

Bei Abschaffung des § 42 ArbNErfG unterliegt der Hochschullehrer einer
voribergehenden Geheimhaltungspflicht. Er kann nicht mehr den Zeit-
punkt einer Veroffentlichung frei bestimmen. Fraglich ist, ob dies einen

Eingriff in seine Wissenschaftsfreiheit darstellt.

Der Erfolg, die Bedeutung und die Resonanz einer Verdffentlichung
hangt oftmals vom Zeitpunkt der Publikation ab (Aktualitdt und Brisanz
des Themenkreises; Gefahr der schnelleren Veréffentlichungen von an-
deren Wissenschaftlern etc.). Dem Hochschullehrer mufd es daher im
Rahmen des Art. 5 lll GG zugebilligt werden, dal} er selbst den Zeit-
punkt bestimmen kann, wann er ein bestimmtes Forschungsergebnis
oder eine bestimmte Lehrmeinung veréffentlicht®’. Auch der Veréffentli-

chungszeitpunkt selbst ist daher durch Art. 5 1ll GG geschiitzt®'®.

Wird dem Hochschullehrer die Entscheidungsbefugnis Uber den Zeit-
punkt der Verdéffentlichung genommen, so ist er in seiner ihm durch Art.

5 lll GG garantierten Veroffentlichungsfreiheit eingeschrankt.

bb) Einschrankung der positive Publikationsfreiheit

Das Veréffentlichungsrecht des Hochschullehrers ist sowohl in der For-

schungsfreiheit als auch in der Lehrfreiheit verankert®'®. Beide Bereiche

werden durch die Aufoktroyierung einer Geheimhaltungspflicht tangiert:

%17 | eibholz/Rinck, GG fiir BRD, S. 101
%18 | eibholz/Rinck, GG fiir BRD, Art. 5 Rz. 1186
*19 Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, S. 334
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Kann der Hochschullehrer nicht mehr frei entscheiden, wann er seinen
Studenten welche Kenntnisse vermittelt und muafRte er u. U. auch
Grundlagenkenntnisse®® voriibergehend geheimhalten, beeintréchtigt
ihn dies in seiner Lehrfreiheit, welche die freie Vermittlung und Stof-

fauswahl von Forschungswissen beinhaltet®*".

Darlber hinaus ist er in seiner Forschungsfreiheit eingeschrankt, welche
ebenfalls die freie Veroffentlichung seiner Forschungsergebnisse
schitzt. Insbesondere die Verpflichtung, die Publikation von Grundlage-
nerkenntnissen®? solange aufzuschieben, bis daraus eine schutzfahige
technische Anwendung entwickelt worden ist, ist als erheblicher Eingriff
in den Schutzbereich des Art. 5 lll GG anzusehen, weil die wissen-
schaftliche Kommunikation und Kooperation hierdurch behindert wird®*.
An Einschrankungen der Publikationsmdglichkeiten von Grundlagenwis-
sen sind noch strengere Anforderungen zu stellen als an solche fur an-

wendungsorientiertes Wissen®?.

Eine Geheimhaltung von an staatlichen Hochschulen erarbeitetem Wis-
sen ist ferner nicht mit den 6ffentlichen Aufgaben der Hochschule in Ein-
klang zu bringen: Grundsatzlich ist die Forschung an den &ffentlichen
Hochschulen auf Publizitat und Verdéffentlichung der Forschungsergeb-
nisse angelegt®®® und nicht auf Geheimhaltung. Bei mit staatlichen Mit-
teln erforschtem Wissen wird sogar die Meinung®® vertreten, daR auf-
grund seiner sozialen Bindung eine Veroffentlichungspflicht bestehe,
d.h. daB die Offentlichkeit, die die Wissenschaft finanziert hat, grund-

satzlich einen Anspruch auf Kenntnis der Forschungsergebnisse habe.

20 siehe ausfihrlich Teil 4: A VI Ziffer 1a

521 Meusel, Aueruniversitdre Forschung im Wissenschaftsrecht, § 10 Rz. 154, Ge-
schutzt sind Stoffauswahl, inhaltliche und methodisches Gestaltung, Darbietungsform
sowie Ort und Zeit der Lehre.

Patenthindernd kann sich nicht nur die Veroffentlichung fertiger technischer Hand-
lungsanweisungen, sondern bereits die Veroffentlichung von Grundlagenerkenntnis-
sen auswirken. Auch Grundlagenkenntnisse miissen daher zum Schutz der Paten-
tierbarkeit von der Geheimhaltungspflicht umfaft sein.

KraRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen, S. 59
Meusel, AuReruniversitare Forschung im Wissenschaftsrecht, § 11 Rz. 181

%25 BVerfGE 47,327,375f (Hessisches Universitatsgesetz)

%% Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, S. 334
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Dies entspreche dem Wesen freier, 6ffentlich geférderter Forschung®.
Eine derartige Veroffentlichungspflicht ist jedoch abzulehnen, da durch
Art. 5 1ll GG auch die negative Publikationsfreiheit geschiitzt ist**®. Aus
der Wissenschaftsfreiheit folgt die wissenschaftliche Verdffentlichungs-
freiheit, welche auch die Freiheit beinhaltet, nicht zu publizieren und
somit eine Verdffentlichungspflicht ausschlieRt®”. Eine Publikati-

onspflicht fiir Hochschullehrer wére daher verfassungswidrig®®°.

Aufgrund des hohen Stellenwertes der Publikation in der Hochschulfor-
schung ist eine — wenn auch nur voribergehende — Geheimhaltungs-
pflicht als nicht unwesentlicher Eingriff in die durch Art. 5 lll GG ge-

schitzte positive Publikationsfreiheit des Hochschullehrers anzusehen.

cc) Verletzung der negativen Publikationsfreiheit

Daruber hinaus schitzt Art. 5 Il GG — wie oben bereits erwahnt- auch
die negative Publikationsfreiheit des Hochschullehrers, d.h. die Freiheit,
eine Verdffentlichung seiner Ergebnisse zu unterlassen®®'. Die For-
schungsergebnisse des Hochschullehrers dirfen nicht gegen seinen
Willen veroffentlicht werden. Fraglich ist, ob durch eine Abschaffung des
§ 42 ArbNErfG in diesen durch Art. 5 Il GG geschitzten Bereich einge-

griffen wird:

Gem. § 5 ArbNEfG miRte der Hochschullehrer bei Abschaffung des §
42 ArbNErfG der Hochschule jede Erfindung melden. Der Hochschule
wlrde es dann freistehen, diese Erfindungen in Anspruch zu nehmen
oder freizugeben. Im Falle der unbeschrankten Inanspruchnahme ware

die Hochschule gem. § 13 ArbNEHG zur unverzlglichen Schutzrechts-

527 Meusel, AuReruniversitdre Forschung im Wissenschaftsrecht, S 90: Er geht von einer

Veroffentlichungspflicht aus, bei welcher jedoch auch Ausnahmen vorgesehen sein
muften.

Pittner, Verwertungsrecht an Forschungsergebnissen in der Universitat, A Il c;
Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, S. 334

%29 Ullrich, Wissen(schaft)transfer und Urheberrecht, S. 110 mit Fn. 61, Frieling, Wem
gehdren die universitéaren Forschungsergebnisse, GRUR 1987, S. 408

Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, 335, KralRer/Schricker, Patent- und
Urheberrecht an deutschen Hochschule, S. 174; Lynen, Kunst im Recht, S. 316
Pittner, Verwertungsrecht an Forschungsergebnissen in der Universitat, A Il c;
Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, S. 334
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anmeldung im Inland verpflichtet. Spatestens in der Offenlegungsschrift
wirde die Erfindung dann der Offentlichkeit zugénglich gemacht werden.
Die in Auslibung des Zugriffsrechts vorgenommene Schutzrechtsanmel-
dung wiirde somit Forschungsergebnisse der Offentlichkeit ohne Riick-
sicht darauf zuganglich machen, ob der Hochschullehrer dies will oder
nicht. Der Hochschullehrer ware hierdurch in seinem durch Art. 5 Ill GG
geschitzten Recht auf freie Publikation, welches auch den Fall der

Nichtveroéffentlichung beinhaltet, verletzt.

Das Recht auf Unterlassung einer Veroéffentlichung wird insbesondere
dann relevant, wenn der Forscher seine Ergebnisse flir zu gefahrlich
halt, um sie der Allgemeinheit zuganglich zu machen®?. Lange Zeit galt
Forschung als wertfrei, galt der Wissenschaftler nur dem Erkenntnisfort-
schritt verpflichtet. Dies hat sich geadndert, nachdem die naturwissen-
schaftliche Forschung Ergebnisse gewonnen hat, die sich negativ auf
Gesellschaft und Umwelt auswirken kénnen oder einem MiRbrauch of-
fenstehen. Seitdem wird immer die Verantwortung der Wissenschaftler
angemahnt, die mdglichen Folgen ihrer Arbeit zu bedenken, Schaden
abzuwenden, Millbrauch zu verhindern und daflr erforderlichenfalls

auch Forschungsziele aufzugeben®®.

Halt der Hochschullehrer die Veréffentlichung seiner Forschungsergeb-
nisse fur zu gefahrlich oder beflirchtet er einen MilRbrauch, so muf} ihm
im Interesses des Allgemeinwohls das Recht zugestanden werden, eine
Veroffentlichung zu unterbinden. In derartigen Ausnahmefallen waren

zwei Gestaltungsmoglichkeiten denkbar:

Der Hochschullehrer meldet die Erfindung, hat jedoch gegeniber der
Hochschule ein Widerspruchsrecht, falls die Hochschule die Erfindung

unbeschrankt in Anspruch nehmen und zum Patent anmelden will.

Es erscheint jedoch sinnvoller, bereits die Mitteilungspflicht nach § 5
ArbNErfG fur derartige Erfindungen entfallen zu lassen. Die Hochschule

verliert somit originar die Mdglichkeit, die Erfindung in Anspruch zu

%32 Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, S. 334

533 Meusel, AuReruniversitdre Forschung im Wissenschaftsrecht, § 11 Rz. 180
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nehmen und sie im Rahmen der Schutzrechtsanmeldung zu verdéffentli-
chen. Die Entscheidung uber eine Verdffentlichung des Forschungser-
gebnisses wird somit ohne Einschaltung Dritter- auch nicht der Hoch-
schule - allein vom Hochschullehrer getroffen, welcher am besten die
Gefahrlichkeit seiner Forschungsergebnisse einschatzen kann und im
Falle einer Veroffentlichung auch die Verantwortung - im weiteren Sinn -

tragen muf3.

3. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung

Die Publikationsfreiheit des Wissenschaftlers unterliegt keinen anderen
Schranken als die Wissenschaftsfreiheit an sich. Art. 5 lll GG nennt flr
die Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre keine Grenzen.
Dennoch bestehen auch hier Grundrechtsschranken. Sie ergeben sich
aus der Verfassung selbst®®. In vorliegendem Fall ist abzuwigen zwi-
schen den sich aus einer voribergehenden Geheimhaltungspflicht erge-
benden Einschrankungen des Hochschullehrers in seinem Grundrecht
auf Wissenschaftsfreineit und dem Nutzen eines verstarkten pa-
tentrechtlichen Schutzes von Hochschulerfindungen fir die Allgemein-

heit und die Volkswirtschaft.

a) Nutzen einer verstérkten Patentierung von Hochschulerfindungen

Der Hochschulforschung ist die Aufgabe gestellt, zur Gewinnung wis-
senschaftlicher Erkenntnisse beizutragen. Vor allem die Wirtschaft
braucht, um wettbewerbsfahig zu bleiben, ein breites Angebot natur- und
ingenieurwissenschaftlicher Erkenntnisse als Grundlage flr unternehme-
rische Entscheidungen. Darliber hinaus bendtigen Staat und Gesell-
schaft wissenschaftliche Erkenntnisse, mit deren Hilfe wirtschaftliche
und soziale Entwicklungs- und Gestaltungsprobleme gel6st werden kén-

nen.

%% BVerfGE 37, 265 (267), BVerfGE 57,70, 85, 360 ff
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Damit kommt der Hochschulforschung die Aufgabe zu, mit neuen Er-
kenntnissen zur Fortentwicklung gesellschaftlicher und politischer
Strukturen und Institutionen, zum Aufbau einer leistungsfahigen Infra-
struktur und zu einem wirtschaftlichen Wachstum beizutragen: Insoweit
gehort auch die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Pra-
xis zu den Aufgaben der Forschung in den Hochschulen (siehe auch §
22 S. 2 HRG).

Nur wenn Forschungsergebnisse patentierbar sind, finden sie industri-
elle Interessenten und kdnnen so von volkswirtschaftlichem Nutzen sein.
Eine friihzeitige Veroffentlichung von Forschungsergebnissen, wie sie
oftmals von Hochschullehrern vorgenommen wird, vereitelt jedoch eine

spatere Patentierung der Erfindung.

Die Industrie zeigt an frei zuganglichem Wissen - an Gratistechnologie -
nur ein verhaltenes Interesse. Verodffentlichte Forschungsergebnisse
sind von der gewerblichen Anwendung meist noch zu weit entfernt, so
dafl das damit verbundene Entwicklungs- und Markteinfihrungsrisiko
noch zu groR} ist. Selbst dann aber, wenn eine erfolgversprechende
technische und wirtschaftliche Ausnutzung wissenschaftlicher For-
schungsergebnisse auf der Hand liegt, ist die Industrie nur selten dazu
bereit, sie in ihr Entwicklungs- und Produktionsprogramm aufzunehmen,
denn die verodffentlichten Ergebnisse (nicht patentierbar) stehen ja dem
Konkurrenten in gleiche Weise zur Verfiigung®®. Damit ist auch hier das
Investitionsrisiko nicht kalkulierbar. Nur eine geschutzte Rechtsposition
sichert eine Vorzugsstellung im Wettbewerb und erlaubt es, in die weite-
re Entwicklung und Markteinfihrung zu investieren. Die Schutzfahigkeit
der Hochschulforschungsergebnisse ist fur einen Transfer in die Indu-

strie daher unabdingbare Voraussetzung.

Nicht nur Staat und Gesellschaft, sondern auch die Wissenschaft selbst
mufd ein Interesse daran haben, dal die mit 6ffentlichen Geldern ent-
standenen Forschungsergebnisse in wirtschaftlichen Fortschritt umge-

setzt werden. Es kann auf diese Weise dazu beigetragen werden, dal}

%% Beier, Rechtliche und organisatorische Probleme der wirtschaftlichen Verwertung

von Forschungsergebnissen in Hochschulen und auReruniversitaren Forschungsein-
richtungen, S. 115
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die Wirtschaft geférdert wird und Ressourcen erwirtschaften kann, aus

welchen z. T. wieder Wissenschaft und Forschung finanziert werden®®.

Der erwlinschte Wissenstransfer von der Hochschule in die Industrie hat
jedoch nur dann gute Erfolgschancen, wenn die Wissenschaft der Indu-
strie nicht nur interessante, sondern auch rechtlich geschitzte oder je-
denfalls schutzfahige Arbeitsergebnisse anbieten kann. Nur so kénnen
sie den Weg vom Labor in die Praxis finden und von Nutzen fir die
Volkswirtschaft und méglicherweise flr das Wohl der Allgemeinheit sein.
Nicht immer dienen technische Neuerungen auch dem Wohl der Allge-
meinheit. Im nachhinein stellte sich bzw. wird sich so manch technische
Neuerung als schadlich, nicht als nitzlich fir Gesellschaft und Umwelt
herausstellen®. Der Wissenstransfer vom Labor in die industrielle Pra-
xis kann daher nicht in allen Fallen unkritisch beflirwortet werden. Nicht
jeder technische Fortschritt ist einem sozialen Fortschritt gleichzusetzen,
jedoch sind technischen Neuerungen notwendig, damit die Moglichkeit

eines sozialen Fortschritts besteht.

b) Ablehnung einer verfassungsrechtlichen Rechtfertigung

Trotz der vorgenannten moglichen Vorteile einer verstarkten Erfin-
dungswertung fir das Allgemeinwohl und die Volkswirtschaft wird die
Einschrankung der Veroffentlichungsfreiheit des Hochschullehrers durch
eine vorubergehenden Geheimhaltungspflicht mit folgender Argumenta-

tion als verfassungsrechtlich unzulassig angesehen:

Jegliche Einschrankungen - auch geringer Art - des Veréffentlichungs-
rechtes des Hochschullehrers seien verfassungsrechtlich unzulassig, da
das in Art. 5 lll GG garantierte Freiheitsrecht, von staatlichen Zwangen

im wissenschaftlichen Erkenntnisprozel3 unbehelligt zu bleiben, einen

%% Beier, Rechtliche und organisatorische Probleme der wirtschaftlichen Verwertung

von Forschungsergebnissen in Hochschulen und auReruniversitdren Forschungsein-
richtungen, S. 120

%37 auf dem medizinisch-technischen Sektor werden technische Neuerungen wohl eher

dem Wohl der Allgemeinheit dienen, wahrend dies z. B. im Bereich der Gentechnik
und der Kernenergie z. T. fraglich ist.
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durchgreifenden Schutz auch vor verhaltnismafig geringfligigen Beein-

trachtigungen bietet®,

Als nicht zulassig seien alle Verpflichtungen des Hochschullehrers an-
zusehen, welche dem wissenschaftlichen Interesse an der Veroffentli-
chung von Forschungsergebnissen zuwiderlaufen, so auch die Ver-
pflichtung, Forschungsergebnisse wegen der blolien Mdglichkeit der
Patentierung oder der Moglichkeit, dal® daraus schutzfahige Erfindungen

% Im Rahmen

entwickelt werden, nicht bzw. spater zu verdffentlichen
des Art. 5 lll GG misse jeder - auch mittelbare — Zwang zur Geheim-
haltung oder Veréffentlichung von Forschungsergebnissen und jede
Behinderung ihrer Benutzung im Rahmen wissenschaftlicher Kommuni-
kation und Kooperation vermieden werden, so dal} Veroffentlichungs-
verbote oder Vereinbarungen einer Geheimhaltungspflicht — auch vor-
iibergehend - als unzuldssig anzusehen seien®, da sie dem wissen-
schaftlichen Interesse an der Veroffentlichung von Forschungsergebnis-

sen zuwiderlaufen wiirden®'.

Die Veroéffentlichungsfreiheit des selbstandig forschenden Hochschul-
mitglieds habe grundsatzlich den verfassungsrechtlich gebotenen Vor-
rang vor der Geheimhaltung von Forschungsergebnissen®?. Es kénne
dem Wissenschaftler nicht zugemutet werden, in jedem Fall zu warten,
bis aus seiner Erkenntnis eine patentreife Erfindung gemacht und diese
zum Patent angemeldet wird. Das Schweigen bis zur Anmeldung sei
zwar de lege lata notwendig, diene aber weder der Forschung noch sei
es auf Dauer der Wissenschaft forderlich®. Die Publikationsfreiheit

misse auch gewahrleisten, da® der Wissenschaftler von einer Schutz-

°% BVerfGE 47,378 (Hessisches Universitatsgesetz)
539 Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeithehmererfindung, § 42 Rz. 19

540 Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz Uiber Arbeitnehmererfindungen, § 42 Rz.
26, Kral3er/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen, S. 58 f

41 Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeithehmererfindung, § 42 Rz. 19

542 Ullrich, Sachliche und personliche Reichweite sowie Angemessenheit der Schutz-
rechtsregelungen in den Zuwendungsbestimmungen des Bundesministers fir For-
schung und Technologie, S. 106

Beier, Rechtliche und organisatorische Probleme der wirtschaftlichen Verwertung

von Forschungsergebnissen in Hochschulen und auReruniversitaren Forschungsein-
richtungen, S. 119

543
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rechtsanmeldung absieht und statt dessen seine Ergebnisse verdffent-

licht®4,

c) differenzierte Abwéagung

Bei vorliegendem komplexen Sachverhalt ist jedoch eine im Hinblick auf
die Abschaffung des § 42 ArbNErfG differenziertere Abwagung vorzu-
nehmen. Insbesondere ist fraglich, ob eine nur befristete, voriberge-
hende Geheimhaltungspflicht - von einer Maximaldauer von knapp uber
4 Monaten — verfassungsrechtlich zu rechtfertigen ist. Zur Beurteilung
der Schwere und Bedeutung der voriibergehenden Geheimhaltungs-
pflicht ist zu untersuchen, ob und inwieweit in der heutigen Hochschul-
forschung eine uneingeschrankte Veroffentlichungsfreiheit der Hoch-
schullehrer existiert und inwieweit durch die Abschaffung des § 42 Arb-

NErfG eine Verschlechterung eintritt.

aa) Einschrankung der Verdffentlichungsfreiheit durch Hochschulfor-

schungssituation

Hierbei mufd insbesondere der Uber die Jahre erfolgte Wandel in der
Wissenschaft®*® Beriicksichtigung finden: Der Forscher als Individuum
steht in der heutigen Wissenschaft nicht mehr im Vordergrund. Der Er-
findungsprozely ist nicht mehr durch individuelle Leistungen gekenn-
zeichnet, sondern durch gruppendynamische, interdisziplindre und inter-
aktive Gemeinschaftsarbeit®®. Erfindungen im Hochschulbereich er-
wachsen aus der Erforschung und Entwicklung einer Technologie, an
welcher mehrere Personen zusammenarbeiten, und sind keine hiervon
zu trennenden, isolierten Erscheinungen. Verschiedene Erfindungen
sind voneinander abhangig und stehen mit dem allgemeinen und dem

neuen Forschungswissen, das an der Hochschule geschaffen wird, im

S44 Frieling, Wem gehdren die universitdren Forschungsergebnisse, in GRUR 1987,

GRUR 1987, 413,
%5 siehe ausfiihrlich Teil 4: A |

%% Niedzela-Schmutte, Miterfindungen in Forschungs- und Entwicklungskooperationen
S.31
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Zusammenhang. Im Rahmen dieses Forschungsumfeldes ergeben sich
fur den Hochschullehrer Einschrankungen seiner Verdffentlichungsfrei-

heit aufgrund kollidierenden Interessen anderer Forscher.

Die Hochschullehrer kénnen nicht allein Gber eine Veroéffentlichung ent-
scheiden, sondern sind verfassungsrechtlich verpflichtet, die Wissen-
schaftsfreiheit ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiter zu bertcksichtigen,
welche auch die negative Publikationsfreiheit beinhaltet, da sich die ja-
nuskdpfige Grundrechtssituation der Hochschule als zugleich Grund-
rechtsdiener und Grundrechtstrager auf sie fortsetzt®*’. Diese kdnnten
unter Geltendmachung ihres Grundrechts aus Art. 5 |ll GG der Publika-

tion durch den Hochschullehrer entgegentreten®*®.

Zum Schutz der Interessen seiner Kollegen, welche zur Erarbeitung der
Forschungsergebnisse beigetragen haben, mufl der Hochschullehrer
eine Einschrankung seiner Verodffentlichungsfreiheit hinnehmen. Die
Unantastbarkeit des wissenschaftlichen Freiraums des in der Universi-
tatseinrichtung tatigen Hochschullehrers besteht namlich nur soweit,
soweit sich nicht notwendigerweise Rucksichten auf die gleichen Frei-
heitsrdume anderer ergeben®”. Durch die Gemengelage der Interessen
des Hochschullehrers, der am Forschungsprojekt beteiligten Ubrigen
Mitarbeiter und schlie3lich der Hochschule selbst, ergeben sich per se
Einschrankungen des Grundrechts der Forschungsfreiheit®. Der Hoch-
schullehrer kann ohne Einverstandnis seiner Kollegen, welche an der
Erarbeitung des Ergebnisse wesentlich mitgewirkt haben, keine Verof-
fentlichung vornehmen, wenn er hierdurch ihr Recht auf negative Publi-

kationsfreiheit verletzen wiirden.

Im Falle einer Erfindergemeinschaft™' ergeben sich nicht nur aus dem
Verfassungsrecht, sondern auch aus dem Gemeinschaftsrecht®* Ein-

schrankungen der Publikationsfreiheit des Hochschullehrers. Der Hoch-

7 Meusel, AuBeruniversitare Forschung im Wissenschaftsrecht, § 10 Rz. 1674

Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, § 45 Rz. 560
%49 BVerfG Entscheidung 57,92
550 Meusel, AuBeruniversitdre Forschung im Wissenschaftsrecht, § 10 Rz. 155

Der Hochschullehrer und dessen Mitarbeiter bzw. die — gegebenenfalls die Rechte
dieser Mitarbeiter ibernehmende Hochschule — bilden eine Erfindergemeinschaft

%52 siehe ausfiihrlich Teil 3: C Il Ziffer 1c
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schullehrer darf aufgrund seiner Einbindung in eine Erfindergemein-
schaft keine Verdffentlichung ohne Zustimmung der anderen Miterfinder
bzw. ohne Mitwirkung der Hochschule durchfihren. Er wirde ansonsten
die Patentierbarkeit der Erfindung vereiteln und so in die Rechte der

anderen eingreifen.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dal} auch bei Bestand des § 42
ArbNErfG aufgrund der heutigen Hochschulforschungssituation de facto
nur eine eingeschrankte Verdffentlichungsfreiheit des Hochschullehrers
besteht. Trotz dieser Einbindung wirde sich die Rechtsstellung des
Hochschullehrers bei einer Abschaffung des § 42 ArbNErfG jedoch ent-
scheidend verschlechtern, da er im Falle einer unbeschrankten Inan-
spruchnahme seine ihm verbleibende Mitentscheidungsbefugnis an die
Hochschule verlieren wirde. Ihm wirde dieses Instrument der Einflu3-

nahme auf die Veroéffentlichung seiner Erfindungen genommen werden.

bb) Relevanz einer Verzégerung der Verdffentlichung bis zur Patentan-

meldung

Zu untersuchen bleibt ferner, in welchem Mal} eine nur voriibergehende
Geheimhaltungspflicht den Hochschullehrer in seiner Wissenschaftsfrei-
heit einschranken wurde. Den Vorteilen aus einer verstarkten Verwer-
tung von Hochschulerfindungen steht das Veroffentlichungsrecht des
Hochschullehrers und sein Interesse an einer moglichst frihzeitigen
Publikation entgegen. Die bei einem Entfallen der Privilegierung eintre-
tende Geheimhaltungspflicht besteht maximal bis zu einer Patentanmel-
dung. Fraglich ist, ob es verfassungsrechtlich zu rechtfertigen ist, dal}

der Hochschullehrer wahrend dieser Dauer nicht publiziert.

Im Bereich der Lehre dirfte sich ein Veréffentlichungsverbot wahrend
eines Zeitraums von 4 Monaten nicht entscheidend auswirken, da eine
unmittelbare Verdffentlichung von aktuellen Forschungsergebnissen in
den Vorlesungen oder sonstigem Unterrichtsmaterial auch bei Bestand
des § 42 ArbNErfG in der Praxis kaum erfolgt. In den Lehrveranstaltun-

gen wird vorwiegend ,lehrplanmaRiges” Grundwissen vermittelt. Die
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Vermittlung von speziellem, aktuellem Erfindungswissen kommt selten
vor, allenfalls wenn es zuféllig zu dem Lehrstoff pat und die Studenten
nicht Uberfordert. Eine Verdffentlichungsaufschiebung der Erfindung von
4 Monaten wirde im Rahmen der Lehraufgaben des Hochschullehrers
keine einschneidenden Konsequenzen haben. Der Zeitpunkt der Verof-
fentlichung ist in der Lehre nicht von gleichen Bedeutung wie in der For-

schung.

In der Forschung spielt der Zeitpunkt der Veroffentlichung eine ent-
scheidende Rolle. Wissenschaftliche Zeitschriften datieren sogar den
Eingang von Forschungsbeitragen akribisch genau. Im Rahmen der
Forschung ist der Erfolg einer Veroffentlichung (in Fachzeitschriften,
Vortragen, Kongressen etc.) davon abhangig, wer sie zuerst tatigt. Nur
derjenige, der als Erster publiziert, kann sein Ansehen in der ,scientific

community” steigern und sich dieses fur seine Zwecke nutzbar machen.

Im Hinblick auf die Profilierung als Wissenschaftler spielt der Zeitpunkt
der Veroffentlichung eine groRe Rolle. Dies bedeutet jedoch nicht, dak
zum Schutz der verfassungsrechtlichen Stellung des Hochschullehrers
eine sofortige, uneingeschrankte Veroffentlichungsmdglichkeit notwen-
dig ist. Durch Art. 5 lll GG ist nur die fur den wissenschaftlichen Diskurs
notwendige Verdffentlichung geschitzt, nicht jedoch persénliche Inter-
essen des Hochschullehrers. Erfolgt diese Veroéffentlichung 4 Monate
spater, so bleibt das flir die Wissenschaft wichtige kommunikative Ele-
ment im wesentlichen gewahrt. Daraufhin kann - wenn auch etwas spa-
ter - der fur die Wissenschaft wichtige kritische, aussondernde und ver-
festigende Prozel3 der Diskussion der neuen Erkenntnisse durch die
Fachwelt und die Offentlichkeit beginnen. Die Publikation des Hoch-
schullehrers wird nicht unterbunden, sondern lediglich um einen nicht

UbermafRig langen Zeitraum zeitlich verzégert.

Zusammenfassend 1af3t sich feststellen: In Anbetracht der Vorteile einer
verstarkten Patentierung und Verwertung von Hochschulerfindungen fur
die Volkswirtschaft und das Wohl der Allgemeinheit kann die Auferle-

gung einer Geheimhaltungspflicht bis zur Patentanmeldung als voruber-
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gehende, kurzfristige Beeintrachtigung des Veréffentlichungsrechts des
Hochschullehrers wohl als verfassungsrechtlich noch zulassig angese-
hen werden. Ein lediglich temporares Veroffentlichungsverbot bis zum
Patentanmeldung dient dem Schutz der Patentierfahigkeit der For-
schungsergebnisse und schrankt den Hochschullehrer nicht bermalig
in seiner Wissenschaftsfreiheit ein. In Anbetracht des Nutzens eines
verstarkten patentrechtlichen Schutzes fir Hochschulerfindungen ist von
einer verfassungsrechtlichen Rechtfertigung einer derartigen befristeten

Geheimhaltungspflicht auszugehen®®>.

Im Falle einer Abschaffung des § 42 ArbNErfG sind die Einschrankun-
gen des Hochschullehrers in seiner gem. Art. 5 lll GG geschitzten Wis-
senschaftsfreiheit durch den voriibergehenden Verlust der Publikations-
freiheit gravierender als durch den Entzug der Verwertungsbefugnis.
Nimmt man im Rahmen der Abschaffung des § 42 ArbNErfG eine ver-
fassungsrechtliche Rechtfertigung des Eingriffs in die Publikationsfreiheit
an, so mul} dies erst Recht fur den milderen Eingriff in die Verwertungs-
freiheit des Hochschullehrers gelten, zumal sich die Griinde fir eine

verfassungsrechtliche Rechtfertigung gleichen.

d) Zuldssigkeit einer vertraglichen Vereinbarung

Eine voribergehende Geheimhaltungspflicht der Hochschullehrer bis zur
Patentanmeldung ist wohl noch fir verfassungsrechtlich zulassig zu er-
achten. In jedem Fall mul} jedoch eine vertragliche Vereinbarung des
Hochschullehrers mit der Hochschule Uber den Verzicht auf Rechte aus
seiner Privilegierung nach § 42 ArbNErfG — und somit das Einverstand-
nis mit dem Bestand eines vorlibergehenden Veroéffentlichungsverbotes-
zulassig und wirksam sein. Eine Unzulassigkeit derartiger Vereinbarun-
gen analog § 22 ArbNErfG — wie es Ansicht der h. M.*** ist - ist nicht

anzunehmen.

553 Kraer/Schricker, Patent- und Urheberrecht, S. 22; Meusel, AuReruniversitare For-

schung im Wissenschaftsrecht, § 47 Rz. 572 C
%% siehe ausfiihrlich Teil 1: B Ill
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Entspricht es dem eigenen Willen des Hochschullehrers voriibergehend
auf sein Veroffentlichungsrecht zu verzichten, so mufl ihm das aufgrund
seiner unabhangigen Stellung (so auch der Wortlaut des § 42 | S. 2
ArbNErfG, welcher § 22 fir nicht anwendbar erklart) moglich sein und
verletzt ihn nicht in seiner nach Art. 5 Ill GG geschutzten Rechtsposition.
Art. 5 Il GG will den Hochschullehrer nur vor EinfluBnahme des Staates,

nicht jedoch vor sich selbst schiitzen.

Das Ergebnis, dall § 42 ArbNErfG nicht fir die Wahrung der gem. Art. 5
Il GG geschutzten Rechtsposition der Hochschullehrer unabdingbar ist,
erscheint auch insbesondere im Hinblick auf die Behandlung von ver-
gleichbaren Personen in aufleruniversitaren Forschungseinrichtungen
konsistent. In aufieruniversitaren Forschungseinrichtungen mit &ffentli-
cher Aufgabenstellung gilt § 42 ArbNErfG trotz vergleichbarer Interes-

senslage nicht.

An auBeruniversitaren Einrichtungen wird ein Verdffentlichungsverbot
mit zeitlich beschrankter Wirkung als verfassungsrechtlich zulassig an-
gesehen mit dem Argument, dal® die Interessen des Arbeitgebers
ebenfalls verfassungsrechtlich abgesichert sind, so dal} hier die Grund-
rechte ihre Funktion als Elemente einer objektiven Ordnung in der
Schaffung jenes verfassungsrechtlichen Rahmens zu erfiillen haben®®.
Die Gefahrdung einer Patentanmeldung wird dort als rechtlich zulassiger
Grund gesehen, die Publikation vorlaufig zu unterbinden®®. Dies muR

mangels Differenzierungsgriinden auch im Hochschulbereich gelten.

Wie bereits erdrtert®’, ist eine Gleichstellung der Arbeitnehmererfinder
im offentlichen Dienst mit vergleichbaren Arbeitnehmern in privatrecht-
lich organisierten Forschungseinrichtungen verfassungsrechtlich gebo-
ten, da im Hinblick auf Art. 5 Ill GG keine sachlichen Griinde fir eine

unterschiedliche Behandlung beider Personenkreise vorliegen®®.

555 Kimminich, Das Veroffentlichungsrecht des Wissenschaftlers, S. 21

Meusel, AuBeruniversitdre Forschung im Wissenschaftsrecht, § 47 Rz. 572 ¢
%7 siehe ausfiihrlich Teil 1: B Il Ziffer 2b
558 Meusel, AuReruniversitdre Forschung im Wissenschaftsrecht, § 47 Rz. 574
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Bei Geltung des § 42 ArbNErfG auf entsprechende Personen in den
aulderuniversitaren Forschungseinrichtungen kénnten die Rechte aus §
42 ArbNErfG durch Vereinbarung mit dem Arbeitgeber wieder abbedun-
gen werden. § 22 ArbNErfG, welchen § 42 ArbNErfG expressis verbis
fur unanwendbar erklart und welcher auch entgegen der h. M nicht ana-

log Anwendung finden soll, steht dem nicht entgegen.

Die derzeitige Lage (faktische Nichtgeltung § 42 AroNErfG) in den aulle-
runiversitaren Forschungseinrichtungen lieBe sich dann damit begrin-
den, dal das Hochschullehrerprivileg zwar auch fir die au3eruniversita-
ren privatrechtlich organisierten Einrichtungen qilt, dort jedoch systema-
tisch durch private Vereinbarungen abbedungen wird. Somit lage eine
institutionelle Ausnahmeregelung vor, die die Rechtfertigungsgrinde fir
das Hochschullehrerprivileg und deren Verallgemeinerungsfahigkeit auf

gleiche Forscher in 6ffentlicher Stellung nicht in Frage stellt.

4. Einfihrung einer Neuheitsschonfrist

Die Einschrankung der Veréffentlichungsfreiheit des Hochschullehrers
durch ein kurzzeitiges, voribergehendes Veroffentlichungsverbot bis zur
Patentanmeldung ist — wie oben erdrtert - verfassungsrechtlich als noch
zulassig anzusehen. Es ware jedoch eine Lésung des Konfliktes zwi-
schen Veréffentlichung und Patentierung dahingehend wiinschenswert,
daly die Hochschullehrer bzw. samtliche Wissenschaftler friihzeitig und
frei von jeglichen Beschrankungen publizieren kénnten, ohne hierdurch
eine Patentierbarkeit der Forschungsergebnisse zu vereiteln. Abhilfe
kénnte durch die Wiedereinfihrung einer sog. Neuheitsschonfrist ge-

schaffen werden.

Die Einschnitte in die Publikationsfreiheit der Hochschullehrer bzw. Wis-
senschaftler kdnnten durch die Einflihrung einer Neuheitsschonfrist ent-

scharft werden®®®. Eine Neuheitsschonfrist bedeutet, daR bei der Prii-

%9 Beier, Rechtliche und organisatorische Probleme der wirtschaftlichen Verwertung

von Forschungsergebnissen in Hochschulen und auReruniversitaren Forschungsein-
richtungen, S. 119
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fung der Neuheit einer Erfindung differenziert wird: Eine Verdéffentlichung
des Erfinders innerhalb einer bestimmten Frist ist fir die Patentierung
seiner Erfindung unschadlich. Fur einen Konkurrenten, der eine fremde
Idee zum Patent anmelden wollte, gilt die Veréffentlichung des Erfinders
hingegen als Stand der Technik und wird ihm entgegengehalten. Die

Neuheitsschonfrist schiitzt also nur den Erfinder, der veroffentlicht hat.

Nach dem heute geltenden Prinzip der absoluten Neuheit, das bereits im
StraRburger Ubereinkommen von 1963°® verankert ist, vernichten
grundsatzlich auch die eigenen Veréffentlichungen eines Erfinders die
Patentfahigkeit des Gegenstandes seiner spateren Patentanmeldung.
Entsprechend ist nach § 3 des deutschen PatG eine Erfindung nicht
mehr neu und patentfahig, wenn sie unter anderem mdindlich oder
schriftlich beschrieben ist. Jede vor der Patentanmeldung erfolgte Ver-
offentlichung, in welcher Form auch immer, verhindert damit ein potenti-

elles Patent.

Fir Wissenschaftler bedeutet dies, dal} sie sich weder mindlich noch
schriftich am wissenschaftlichen Diskurs beteiligen konnen. Externe
Erprobungen von Erfindungen, wie sie bei der Entwicklung von Maschi-
nen haufig erforderlich sind, sowie Anstrengungen zur kommerziellen
Verwertung, kénnen noch nicht oder nur mit aufwendigem Geheimhal-

tungsmanagement unternommen werden.

Besonders problematisch ist dies fliir den Bereich der universitaren For-
schung, in welchem vorhergehende Veréffentlichungen das typische
Verhalten der Wissenschaftler kennzeichnen. Der Hochschullehrer findet
seine wissenschaftliche Anerkennung nicht im kommerziellen Erfolg
seiner Erfindungen, sondern in der Veréffentlichung®' seiner Ergebnisse

%62 \Wissenschaftler streben da-

in Fachzeitschriften und auf Tagungen
nach, méglichst viel, friih und international zu publizieren. Die Profilie-

rung des Hochschullehrers in der scientific community durch Publikatio-

560 StraRburger Ubereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen
Rechts der Erfindungspatente vom 27.11.1963

Ranft in einem Bericht tber ein Kolloquium der Max-Planck-Gesellschaft: Erfinder-,
patent- und lizenzrechtliche Fragen der 6ffentlich geférderten Forschung, in: GRUR
Int. 1980, S. 597, 599.

%2 siehe Teil 3: 11 B |
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nen kommt eine grolRere Bedeutung zu als einer Patentierung der Erfin-
dung®®. Das Fehlen einer Neuheitsschonfrist erschwert der wissen-
schaftlichen Forschung den Zugang zum Patentrecht. Die grolRe Be-
deutung von Publikationen fur die Hochschullehrer macht die Einflhrung
einer Neuheitsschonfrist zweckmaRig. Eine solche erscheint um so not-
wendiger, je entwickelter das Forschungsfeld ist und je mehr Grundla-

genforschung und angewandte Forschung sich annahern

Eine fehlende Patentierbarkeit behindert eine spatere Verwertung der
Erfindungen, da fir Unternehmen ein Rechtserwerb vorwiegend nur
dann von Interesse ist, wenn sie Ausschlie3lichkeitsrechte erhalten. Ei-
ne erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Wirtschaft
kann nur dann erfolgen, wenn die Wissenschaft der Industrie nicht nur
innovative, sondern auch rechtlich geschitzte Arbeitsergebnisse anbie-
ten kann. Nur dann ist eine effektive Verwertungszufihrung von Erfin-

dungen moglich.

Die Einfuhrung einer Neuheitsschonfrist, wahrend derer der Erfinder
veroffentlichen kann, ohne eine spatere Patentierung zu vereiteln, ist
insbesondere im Hochschulforschungsbereich notwendig. Sie wirde
den Zielkonflikt zwischen innovationspolitisch notwendiger patentrechtli-
cher Sicherung eines Forschungsergebnisses und dem legitimen Inter-
esse des Wissenschaftlers an einer friihzeitigen Publikation neuen Wis-

sens aufheben.

Die ,provisorische Patentanmeldung®, fir welche innerhalb eines Jahres
die sog. innere Prioritat flr eine zweite fachgerechte Anmeldung in An-
spruch genommen werden kann, sowie Geheimhaltungsvereinbarungen
I6sen das Problem nur unzureichend. Erstanmeldungen kdnnen im In-
land als provisorische Anmeldungen eingereicht werden, d.h. der Text
dieser Anmeldungen kann noch mangelhaft sein, solange die techni-
schen Merkmale und Vorteile sowie Alternativen vollstandig enthalten
sind. Nach dem Einreichen einer oder mehrerer provisorischer Pa-
tentanmeldungen bleibt ein Jahr Zeit, sich Uber die technische und wirt-

schaftliche Bedeutung der Entwicklung Klarheit zu verschaffen, um

%3 Fernandez de Cordoba, in: GRUR Int. 1996, S. 221
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dann durch einen Fachmann eine oder mehrere Patentanmeldungen,
insbesondere auch fir das Ausland, ausarbeiten zu lassen, die die Prio-

ritdt der provisorischen Anmeldungen beanspruchen.

Fur groRe Unternehmen mit professionell besetzten Patentabteilungen
mag die provisorische Anmeldung ein eleganter Ausweg sein. Kleineren
Unternehmen, Wissenschaftlern und unerfahrenen Erfindern ist diese
Méglichkeit jedoch meist nicht bekannt. Die provisorische Patentanmel-
dung birgt insbesondere fir einen Patentunerfahrenen das Risiko in
sich, durch unvollstdndige Beschreibung seiner Erfindung einen nur un-
zureichenden Schutzumfang im Rahmen der endglltigen Patentanmel-
dung zu verursachen®. Ist eine Erfindung erst einmal veréffentlicht, hilft

auch die provisorische Anmeldung nicht weiter.

In einigen Landern existiert eine Neuheitsschonfrist. In den USA betragt
diese ,grace period“ ein Jahr. Daher wird die Auffassung vertreten, dal}
die USA insbesondere fur den Bereich der neuen Technologien wie
Biotechnologie und Mikroelektronik einen Wettbewerbsvorteil gegentber
den Landern haben, die eine solche Neuheitsschonfrist nicht kennen.
Europaische Erfinder, die ihre Erfindung bereits veroffentlicht haben,
kénnen diese innerhalb der ,grace period“ in den USA erfolgreich zum
Patent anmelden. Konsequenz ist, dafl} weitere Investitionen in die Ent-
wicklung der Erfindung in den USA getatigt werden und nicht in Europa,

wo patentrechtlicher Schutz versagt wird.

Auch das deutsche Patentrecht kannte vor der am 1.1.1978 in Kraft ge-
tretenen europaischen Patentrechtsharmonisierung eine Schonfrist von
sechs Monaten. Die europaische Patentrechtsharmonisierung durch das
Strallburger und das Europaische Patentiibereinkommen fiihrte jedoch
zur Abschaffung der Neuheitsschonfrist in Deutschland. Der Bundesre-
publik Deutschland war es nicht gelungen, den anderen europaischen
Staaten die jahrzehntelangen guten Erfahrungen mit diesem Instrument
zu vermitteln, dal® diese bereit gewesen waren, dieses ihrem eigenen

nationalen Recht fremde Element in ihr Patentrecht aufzunehmen. So

s64 BLK, Férderung von Erfindungen und Patenten im Forschungsbereich, Heft 56, S. 4
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schlo} sich Deutschland im Interesse der Rechtseinheitlichkeit der

Mehrheit der europaischen Partner an.

Eine Wiedereinflihrung gestaltet sich jedoch schwierig, da nur eine ein-
heitliche europaische Einfiihrung der Neuheitsschonfrist sinnvoll ist. Eine
auf Deutschland beschrankte Neuheitsschonfrist wirde nach Offenle-
gung der Erfindung auch nur ein inlandisches Schutzrecht ermdéglichen.
Ein Schutz im europaischen Ausland ware dagegen nicht méglich und
somit ware das nationale Patent de facto international entwertet. Natio-
nale Alleingange sind nicht sinnvoll, weil der in vielen Fallen unumgang-
liche Schutz der Erfindung im europaischen Ausland nicht moéglich ware.
In diesem Zusammenhang wird auch die Einfihrung eines europaweiten

Gemeinschaftspatents relevant®™®.

Die europaweite Einflihrung einer Neuheitsschonfrist erscheint jedoch
wegen der ablehnenden Haltung der europdischen Nachbarn zur Zeit
schwierig®®. Vor allem aus Frankreich, GroRbritannien und den skandi-
navischen Staaten kommt auf EU-Ebene Widerstand gegen die Einflh-

rung einer Neuheitsschonfrist®®’.

Als Hauptargument gegen die Neuheitsschonfrist wird angefuhrt, diese
fihre zu Rechtsunsicherheit, indem sie Neuheitsrecherchen erschwere.
Auch mit einer Neuheitsschonfrist gilt jedoch die klare rechtliche Rege-
lung des Erstanmelderprinzips. Erfindungen missen weiterhin zum Pa-
tent angemeldet werden - durch eine Publikation wird weder die erfor-
derliche Patentanmeldung ersetzt noch eine Prioritdt begriindet. Die
Neuheitsschonfrist andert also nichts daran, dal fir die Frage der Prio-
ritat einer Erfindung deren Anmeldetag entscheidend ist. Gegen priorita-
re Anmeldungen Dritter gibt es mit oder ohne Neuheitsschonfrist keine

Sicherheit. Da es weiter bei dem Grundsatz ,Erst anmelden, dann ver-

%5 Ein EU-Gemeinschaftspatent brachte fir den Anmelder eine deutliche Vereinfachung

des Verfahrens mit sich, denn er kénnte mit einer einzigen Anmeldung ein einheitli-
ches Patent fir alle EU-Staaten erwerben. Die Kosten wirden gesenkt, denn an
Stelle der vielen nationalen Patente (firr die alle Aufrechterhaltungsgebiihren zu
zahlen sind) trete ein einziges Schutzrechte, fir das nur einmal gezahlt werden mis-
se.

Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-
rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 18

bmbf.patentserver/neuheitschonfrist
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offentlichen® bleibt, wird Erfindern gegenuber auch kein falscher Ein-
druck von Sicherheit erweckt. Sinn und Zweck der Neuheitsschonfrist
ist, da® Abweichungen von dieser Reihenfolge flir den Erfinder zeitweilig

nicht von Nachteil sind.

In den USA wurde mit der Neuheitsschonfrist gute Erfahrungen ge-
macht. Es steigen stetig die Zahlen von patentaktiven europaischen Er-
findern, die dort die Vorteile einer Neuheitsschonfrist ausnutzen. Es ist
nicht zutreffend, daf} - wie gelegentlich vorgetragen wird - die Einfliihrung
der Neuheitsschonfrist mit dem in den USA geltenden Ersterfinderprinzip
verknipft sei oder zu diesem fiihre. Die Beflrworter der Neuheitsschon-
frist in Europa und insbesondere die Bundesregierung wollen das Er-
stanmelderprinzip nicht aufweichen. Die Verbindung von Neuheits-
schonfrist und first-to-invent ist ein im Rahmen der WIPO-
Verhandlungen hergestelltes Junktim, jedoch keine rechtliche oder gar
zwangslaufige Verbindung: Neuheitsschonfrist und Ersterfinderprinzip
betreffen unterschiedliche Sachverhalte. Bei der Neuheitsschonfrist geht
es um die Mdglichkeit des Erfinders, vor Patentanmeldung - neuheitsun-
schadlich- veréffentlichen zu kénnen, hingegen beinhaltete das Erster-
finderprinzip, dafd demjenigen, der eine Erfindung zuerst geschaffen hat,
das Recht ihrer Patentierung zusteht. Bis 1980 galten in Deutschland

Neuheitsschonfrist und Erstanmelderprinzip.

Richtig ist, dal sich bei Geltung der Neuheitsschonfrist zu einem be-
stimmten Zeitpunkt nicht sagen lalt, ob eine veréffentlichte Idee noch
zum Patent angemeldet wird oder werden kann. Dies spricht aber nicht
gegen sie, denn mit oder ohne Neuheitsschonfrist besteht Sicherheit
Uber fremde Patentanmeldungen erst mit deren Offenlegungsschrift. Ein
Erfinder, der zu frih zu viel bekannt gibt, mul®3 Nachteile in Kauf neh-

men.

Die EinfUhrung einer europaweiten Neuheitsschonfrist wirde die in Eu-
ropa bestehenden deutlichen Nachteile gegeniber den USA fir die
schutzrechtliche Sicherung innovatorischer ldeen beseitigen. Ferner
wirkt sie sich zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen aus, die oft

auf Erprobungen auflerhalb des eigenen Betriebs angewiesen sind. Das
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Risiko, dal} es bei solchen externen Entwicklungen und Erprobungen zu
einer patentschadlichen ,Bekanntgabe“ kommt, wird aufgehoben. Dar-
uber hinaus werden die Mdéglichkeiten der Erfinder bei der Vorbereitung

von Vermarktungen vergroéRert.

Im Hochschulbereich wirde eine Neuheitsschonfrist den Zielkonflikt zwi-
schen innovationspolitisch notwendiger patentrechtlicher Sicherung der
Forschungsergebnisse und der gem. Art. 5 lll GG geschitzten Publikati-

onsfreiheit des Hochschullehrers aufheben.
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B. Verfassungsrechtliche Aspekte bzgl. des Betreibens von

Patent- und Verwertungsarbeit durch die Hochschule

|. Folgen einer Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs fur die Hoch-

schule

Im Falle einer Abschaffung des § 42 ArbNErfG fallt bei unbeschrankter
Inanspruchnahme der Erfindung die Verwertungsbefugnis der Hoch-
schule zu. Der Rechtsiibergang bringt folgende Rechte und Pflichten fir

die Hochschule mit sich:

1. Anmeldepflicht

Gegentber dem Hochschullehrer, welcher eine Erfindung meldet, hatte
die Hochschule spatestens bis zum Ablauf von vier Monaten zu erkla-
ren, ob sie diese unbeschrankt oder beschrankt in Anspruch nimmt. Er-
sterenfalls gehen alle Rechte auf sie Uiber, andernfalls erwirbt sie daran

nur ein nicht-ausschlief3liches Benutzungsrecht.

Nach § 13 ArbNErfG ware die Hochschule nach einer unbeschrankten
Inanspruchnahme der Erfindung des Hochschullehrers zur unverzigli-
chen Anmeldung der Diensterfindung im Inland verpflichtet. Die vorge-
nommene Schutzrechtsanmeldung wirde die Forschungsergebnisse
des Hochschullehrers der Offentlichkeit ohne Riicksicht darauf zugang-

lich machen, ob der Hochschullehrer dies will oder nicht.

2. Vergitungspflicht

Bei Inanspruchnahme der Erfindung mul® die Hochschule gem. §§ 9, 10
ArbNErfG dem Hochschullehrer eine Arbeitnehmervergitung bezahlen.
Die Hohe der Vergltung richtet sich nach den Vergutungsrichtlinien (§§
11 und 12 ArbNErfG). Fir die Bemessung der Verglitung sind insbeson-

dere die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Diensterfindung, die Aufga-
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ben und die Stellung des Arbeitnehmers sowie dessen Anteil am Zu-

standekommen der Erfindung mafRgebend.

Die Richtlinien fur die Vergutung von Arbeithehmererfindungen im pri-
vaten Dienst sind entsprechend auf Arbeitnehmer im 6ffentlichen Dienst
anzuwenden. Hierbei ist aber zu beachten, dal} viele Bestimmungen in
den Richtlinien fir die Vergitung von Arbeitnehmererfindern, welche
sich nach der Aufgabe, der Lésung und der Aufgaben und Stellung des
Arbeitnehmers im Betrieb richten, oftmals keine sachgerechte Anwen-
dung auf Hochschullehrer finden kénnen, da diese Kriterien aufgrund
ihrer spezifischen Stellung und Aufgabe schwer bestimmbar sind. Fr
die Berechnung von Arbeitnehmererfindungsvergitungen fir Hoch-
schullehrer miRten die vorhandenen Richtlinien erganzt werden bzw. es
muRte sich hierzu erst eine neue Rechtsprechung entwickeln (Naheres

wird im Teil 5 erortert).

3. Verwertungspflicht

Eine gesetzlich festgeschriebene Verwertungspflicht unbeschrankt in
Anspruch genommener Diensterfindungen besteht generell nicht. An-
ders als in der gewerblichen Wirtschaft, bei der die Nichtverwertung ei-
ner Diensterfindung von ékonomischen Interesse sein und das Schutz-
recht allein in der Sperrwirkung gegeniber der Konkurrenz seinen Sinn
finden kann, trifft dies auf die nicht kommerzielle Hochschule nicht zu
und muf® man daher eine Verwertungspflicht der Hochschule anneh-

men>®.

Eine Verwertungspflicht der Hochschule ergibt sich aus ihrer verfas-
sungsrechtlichen Stellung und Aufgabe. Wirde eine Hochschule Erfin-
dungen nur in Anspruch nehmen und sammeln, ohne sie zu verwerten,

so ware der Wissenschaft und dem technischen Fortschritt wenig ge-

568 Meusel, AuReruniversitare Forschung im Wissenschaftsrecht, § 47 Rz. 577
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dient®®. Eine Geheimhaltung von Wissen entspricht nicht der Aufgaben-

stellung der Hochschule, welche Wissen ermitteln und weiterleiten soll.
Im Falle der Abschaffung des § 42 ArbNErfG ware bei unbeschrankter

Inanspruchnahme eine Verwertungspflicht der Hochschule anzuneh-

men.

Il. Aufgabenbereich der Hochschule

Fraglich ist, inwieweit das aktive Betreiben von Schutzrechts- und Ver-
wertungsarbeit in den verfassungsgemaflen Aufgabenbereich einer
Hochschule fallt. Das Hochschulwesen dient der Pflege und Entwicklung
der Wissenschaften und der Kinste durch Forschung, Lehre und Studi-
um. Die Hochschulen haben durch geeignete organisatorische Mal-
nahmen sicherzustellen, dal® die Mitglieder der Hochschule die durch
Art. 5 1ll GG verburgten Grundrechte auf Freiheit Forschung und Lehre

uneingeschrankt wahrnehmen kénnen®™.

Hochschulen®”" und Fakultaten kénnen sich jedoch auch selbst auf Art.
5 Il GG berufen®. Fiir die Hochschule ist anerkannt, daR sie aus Art. 5
[l GG zugleich berechtigt und verpflichtet ist, d.h. daR sie gleichzeitig
Grundrechtstrager und Grundrechtsdiener ist°’®. Sie kann sich gegen-
Uber staatlichen MalRnahmen, die in ihr Selbstbestimmungsrecht ein-
greifen, auf das Grundrecht nach Art. 5 lll GG berufen, hat aber ande-
rerseits die Wissenschaftsfreiheit ihrer Mitglieder, soweit sie in For-
schung und Lehre tatig sind, zu schiitzen und vermeidbare Eingriffe zu

unterlassen®’*.

569 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-

rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 157
%0 BVerfGE 35, 115, 67, 207 (Hochschule/Gruppenuniversitat)

1 auch private Einrichtungen kénnen sich auf die Wissenschaftsfreiheit berufen, sofern
sie als wissenschaftlich eingestuft werden kénnen, insbesondere den beschéftigten
Wissenschaftler einen ausreichenden Freiraum einrdumen, Jarass in Jarass/Pieroth,
GG, Art. 5 Rz. 99, Kannengieler in Schmidt-Bleibtreu/Klein, Art. 5 Rz. 17

572 BVerfGE 15, 256, 261 f (Universitaten und Fakultaten), BVerfGE51, 369, 381 (Uni-
versitaten 1), BVerfGE 67, 202,207 (Fachhochschulen)

°3 y. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art 5, Rz. 258, Schmitdt-ARmann, JZ 1989, 205 (208)

S74 Meusel, AuReruniversitdre Forschung im Wissenschaftsrecht, § 10 Rz. 164
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Die Hochschul- bzw. Universitatsgesetze definieren heute die folgenden
Aufgaben der Hochschulen (§ 2 HRG; Art. 2 BayHschG):

o Pflege der Wissenschaften durch Verbindung von Forschung, Lehre
und Studium

o die Vorbereitung der Studenten auf entsprechende berufliche Tatig-
keiten

o die Forderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

e die Forderung der Weiterbildung

e die soziale Férderung der Studierenden

e die Foérderung der internationalen Zusammenarbeit

e die Forderung des Wissenstransfers

e die Berichtspflicht gegentiber der Offentlichkeit.

Fur das Betreiben von Patent- und Verwertungsarbeit kommt die Aufga-

benstellung ,Foérderung des Wissenstransfers® in Betracht.

1. Schutzrechtsarbeit

Ein essentieller Aufgabenbereich der Hochschule ist die Erforschung
und Vermittlung von Wissen zugunsten der Allgemeinheit und die Unter-
richtung der Offentlichkeit. Die Hochschule hat (ber die Forschungser-
gebnisse, in der Regel in Form der ,regelmaRigen Berichterstattung Gber
Forschung” gem. § 23 Il HRG zu informieren. Grundsatzlich besteht fur
die Hochschule auch im Bereich der Drittmittelforschung eine Pflicht zur
Veroffentlichung gem. § 25 Il HRG.

Die Veroffentlichung der Forschungsergebnisse ist als wesentliche Auf-
gabenstellung der Hochschule anzusehen. Zu einem absoluten Verof-
fentlichungsverbot kann sich daher weder die Hochschule noch der

Hochschullehrer verpflichten®”.

*5 pittner, Verwertungsrecht an Forschungsergebnissen in der Universitat



Teil 4: Verfassungsrecht -275 -

Es ist daher fraglich, ob und inwieweit das Betreiben von Schutzrechts-
arbeit in den Aufgabenbereich einer Hochschule fallt. Es wird aus nach-
folgenden Grinden die Ansicht vertreten, dal? das Betreiben von
Schutzrechtsarbeit nicht zu den verfassungsrechtlichen Aufgaben einer

Hochschule gehort.

Es gehdre nicht zu den gesetzlich vorgegebenen Aufgaben einer wis-
senschaftlichen Hochschule als einer staatlich anerkannten Einrichtung
des Bildungswesens®®, schutzwiirdige Erfindungen in irgendeiner pa-
tentrechtlich relevanten Form zu nutzen®”’. Dies griinde u. a. in der
grundsatzlichen Intention des Patentsystems, welches mit den Ba-
sisaufgaben der Hochschulen nicht ohne weiteres in Einklang zu bringen
ist. Das Patentsystem sehe den Schutz des Wissens und den be-
schrankten Zugang fir Einzelne vor, wahrend es zu den Aufgaben der
Hochschule gehoére, das Wissen der Offentlichkeit zu vermitteln. Die
Veroéffentlichungspflicht der Hochschule stehe im Gegensatz zu den
Geheimhaltungsinteressen der Wirtschaft und dem Grundgedanken des

Patentrechts.

Grundsatzlich ist die Forschung an den offentlichen Hochschulen auf
Publizitat und Veréffentlichung der Ergebnisses hin angelegt®’®.

Die Hochschulforschung werde durch o&ffentliche Mittel finanziert. Der
Zweck der daflir eingesetzten Mittel ware verfehlt, wenn die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse, die mit dieser Hilfe erzielt werden, zwecks
wirtschaftlicher Verwertung geheimgehalten werden wirden. Vielmehr
sei im Interesse aller Birger daflir zu sorgen, dal} solche Erkenntnisse
der interessierten Fachwelt zuganglich gemacht werden, damit sie tber-

priift und weiterentwickelt werden kénnen®”.

576 Fischer, Grundziige des gewerblichen Rechtsschutzes, S. 42

Dallinger/Bode/Dellian, Kommentar zum Hochschulrahmengesetz, § 1 Rz. 3,7; § 2
Rz. 5ff,16

Volmer/Gaul, Kommentar zum Arbeitnehmererfindungsgesetz § 42 Rz. 56, Ben-
kard/Burchhausen, PatG, § 9 Rz. 5 ff, 11

578 BVerfGE 47, 327, 375 f; KralRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen
Hochschule, S. 16

KraRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen, S. 16

576

577

579
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In der o. a. Argumentation wird jedoch Ubersehen, daf es sich nicht um
eine dauernde, sondern nur um eine vorubergehende Geheimhaltung
von Wissen handelt, da eine Geheimhaltung der Erfindung nur bis zu
einer Patentanmeldung notwendig ist. Eine darlber hinaus gehende
Geheimhaltung entspricht nicht den Interessen der Hochschule und ist
nicht statthaft, obgleich sich die Publizierung der Ergebnisse auch

nachteilhaft®®® auswirken kann.

Nach einer erfolgten Patentanmeldung kann Uber das fir den Hoch-
schulbereich relevante Wissen - nicht die Nutzung - frei verfligt werden.
Ab diesem Zeitpunkt kann es Inhalt von Verdéffentlichungen und Lehr-
veranstaltungen sein. Es steht daher nicht eine abschlielRende Geheim-
haltung von Wissen durch die Hochschule, sondern lediglich eine kurz-
fristige Verzdogerung der Bekanntgabe zur Diskussion. Eine solche wi-

derspricht jedoch nicht der Aufgabenstellung der Hochschule.

Infolge eines Betreibens von Schutzrechtsarbeit durch die Hochschulen
kénnten mehr Hochschulerfindungen einer wirtschaftlichen Verwertung
zugefihrt werden und so von volkswirtschaftlichem Nutzen sein. Der
erwinschte Wissenstransfer von der Hochschule in die Industrie hat
jedoch nur dann gute Erfolgschancen, wenn die Wissenschaft der Indu-
strie nicht nur interessante, sondern auch rechtlich geschitzte oder je-
denfalls schutzfahige Arbeitsergebnisse anbieten kann. Nur so kénnen
sie den Weg vom Labor in die Praxis finden und von Nutzen flr die
Volkswirtschaft sein. Auch der Schutz der Forschungsergebnisse gehort

demnach zum Aufgabenbereich der Hochschule®®'.

Wie volkswirtschaftlich wiinschenswert ein solcher Technologietransfer
auch sein mag, fir die Hochschule stellt er allenfalls eine freiwillige, kei-
ne verpflichtende Aufgabe dar, die den allgemeinen Anforderungen flr
Wissenschaftspflege aus rechtlichen und daneben auch volkswirtschaft-
lichen Grinden untergeordnet bleiben muf, und fir die obendrein der

Nachweis fehlt, dal sie durch eine Schutzrechtszentralisierung bei der

%80 Mit der Veroffentlichung in Fachmedien erfahrt auch die auslandische Fachwelt von

den Kenntnissen, so dal} der technische Vorsprung gegeniiber anderen Landern
verloren geht.

%81 pernice in Dreier/Bauer, GG, Art. 5 Il Rz. 47
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Hochschule wirksamer erfullt wiirde als durch die bestehende, durch die

Selbstandigkeit und Individualitat bedingte Dezentralisierung®®*.

Das Betreiben von Schutzrechtsarbeit fallt aufgrund des hieraus resultie-
renden Wissenstransfers- und férderung in den verfassungsrechtlichen
Aufgabenbereich der Hochschule und kann — muf3 jedoch nicht - von

dieser wahrgenommen werden.

2.Verwertungsarbeit

Hochschulen sind als Bildungseinrichtungen grundsatzlich nicht zur wirt-
schaftlichen Verwertung von Schutzrechten im eigenen "Betrieb” einge-
richtet. Sie sind nicht unmittelbar nutzungsorientierte Produktionsbetrie-
be wissenschaftlicher Wirtschaftsglter. Hochschulen missen deshalb
die Vermarktung der Patente betreiben, wenn sie ihre schutzrechtlich

gesicherten Arbeitsergebnisse wirtschaftlich nutzen wollen

Ob die reine Verwertungstatigkeit noch in den Aufgabenbereich der
Hochschule fallt, ist fraglich und wird von einigen aus folgenden Grin-

den verneint:

Die Verwertung von Erfindungen falle als reine unternehmerische Auf-
gabe nicht mehr in den Aufgabenbereich der Hochschule. Die von der
Hochschule Gbernommenen Aufgaben missen im &ffentlichen Interesse
liegen und in einem engen Zusammenhang zu den Aufgaben aus For-
schung und Lehre stehen®®. Dies sei bei der Verwertung von Erfindun-
gen nicht gegeben, da diese primar auf Erzielung von wirtschaftlichen
Einnahmen gerichtet sei und nicht auf eine Férderung von Forschung,

Lehre und Wissenschaft. Unter den Wissenschaftsbegriff seien keine

582 Ullrich, Sachliche und personliche Reichweite sowie Angemessenheit der Schutz-

rechtsregelungen in den Zuwendungsbestimmungen des Bundesministers fir For-
schung und Technologie, S. 100f
Denninger, Kommentar zum Hochschulrahmengesetz, 2 Rz. 55f, Scholz in

Maunz/Diirig, Kommentar zum GG, Art 5 Il Rz. 98, Dallinger/Bode/Dellian, Kom-
mentar zum Hochschulrahmengesetz, § 2 Rz. 16

583
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Tatigkeiten, die ausschliellich einem anderen Zweck, z. B. einem ge-

werblichen dienen, zu zahlen®®,

Die Hochschulen haben einen o6ffentlichen Auftrag, den sie zum Wohl
der Allgemeinheit ausfiihren sollen. Der Grenzbereich liege bei reinen
Dienstleistungen, die keinen wissenschaftlichen Forschungscharakter
haben und eine rein wirtschaftliche Betatigung der Hochschulen dar-
stellen. Leistungen zu ausschlielllich wirtschaftlichen Zwecken wiirden

daher nicht in den Aufgabenbereich der Hochschule fallen®®®.

Die Verwertungsarbeit ist jedoch nicht ausschlieBlich auf wirtschaftliche
Ziele reduziert, sondern ist eng mit der Schutzrechtsarbeit, welche - wie
oben ausgeflihrt - in den Aufgabenbereich der Hochschule fallt, verbun-
den. Sie ist der letzte, wichtigste Schritt im Wissenstransfer und muf}
daher erst Recht in den Aufgabenbereich der Hochschule fallen. Sie
liegt im o&ffentlichen Interessen und steht in engem Zusammenhang mit
den Aufgaben der Hochschule im Wissenstransfer. Eine Trennung bei-

der zusammenhangender Bereiche ist daher nicht zwingend angezeigt.

584 Pittner, Verwertungsrecht an Forschungsergebnissen in der Universitat

%85 y. Mangoldt/Klein, Kommentar zum GG, Art 5 IIl Anm. X 4e, S. 256



Teil 5: Anderungsméglichkeiten

A) Anderungsvarianten und deren Auswirkungen aus Sicht
der Hochschullehrer in der Studie ,,Untersuchung zum Ver-

wertungsprivileg“°®®

Im Rahmen der Studie ,Untersuchung zum Verwertungsprivileg“ wurden
die Hochschullehrer zu folgenden Anderungsméglichkeiten im Bereich
des § 42 ArbNErfG befragt:

|. Anderungsvarianten

1. Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs

a) Erhalt einer Arbeitnehmervergiitung

Das Hochschullehrerprivileg wird abgeschafft und es wird keine weitere
Abanderung des ArbNErfG vorgenommen. Dies bedeutet, dal} der
Hochschullehrer mit einem Arbeitnehmererfinder gleichgestellt wird. Im
Falle der Inanspruchnahme durch die Hochschule erhalt der Hoch-
schullehrer eine Arbeitnehmererfinderverglitung nach den gesetzlichen

Vergutungsrichtlinien.

b) Beteiligung am Verwertungserlés

Das Hochschullehrerprivileg wird abgeschafft. Der Hochschullehrer wird
einem Arbeitnehmererfinder gleichgestellt, jedoch mit dem Unterschied,
daR er nicht die gesetzliche Arbeitnehmervergitung erhalt, sondern am

Verwertungserlos beteiligt wird (30 — 60 %).

586 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-
rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 140 ff
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2. Beibehaltung des Hochschullehrerprivilegs unter Anderung der

Rahmenbedingungen

a) sofortige Meldepflicht

Das Hochschullehrerprivileg bleibt bestehen, d.h. Erfindungen der
Hochschullehrer bleiben freie Erfindungen. Der Hochschullehrer ist je-
doch verpflichtet, jede Erfindung der Hochschule sofort schriftlich zu
melden und einen Verwertungsplan aufzustellen. Ist dem Hochschulleh-
rer eine Verwertung nicht oder in nicht genliigendem Mafie mdglich, ist

er verpflichtet, die Hochschule mit der Verwertung zu beauftragen.

b) Meldepflicht nach 6 Monaten

Das Hochschullehrerprivileg bleibt bestehen, d.h. Erfindungen der
Hochschullehrer bleiben freie Erfindungen. Der Hochschullehrer ist je-
doch verpflichtet, jede Erfindung der Hochschule zu melden, wenn seine
eigenen Verwertungsbemihungen innerhalb von 6 Monaten erfolglos
geblieben sind. Nach Ablauf dieser Frist ist er verpflichtet, die Hoch-

schule mit der Verwertung zu beauftragen.
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Ergénzung des Hochschulleh- || Ergdnzung des Hochschul
rerprivilegs um eine sofortige || lehrerprivilegs um  ein
Meldepflicht Meldepflicht nach 6 Mona
ten
wird voraussichtlich dazu flhren, | Patentfdahige Patentaktive | Patentfihige |Patentaktive
daf....... H-lehrer in % H-lehrer in % ||H-lehrer in % | H-lehrer in %
sich Hochschullehrer starker mit der 19,1 11,1 28,2 22,8
Verwertung ihrer Erfindungen befas-
sen als vorher
mehr Erfindungen einer Verwertung 16,7 11,6 23,9 20,7
durch Unternehmen zugefiihrt wer-
den
mehr  Hochschullehrererfindungen 15,2 9,1 27,5 14,0
zum Patent angemeldet werden
die Entwicklung patentierfahiger 41,8 43,9 34,8 40,5
Erfindungen verstarkt aus der Hoch-
schule ausgelagert wird
Hochschulen insgesamt starker mit 15,2 13,7 25,8 15,8
Unternehmen zusammenarbeiten als
bisher
mehr ”freie” Forschung betrieben 20,0 13,7 254 14,9
wird als bisher
mehr Drittmittelforschung (6ffentli- 10,9 57 17,9 6,7
che Mittelgeber) betrieben wird als
bisher
mehr Drittmittelforschung mit der 14,3 9,2 23,9 14,0
Industrie betrieben wird als vorher
mehr Lizenzvertriage mit der Indu- 13,8 11,6 23,9 16,2
strie abgeschlossen werden als bis-
her
Hochschullehrer haufiger Unterneh- 141 22,9 22,7 26,1
men zu Verwertung ihrer For-
schungsergebnisse grinden als
bisher
Hochschullehrer haufiger Institute 14,3 22,2 18,8 26,1
auBerhalb der Universitat griinden
als bisher
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Il. Auswertung

Bei der Auswertung der Befragung im Rahmen der Studie ,Untersu-

“587 ist zu beachten, daR die Antworten

chungen zum Verwertungsprivileg
nicht als Alternativen, sondern um einander nicht ausschlielende und

deshalb zu gewichtende Antworten zu lesen sind.

Die Formulierung der Frage ist teilweise verfanglich, so dal® manchmal
der Eindruck entsteht, da® die Antworten der Hochschullehrer nicht im-
mer in Kenntnis aller Umstéande gegeben wurden und die Sache nicht
richtig treffen. Die angegebenen Ergebniszahlen sind daher nur unter

Vorbehalt auszuwerten.

So kénnen z. B. folgende Formulierungen miRverstanden werden:

» sich Hochschullehrer stédrker mit der Verwertung ihrer Erfindungen

befassen als vorher:

Was bedeutet ,befassen“? Selbstandige Verwertung durch den Hoch-
schullehrer, Hilfestellung bei fremder Verwertung oder lediglich die ge-

dankliche Befassung?

» mehr Hochschulerfindungen zum Patent angemeldet werden; mehr
Erfindungen einer Verwertung zugefiihrt werden, mehr Lizenzvertrdge

mit der Industrie geschlossen werden:

Durch wen? Hochschule? Hochschullehrer? Unternehmen?

» mehr freie Forschung” betrieben wird als vorher:

Was ist unter freier* Forschung zu verstehen? Eigenstandige For-
schung auf Initiative des Hochschullehrers ? Keine vorgegebenen indu-

striellen Forschungsprojekte? Weder offentliche noch industriefinan-

zierte Forschung?
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Die héchsten Prozentzahlen finden sich - bis auf die voraussichtliche
Folge ,daf} die Entwicklung patentierfahigen Erfindungen verstarkt aus
der Hochschule ausgelagert wird“ - in der Anderungsvariante ,Abschaf-
fung des Hochschullehrerprivilegs und statt dessen eine Beteiligung am
Verwertungserlés®, gefolgt von der ,Ergdnzung des Hochschullehrerpri-

vilegs um eine Meldepflicht von 6 Monaten”.

Insbesondere von den ,patentfahigen“ Hochschullehrern, d.h. solchen,
die zwar patentfahige FUE —Ergebnisse haben, diese jedoch aus ver-
schiedenen Griinden nicht anmelden, wird diese Mdglichkeit eindeutig
praferiert und wirde nach deren Ansicht zu einer Intensivierung der Pa-
tentarbeit und vermehrten Verwertung von Hochschulerfindungen flih-
ren. Diese stellen jedoch die Zielgruppe dar, welche im Rahmen einer
Verbesserung der Patentsituation an deutschen Hochschulen aktiviert
werden mul}, da diese Hochschullehrer ihre bestehenden Erfindungen

nicht verwerten und ihr Erfindungspotential so ungentitzt bleibt.

Auch von den patentaktiven Hochschullehrern wird die ,Abschaffung des
Hochschullehrerprivilegs und statt dessen eine Beteiligung am Verwer-
tungserlés” als die Anderungsvariante mit den positivsten Auswirkungen
eingeschatzt. Im Gegensatz zu den auf diese Alternative entfallenden
Prozentzahlen der ,patentfahigen“ Hochschullehrer sind die Prozent-
zahlen der patentaktiven Hochschullehrer jedoch wesentlich geringer.
Dies mag darin griinden, dal} die patentaktiven Hochschullehrer bereits
Schutzrechtsarbeit betreiben und an den Vorteilen des § 42 ArbNErfG
partizipieren, so daR sich Anderungen fiir sie zumeist nachteilhafter
auswirken als fir Hochschullehrer, welche von ihrer Privilegierung kei-

nen Gebrauch machen.

Fraglich ist daher, welche Vorteile sich die Hochschullehrer im Falle ei-
ner ,Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs und statt dessen einer

Beteiligung am Verwertungserl6s*“ versprechen.

587 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-
rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 140 ff
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Nach den Ergebnissen der Umfrage werden bei einer ,Abschaffung des
Hochschullehrerprivilegs und Beteiligung am Verwertungserlés“ mehr
Hochschulerfindungen zum Patent angemeldet werden, mehr Erfindun-
gen einer Verwertung durch Unternehmen zugefiihrt werden und mehr
Lizenzvertrage mit der Industrie abgeschlossen werden als bisher, d. h.
insgesamt erfolgt eine verstarkte Verwertung von Hochschulerfindun-

gen.

Dieses Ergebnis ist wohl von der Vorstellung getragen, dall im Falle
einer Rechtsinhaberschaft die Hochschule eine aktivere Patent- und
Verwertungsarbeit von Hochschulerfindungen als bei Bestand des § 42
ArbNErfG betrieben wird. Die finanzielle Partizipation an diesen Ver-
wertungserlésen durch Erhalt einer Beteiligung am Verwertungserlos
und die Uberbiirdung der unbeliebten Patent- und Verwertungsarbeit auf
die Hochschule ist wohl Grund dafiir, daR sich bei dieser Anderungsva-
riante die Hochschullehrer voraussichtlich starker mit der Verwertung
ihrer Erfindungen befassen werden und mehr ,freie“ Forschung betrie-
ben wird, d.h. es tritt eine Steigerung der Motivation der Hochschullehrer

sowohl bei der Forschung als auch bei der Verwertung ein.

Vor dem Hintergrund, dal3 die Hochschullehrer bei Bestand des § 42
ArbNErfG die Verwertungsbefugnis und somit das Recht auf Erhalt des
vollen Verwertungserléses haben, stellt eine Abschaffung des Hoch-
schullehrerprivilegs und eine Beteiligung am Verwertungserlds jedoch
an sich eine Schlechterstellung dar. Dal eine solche trotzdem zu starke-
ren Verwertungsbemuihungen der Hochschullehrer, auch von Seiten der
bereits patentaktiven Hochschullehrer fihren soll, ist wohl damit zu er-
klaren, dal sich die Hochschullehrer mit dem eigenen Betreiben von
Patent- und Verwertungsarbeit sowohl in tatsachlicher als auch finan-
zieller Hinsicht oftmals (iberfordert fiihlen®®. Im Hinblick auf die Uber-
birdung der Patentarbeit und des damit verbundenen finanziellen Risi-
kos auf die Hochschule erscheint eine Beteiligung am Verwertungserlos
fur die Hochschullehrer motivierender zu wirken als der Erhalt des vollen

Erléses bei eigenem Betreiben der Patent- und Verwertungsarbeit.

%8 siehe ausfiihrlich Teil 3: B Il Ziffer 2
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Der finanzielle Aspekt spielt wohl keine unerhebliche Rolle. Die mit den
gravierendsten Einschrankungen verbundene Alternative, welche deut-
lich von den patentaktiven Hochschullehrern und auch von den Hoch-
schullehrern mit patentfahigen Ergebnissen den wenigsten Zuspruch
bekam, stellt die ,Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs und statt

dessen Erhalt einer Arbeitnehmervergiitung” dar.

So waren lediglich 7,6 % der patentaktiven / 18,5 % der ,patentfahigen®
Hochschullehrer (im Vergleich hierzu 26,2 % / 40,3 % bei der ,Abschaf-
fung des Hochschullehrerprivilegs und statt dessen eine Beteiligung am
Verwertungserlés®) der Ansicht, dal3 bei ,Abschaffung des Hochschul-
lehrerprivilegs und statt dessen Erhalt einer Arbeitnehmerverglitung®
sich die Hochschullehrer starker mit der Verwertung ihrer Erfindungen
befassen als vorher und 20,2 % der patentaktiven / 34,9 % der ,patent-
fahigen“ Hochschullehrer (im Vergleich hierzu 15,8 % / 24,6 % bei der
LAbschaffung des Hochschullehrerprivilegs und statt dessen eine Betei-
ligung am Verwertungserlés®) der Ansicht, dall bei ,Abschaffung des
Hochschullehrerprivilegs und statt dessen Erhalt einer Arbeitnehmerver-

gtlitung” mehr freie“ Forschung betrieben wird.

Die Motivation der Hochschullehrer bei Forschung und Verwertung ist im
Falle einer Verglitung nach dem ArbNEMG eklatant geringer als bei ei-
ner Erlésbeteiligung. Beide Varianten unterscheiden sich namlich ledig-
lich in der Vergutungsart und - héhe. Der Stellenwert der finanziellen
Einnahmen und nicht der Privilegierung nach § 42 | ArbNErfG selbst
geht auch daraus hervor, dal} sich bzgl. der Motivationswirkung die Al-
ternativen mit Beibehaltung des § 42 ArbNErfG der favorisierten Alter-
native ,Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs und statt dessen eine
Beteiligung am Verwertungserlés“ anschlieen und erst am Schluf} die
Alternative ,Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs und statt dessen

Erhalt einer Arbeitnehmerverglitung“ steht.

Es mul} beachtet werden, dal} die Ergebnisse dieser Befragung immer
vor dem Hintergrund zu sehen sind, dal® die patentaktiven Hochschul-
lehrer in Anbetracht der ihnen bereits zuteilgewordenen Vorteile des §

42 ArbNErfG wohl weniger fiir eine Beschneidung oder den Wegfall ihrer
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Privilegierungsrechte votierten, als die nicht-patentaktiven Hochschulleh-
rer. So waren nur wenige der patentaktiven Hochschullehrer der Ansicht,
daB durch die Anderungsvariante ,Abschaffung des Hochschullehrerpri-
vilegs und Erhalt einer Arbeitnehmererfindervergiitung“ mehr Erfindun-
gen zum Patent angemeldet werden (im Vergleich hierzu 8,0 %, / 23,3
% bei ,Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs und statt dessen eine
Beteiligung am Verwertungserlés®), mehr Erfindungen einer Verwertung
durch Unternehmen zugefihrt werden (im Vergleich hierzu 8,7 % / 21,7
% bei ,Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs und statt dessen eine
Beteiligung am Verwertungserlés®), mehr Lizenzvertrage mit der Indu-
strie abschlossen werden als bisher (im Vergleich hierzu 10,6 % / 19,3
% bei ,Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs und statt dessen eine
Beteiligung am Verwertungserlés®), mehr Drittmittelforschung mit der
Industrie (im Vergleich hierzu 6,2 % / 15,1 % ,,Abschaffung des Hoch-
schullehrerprivilegs und statt dessen eine Beteiligung am Verwertungs-

erlés®) betrieben wird.

Es laRkt sich feststellen, dal sowohl von den patentaktiven Hochschul-
lehrern als auch von den Hochschullehrern mit patentfahigen Ergebnis-
sen die Variante ,Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs und Erhalt
einer Arbeitnehmererfinderverglitung” als am wenigsten geeignet einge-
schatzt wird, wahrend die Variante ,Abschaffung des Hochschullehrer-
privilegs und statt dessen eine Beteiligung am Verwertungserlés“ als am
geeignetsten angesehen wird, eine Verbesserung der Patent- und Ver-

wertungssituation von Hochschulerfindungen herbeizuftihren.

Auch die Auswirkungen auf die Verwertungssituation von Hochschul-
erfindungen werden bei der Variante ,Abschaffung des Hochschulleh-
rerprivilegs und Erhalt einer Arbeitnehmererfindervergiitung” wesentlich
weniger positiv angesehen als bei der Variante ,Abschaffung des Hoch-
schullehrerprivilegs und statt dessen eine Beteiligung am Verwertungs-

erlés”.

Dieses Ergebnis wirkt eigentumlich, da einziger Unterschied zwischen
beiden Varianten die Art und Hoéhe der finanziellen Einnahmen der

Hochschullehrer sind; in dem einen Fall erhalten sie eine Beteiligung am
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Verwertungserlds, wahrend sie in dem anderen Fall nur eine Arbeitneh-
mererfindervergitung nach den gesetzlichen Richtlinien erhalten. Das
Hauptkriterium, ndmlich der durch den Wegfall der Privilegierung nach §
42 ArbNEfG mdgliche Wechsel der Verwertungzustandigkeit von den
Hochschullehrern zu der Hochschule, welcher fiir beide Varianten gilt
und eigentlich fir bestimmte Entwicklungen (insbesondere die Zusam-
menarbeit mit der Industrie, Auslagerung von Forschungsvorhaben)
ausschlaggebend sein muBte, tritt im Verhaltnis zu den finanziellen

Vorteilen in den Hintergrund.

Nicht plausibel erscheint, dal® zwar nach Ansicht der Hochschullehrer
mit patentfahigen Ergebnissen eine ,Abschaffung des Hochschullehrer-
privilegs und statt dessen eine Beteiligung am Verwertungserlés* dazu
fihren wird, daf® die Hochschulen starker mit Unternehmen zusammen-
arbeiten und mehr Drittmittelforschung mit der Industrie betrieben wird
als vorher, gleichzeitig aber ein hoher Prozentsatz der Hochschullehrer
davon ausgeht, dafl die Entwicklung patentierfahiger Erfindungen ver-

starkt aus der Hochschule ausgelagert werden wird.

Die hdéchsten Prozentzahlen bzgl. einer verstarkten Auslagerung der
Entwicklung patentierfahiger Erfindungen aus der Hochschule finden
sich sowohl bei den patentaktiven Hochschullehrern als auch bei den
Hochschullehrern mit patentfahigen Ergebnissen in beiden Alternativen,
welche die Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs beinhalten, so da®
naheliegt, dafl® im Falle einer Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs
es voraussichtlich zu einer Auslagerung von Forschungsvorhaben aus

der Hochschule kommt.

Eine starkere Zusammenarbeit der Hochschule mit Unternehmen und
ein verstarktes Betreiben von industriefinanzierter Drittmittelforschung ist
bei einer Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs — entgegen der Er-
gebnisse der Umfrage - nicht naheliegend. Die Unternehmen schatzen
gerade den Bestand des Hochschullehrerprivilegs und die damit ge-
schaffene Mdglichkeit, Erfindungen aus dem Hochschulbereich unkom-
pliziert und ohne gréReren birokratischen Aufwand direkt vom Hoch-

schullehrer - und nicht unter Einschaltung des Verwaltungsapparates
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der Hochschule - zu erwerben. Durch eine Abschaffung des Hochschul-
lehrerprivilegs wird ihnen diese Maoglichkeit genommen und ist daher
vorerst eher mit einem Ruckgang bzw. einer Auslagerung von derartigen
Forschungsvorhaben zu rechnen, nicht jedoch mit einer Intensivierung
der Zusammenarbeit mit der Industrie. Auch die Einwerbung von Dritt-
mitteln der Industrie wird aus diesen Griinden wohl eher zuriickgehen,

als steigen.

Schwer nachvollziehbar ist auch das Ergebnis, dal die Hochschullehrer
bei einer ,Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs und statt dessen
eine Beteiligung am Verwertungserlos” (héchste Prozentzahlen), gefolgt
von einer ,Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs und statt dessen
Erhalt einer Arbeitnehmererfindervergiitung, d.h. bei einem Verlust der
Verfuigungs- und Verwertungsbefugnis, haufiger Unternehmen und In-

stitute auBerhalb der Universitat griinden werden, als bisher.

Hierzu bendtigen sie die Rechte an den Erfindungen, welche jedoch bei
einer Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs im Falle einer unbe-
schrankten Inanspruchnahme auf die Hochschule tbergehen. Die Vor-
aussetzungen fur die Griindung von Unternehmen und Instituten auf der
Basis von aussichtsreichen Erfindungen sind bei Bestand des Hoch-
schullehrerprivilegs, d.h. der freien Verfugungs- und Verwertungsbefug-
nis der Hochschullehrer Gber die Erfindungen, wesentlich ginstiger als
bei einer Abschaffung des § 42 ArbNErfG, durch welche der Hochschule

ein Zugriffsrecht auf die Erfindungen gewahrt wird.

Die verstarkte Griindung von Unternehmen und Instituten auRerhalb der
Hochschule resultiert daher wohl nicht direkt aus der Abschaffung des
Hochschullehrerprivilegs, sondern ist Folge einer voraussichtlich eintre-
tenden Auslagerung der Entwicklung patentierfahige Erfindungen aus
der Hochschule, um sie dem Zugriff der Hochschule zu entziehen. Die
Hochschullehrer werden bei Verlust ihrer Privilegierung nach § 42 Arb-
NErfG wohl versuchen der ,Enteignung ihrer Forschungsergebnisse“ zu
entgehen, indem sie ihre Tatigkeiten aus dem Hochschulbereich verla-

gern.
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Eine zusammenfassende Auswertung der Studie ist aufgrund der oft
widerspruchlichen Ergebnisse nur mit Vorsicht vorzunehmen. Es lassen

sich jedoch folgende Tendenzen feststellen:

Am erfolgsversprechendsten zur Verbesserung der Patent- und Ver-
wertungssituation von Hochschulerfindungen scheint eine Anderung
dahingehend zu sein, dal} die Hochschullehrer nicht mehr die Arbeit
und das finanzielle Risiko der Patent- und Verwertungsarbeit Gber-
nehmen mussen, jedoch trotzdem erheblich an dem finanziellen Erlés

einer erfolgreichen wirtschaftlichen Verwertung beteiligt werden.

Ferner flhrt eine Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs — insbe-
sondere ohne einen entsprechenden finanziellen Ausgleich fir die
Hochschullehrer — wohl voraussichtlich zu einer Auslagerung der Ent-

wicklung patentierfahiger Erfindungen aus der Hochschule.
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B) Folgen einer Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs
und Behandlung der Hochschullehrer nach den Vorschriften

des ArbNErfG (Erhalt einer Arbeitnehmererfindervergutung)

In einzelnen ist zu klaren, ob und wie sich das Arbeitnehmererfindungs-
recht, wenn es auf die Hochschullehrer angewendet wirde, de facto
auswirkt. Dazu gehort die Frage, welche Vergutung sich tatsachlich er-
geben wirde, d.h. wie die Vergltungsrichtlinien auf die besondere Si-

tuation der Hochschullehrer anzuwenden ware.

I. Anwendung der Vergltungsrichtlinien fir Arbeitnehmererfindungen auf

die Hochschullehrer

Im Falle einer Abschaffung des § 42 ArbNEfG wirden die Richtlinien fir
die Vergltung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst, welche
auch entsprechend auf Arbeitnehmer im offentlichen Dienst anzuwen-

den sind, auf die Hochschullehrer Anwendung finden.

Im Vergleich zu ihrer ehemaligen Stellung als freie Erfinder bedeutet
dies in jedem Fall eine finanzielle Schlechterstellung der Hochschulleh-
rer. Die Vergltung eines angestellten Arbeitnehmers betragt i. d. R. nur
einen Bruchteil der Vergitung, welche einem freien Erfinder gezahlt
werden wiirde®®. Im einzelnen errechnet sich die Arbeitnehmervergii-

tung wie folgt:

Der Vergutungsanspruch (V) fir eine Diensterfindung ergibt sich aus der
Multiplikation des Erfindungswertes (E) mit dem Anteilsfaktor (A). Im
Falle einer Miterfinderschaft - so in der Regel in der Hochschulfor-
schung- kommt als dritter Faktor der Miterfinderanteil (M) hinzu:
V=ExMxA

589 Beispiel.: Ein freier Erfinder erhalt fir ein auf dem Maschinenbausektor gemachte

Erfindung 5 % vom Umsatz, d.h. bei einem jahrlichen Umsatz von DM 1.000.000,-
sind dies pro Jahr DM 50.000,-. Eine Arbeitnehmererfindung betragt dagegen hier-
von nur einen Bruchteil, zum Beispiel in einem Durchschnittsfall 10 % und somit nur
DM 5.000,- pro Jahr. (Cohausz S. 172)
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1. Erfindungswert

Der Wert der Erfindung driickt sich im Umfang der wirtschaftlichen Ver-
wertbarkeit aus. Der Erfindungswert stellt eine wirtschaftliche GréRRe dar;
er bestimmt sich - losgelost von der Art des Zustandekommens als
Diensterfindung - danach, welchen Preis der Arbeitgeber (bezogen auf
die konkreten Verhaltnisse seines Unternehmens) bei einer entspre-
chenden freien Erfindung im Markt hierflir zahlen wirde. Dies ist im
Hochschulbereich etwas problematischer, da die Hochschule selbst kein
produzierender Betrieb ist und somit eine eigene Verwertung nicht in
Frage kommt. In der betrieblichen Praxis konkretisiert sich der Erfin-
dungswert®® vorrangig in der tatsachlichen Verwertung durch den Ar-

beitgeber.

Die Vergitung wird meist in Form einer laufenden Beteiligung nachkal-
kulatorisch bezahlt. Wird die Diensterfindung durch Lizenzvergabe ver-
wertet, so wird die Zahlung der Vergltung im allgemeinen der Zahlung

der Lizenzen angepal3t.

Schwierig gestaltet sich die Vergutungsberechnung in der Hochschulfor-

schung und auleruniversitdren Forschung insbesondere in zwei Fal-

Ien591.

%0 wird die Erfindung nicht betrieblich genutzt, sondern durch Vergabe von Lizenzen

verwertet, so ist der Erfindungswert gleich der Nettolizenzeinnahme, um den Netto-
betrag festzustellen, sind von der Bruttolizenzeinnahme die Kosten der Entwicklung
nach Fertigstellung der Erfindung abzuziehen, ebenso die Kosten, die aufgewandt
wurden, um die Erfindung betriebsreif zu machen sowie weitere Kosten (RL Nr.
14,15). Nach standiger Entscheidungspraxis der Schiedsstelle wird im Rahmen der
RL Nr. 15 der Erfindungswert bei Lizenzeinnahmen dadurch ermittelt, da® die Brutto-
lizenzeinnahme regelmafig mit einem Umrechnungsfaktor von 20 % multipliziert wird
(Schiedsstelle 16.04.91 BIPMZ 1993,114-Austauschvertrag; 08.10.91 GRUR
1992,849,851- Bewehrungsrolimatte).

Bei Verkauf der Diensterfindung (RL Nr. 16) geht die Schiedsstelle von einem
Regelwert von 40 % des Bruttokaufpreises aus (Schiedsstelle 19.09.1995 MittPat
1996, 176)

In der Praxis wirft der Erfindungswert bei nicht verwerteten Erfindungen erhebliche
Probleme auf. Hier kommt eine Verglitung grundséatzlich erst nach Schutzrechtser-
teilung in Betracht. Die Schiedsstelle stuft sie regelmaRig als Vorratspatente (RL Nr.
21) ein. Sie geht von einem mittleren Jahreserfindungswert von DM 1.250,00 aus
und zwar im Regelfall beginnend ab dem achten Laufjahr des Patentes (Schieds-
stelle 03.12.87 GRUR 1988, 264,266; 08.02.1991 BIPMZ 1991,317,319). Bei nicht
verwerteten Diensterfindungen ist stets zu beachten, dal dem Arbeitgeber durch RL
Nr. 23 eine gewissen Zeit zur vergltungsfreien Prifung und Erprobung eingerdumt
wird, und zwar im Regelfall sieben Jahre ab Patentanmeldung (Schiedsstelle
04.02.86 BIPMZ 1986, 346,347).

591 Meusel, AuReruniversitare Forschung im Wissenschaftsrecht, § 47 Rz. 579
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Unklar ist, ob und in welcher Hohe der Arbeitnehmererfinder vergutet
werden mufd bei unentgeltlichem Patentaustausch in der Forschungsko-
operation oder bei kostenloser Lizenzvergabe an offentliche Zuwen-
dungsgeber, die ihrerseits uneingeschrankt Unterlizenzen an Dritte wei-
tervergeben kénnen. Ebenso umstritten ist die Vergutungspflicht bei
innerbetrieblicher Inanspruchnahme der Diensterfindung. In der gewerb-
lichen Wirtschaft werfen solche Sachverhalte weder rechtliche noch
praktische Fragen auf. Der auch dort Ubliche Patentaustausch und die
innerbetriebliche Nutzung von Schutzrechten lassen sich jedoch dort in
ihrem 6konomischen Wert quantifizieren, wahrend in der auReruniversi-
taren Forschung und Hochschulforschung die Verhaltnisse prinzipiell

anders liegen.

Der Vergltungsanspruch des Arbeitnehmers entsteht gem. §§ 9, 10
ArbNErfG mit unbeschrankter Inanspruchnahme der Erfindung (bei be-
schrankter Inanspruchnahme mit Nutzung) dem Grunde nach. Der H6-
he nach steht der Vergltungsanspruch jedoch erst nach Feststellung
des Erfindungswertes fest. Dies kann geraume Zeit in Anspruch neh-
men. Dabei wird auch einer nicht genutzten Erfindung (z. B. sog.
Sperrpatent) ein Erfindungswert zugemessen und es entsteht somit
auch hierfir eine Vergltungspflicht des Arbeitgebers, da Drittunterneh-

men an einer Nutzung der Erfindung gehindert werden.

Die Aussicht auf Einnahmen in ferner Zukunft wirkt jedoch auf die Ar-
beithehmer nicht Uberaus motivierend. Geschatzt von den Arbeitneh-
mern wird vielmehr ein umgehender Vorteil aus der Inanspruchnahme
der Erfindung. Viele Firmen haben sich daher zur Motivation ihrer Ar-
beithnehmer mit - vom ArbNEG abweichenden- Anreizsystemen®*? be-

holfen, wie z. B. die sofortige Zahlung eines Festbetrages bei Erfin-

592 Bsp.: Siemens AG : Fir eine Patentanmeldung werden dem Erfinder pauschal DM

500,00 bezahlt. Wird diese Patentanmeldung durch die Jury als 6konomisch oder
technisch besonders wertvoll erachtet, zahlt das Unternehmen 1.000 DM an den Er-
finder. Eine Erfindungsmeldung, die nicht in einer Patentanmeldung miindet, wird
immerhin mit DM 300 vergiitet. Die Bestandteile dieses Anreizprogramms lassen
deutlich werden, daf} im Gegensatz zur gesetzlichen Vergutungsregelung auf kom-
plizierte Kalkulationsverfahren zur Ermittlung einer angemessenen Vergitungshdhe
verzichtet wurde. Statt dessen hat dieses Programm einen transparenteren und ob-
jektiven Charakter, was die Akzeptanz der Erfinder erheblich erhéht. Die Ergebnisse
haben gezeigt dalk die Anzahl der Erfindungsmeldungen in den einbezogenen F&E-
Bereichen zugenommen hat, ohne daR eine Verschlechterung der Qualitat beob-
achtet wurde.
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dungs-/Patentanmeldung, welcher u. U. auf eine spatere Arbeitneh-
mererfindervergutung angerechnet wird. Derartige fur die Arbeitnehmer
transparente und kalkulierbare Regelungen — welche auf komplizierte
Vergutungsberechnungen verzichten — und sofortige Einnahmen ver-

sprechen, haben sich in der Praxis®® bewahrt.

Vor diesem Hintergrund ist zu befiirchten, dal® eine Entlohnung der
Hochschullehrer — welche vormals die Privilegierung nach § 42 Arb-
NErfG besallen - nach den Richtlinien fir Arbeithehmererfindervergu-
tungen auf diese nicht nur nicht motivierend, sondern sogar demotivie-
rend wirkt. So wurde in der Studie ,Untersuchung zum Verwertungspri-
vileg“*® die Anderungsvariante ,Abschaffung des Hochschullehrerprivi-
legs und statt dessen Erhalt einer Arbeithnehmervergitung“ von den
Hochschullehrern als diejenige Anderungsvariante eingeschétzt, welche
voraussichtlich am wenigsten dazu fuhrt, da® sie sich starker mit der

Verwertung ihrer Erfindungen befassen als vorher.

2. Anteilsfaktor

Fir die Bemessung der Vergltung sind ferner die Aufgaben und die
Stellung des Arbeitnehmers, sowie dessen Anteil am Zustandekommen
der Erfindung mafigebend. Dieser sog. Anteilsfaktor setzt sich wie folgt

Zusammen:

» Teilfaktor a (Stellung der Aufgabe RL Nr. 31)

» Teilfaktor b (L6sung der Aufgabe, RL Nr. 32) und

» Teilfaktor ¢ (Aufgaben und Stellung des Arbeithehmers im Betrieb,
RL Nr. 33- 36)

Je geringer der Beitrag des Betriebs bei der Stellung und Lésung der
Aufgabe (Teilfaktor a und b) und je niedriger der Grad der Vorbildung

und hierarchischen Einordnung im Unternehmen (Teilfaktor c) ausfallt,

593 Leptien, Anreizsysteme in Forschung und Entwicklung, S. 222

594 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-
rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 143 ff
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um so héher ist der Anteilsfaktor und damit der dem Erfinder zustehende
Bruchteil am Erfindungswert. Im einzelnen bedeutet dies in Anwendung

auf die Hochschullehrer:

a) Stellung der Aufgabe

Der Anteil des Arbeitnehmers am Zustandekommen der Diensterfindung
ist um so grofRer, je groRRer seine Initiative bei der Aufgabenstellung und
je groler seine Beteiligung bei der Erkenntnis der betrieblichen Mangel
und Bedurfnisse ist. Bezogen auf die Tatigkeit eines Hochschullehrers,
welcher in der Wahl und Gestaltung seiner Forschungsprojekte frei ist,
ware i. d. R. ein hoher Anteil am Zustandekommen der Diensterfindung

anzunehmen.

b) Lésung der Aufgabe

Bei der Ermittlung der Wertzahlen fir die Lésung der Aufgabe sind fol-

gende Gesichtspunkte zu beachten:

e Die Losung wird mit Hilfe der dem Erfinder beruflich gelaufigen
Uberlegungen gefunden.
e Sie wird auf Grund betrieblicher Arbeiten oder Kenntnisse gefunden.

e Der Betrieb unterstiitzt den Erfinder mit technischen Hilfsmitteln.

Bei einem Hochschullehrer gestaltet sich die Anwendung dieser Grund-
satze schwierig. Was ist bei einem Hochschullehrer unter ,beruflich ge-
laufigen Uberlegungen® zu verstehen? Dies ist aufgrund seiner Lehr-
und Forschungsaufgaben schwer bestimmbar. Aus Abgrenzungsgrin-

den durfte hierunter lediglich Grundwissen verstanden werden.

Ferner bereitet die Bestimmung von betrieblichen Arbeiten und Kennt-
nissen sowie die Bereitstellung von Mitteln Schwierigkeiten, da die
Hochschule selbst kein produzierender Betrieb mit festgelegtem Be-

triebszweck ist - vielmehr Bildungseinrichtung - und lediglich dem Hoch-
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schullehrer das Forum fiir seine Forschung bietet, in welchem er selbst-

bestimmt Forschung betreiben soll.

Aufgrund des umfassenden Aufgabenbereichs des Hochschullehrers
waren daher nahezu alle Arbeiten als betrieblich anzusehen. Die techni-
schen Mittel fir seine Forschung werden dem Hochschullehrer von der
Hochschule zur Verfligung gestellt. Vor diesem Hintergrund ist von einer

niedrigen- mittleren Wertzahl auszugehen.

c) Aufgabe und Stellung im Betrieb.

Der Anteil des Arbeitnehmers verringert sich, je gréer der ihm durch
seine Stellung ermoglichte Einblick in die Produktion und Entwicklung
des Betriebes ist und je mehr von ihm angesichts seiner Stellung und
des ihm zur Zeit der Erfindungsmeldung gezahlten Arbeitsentgelts er-
wartet werden kann, dal® er an der technischen Entwicklung des Be-
triebs mitarbeitet. Die RL 33 nimmt eine Eingruppierung in Gruppen von
1 — 8 vor, wobei die Wertzahl um so héher ist, je geringer die Leistungs-

erwartung ist.

Die Professoren waren als Leiter ihres Lehrstuhls nach diesem Schema
wohl einer der Spitzengruppen (Leiter der Entwicklungsabteilung, For-
schungsabteilung) zuzuordnen. Es ist daher eine niedrige Wertzahl

anzusetzen.

3. Auswirkungen einer Anwendung der Vorschriften des ArbNErfG

Bei Anwendung der Arbeitnehmererfindervergltungsrichtlinien auf Pro-
fessoren wirde sich der hohe Faktor bei der Stellung der Aufgabe (a)
durch den niedrigen Faktor bei der Aufgabe und Stellung im Betrieb(c)
ausgleichen. Unabhangig von der Bewertung des Faktors (b) ergibt sich
fur die Hochschullehrer daher ein Gesamtanteilsfaktor, welcher im mitt-
leren Bereich liegt. Der Anteilsfaktor kdnnte sich nach o. g. Grundsatzen

beispielsweise wie folgt berechnen:
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A= (a=5) + (b= 2)+ (c=1) =8

Dies wurde einem Anteilsfaktor von 15 % entsprechen.

Fraglich ist, ob dieses Ergebnis der Aufgabe und Stellung der Hoch-
schullehrer gerecht wird. Die Richtlinien fur die Vergutung von Arbeit-
nehmererfindern gehen von einem ,klassischen® Arbeitnehmer — Arbeit-
geber-Verhaltnis aus, in welchem der Arbeitnehmer in einen organisato-
risch selbstandigen Betrieb mit einem bestimmten Betriebszweck und
wirtschaftlicher Gewinnerzielungsabsicht eingegliedert wird und dem
Weisungsrecht des Arbeitgebers unterliegt. Der Arbeitgeber stellt das
Arbeitsmaterial zur Verfligung und bestimmt das Forschungsziel im Sin-

ne des Betriebszweckes.

Dieser Gedanke trifft jedoch auf das Verhaltnis Hochschule - Hoch-
schullehrer nicht zu. Die Hochschule hat bzgl. der Gestaltung der For-
schungsprojekte kein Weisungsrecht, sondern hat vielmehr dem Hoch-
schullehrer die Freiheit seiner Forschungsprojekte zu garantieren. Nicht
die Hochschule, sondern der Hochschullehrer nimmt funktional die Ar-

beitgeberstellung ein>®.

In der Industrie werden Schutzrechte im allgemeinen zur Absicherung
der eigenen Produktpalette eingesetzt. Sie finden damit ihre Nutzung in
der eigenen Produktion. Die Verglutung kann sich in diesem Fall an dem
erzielten Umsatz oder Mehrumsatz orientieren. In Hochschulen fehlt
diese Art der industriellen Nutzung. Hier lassen sich Schutzrechte aus-
schlieRlich durch Lizenzvergabe oder durch Schutzrechtsverkauf an die
produzierenden Unternehmen verwerten. Auch hier liegt ein gravieren-
der Unterschied zwischen der Situation der Industrie (von welcher die

Vergutungsrichtlinien ausgehen) und der Hochschule.

%% siehe ausfiihrlich Teil 1: B | Ziffer 1
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Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dal® die vorhandenen Richtlinien
auf diese spezifische Situation der Hochschullehrer nicht ausgerichtet
sind und keine vdllig treffende Anwendung finden kénnen. Fur die Be-
rechnung von Arbeitnehmererfindervergitungen fir Hochschullehrer
sollten daher die vorhandenen Richtlinien verandert bzw. erganzt wer-

den.

Ein Blick in die Vergutungspraxis an aul3eruniversitaren Forschungsein-
richtungen - deren Forschungssituation mit der von Hochschulen ver-
gleichbar ist®®* - zeigt jedoch, daR die Anwendung der Richtlinien bereits
jetzt moglich ist und keine unlésbaren Probleme aufwirft. Die Vergu-
tungsrichtlinien werden von den meisten aulleruniversitiaren For-

schungseinrichtungen ohne Modifizierung angewandt®”.

Eine Sonderregelung gilt bei der Max-Planck-Gesellschaft (MPG): Der
Erfinder erhalt dort nach Inanspruchnahme bei externer Verwertung ein
Drittel von 90 % des Erléses (10 % werden pauschal fur Verwaltungsko-
sten einbehalten); den Rest erhalt das Institut zum Ausgleich fur die auf-
gewendeten Forschungsmittel®®. Eine gleichzeitige betriebliche Nutzung
wird damit in der Praxis als abgegolten angesehen; eine ausschlieRlich
betriebliche Nutzung wird nicht vergutet. Im Verhaltnis zu den von der
Industrie angewandten Vergltungsrichtlinien des Bundesarbeitsmini-
sters erscheint die Verglutung mit 30 % der Bruttolizenzeinnahmen, falls
eine lizenzweise Verwertung erfolgt, sehr grofl3zligig. Die Erfinderrege-
lung der MPG unterscheidet sich jedoch nicht wesentlich von denjeni-
gen, die etwa an amerikanischen Universitaten oder in Grolbritannien

gelten.

Nach der z. B. am Massachusetts Institut of Technology geltenden Er-
finderregelung erhalt der Erfinder 35 % der Einnahmen von den ersten
50.000 Dollar, 25 % von den zweiten 50.000 Dollar und schlief3lich 15 %

von allen dariiber hinaus eingehenden Einnahmen. Ahnlich sind die Re-

%% siehe ausfiihrlich Teil 1: B Il Ziffer 2 ¢

%97 Mallmann in Handbuch des Wissenschaftsrechts 1. Auflage, S. 1405, Meusel, AulRe-
runiversitéare Forschung im Wissenschaftsrecht, § 47 Rz. 579

598 Meusel, AuReruniversitare Forschung im Wissenschaftsrecht, § 47 Rz. 579
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gelungen z. B. an der Stanford University oder der Wisconsin Alumny

Research Foundation®®®,

Im Vereinigten Konigreich sieht die Regelung der British Technology
Group, welche mit der Verwertung von Universitatserfindungen befafst
ist, sogar eine 50/50-Regelung vor: 50 % zur Deckung der Weiterent-
wicklungs-, Patentierungs- und Verwertungskosten gehen an die Tech-

nology Group, 50 % an den Erfinder®®.

Im Gegensatz zu einer Vergltungsberechnung nach den Richtlinien des
ArbNErfG ist eine derartige pauschale Erlésbeteiligung wesentlich
leichter zu berechnen und fir den Arbeithehmer transparenter. Fir die
wesentlich aufwendigere und kompliziertere Berechnung der Héhe der
Arbeitnehmererfinderverglitung nach den Richtlinien bendétigen Unter-
nehmen sowie Staat qualifiziertes Personal. Insbesondere die Feststel-

lung des Erfindungswertes bereitet oft Schwierigkeiten.

Nach dem ArbNErfG sollen Art und Hohe der Vergitung in angemesse-
ner Frist nach Inanspruchnahme der Diensterfindung durch Vereinba-
rung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer festgestellt werden, stritti-
genfalls innerhalb von drei Monaten einseitig von dem Arbeitgeber fest-
gesetzt und gezahlt werden; dagegen kann jedoch der Arbeitnehmer
Widerspruch einlegen, auf den die Schiedsstelle beim Patentamt durch
Einigungsvorschlag zu reagieren hat, bevor im Nichteinigungsfall das

Klageverfahren eingeleitet werden kann.

Aus diesem aufwendigen Prozedere ist ersichtlich, daf3 ein hohes Streit-
potential bei einer Verglutungsbestimmung nach dem ArbNErfG (anders
bei einer pauschalen Erlésbeteiligung) gegeben ist. Darliber hinaus ist
den Unternehmen die Vergitung der Arbeitnehmererfinder nach den

Richtlinien des ArbNErfG lastig, da es hierdurch — insbesondere bei ei-

%% Naheres bei Martinez Duart, Tratamiento de las patentes en las universidades de los

Estados Unidos de America y su padel en la transferiencia de technologia ; in: Ber-
covitz (Hrsg.), Proteccion y explotacion de las patentes generadas por la Universi-
das, S. 131 ff

Beier, Rechtliche und organisatorische Probleme der wirtschaftlichen Verwertung

von Forschungsergebnissen in Hochschulen und auReruniversitaren Forschungsein-
richtungen, S. 123
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ner lizenzweisen Verwertung- zu einem hohen Verwaltungsaufwand
kommt. Die Erfindervergutung fir eine oder mehrere Erfindungen des
Arbeitnehmers mufy Uber Jahre errechnet und an den Arbeithehmer

ausbezahlt werden.

Il. Inanspruchnahme durch die Hochschule

1. Einheitliche Rechtszustandigkeit

Im Falle einer Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs hatte die Hoch-
schule die Mdglichkeit, nicht nur die Rechte ihrer nicht-privilegierten,
sondern auch die der privilegierten Mitarbeiter durch Inanspruchnahme

Zu erwerben.

Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund bedeutsam, da in den mei-
sten Hochschulforschungsprojekten beide Personengruppen in einem
Team zusammenarbeiten, so dal® zumeist keine Alleinerfindungen, son-
dern Gemeinschaftserfindungen®' entstehen. Bei Bestand des § 42
ArbNErfG kann die Hochschule so nur die Erfindungen der nicht-
privilegierten Mitarbeiter in Anspruch nehmen, so dal} sie ohne eine ein-
verstandliche Regelung mit den privilegierten Mitarbeitern (und auch
umgekehrt) nicht tber die Erfindung verfligen kann. Hierdurch kénnte es

u. U. zu einer gegenseitigen Blockade kommen.

Im Falle einer Abschaffung des § 42 ArbNEG ware eine gemeinsame
Rechtszustandigkeit gegeben. Die Einheitlichkeit von Verwertungs- und
Forschungszusammenhangen ist fir eine effektive Verwertungsarbeit
von grofRer Bedeutung. Die Verwertungszustandigkeit sollte nicht die

Forschungszusammenhange zerreil’en oder umgekehrt.

601 Erfindergemeinschaft siehe ausfiihrlich Teil 3: C Il Ziffer 1¢
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Die Moglichkeit eines Rechtserwerbs von samtlichen Mitarbeitern -auch
von den Hochschullehrern- wird von den Hochschulen fir wichtig er-
achtet®®. Nur mit den Diensterfindungen lohne es sich ihrer Ansicht
nach nicht, die eigene Anmeldung und Verwertung von Erfindungen an-
zustreben. Die Erfindungen der Hochschullehrer heben sich nach An-
sicht der Hochschulen angeblich in der Qualitat und auch in der Menge
von den Diensterfindungen ab®®. Nur wenn die Hochschule auf die Er-
findungen aller Mitarbeiter Zugriff hatte, wirde sich nach deren Ansicht

eine eigene Patentabteilungen lohnen®.

2. Ausiibung des Inanspruchnahmerechtes

Durch eine Abschaffung des § 42 ArbNErfG haben die Hochschulen
zwar die Mdglichkeit, nicht jedoch die Verpflichtung die Erfindungen ih-
res gesamten Personals in Anspruch zu nehmen. Fraglich ist jedoch, ob
und inwieweit die Hochschulen von ihrem Inanspruchnahmerecht tat-
sachlich Gebrauch machen werden. Hierzu ist vielleicht ein Blick in die
Praxis der Fraunhofer Patentstelle fur die Deutsche Forschung auf-

schluf¥reich.

602 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-
rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 163

Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-
rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 163

604 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-
rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 164
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Patentaktivitdten der Fraunhofer Gesellschaft®®®
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erteilte Patente mit Wirkung fur Deutschland

Ein sehr hoher Anteil der Erfindungsmeldungen mindet auch in einer
Patentanmeldung. Die Fraunhofer Gesellschaft betreibt mit dem ihr zur
Verfligung stehenden Erfindungspotential aktiv Patentarbeit. Dies ist ihr
jedoch nur aufgrund der bereits bestehenden und funktionierenden

Schutzrechtsarbeitsstrukturen moglich.

Im Hochschulbereich sind diese Strukturen noch nicht vorhanden, so
dafd eine tatsachliche Ausiibung des Inanspruchnahmerechts der Hoch-
schule bei Abschaffung des § 42 ArbNErfG fragwirdig ist. Die Entschei-
dung Uber eine Inanspruchnahme der Erfindung muf3 die Hochschule

vor folgendem Hintergrund treffen:

605 Jahresbericht der Fraunhofer Gesellschaft 1998, S. 18
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Im Falle einer unbeschrankten Inanspruchnahme der Erfindung ware die
Hochschule zur Anmeldung der Erfindung zum Patent verpflichtet. Dar-
dber hinaus ware eine Verwertungspflicht der Hochschule anzunehmen,
welche sich aus ihrer verfassungsrechtlichen Stellung und Aufgabe er-
gibt. Wirde eine Hochschule Erfindungen nur in Anspruch nehmen und
sammeln, ohne sie zu verwerten, so ware der Wissenschaft und dem

606
t

technischen Fortschritt wenig gedient™" und die Hochschule kdme ihrer

Aufgabe zur Wissensférderung und zum Wissenstransfer nicht nach.

Die Hochschulen haben jedoch zur Zeit weder die Strukturen noch die
finanziellen Mittel Schutzrechts- und Verwertungsarbeit zu betreiben®”’,
so dal} bei einer Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs zum jetzigen
Zeitpunkt - ohne Schaffung/Verbesserung der notwendigen Strukturen -
wohl kaum mit zahlreichen Inanspruchnahmen der Hochschulen zu

rechnen ware. Es stellen sich insbesondere folgende Probleme:

a) fehlendes Personal, Know-how, Infrastruktur

Die bestehenden eigenen Einrichtungen der Hochschulverwaltungen
sind aufgrund fehlenden Personals, Know-how und Infrastruktur nicht
geeignet und fahig, Patent- und Verwertungsarbeit in groRerem Umfang

zu betreiben®®,

Das an den Hochschulen fir Erfindungsmeldungen zustandige Personal
hat oft keinerlei technische Sachkenntnisse, aufgrund derer es die Be-
wertung und die Entscheidung Uber eine Inanspruchnahme treffen
koénnte. Die Erfindungen werden folglich zum grof3ten Teil ungepruft frei-

gegeben.

Es miRte daher bereits an den Stellen, an denen die Erfindungsmel-
dungen eingehen, kompetentes Personal beschaftigt werden, welches

die gemeldete Erfindung nach technischer Durchflihrbarkeit, wirtschaftli-

606 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-
rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 157

87 siehe ausfiihrlich Teil 2: A 1l
%8 siehe ausfiihrlich Teil 3: C Il Ziffer 1a
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cher Verwertbarkeit und Schutzfahigkeit beurteilen kann. Da jede Inan-
spruchnahme zu einer kostenpflichtigen Patentanmeldung verpflichtet,

ist eine fachgerechte Prifung von grol3er Bedeutung.

Die Entscheidung, ob eine Erfindung in Anspruch genommen werden
soll oder nicht, ist aufgrund fehlender Marktndhe von Seiten der Hoch-
schule schwieriger zu fallen, als von einem am Markt tatigen Unterneh-
men. Im Gegensatz zu einem Unternehmen bei dem die Verwertbarkeit
einer Erfindung i.d.R. naheliegt (Schutzrechte werden dort oft zur Siche-
rung der eigenen Produktpalette genommen), ist der Hochschule eine
Verwertung im eigenen Betrieb nicht méglich. Es kommt ausschlief3lich
eine externe Verwertung in Frage, deren Erfolgsaussichten jedoch

schwieriger einschatzbar sind.

Ferner mifte bei einem verstarkten Betreiben von Patentarbeit an den
Hochschulen Personal eingestellt werden, welches die Patentanmel-
dungen vorbereitet, einen Patentanwalt beauftragt und die Patentanmel-
dungen uberwacht. Es bestiinde auch die Mdglichkeit, da® dies von ei-
ner Unterstitzungseinrichtung dbernommen und lediglich der Kontakt

vom Hochschulpersonal hergestellt werden wirde.

Das Hochschulpersonal miiRte auch die umfangreiche Uberwachung
von Jahresgeblhren und Einzahlungen von Amtsgebuihren, Berechnen
von Arbeitnehmererfindervergitungen und Auszahlen von Arbeitneh-

mererfindervergltungen ibernehmen.

b) haushaltsrechtliche Schwierigkeiten

Ein aktives Betreiben von Patent- und Verwertungsarbeit ware mit ho-
hen Kosten verbunden. Im Haushalt der Hochschulen ist bisher kein Etat
fir das Betreiben von Schutzrechtsarbeit vorgesehen. Dies grindet
darin, da® das Betreiben von Schutzrechtsarbeit nicht explizit zu den
hoheitlichen Aufgaben der Hochschule gehort, sich der Hochschulhaus-

halt jedoch nach den gesetzlichen Aufgaben ausrichtet.
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Die unter Landerhoheit arbeitenden Hochschulen bewirtschaften ihre
finanziellen Mittel auf der Grundlage kameralistischer Haushaltssyste-
me, deren Rahmenbedingungen in den Landeshaushaltsordnungen
(LHOen) verankert sind, wobei diese LHOen letztlich im Gleichklang mit
der BHO stehen. Die BHO und LHOen haben bisher keine spezifischen
Regelungen fir Einnahmen bzw. Ausgaben im Bereich der Schutz-

rechtsverwertung.

Es wirde jedoch grundsatzlich genigend Spielraum bestehen, in den
Haushaltssystematiken der Lander entsprechende Titelgruppen flir Pa-
tentarbeit einzurichten, die den Hochschulen die zweckdienliche Bewirt-
schaftung von Ausgaben und Einnahmen im Bereich der Patentverwer-
tung ermdglichen kdnnten®®. Bei einer Abschaffung des Hochschulleh-
rerprivlegs muften die entsprechenden Neuerungen vorgenommen
werden. Im Zusammenhang mit dem Lizenzgeschéaft ware in diesem Fall
zu berucksichtigen, dal} die Verauflerung von Vermdgensgegenstanden
- als solche waren Schutzrechte oder Schutzrechtsanmeldungen aufzu-
fassen - mit einem Wert von mehr als DM 5.000 einer Einzelfallgeneh-
migung durch die zustandigen Landesbehdrden bedarf. Diese Bestim-
mung wirde im Regelfall beim Abschluf® von Lizenzvertragen das Ver-
wertungsgeschaft unnétig komplizieren, so dal darauf hinzuwirken wa-
re, eine generelle Ausnahme hiervon fir den Bereich des Patent-

/Lizenzgeschéaftes vorzusehen.

Im Ergebnis stellen die in den Haushaltsordnungen definierten Regelun-
gen keine harten AusschluRkriterien fir eine aktivere Rolle der Hoch-
schulen im Bereich des Patentwesens dar. Die Hochschulen haben die-
sen Handlungsspielraum mangels formeller Ubertragung der Aufgaben
im Technologietransfer bisher in der Regel nicht genutzt. Die Einfihrung
sog. Globalhaushalte flir die Hochschulen mit entsprechend grolier Ei-
genverantwortlichkeit bei der Mittelbewirtschaftung wirde die an sich

schon vorhandene Flexibilitat zusatzlich fordern®°.

609 Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum

Stellenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 71 ff
Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum
Stellenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 72
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c) Kosten

Mit dem verstarkten Betreiben von Patent- und Verwertungsarbeit kom-
men hohe Kosten auf die Hochschulen zu. Hierzu zahlen die betrachtli-
chen Kosten flr die Einstellung des fiir das Betreiben von Schutzrechts-
arbeit notwendigen Personals und fir die Schaffung der nétigen Infra-
struktur. Hinzukommen die Kosten der Patentanmeldung und -
aufrechterhaltung (Patentanwaltskosten, Amtsgebuhren etc.). Insbe-
sondere eine Anmeldung auf3erhalb Deutschlands ist aufgrund der ho-

hen Ubersetzungskosten sehr teuer.

Es mufRten ferner Gelder fur die Verteidigung von Schutzrechten be-
reitgestellt werden. Auch die Frage der potentiellen Verletzung von
Schutzrechten muf durch die Hochschulen als ein Element ihrer Schutz-
rechtspolitik berticksichtigt werden. Wirde dies vernachlassigt und war-
den Hochschulen bzw. deren Mitglieder im Regelfall nicht gegen die
Verletzung ihrer Schutzrechte vorgehen, so ginge damit fast jeder Anreiz
fur die Industrie verloren, den Eintritt in Lizenzgeschéafte mit Hochschu-

len Uberhaupt in Betracht zu ziehen.

Ein wichtiger Kostenfaktor ist auch die Auszahlung von Arbeitneh-
mererfindervergiitungen. Eine Inanspruchnahme [6st kraft Gesetzes
gem. §§ 9, 10 ArbNErfG eine Vergltungspflicht aus.

Ferner missen die Hochschulen Gelder in die Weiterentwicklung ihrer
Erfindungen investieren. An den Universitaten wird zu einem grof3en Teil
Grundlagenforschung betrieben. Sofern patentfahige Erfindungen in
diesem Rahmen entstehen, sind sie regelmaRig zeitlich und inhaltlich
weit entfernt von der Umsetzung in ein vermarktbares Produkt oder
Verfahren. Um die Licke zwischen dem Entwicklungsstadium, bis zu
dem eine Erfindung an der Hochschule betrieben wird, und dem Stadi-
um, in dem sie als marktfahiges Produkt oder Verfahren unmittelbar
verwertbar ist, zu schlief3en, sind u. U. betrachtliche Investitionen not-
wendig. Diese aufgrund der typischen Marktferne von Wissenschaftser-

findungen entstehenden Kosten waren von der Hochschule zu tragen.
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Die momentan den Hochschulen zur Verfigung stehenden Mittel rei-
chen bei weitem nicht zur Bewaltigung der vorgenannten Kosten aus;
sie sind vielmehr bereits ohne vorgenannte Kosten kaum ausreichend.
Auch bei finanzieller Anfangsunterstitzung wird es —wie ein Vergleich
mit in Deutschland arbeitenden Patentverwertungsstellen zeigt— fir die

Hochschulen schwierig sein, kostendeckend zu arbeiten.

Mit der Erzielung von eintraglichen Gewinnen ist allenfalls nach einer
Anlaufzeit von mehreren Jahren zu rechnen. Selbst in den USA, wo von
den Hochschulen sehr intensiv und erfolgreich Schutzrechtsarbeit be-
trieben wird®"", sind die verbleibenden Gewinne verhaltnismaRig gering.
Zwar erzielen die Hochschulen hohe Verwertungseinnahmen, jedoch

stehen diesen sehr hohe Investitionskosten gegeniiber®'.

Die Patentverwertung aus der Hochschulforschung ist eine langfristig zu
entwickelnde Aktivitat, da die durchschnittliche Zeitspanne vom Vorlie-
gen wissenschaftlicher Erfindungen bis zur EinflUhrung entsprechender
Produkte oder Verfahren am Markt bei mehr als 5 Jahren liegt. Bis zur
Erzielung signifikanter Umsatze mit der Folge entsprechender Lizenzan-
spriiche kénnen zusatzlich mehrere Jahre vergehen®'®. Zwischen dem
Abschluf3 akademischer Forschungsarbeiten und der ersten Marktein-
fuhrung entsprechender Produkte und Verfahren besteht ein Zeitversatz

614 Wahrend der erheblichen Dauer bis

von durchschnittlich ca. 7 Jahren
zu Einnahmen aus der Erfindungsverwertung, entstehen der Hochschule

erhebliche Kosten, welche sie vorzufinanzieren hat.

Stellen sich jedoch tatsachlich Einnahmen aus der Schutzrechtsarbeit

ein, so muften diese als Anreiz in voller Hohe den Hochschulen zur

11 siehe ausfihrlich Teil 2: B II
®12 siehe ausfiihrlich Teil 2: B II

613 Die verlustbehaftete Anlaufphase dauert durchschnittlich fiinf bis zehn Jahre, Be-
cher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum Stel-
lenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 116; Selbst unter den
fir die Hochschulen vorteilhaften Rahmenbedingungen des Bayh-Dole-Act ist eine
mit finanziellen Verlusten behaftete Anlaufphase von 5 — 10 Jahren einzuplanen; Ro-
senthal, Technology Survey of 20 Universities, in les Nouvelles, Journal of the Licen-
sing Executives Society, Vol. XXV, No. 3, 1990; ebenso Indiana Corporation for Sci-
ence and Technology, A study of selected University Technology Licensing Pro-
grams, Indianapolis 1990

Mansfield, E.; Academic Research and Industrial Innovation, Research Policy
(1991)1-12
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eigenen Verwendung verbleiben. Hierdurch kdnnten die Hochschulen an
Unabhangigkeit gewinnen und ihre ohnehin zu knappen finanziellen
Mittel aufbessern. Die Aussicht auf Erhalt der vollen Verwertungserlése
ware fur die Hochschulen Ansporn zum Betreiben von Schutzrechtsar-
beit.

Die so erfolgten Rickflisse in den Universitatshaushalt werden jedoch
u. U. die allgemeine Universitatsfinanzierung verkirzen. Es besteht die
Gefahr, dald die Hochschulen zwar die Gelder aus der Erfindungsver-
wertung behalten kénnen, dafld aber im Rahmen der allgemeinen Bud-
getkirzungen dann der ,Globalhaushalt* gekirzt wird. Die Hochschulen
wirden so aus dem Betreiben von Schutzrechtsarbeit ,unter dem Strich®
keine Vorteile ziehen. Soll jedoch eine aktive Patent- und Verwertungs-
arbeit der Hochschulen erreicht werden, so gilt es zu verhindern, daf®

diese Einnahmen auf die allgemeine Finanzierung angerechnet werden.

Im Falle einer erfolgreichen Verwertungspolitik der Hochschulen ware
der Kritikpunkt entkraftet, dal® die Hochschulforschung zwar aus 6ffentli-
chen Mitteln finanziert werde, jedoch keine entsprechenden Ruckflisse

erfolgen.

I1l. Zusammenarbeit mit der Industrie

Fraglich ist, ob und wie durch eine Abschaffung des § 42 ArbNErfG und
Ubertragung der Verwertungzustandigkeit auf die Hochschule die Zu-

sammenarbeit zwischen Hochschule und Industrie beeinfluf3t wird.

Bei der Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Industrie handelt es
sich um eine,Symbiose“. Der Austausch von Wissen und Anregungen
zwischen Hochschule und Industrie ist von gegenseitigem Nutzen und
fir den technischen Fortschritt in Deutschland von wesentlicher Bedeu-
tung. Die Hochschullehrer sind hierbei der zentrale Verknupfungspunkt

zwischen Hochschule und Industrie.
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Durch die Zusammenarbeit der Unternehmen mit den Hochschulen in
industriefinanzierten Forschungsprojekten und eine spatere Zusammen-
arbeit mit den Hochschullehrern in Form von Beratervertragen wird Wis-
sen in erheblichem Umfang zu glnstigen Konditionen aus den Hoch-
schulen in die Industrie transferiert. Im Gegenzug wird jedoch die Hoch-
schule durch die Unternehmen an die aktuellen Marktbedurfnisse her-
angeflhrt, verliert so nicht den Bezug zur Praxis und profitiert auch von
den Kenntnissen der Unternehmen. Industriefinanzierte Hochschulfor-
schungsprojekte sind Uberwiegend praxisorientiert. Sie sind der ange-
wandten Forschung und Entwicklung zuzuordnen, gefolgt von anwen-
dungsorientierter Grundlagenforschung®’®. Dies ist insbesondere im
Hinblick auf eine spatere Verwertung bedeutsam. Hochschulen ist die
Verwertung im eigenen Betrieb nicht mdglich, so dal} sie auf eine exter-
ne Verwertung angewiesen sind, welche am erfolgsversprechendsten

fur Erfindungen mit Marktbedurfnis ist.

Die Industrie zieht nicht unerhebliche Vorteile aus der Zusammenarbeit
mit der Hochschule bzw. den Hochschullehrern. Trotz der relativ gerin-

1°1® aus der Industrie werden mehr als die Half-

gen Hohe der Drittmitte
te®"” aller Erfindungen mit Hochschulherkunft von Unternehmen zum
Patent angemeldet. Die Unternehmen tragen hierbei zwar die Kosten
der Anmeldung und uUbernehmen das gesamte Risiko der Markteinfuh-
rung, aber die Gegenleistung fir den Erwerb der Hochschulerfindungen
war meist relativ gering. Die Erwerbsbedingungen werden vorwiegend

von den Unternehmen bestimmt.

Aufgrund der vorhandenen Infrastruktur (spezifischem Know-how, An-
wendungswissen oder die Nutzung von Spezialgeraten) kénnen Hoch-
schulinstitute Forschungsleistungen oft preiswerter erstellen als die In-
dustrie. Die Industrie profitiert in diesen Fallen von dem aus 6ffentlichen
Mitteln finanzierten Equipment einer Hochschule und spart sich entspre-

chende Eigenaufwendungen.

615 Reinhard, Technologietransfer in Deutschland: Stand und Reformbedarf, S. 77
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Die vorliegende Rechtslage (Bestand des § 42 ArbNErfG) kommt den
Unternehmen sehr entgegen, da sie die Moglichkeit haben, Hochschu-
lerfindungen direkt von den Hochschullehrern zu erwerben. Die Ver-
tragsbedingungen werden von den industriellen Vertragspartnern vor-
wiegend alleine bestimmt und den Hochschullehrern aufoktroyiert. Zu-
meist ist hierin eine vollstdndige Rechtsibertragung auf das Unterneh-

men vereinbart®'®,.

Die Verhandlungsposition der Hochschullehrer als Einzelpersonen ist
schlecht. Die Hochschule konnte bei erfolgreichem Betreiben von
Schutzrechtsarbeit u. U. als potenterer Verhandlungspartner gegenuiber
der Industrie auftreten und so auf die vertraglichen Vereinbarungen star-
ker Einflu nehmen. Sie kdnnte so versuchen ein ausgewogeneres Ver-
handlungsergebnis herbeizuftihren. Der Erfolg wird jedoch, wie ein Blick

in die machtige Max-Planck-Gesellschaft zeigt, eher bescheiden sein.

Unternehmen konnen bei der jetzigen Rechtslage unkompliziert und
ohne groRen blrokratischen Aufwand - unter Umgehung der Hoch-
schulen - die Rechte an Hochschulerfindungen erwerben. Die Einschal-
tung des behabigen Verwaltungsapparates der Hochschule - so bei
Wegfall des § 42 ArbNErfG - wirde einen Rechtserwerb fur die Industrie
wesentlich verkomplizieren u. verlangsamen. Die Zusammenarbeit mit
einem groleren Verwaltungsapparat einer 6ffentlichen Einrichtung ware
erheblich komplizierter, birokratischer und vor allen Dingen zeitaufwen-

diger, als die Verhandlungsfihrung mit den Hochschullehrern selbst.

Der Ansprechpartner fir die Unternehmen ist vorwiegend der Hoch-
schullehrer. Auf dessen Erfahrungen und Ruf als Wissenschaftler ist in
der Regel die Projektvergabe zurlickzuflihren. Mit dem Hochschullehrer
werden die wissenschaftlichen Arbeiten und Ziele des Forschungspro-

jektes besprochen.

Kann jedoch der Hochschullehrer mit dem Unternehmen nicht mehr tber
Durchfuhrung und die Rechte an den im Forschungsprojekt entstehen-

den Erfindungen verhandeln und diese dem Unternehmen Ubertragen,

618 siehe ausfiihrlich Teil 2: A Il Ziffer 2d
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so wird hierdurch die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und
Hochschullehrer behindert. Das Unternehmen muf} sich dann bzgl. der
Projektplanung und der Rechtsibertragungen mit der Hochschule aus-
einandersetzen. Dort trifft es auf Personen, welche u. U. weder wissen-
schaftliche noch projektbezogene Kenntnisse besitzen. Die Zusammen-
arbeit wird sich erheblich mihseliger gestalten und nicht mehr zur Zu-

friedenheit der Unternehmen erfolgen kénnen.

Der reibungslose Ablauf bei Forschungsprojekten ist jedoch fir deren
Erfolg ausschlaggebend. Es wurde festgestellt®'®, daR am unproblema-
tischsten und erfolgreichsten diejenigen Forschungsprojekte laufen, die
durch direkten Kontakt zwischen der Industrie - auf mdglichst hoher Flh-
rungsebene- und dem Forscher zustandegekommen sind, da dann der
Weg durch die Hirachieebenen in den Unternehmen umgangen werden

kann, der das Projekt belastet.

Dies bedeutet fir die Hochschulforschung, dal® sich der Ablauf von
Hochschulforschungsprojekten am glinstigsten gestaltet, wenn die Un-
ternehmen weiterhin direkt mit den Hochschullehrern zusammenarbeiten
konnen. Die Einschaltung der Hochschule mit ihrem behabigen Verwal-
tungsapparat wirde eine Behinderung darstellen. Das Gelingen von
Forschungsprojekten ist nicht unwesentlich von einer direkten Zusam-
menarbeit zwischen Hochschullehrern und Unternehmen abhéangig.

Vor diesem Hintergrund ist voraussichtlich bei einer Abschaffung des
Hochschullehrerprivilegs mit einem Rickgang von industriefinanzierten
Forschungsvorhaben an Hochschulen und eine Auslagerung an aulle-

runiversitare Institute oder direkt in Unternehmen zu rechnen®?.

Die Auslagerung betrifft voraussichtlich vorwiegend industriefinanzierte,
anwendungsbezogene Forschungsvorhaben. Eben diese praxisnahen
Forschungsprojekte sind jedoch flr die Orientierung der Hochschulfor-
schung am Markt und fur die Verwertbarkeit der Erfindung bedeutend.

Dagegen werden theoretischere Forschungsarbeiten und Grundlagen-

619 Reinhard, Technologietransfer in Deutschland: Stand und Reformbedarf, S. 80

620 50 die Ergebnisse der Befragung Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg -
Relevanz des sog. Hochschullehrerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, 140 ff
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forschung weiter an der Hochschule betrieben werden. Die hieraus her-
vorgehenden Erfindungen bedirfen jedoch zu ihrer Anwendung einer
(unter Einsatz erheblicher Kosten) spezifischen Weiterentwicklung. Eine
Verwertung derartiger marktferner Erfindungen gestaltet sich erheblich

kostenintensiver und risikoreicher.

Ein Rickgang von Drittmitteln aus der Industrie ist fir den Hochschulleh-
rer mit erheblichen Einschrankungen verbunden, da diese Mittel fir ihn
von grolRer Bedeutung sind. Allein aufgrund ihrer haushaltsrechtlichen
Flexibilitat, allseitigen Verwendbarkeit und Ubertragbarkeit sind Indu-
striemittel das Hilfs-, Reserve- und Rettungswerkzeug, das flir den
Hochschullehrer den Spielraum an Selbstandigkeit und Unabhangigkeit
von der kameralistischen Haushaltsflihrung sichert, der flr die Kreativitat

in Lehre und Forschung psychologisch notwendig ist®".

Es besteht nicht nur die Gefahr der Auslagerung von Forschungsvorha-
ben von Seiten der Industrie, sondern es besteht ferner die Gefahr, dal
nach einer Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs die Hochschulleh-
rer selbst aufgrund der ,Enteignung ihrer Forschungsergebnisse® Aus-
wege suchen werden, damit die Hochschule nicht in den Besitz ihrer

Erfindungen gelangt.

Ein derartiger Ausweg koénnte die verstarkte Flucht der Hochschullehrer
in auBeruniversitare Tatigkeiten und in Beratervertrage mit Unternehmen
sein, deren Einnahmen direkt an die Hochschullehrer — an der Hoch-
schule vorbei — flieken. Eine zeitliche und finanzielle Eingrenzung der
Beratervertrage ist nur Uber die beamtenrechtlichen Nebentatigkeitsbe-
stimmungen®? méglich. Diese stellen jedoch in der Praxis fiir die Hoch-
schullehrer kein bedeutendes Hemmnis fur die Durchfihrung von
Transferaktivitdten dar. Vielmehr werden in zahlreichen Fallen durch
eine ,intelligente* und ,flexible* Handhabung die strengen Vorschriften

(iber die Nebentatigkeit von Beamten umgangen®®.

621 Selmayr, Arbeitsgruppe Technologietransfer TU Karlsruhe, Drittmittel aus der Wirt-
schaft, S. 231

22 Zur Nebentétigkeit der Hochschullehrer siehe ausfiihrlich Teil 1: C 1l Ziffer 4, Teil 2: A
Il Ziffer 2b

623 Reinhard, Technologietransfer in Deutschland: Stand und Reformbedarf, S. 82



Teil 5: Anderungsméglichkeiten -312-

IV. Verwertung von Hochschulerfindungen

Im Falle einer unbeschrankten Inanspruchnahme der Erfindung ware die
Hochschule aufgrund ihrer verfassungsrechtlichen Stellung und Aufgabe
zu einer Erfindungsverwertung verpflichtet®®’. Die Ansammlung von
Sperr- oder Vorratspatenten ist mit den Aufgaben der Hochschule nicht

vereinbar®®.

Ziel einer Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs sollte eine mdg-
lichst schnelle Umsetzung von Hochschulwissen in die industrielle Pra-
xis sein. Der erwunschte Wissenstransfer von der Hochschule in die
Industrie hat jedoch nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn die Wissen-
schaft der Industrie nicht nur interessante, sondern auch rechtlich ge-

schutzte oder jedenfalls schutzfahige Arbeitsergebnisse anbieten kann.

Die Industrie zeigt an frei zuganglichem Wissen - an Gratistechnologie -
nur ein verhaltenes Interesse. Veroffentlichte Forschungsergebnisse
sind von der gewerblichen Anwendung meist noch zu weit entfernt, so
dal das damit verbundene Entwicklungs- und Markteinfuhrungsrisiko
noch zu grofR ist. Selbst dann aber, wenn eine erfolgversprechende
technische und wirtschaftliche Ausnutzung wissenschaftlicher For-
schungsergebnisse auf der Hand liegt, ist die Industrie nur selten dazu
bereit, sie in ein Entwicklungs- und Produktionsprogramm aufzunehmen,
denn die verodffentlichten Ergebnisse (nicht patentierbar) stehen ja dem
Konkurrenten in gleiche Weise zur Verfigung. Damit ist auch hier das
Investitionsrisiko nicht kalkulierbar. Nur eine geschitzte Rechtsposition
sichert eine Vorzugsstellung im Wettbewerb und erlaubt es, in die weite-
re Entwicklung und Markteinfilhrung zu investieren®®. Die Schutzfahig-
keit der Hochschulforschungsergebnisse ist flr einen Transfer in die

Industrie daher unabdingbare Voraussetzung.

624 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-
rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 157

625 siehe ausfiihrlich Teil 4: A

626 Beier, Rechtliche und organisatorische Probleme der wirtschaftlichen Verwertung
von Forschungsergebnissen in Hochschulen und auReruniversitaren Forschungsein-
richtungen, S. 115
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Bei der jetzigen Rechtslage steht es den Hochschullehrern frei, ihre Er-
findungen zu patentieren oder zu verdffentlichen. Nach Wegfall des
Hochschullehrerprivilegs waren die Hochschullehrer verpflichtet, ihre
Erfindungen bis zu deren Freiwerden geheimzuhalten (§ 24 ArbNErfG).
Ihnen ware es untersagt frihzeitig patentschadliche Verdéffentlichungen
vorzunehmen, so dall das verwertbare Erfindungspotential im Hoch-
schulbereich erhéht werden kénnte. Es bleibt jedoch zu beachten, daR
die Veroffentlichungstatigkeit der Hochschullehrer nicht primar der wis-
senschaftlichen Anerkennung und Ansehenssteigerung dient, sondern
ein wichtiges Element im Wissenschaftssystem ist, dessen Funktionsfa-
higkeit auf der Konkurrenz der Veroéffentlichung beruht, und in der ver-
fassungsrechtlichen Aufgabe und Stellung der Hochschullehrer wurzelt.
Das Berufsziel des Hochschullehrers ist auf eine zweckneutrale Kennt-

nisgewinnung, nicht jedoch auf Verwertungsfragen gerichtet.

Im Falle einer Abschaffung des § 42 ArbNErfG wirde die Verdffentli-
chungstatigkeit des Hochschullehrers nicht ganzlich unterbunden, son-
dern lediglich verzogert werden. Der Zeitpunkt der Verdffentlichung
konnte nicht mehr vom Hochschullehrer selbst bestimmt werden, son-
dern muRte u. U. bis zum Freiwerden der Erfindung hinausgeschoben

werden.

Der Erfolg, die Bedeutung und die Resonanz einer Verdffentlichung
hangt jedoch oftmals vom Zeitpunkt der Publikation ab (Aktualitadt und
Brisanz des Themenkreises; Gefahr der schnelleren Verdffentlichung
von anderen Wissenschaftlern etc.), so dal} auch ein nur vortibergehen-
des Veroffentlichungsverbot eine Einschrankung in der Publikationsfrei-
heit bedeutet. Aufgrund der verhaltnismaRig kurzen Dauer einer Ge-
heimhaltungspflicht ist jedoch wohl von einer verfassungsrechtlich zu
rechtfertigenden Einschrankung und keiner wesentlichen Beeintrachti-

gung des Systems ,Wissenschaft‘ auszugehen®’.

Fraglich ist jedoch, ob die bloRe Abschaffung des Hochschullehrerprivi-

legs tatsachlich zu einer Situation fuhrt, in welche mehr Erfindungen aus

827 siehe ausfiihrlich Teil 4: A VI Ziffer 2
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der Hochschulforschung einer erfolgreichen Verwertung zugefihrt wer-
den:

628 erortert, haben die Hochschulen zur Zeit weder die struk-

Wie bereits
turellen noch die finanziellen Mittel Schutzrechtsarbeit zu betreiben. Eine
aktivere Patent- und Verwertungsarbeit der Hochschullehrer scheitert
bei Bestand des § 42 ArbNErfG vorwiegend daran, dal} sich die Hoch-
schullehrer hiermit sowohl in tatsachlicher als auch in finanzieller Hin-
sicht Uberfordert filhlen®®. Die vorhandenen Unterstiitzungseinrichtun-
gen-/leistungen sind unzureichend®’. Bei einer Abschaffung des § 42
ArbNErfG ware die Patent- und Verwertungsarbeit sowie das finanzielle
Risiko auf die Hochschule Uberbiirdet, so dafl} sich die Hochschullehrer

verstarkt auf inre Forschungstatigkeit konzentrieren kénnten.

Als Kehrseite ist aber zu sehen, dal} die Hochschullehrer bei Abschaf-
fung des Hochschullehrerprivilegs nicht mehr den vollen Verwertungs-
gewinn abschopfen kénnten, sondern lediglich einen Anspruch auf Er-
halt einer Arbeithehmererfinderverglitung hatten, welche einen Bruchteil
der erzielbaren Einnahmen als freier Erfinder betragen wiirde®'. Auf-
grund der Senkung der finanziellen Anreizschwelle wird das Interesse
der Hochschullehrer an einer erfolgreichen Verwertung ihrer Erfindung
sinken und u. U. bereits im Vorfeld die Innovationsbereitschaft abneh-
men. Die Aussicht auf Erhalt einer verhaltnismafig geringen Vergltung
nach dem ArbNErfG — eventuell in ferner Zukunft- 180t eine Uberaus
engagierte Mitarbeit der Hochschullehrer bei der Verwertung nicht er-

warten.

628 siehe ausfihrlich Teil 5: B Il Ziffer 2a

629 Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-
rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 140 ff: Viele Hochschullehrer finden den Auf-
wand fur Patentarbeit im Verhaltnis zum Nutzen zu hoch. Es herrscht eine Abnei-
gung gegen das sog. ,paperwork”. Insbesondere die erheblichen Kosten fur die Pa-
tentanmeldung und -aufrechterhaltung auf aufgrund der Marktferne von Hochschu-
lerfindungen fiir die Weiterentwicklung und das hiermit verbundene Risiko einer er-
folglosen Verwertung halt viele Hochschullehrer von dem Betreiben von Patentarbeit
ab.

830 siehe ausfiihrlich Teil 3: B Il Ziffer 2, Teil 2: A lll Ziffer 2, 3

831 siehe ausfiihrlich Teil 5: B Il Ziffer 2a
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Arbeitet der Hochschullehrer jedoch nicht aktiv bei der Verwertung mit,
so ist eine erfolgreiche Verwertung von Hochschulerfindungen kaum
denkbar, da die Erfindungen oft so speziell sind, dal® nur sehr wenige
potentielle Lizenznehmer in Frage kommen, welche nur dem Hoch-

schullehrer bekannt sind.

Bei Bestand des Hochschullehrerprivilegs hingegen sind die Hoch-
schullehrer bei der Verwertung auf sich selbst gestellt. lhnen obliegt die
ganze Verantwortung fur ihre Erfindung. Wenn die Entscheidung zum
Tatigwerden einmal gefallen ist, hat eigenverantwortliches Tatigwerden
oft eine viel engagiertere Vorgehensweise zur Folge, als wenn dies

durch die Hochschule oder Dritte geschehen wiirde.

Im Allgemeinen ist der Erfinder immer der beste Vermarkter seiner Er-
findung, da er die Einsatzmdglichkeiten seiner Erfindung kennt. Wenn
jemand flr seine Idee engagiert kdmpft, dann ist dies wohl der Erfinder
selbst. Ein erfolgreicher Technologietransfer ist ohne Mitwirkung der
Forscher und mithin ohne die Stimulierung ihrer eigenen Nutzungs- und
Verwertungsinitiative undenkbar®®. Dies hat auch die Max-Planck-
Gesellschaft erkannt: Sie erfaldt zwar alle Direktorenerfindungen nach
dem ArbNErfG, Uberlaf3t jedoch dort den Direktoren die Verwertung, wo

diese die besseren Industrieverbindungen besitzen®®*,

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dal} die blofte Abschaf-
fung des § 42 ArbNErfG und die Behandlung des Hochschullehrers nach
dem ArbNEMfG, insbesondere bei Erhalt einer Arbeitnehmererfinderver-
gltung nach den gesetzlichen Richtlinien, nicht zum gewlinschten Ziel,
namlich einer verstarkten Verwertung von Hochschulerfindungen, fihrt.
Es missen zusatzliche Anreizmechanismen geschaffen werden, welche
eine effektive Zusammenarbeit von Hochschule- Hochschullehrer-

Industrie forcieren.

%32 Ullrich, Sachliche und personliche Reichweite sowie Angemessenheit der Schutz-

rechtsregelungen in den Zuwendungsbestimmungen des Bundesministers fir For-
schung und Technologie, S. 101

Ullrich, Privatrechtsfragen der Forschungsforderung in der Bundesrepublik Deutsch-
land, S. 264 Fn. 85,
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C) Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs und Beteili-

gung der Hochschullehrer an dem Verwertungsgewinn

Die Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs und statt dessen der Er-
halt einer Erlésbeteiligung — welche von den Hochschullehrern als er-

folgsversprechendste Anderungsvariante angesehen wird®**

- bringt im
Vergleich zu der Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs und Bezah-
lung einer Arbeitnehmererfindervergutung folgende Vor- und Nachteile

mit sich:

I. Vorteile

Beide Alternativen unterscheiden sich lediglich in der Art und Hoéhe der
Vergutung. Der Hochschullehrer erhalt nicht eine Vergitung nach dem
ArbNErfG, sondern eine Beteiligung am Verwertungserlds in Hohe von
uber 30%. Das System einer Erldsbeteiligung der Erfinder von 1/3 des
Verwertungserldses wird bereits an einigen Hochschulen auf freiwilliger
Basis durchgefiihrt, so an der TU Miinchen®®. Ebenso bietet die MPG

ihren Erfindern eine Erlésbeteiligung von ca. 30 % an®*®.

Eine Erlésbeteiligung kommt jedoch nur im Falle einer erfolgreichen
Verwertung in Betracht, ansonsten geht der Hochschullehrer ,leer” aus.
Voraussetzung hierfur ist das Bestehen eines gut funktionierenden Ver-
wertungssystems. Ein solches ist jedoch zur Zeit nicht vorhanden, so
dafd fraglich ist, in wie vielen Fallen es tatsachlich zu einer Erlésaus-

zahlung kommen wurde.

6% Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog. Hochschulleh-

rerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, siehe ausflhrlich Teil 5: A

In geeigneten Einzelfallen beteiligt sich die Hochschule nach Vorlage einer vollstan-
digen Beschreibung der Erfindung und ihrer Vermarktungs- und Gewinnaussichten —
eines sog. ,Businessplanes — auch selbst an den Patentierungs- und Lizenzierungs-
kosten. Der verbleibende Anteil mufd vom jeweiligen Lehrstuhl getragen werden. Der
Lizenzierungsgewinn wird im Fall einer Kostenbeteiligung von Hochschule und Lehr-
stuhl grundsatzlich wie folgt aufgeteilt: 1/3 Erfinder, 1/3 Lehrstuhl, 1/3 TU Miinchen”

Meusel, AuReruniversitare Forschung im Wissenschaftsrecht, § 47 Rz. 579
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Die Berechnung einer derartigen Erldsbeteiligung ist im Vergleich zur
Berechnung einer Arbeitnehmererfindervergitung nach den gesetzli-
chen Richtlinien wesentlich einfacher und transparenter. Der Verwal-
tungsaufwand hierfur ist geringer. Derartige kalkulierbare Regelungen —
welche auf komplizierte Vergutungsberechnungen verzichten —haben
sich in der Praxis® bewéhrt. Sie wirken auf die Arbeitnehmer motivie-

render als Vergiitungen nach dem ArbNErfG®.

Die negativen Seiten der Patent- und Verwertungsarbeit werden im Falle
einer Inanspruchnahme der Erfindung auf die Hochschule Uberbirdet.
Der Hochschullehrer selbst hat weder den burokratischen Aufwand noch
das wirtschaftliche Risiko der Schutzrechtsarbeit zu tragen. In Anbe-
tracht dieser Tatsache stellt eine Erldsbeteiligung von ca. 30 % fir den
Hochschullehrer sicherlich einen finanziellen Anreiz dar, welcher sich
sowohl auf sein Engagement bei der Verwertung, als auch bereits auf
seine Innovationsbereitschaft positiv auswirken kann. Die engagierte
Mitarbeit der Hochschullehrer bei der Verwertung ist fiir eine erfolgreiche

Verwertung von Hochschulerfindungen unerlaf3liche Voraussetzung.

Il. Nachteile

Eine Beteiligung der Hochschullehrer mit 30 % am Erlés der erfolgreich
verwerteten Erfindungen bedeutet fir die Hochschule eine zusatzliche
Kostenbelastung, welche die Aussichten auf eine Gewinnerwirtschaftung
zusatzlich mindert, zumal die Hochschullehrer im Falle der Nichtver-
wertbarkeit einer Erfindung nicht an den entstandenen Kosten beteiligt
werden. Bereits die Kosten fir das Betreiben von Patent- und Verwer-
tungsarbeit (Infrastruktur, Personal, Patentanmeldung, - aufrechterhal-
tung, bei Hochschulerfindungen notwendige Weiterentwicklung) sind
erheblich, so daf} die noch zusatzlich anfallenden Kosten einer Erlos-
beteiligung ein kostendeckendes Arbeiten der Hochschulen - nach einer

finanziellen Anfangsunterstiitzung- noch schwieriger erscheinen lassen.

637 Leptien, Anreizsysteme in Forschung und Entwicklung, S. 222

838 siehe ausfiihrlich Teil 5: B |
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D) Beibehaltung des Hochschullehrerprivilegs und Rechtser-

werb der Hochschule durch Anreizsysteme

Die Rechtsiibertragung der Erfindungsrechte der Hochschullehrer auf
die Hochschule mufd nicht zwangsweise - wie im Fall einer Abschaffung
des § 42 ArbNErfG durch Inanspruchnahme — erfolgen, sondern es
besteht auch die Maoglichkeit eines freiwilligen Rechtserwerbs bei
Bestand des § 42 ArbNErfG. Zur Bewerkstelligung einer freiwilligen
Rechtsubertragung auf die Hochschule missen den Hochschullehrern
bestimmte Anreize angeboten werden, welche sie aus freien Stiicken zu

einer Rechtsubertragung veranlassen.

Es kommt eine pauschale Vorabvereinbarung Uuber samtliche
Erfindungen zwischen Hochschule und Hochschullehrer anlaBlich von
Berufungsverhandlungen als auch eine Rechtsibertragung im Einzelfall
in Betracht. Nachfolgend soll lediglich letztere Mdoglichkeit erortert
werden. Folgende Anreizstrukturen sind hierbei denkbar, wobei diese

einzeln, besser jedoch kumulativ in Betracht kommen:

|. Denkbare Anreizmodelle

1. Zahlung eines Geldbetrages fiir Erfindungsangebot, unabhingig

vom Rechtserwerb der Hochschule

Ein moglicher Anreiz, welcher die Hochschullehrer dazu bewegen
kénnte, ihre Erfindungen der Hochschule zum Erwerb anzubieten, ist die
Zahlung eines festen Geldbetrages fiir das Angebot der Erfindung, un-
abhangig davon, ob die Hochschule die Erfindung letztendlich erwirbt
oder nicht. In einigen grofien Unternehmen wird ein derartiges Anreizsy-

stem bereits erfolgreich verwendet®®.

639 Bsp.: Siemens AG : Eine Erfindungsmeldung wird mit DM 300,00 vergitet.

Leptien, Anreizsysteme in Forschung und Entwicklung, S. 222
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Das Angebot des Hochschullehrers lautet dahingehend, dal? er der
Hochschule samtliche Rechte an der Erfindung kostenlos Ubertragt, je-
doch im Falle einer erfolgreichen Verwertung zu einem gewissen Pro-
zentsatz an dem Verwertungserlos beteiligt wird. Die Schutzrechtsarbeit
wird von der Hochschule betrieben. Samtliche im Rahmen der Patentie-
rung und Verwertung entstehenden Kosten werden von der Hochschule

ubernommen.

Der Hochschullehrer erhalt diesen Betrag als Ausgleich fur ein wahrend
eines kurzen Zeitraums (ca. 2- 3 Monate) bindendes Angebot, unabhan-
gig davon, ob die Hochschule schlieldlich die Rechte an der Erfindung

erwirbt oder nicht.

Fraglich ist, ob es sich hierbei um einen Festbetrag oder um einen der
Erfindungsqualitdt angepaliten Betrag handeln sollte. Aus Praktibiliats-
grinden, insbesondere, da zum Zeitpunkt des Erfindungsangebotes der
Wert der Erfindung nicht bzw. nur schwer abschatzbar ist, ist ein Fest-
betrag vorzuziehen. Um jedoch einen Mi3brauch auszuschliefen steht
dieser Betrag den Hochschullehrern nur fir Erfindungen mit einer ge-
wissen Erfindungsqualitat zu. Eine ausreichende Erfindungsqualitat ist
jedoch in der Regel immer gegeben, aulRer bei Erfindungen mit eklatant
niedrigem Erfindungsniveau, bei welchen sich der Anschein des Mif3-

brauchs aufdrangt.

Wahrend der Laufzeit des bindenden Angebots kann sich die Hoch-
schule entscheiden, ob sie die Erfindung erwirbt oder nicht. Der Hoch-
schullehrer kann wahrend dieser Zeit seine Erfindung nicht anderweitig
verwerten. Nach Ablauf der Frist kann der Hochschullehrer wieder frei
Uber seine Erfindung verfligen. Wahrend dieser Frist ist er jedoch an das
Angebot gebunden, welches nur von der Hochschule angenommen

werden kann.

Erwirbt die Hochschule die Erfindung nicht innerhalb der Frist, so erhalt
der Hochschullehrer trotzdem die Bonuszahlung und kann Uber die Er-
findung frei verfigen. Dem Hochschullehrer ist so fur jedes Erfindungs-

angebot der Erhalt eines festen Betrages sicher, welchen er auch bei
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Nichtannahme des Angebotes durch die Hochschule behalten darf. Dies

soll zu einer verstarkten Erfindungsmeldung fihren.

Nimmt der Hochschullehrer innerhalb der Entscheidungsfrist der Hoch-
schule eine patentschadliche Veréffentlichung vor und wird so eine Pa-
tentierung durch die Hochschule vereitelt, so hat der Hochschullehrer
den erhaltenen Betrag wieder zurlickzuzahlen. Der Betrag wird namlich
fur die Mdglichkeit eines Rechtserwerbs durch die Hochschule und einer
spateren Patentierung gezahlt. Ist die Erfindung nicht mehr patentierbar,
so ist sie fUr die Hochschule mangels Verwertbarkeit nicht mehr von

Interesse.

2. Pramienzahlung bei Erwerb

Erwirbt die Hochschule die Erfindung ist sie zu deren Patentanmeldung
verpflichtet. In diesem Fall erhalt der Hochschullehrer eine weitere Pra-
mienzahlung®®. Dies kénnte insbesondere Ansporn sein, qualitativ

hochwertige Erfindungen der Hochschule zum Erwerb anzubieten.

Vor dem Hintergrund, dafl® zwischen der Patentanmeldung, der Produk-
tentwicklung und den schlieRlich anfallenden Lizenzgebuhren, die fur
den Hochschullehrer Einnahmen bringen kdnnten, oft mehr als 5 Jahre
liegen, ist die sofortige Zahlung eines Geldbetrages bei Erfindungsmel-
dung /Patentanmeldung wohl als nicht unbetrachtlicher Anreiz fir die
Hochschullehrer zum Angebot der Erfindung an die Hochschule zu

werten.

640 Bsp.: Siemens AG : Fir eine Patentanmeldung werden dem Erfinder pauschal DM

500,00 bezahlt. Wird diese Patentanmeldung durch die Jury als 6konomisch oder
technisch besonders wertvoll erachtet, zahlt das Unternehmen 1.000 DM an den Er-
finder. Die Ergebnisse haben gezeigt dall die Anzahl der Erfindungsmeldungen in
den einbezogenen F&E-Bereichen zugenommen hat, ohne daf} eine Verschlechte-
rung der Qualitat beobachtet wurde

Leptien, Anreizsysteme in Forschung und Entwicklung, S. 222



Teil 5: Anderungsméglichkeiten -321-

3. Beteiligung des Hochschullehrers am Verwertungserlos

Einen Anreiz zur Rechtsubertragung auf die Hochschule stellt ferner die
Beteiligung des Hochschullehrers am Verwertungserlds dar. Der Hoch-
schullehrer bietet seine Erfindung der Hochschule an, welche sie bei
Interesse erwirbt. Kann die Erfindung von der Hochschule erfolgreich
verwertet werden, so erhalt der Hochschullehrer eine prozentuale Betei-
ligung am Verwertungserlés. Bei Unverwertbarkeit wird der Hochschul-

lehrer an den entstandenen Kosten jedoch nicht beteiligt.

4. Beriicksichtigung von Patenten bei der beruflichen Laufbahn

Sollten die der Hochschule angebotenen Erfindungen bzw. die Anzahl
der Patente Bertcksichtigung bei der beruflichen Laufbahn finden, so
ware dies fur einige Hochschullehrer sicherlich ein Anreiz dafir, ver-
starkt selbst Patentarbeit zu betreiben oder der Hochschule ihre Erfin-
dungen zur Patentierung anzubieten. Aus diesem Grund haben die
Hochschulen den Patenten eine entscheidende Bedeutung bei der Ein-
stellung von Hochschullehrern sowie bei Berufungs- und Habilitations-

verfahren einzuraumen.

Il. Vor- und Nachteile gegenuber Alternative: Abschaffung des Hoch-

schullehrerprivilegs und Beteiligung am Verwertungserlos

Ebenso wie die Alternative: Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs
und Beteiligung am Verwertungserlds soll auch diese Variante zu einem
Rechtserwerb der Hochschule (jedoch auf freiwilliger Basis) und zu einer
verstarkten Verwertung von Hochschulerfindungen flihren. Im Vergleich
zu der Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs und einer Beteiligung

am Verwertungserlos ergeben sich jedoch folgende Vor- und Nachteile:
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1. Vorteile

Der Rechtserwerb erfolgt auf freiwilliger Basis. Der Hochschullehrer
kann - muf3 aber nicht- seine Erfindung der Hochschule anbieten. Ihm ist
es Uberlassen, ob er selbst Patentarbeit betreibt, die Erfindung der

Hochschule zum Erwerb anbietet oder aber lediglich publiziert.

Bei einer derartigen freiwilligen Rechtslibertragung bleibt das Grund-
recht des Hochschullehrers nach Art. 5 Ill GG uneingeschrankt. Der
Hochschullehrer behalt die freie Verfigungs- und Verwertungsbefugnis
Uber seine Erfindung; eine eventuelle Rechtsveraufierung wird ihm nicht
aufgezwungen, sondern erfolgt auf freiwilliger Basis. Verfassungsrechtli-
che Bedenken (wie bei einer Abschaffung des § 42 ArbNErfG®*") stehen
diesem Prozedere — soweit ein MilBbrauch ausgeschlossen wird - nicht

entgegen.

Die Publikation seiner Ergebnisse ist dem Hochschullehrer zwar nicht
verboten, jedoch spricht aufgrund der Anreizstrukturen vieles dafir, daf3
der Hochschullehrer keine patentschadliche Verdffentlichung tatigt, son-

dern die Erfindung der Hochschule zum Rechtserwerb anbietet.

Allein fur das Angebot der Erfindung an die Hochschule erhalt der Hoch-
schullehrer - unabhangig von einem spateren Rechtserwerb- einen be-
stimmten Geldbetrag bezahlt. Erwirbt die Hochschule die Erfindung und

meldet sie zum Patent an, so wird eine weitere Pramienzahlung fallig.

Die avisierte sofortige Zahlung von Pramien bei Erfindungsangebot und
bei Patentanmeldung sowie eine Erldsbeteiligung stellt im Verhaltnis zu
den erst nach mehreren Jahren anfallenden Lizenzgebihren bei einer
freien Verwertung einen nicht unbedeutenden Anreiz fir den Hoch-
schullehrer zur Rechtslbertragung auf die Hochschule und somit zur

Unterlassung patentschadlicher Publikationen dar.

Nimmt der Hochschullehrer innerhalb der Entscheidungsfrist der Hoch-

schule eine patentschadliche Veroéffentlichung vor und wird so eine

1 siehe ausfiihrlich Teil 4: A
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mogliche Patentierung durch die Hochschule vereitelt, so hat der Hoch-
schullehrer den erhaltenen Betrag fur die Erfindungsmeldung wieder
zurlckzuzahlen. Der Ruckzahlungsanspruch schrankt den Hochschul-
lehrer nicht verfassungswidrig in seiner gem. Art. 5 lll GG geschutzten
Rechtsposition ein®*?. Dem Hochschullehrer steht es weiterhin frei, wah-
rend der Entscheidungsfrist zu publizieren. Er mufd jedoch dann die -
Uber sein regelmafRiges Gehalt hinausgehende - Bonuszahlung wieder

an die Hochschule zuriickzahlen.

Im Fall einer Publikation wahrend der Uberlegungsfrist hat der Hoch-
schullehrer finanzielle EinbuRen hinzunehmen. Er mul3 die Pramie fur
die Erfindungsmeldung zurtickzahlen und verliert die Aussicht auf Erhalt
einer Pramie bei Patentanmeldung bzw. einer Beteiligung am Verwer-
tungserlds. Dies kann sich insbesondere dahingehend positiv auswirken,
daR der Hochschullehrer nicht sofort sorglos publiziert, sondern aus Ei-
geninteresse die Uberlegungsfrist der Hochschule abwartet. Insbeson-
dere die frihzeitige, patentschadliche Publikation von Hochschulfor-
schungsergebnissen gilt es zum Zwecke der Verwertungszufiihrung von
Hochschulerfindungen zu verhindern, da verdffentlichte Erfindungen

mangels Patentierbarkeit fur die Industrie nicht mehr von Interesse sind.

Auch die Bedeutung von Patenten fir die berufliche Laufbahn kann dazu
beitragen, dall der Hochschullehrer u. U. eine Patentierung, einer
schnellen Verdffentlichung vorzieht. Patenten, und nicht mehr Veroffent-
lichungen, sollen im Hinblick auf die berufliche Laufbahn entscheidende
Bedeutung zukommen. Wenn Patente verstarkt bei Berufungs- und Ha-
bilitationsverfahren und bei der Verteilung von Forschungsmitteln Be-
ricksichtigung finden, ist davon auszugehen, dafl} die Hochschullehrer,
insbesondere bei Erfindungen, welche nicht durch sie selbst verwertet
werden, die Hochschule mit deren Patentierung und Verwertung beauf-

tragen.

Anreiz durfte auch die Aussicht auf eine lukrative Beteiligung am Ver-
wertungserlés ohne eigenen Aufwand sein. Bei einem Rechtserwerb der

Hochschule werden die negativen Seiten der Schutzrechtsarbeit (zeit-

®42 siehe ausfiihrlich Teil 4: A IV
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aufwendige u. burokratische Patentarbeit, Kosten fur Patentanmeldung,
-aufrechterhaltung,- verteidigung, Weiterentwicklung) von der Hoch-
schule Ubernommen, wahrend der Hochschullehrer ohne Aufwand und
wirtschaftliches Risiko am Verwertungserlos beteiligt wird. Vor diesem
Hintergrund wird der Hochschullehrer reflektieren, ob er nicht die Uber-
tragung der Rechte an die Hochschule einer eigenen Patentierung oder

Publizierung vorzieht.

Durch die Bezahlung eines Geldbetrages bei Erfindungsangebot wird
ferner ein Anreiz dafir geschaffen, dal} die Hochschullehrer vermehrt
Erfindungen, auch solche, denen sie ansonsten keine Beachtung
schenken wirden, der Hochschule angeboten und so einer Verwertung

zugefihrt werden kdnnen.

Es kann so eine Sensibilisierung der Hochschullehrer bzgl. des Erken-
nens und Bewertens von Erfindungen bewirkt werden. Dies ist ein An-
satzpunkt, welcher fir eine Verbesserung der Patentsituation an deut-
schen Hochschulen durchaus wichtig ist. Vielen Hochschullehrern sind
namlich die Voraussetzung einer Patentierung nur unzureichend be-
kannt®®. Die Hochschullehrer liberschatzen oft die Anforderungen an
die Erfindungshdhe; wahrend sie das Neuheitskriterium oftmals unter-
schatzen®*. Unter Erfindungen werden falschlicherweise oft nur wesent-
liche Konstruktions- und Forschungsergebnisse verstanden, wahrend in
Wahrheit oft schon kleine Verbesserungen an einem Produkt oder Ver-
fahren ausreichen, um eine patentierbare Erfindung anzunehmen®®.
Durch ein Verkennen der Erfindungseigenschaft bleiben jedoch Hoch-
schulerfindungen ungenutzt bzw. werden vermeintlich konsequenzlos

veroffentlicht.

Aufgrund des weiteren Bestands des § 42 ArbNErfG in dieser Ande-
rungsvariante behalt der Hochschullehrer — im Gegensatz zur Variante

,<Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs und Erhalt einer Erlésbeteili-

%43 siehe ausfiihrlich Teil 3: Il Ziffer 2a cc

644 Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum
Stellenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 116

645 Cohausz in Dokumentation der Ergebnisse des Fachsymposiums Hochschulen und

Patente im Rahmen des BMBF-Projektes, INPAT- Integration des Patentwesens in
die ingenieur- und naturwissenschaftliche Hochschulausbildung, S. 35



Teil 5: Anderungsmdéglichkeiten -325 -

gung“ - weiterhin die freie Verfigungs- und Verwertungsbefugnis tber
seine Erfindung, wenn er dies will. Insbesondere im Hinblick auf die
Einwerbung von Drittmitteln und Forschungsauftragen hat der Hoch-

schullehrer freie Hand und bleibt so im Verhaltnis zu Dritten flexibel.

Die Unternehmen haben weiterhin die Mdglichkeit, mit dem Hochschul-
lehrer und nicht mit dem behabigen Verwaltungsapparat der Hochschule
in Verhandlung zu treten, so dal} eine unkomplizierte Zusammenarbeit
mit der Industrie moéglich bleibt und es wohl zu keiner Ausgliederung
industrieller Forschung aus der Hochschule kommt®*®. Der Hochschul-
lehrer bleibt in der Gestaltung seiner Forschungsprojekte uneinge-

schrankt.

Der direkte Kontakt zum Hochschullehrer, ohne Einschaltung weiterer
Hirarchieebenen, ist ferner flr den Erfolg und die Effektivitat der For-
schungsprojekte wichtig, da diese so flexibler und reibungsloser gestal-

tet werden konnen.

Im Falle einer Rechtsliibertragung auf die Hochschule ist diese zur Pa-
tentanmeldung und Verwertung der Erfindung verpflichtet. Da die Hoch-
schullehrer jedoch an einem Erlos wirtschaftlich beteiligt werden, besteht
ihrerseits ein gewichtiges Interesse an einer erfolgreichen Verwertung.
Es ist somit mit einer flir den Verwertungsprozefld unabdingbaren enga-

gierten Mithilfe der Hochschullehrer zu rechnen.

Fur die angebotenen Erfindungen 16st sich ferner auch das Problem der
Erfindergemeinschaften zwischen privilegierten und nicht privilegierten
Mitarbeitern. Die Hochschule hat die Mdglichkeit die Rechte beider Er-
findergruppen zu erwerben und kann somit einheitlich tUber die Erfindung
verfigen. Die Forschungszusammenhange werden nicht mehr durch

verschiedene Verwertungszustandigkeiten zerrissen.

88 siehe ausfiihrlich Teil 5: A
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2. Nachteile

Ein gewichtiger Nachteil der Anreizstrukturen sind die erheblichen finan-
ziellen Kosten, welche zusatzlich, d.h. neben den ohnehin fir die
Schutzrechtsarbeit entstehenden Kosten, anfallen. Diese vermindern die
Aussichten auf ein gewinnbringendes Betreiben von Schutzrechtsarbeit

durch die Hochschule.

Es besteht darliber hinaus weiterhin die Moglichkeit, da die Unterneh-
men unter Ausschaltung der Hochschule mit den Hochschullehrern Ver-
einbarungen Uber deren Erfindungen treffen. Die Vertragsbedingungen
der Rechtslibertragung werden mehr oder weniger einseitig von der In-
dustrie vorgegeben und enthalten oftmals keine angemessene Gegen-
leistung. Aber auch diese Einnahmen flie3en an der Hochschule vorbei
direkt an den Hochschullehrer. Insbesondere in fir die Industrie interes-
santen Forschungsprojekten wird wohl ein Rechtserwerb direkt von den
Hochschullehrern erfolgen. Eben diese Erfindungen waren jedoch fir ein

eintragliches Betreiben von Schutzrechtsarbeit bedeutend.

Mehr als die Halfte aller Hochschulerfindungen werden von Unterneh-
men angemeldet®’. Die Zusammenarbeit der Industrie mit den Hoch-
schulen ist daher ein entscheidender Faktor. Aber eben in diesem Be-
reich ist bei vorliegender Alternative nicht mit einschneidenden Ande-
rungen zu rechnen. Weder der Hochschullehrer noch die Hochschule
wird gegenuber der Industrie eine machtigere Position einnehmen koén-

nen.

Die Unternehmen werden weiterhin die Vertragsbedingungen bestim-
men. Bzgl. der fir sie interessanten Hochschulerfindungen kénnen sie
sich weiterhin an die noch immer verfligungsbefugten Hochschullehrer
wenden, da ein Erwerb von ihnen schneller und unkomplizierter ist. Auf-
grund der Rechtsubertragung auf das Unternehmen koénnen derartige

Erfindungen nicht mehr der Hochschule angeboten werden. Die méachti-

647 Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum

Stellenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 45
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ge Position der Industrie, insbesondere in bezug auf die Aufoktroyierung

der Vertragsbedingungen, bleibt beinahe uneingeschrankt bestehen.

Trotz Anreizsystem werden wohl weiterhin lukrative Erfindungen auf
dem direkten Wege von den Hochschullehrern an die Unternehmen
Ubertragen werden. Es besteht so die Gefahr, da® u. U. vorwiegend
schwer verwertbare Erfindungen auf die Hochschule tbertragen werden
und auf dieser Basis ein lukratives Betreiben von Schutzrechtsarbeit

durch die Hochschulen nicht mdglich ist.

Schwer einschatzbar ist auch, in welchem MafRRe die Hochschullehrer
aufgrund der geschaffenen Anreizstruktur von frihzeitigen, patentschad-
lichen Verdffentlichungen absehen und die Erfindung der Hochschule
anbieten, da die mit den Publikationen einhergehende Ansehenssteige-
rung in der scientific community fir die Hochschullehrer im Stellenwert

noch vor finanziellen Interessen steht®.

Zusammenfassend lalt sich feststellen, dal im Vergleich zur Alternative
,<Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs bei der vorliegenden Alter-
native die begrindete Gefahr besteht, dal3 die Hochschullehrer haupt-
sachlich die nicht lukrativen und schwer verwertbaren Erfindungen den
Hochschulen zum Erwerb anbieten, wahrend die Rechte an den aus-
sichtsreichen Erfindungen auf die Unternehmen U(bertragen werden.
Unter diesen Voraussetzungen ist den Hochschulen ein eintragliches
Betreiben von Schutzrechtsarbeit nicht moéglich. Zum Aufbau eines funk-
tionierenden und wirtschaftlichen Patent- und Verwertungssystems be-
nétigen die Hochschulen in jedem Fall ein nach Anzahl und Qualitat aus-

reichendes Erfindungspotential.

Darlber hinaus fallen in vorgenannter Variante neben den ohnehin fir
die Schutzrechtsarbeit entstehenden Kosten, erheblichen zusatzliche
Kosten im Rahmen der Anreizstrukturen an, welche eine sich spater
selbst finanzierende Patent- und Verwertungsarbeit der Hochschule

schwer moglich erscheinen lassen.

88 siehe ausfiihrlich Teil 3: B | Ziffer 2
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E) Beibehaltung des Hochschullehrerprivilegs und Erganzung

um eine sofortige Meldepflicht und Erstellung eines Verwer-

tungsplanes®”®

Das Hochschullehrerprivileg bleibt bestehen, d.h. Erfindungen der
Hochschullehrer bleiben freie Erfindungen. Der Hochschullehrer ist je-
doch verpflichtet, jede Erfindung der Hochschule sofort schriftlich zu
melden und einen Verwertungsplan aufzustellen. Ist dem Hochschulleh-
rer eine Verwertung nicht oder in nicht genligendem Mafie mdglich, ist

er verpflichtet, die Hochschule mit der Verwertung zu beauftragen.

Im Vergleich zu einer unveranderten Beibehaltung des § 42 ArbNErfG

bringt diese Anderungsvariante folgende Vor- und Nachteile mit sich:

I. Vorteile

Die Pflicht zur Erfindungsmeldung und zur Erstellung eines Verwer-
tungsplanes ist verfassungsrechtlich unbedenklich, da der Hochschul-
lehrer hierdurch nicht in seiner gem. Art. 5 Il GG geschutzten Rechtpo-
sition beeintrachtigt wird. Der Schutzbereich des Art. 5 Il GG ist nicht

eroffnet®®.

Der Hochschullehrer wird gezwungen, sich unmittelbar nach Entstehung
der Erfindung fundierte Gedanken Uber eine mdgliche Verwertung seiner
Erfindung zu machen. Dies soll die Patent- und Verwertungstatigkeiten

der Hochschullehrer forcieren.

Durch die Melde- und Verwertungsplanpflicht kann die Hochschule fer-
ner Uberprifen, welche Erfindungen an der Hochschule entstanden sind

und wie beabsichtigt wird, sie zu verwerten. Sie hat die Moéglichkeit fest-

9 so Vorschlag: Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog.
Hochschullehrerprivilegs nach § 42 ArbNErG, S. 169 ff

80 siehe ausfiihrlich Teil 4: A Il
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zustellen, ob die Hochschulerfindungen einer Verwertung zugefuhrt

worden sind oder nicht.

Ist dem Hochschullehrer eine Verwertung nicht oder in nicht gentigen-
dem Male mdglich, ist er verpflichtet, die Hochschule mit der Verwer-
tung zu beauftragen. Dies soll einerseits die Hochschullehrer anspornen,
selbst ihre Erfindungen verstarkt einer Verwertung zuzufiihren, anderer-
seits ermdglicht es der Hochschule nicht verwertete Erfindungen einer
Verwertung zuzufiuihren. Ansonsten ungenutzte Hochschulerfindungen
kénnen so einer Verwertung zugeflhrt werden und sind von volkswirt-

schaftlichem Nutzen.

Intention dieser Anderungsvariante ist es, dal weniger Erfindungen in
den Hochschulen ,brach® liegen, sondern entweder durch die Hoch-
schullehrer selbst, oder andernfalls durch die Hochschule einer Verwer-

tung zugefuhrt werden.

Il. Nachteile

Die Pflicht zur Erfindungsmeldung und zur Erstellung eines Verwer-
tungsplanes ist fir die Hochschullehrer mit einem zusatzlichen burokra-
tischen und zeitlichen Aufwand verbunden. Vor dem Hintergrund, daf}
viele Hochschullehrer dem sog. ,paperwork® ohnehin abgeneigt sind®*’,
wird die zusatzliche Aufblrdung der Pflicht zur Erstellung eines Verwer-
tungsplanes sicherlich von den Hochschullehrern nicht begriif3t werden
und wirkt sich u. U. kontraproduktiv aus. Es ist vorstellbar, dal} hierdurch
die Hochschullehrer noch verstarkt von der Patentarbeit abgeschreckt

werden bzw. die Meldepflicht unterlaufen wird.

Schwer bestimmbar ist ferner der Zeitpunkt, an welchem eine nicht oder
nicht genugende Verwertung feststeht. Wann sind die Verwertungsbe-
muhungen des Hochschullehrers als gescheitert anzusehen? nach 1

Monat? 1 Jahr ? Was muf} der Hochschullehrer unternommen haben?

81 siehe ausfiihrlich Teil 3: B
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Eine derartige Regelung ist nicht praktikabel. Es mul ein gewisser Zeit-
raum festgelegt werden, innerhalb dessen der Hochschullehrer die Er-
findungen zu verwerten bzw. die Voraussetzungen fur eine Verwertung
zu treffen hat. Gelingt ihm innerhalb dieses Zeitraumes keine erfolgrei-
che Verwertung, so hat er die Hochschule mit der Verwertung zu beauf-
tragen. Eine andere Handhabung scheint in der Praxis nicht durchfihr-

bar.

Vorliegender Anderungsvorschlag beinhaltet fiir die Hochschullehrer
keine von der jetzigen Rechtslage abweichenden zusatzlichen Anreize,
verstarkt Patentarbeit zu betreiben, sondern bilirdet innen zusatzlich die
Pflicht zur Erstellung eines Verwertungsplanes auf. Dies verleitet u. U.
die Hochschullehrer zu friihzeitigen (patentschadlichen) Veroffentlichun-
gen. Ist die Erfindung namlich einmal publiziert, so ist die Erstellung ei-
nes Verwertungsplanes hinfallig geworden. Anreize bzw. Sanktionen flr
ein Unterlassen derartiger Publikationen werden in dieser Anderungsva-

riante nicht geschaffen.

Die Hochschule wird in dieser Variante nur mit der Verwertung der Er-
findungen beauftragt, welche von den Hochschullehrern nicht verwertet
werden konnten. Die interessanten und lukrativen Erfindungen, insbe-
sondere aus Industrieforschungsvorhaben, werden wohl von den Hoch-
schullehrern selbst verwertet werden und fallen so nicht der Hochschule
zu. Ein Betreiben von Schutzrechtsarbeit mit den verbleibenden, schwe-
rer verwertbaren Erfindungen, ist jedoch unwirtschaftlich. Hinzu kommt,
dall den Hochschullehrern eine spatere Mithilfe bei den Verwertungs-
bemihungen der Hochschule. aufgrund des Scheiterns ihrer eigenen

Verwertungsbemuihungen nur begrenzt méglich sein wird.

Im Gbrigen wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Vor- und
Nachteile der Alternative ,Beibehaltung des Hochschullehrerprivilegs

und freiwilliger Rechtserwerb durch die Hochschule® verwiesen.
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F) Beibehaltung des Hochschullehrerprivilegs und Erganzung

um eine Meldepflicht nach 6 Monaten®*

Das Hochschullehrerprivileg bleibt bestehen, d.h. Erfindungen der
Hochschullehrer bleiben freie Erfindungen. Der Hochschullehrer ist je-
doch verpflichtet, jede Erfindung der Hochschule zu melden, wenn seine
eigenen Verwertungsbemihungen innerhalb von 6 Monaten erfolglos
geblieben sind. Nach Ablauf dieser Frist ist er verpflichtet, die Hoch-

schule mit der Verwertung zu beauftragen.

Dies Variante unterscheidet sich von der vorgenannten Variante ledig-
lich dadurch, dal der Hochschullehrer nicht einer sofortigen Melde-
pflicht, sondern einer Meldepflicht nach 6 Monaten unterliegt und nicht

zur Erstellung eines Verwertungsplanes verpflichtet ist.

Im Vergleich zur sofortigen Meldepflicht der vorgenannten Variante 1aft
die Meldungspflicht nach 6 Monaten dem Hochschullehrer mehr Freiheit
bei Beginn der Schutzrechtsarbeit. Er ist nicht verpflichtet, sofort einen

Verwertungsplan aufzustellen.

Unklar ist jedoch, wann die 6-Monatsfrist zu laufen beginnen soll, ab
dem Zeitpunkt der Erfindung oder ab Beginn der Verwertungsbemuihun-
gen des Hochschullehrers. Eine entsprechende Uberpriifung der Frist-

einhaltung ist schwierig.

Es besteht ferner die Gefahr, daf® der Hochschullehrer nach 6 Monaten,
insbesondere wenn er keine Verwertungsbemihungen unternommen

hat, die Meldung der Erfindung Ubersieht.

652 Vorschlag Cohausz, Untersuchung zum Verwertungsprivileg - Relevanz des sog.

Hochschullehrerprivilegs nach § 42 ArbNErfG, S. 169ff
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G) Beibehaltung des Hochschullehrerprivilegs, Erhohung der
Beteiligung gem. § 42 Il ArbNErfG unter gleichzeitiger Griin-

dung von Unterstitzungseinrichtungen

Das Hochschullehrerprivileg selbst nach § 42 | ArbNErfG bleibt unver-
andert bestehen, lediglich die Voraussetzungen und die Hohe des Betei-
ligungsanspruches der Hochschule nach § 42 Il ArbNErfG werden ver-
andert. Gleichzeitig muf3 eine Grundung/Verbesserung von Unterstit-
zungseinrichtungen fur die Patent- und Verwertung von Hochschulerfin-

dungen erfolgen.

I. Verfassungsrechtliche Zulassigkeit einer Abanderung des § 42 Il Arb-
NEfG

Der Beteiligungsanspruch der Hochschule am Verwertungserlds des
Hochschullehrers gem. § 42 1l ArbNEfG muld aus verfassungsrechtli-
chen Grinden nicht von den Aufwendungen besonderer (liber den
Haushalt hinausgehender) Mittel abhangig und auch nicht auf deren

Hohe begrenzt sein®®.

Die Schranken der Abdingbarkeit des § 42 ArbNErfG bilden das verfas-
sungsrechtlich geschutzte Recht des Erfinders auf den wirtschaftlichen
Wert seiner besonderen Leistung (Art. 14 GG) und die Freiheit zu wis-
senschaftlicher Tatigkeit (Art. 5 Il GG), die ihm in seiner Dienststellung
zugesagt ist. Der Erhalt des vollen wirtschaftlichen Erléses aus der Er-
findungsverwertung ist nicht von Art. 5 Il GG geschiitzt®™*, sondern fallt
in den Schutzbereich der Art. 2, 12, 14 GG®**®. § 42 ArbNEfG dient nicht
dem Eigentumsschutz, sondern der Wahrung der wissenschaftlichen

Selbstandigkeit®®.

%% siehe ausfiihrlich Teil 4: A IV Ziffer 2, Teil 4: |1 Ziffer 3

% siehe ausfiihrlich Teil 4: Il Ziffer 3a, Teil 4: IV Ziffer 2

%55 Ulirich, Privatrechtsfragen der Forschungsférderung in der Bundesrepublik Deutsch-
land, S. 287 Anm. 171, Maunz/Durig/ Herzog, Kommentar zum GG, Art. 5 lll GG 84,
18, a. A. Reich, HRG, § 3 Rz. 14,

Ullrich, Sachliche und personliche Reichweite sowie Angemessenheit der Schutz-

rechtsregelungen in den Zuwendungsbestimmungen des Bundesministers fiir For-
schung und Technologie, S. 90
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Die Beteiligung nach § 42 1l ArbNErfG muf} nicht - soweit sie dem Erfin-
der den wirtschaftlichen Wert seiner Leistung in angemessenem Umfang
belalt- auf den Betrag der von der Hochschule speziell fir die der Erfin-
dung zugrundeliegenden Arbeiten aufgewendeten Mittel begrenzt
sein®’. Bleibt dem Hochschullehrer ein angemessener wirtschaftlicher
Wert seiner Erfindungen erhalten, so ist eine hoéhere Beteiligung der

Hochschule am Verwertungserlds verfassungsrechtlich zuldssig °*®.

Verfassungsrechtlich unbedenklich ist es auch, der Hochschule bei Er-
findungen, die unter erheblichem Einsatz o6ffentlicher Mittel zustande
gekommen sind, einen Anspruch auf Ertragsbeteiligung unabhangig
davon zu geben, ob die Mittel speziell fur die der Erfindung zugrundelie-
genden Arbeiten bestimmt worden sind oder nicht®®. Einer dahingehen-
den Anderung stehen insbesondere vor dem Hintergrund keine verfas-
sungsrechtlichen Schranken entgegen, da zum einen die Mittelbereit-
stellung gerade Funktion staatlicher Wissenschaftspflege ist und zum
anderen bei der jetzigen Rechtslage die Gefahr einer ungerechtfertigten

Benachteiligung kostenintensiver Forschung besteht®®.

Il. Abanderung des § 42 Il AroNEfG unter gleichzeitiger Griindung von

Unterstitzungseinrichtungen

1. Erhéhung des Beteiligungsanspruchs nach § 42 Il ArbNErfG

Es ist denkbar, dal® § 42 Il ArbNErfG dahingehend geandert wird, daf
die Hochschule prozentual (z. B. 1/3) am Verwertungserlés der Erfin-
dungen der Hochschullehrer beteiligt wird. Eine Abhangigkeit und Be-
grenzung auf die von der Hochschule aufgewendeten besonderen Mittel

fallt weg.

857 KraRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen, S. 58, a. A.

Volmer/Gaul, Kommentar zum Arbeitnehmererfindungsgesetz, § 42 Rz. 85

%58 siehe ausfiihrlich Teil 4: A Il Ziffer 3a, Teil 4: IV Ziffer 2

659 KraRer/Schricker, Patent- und Urheberrecht an deutschen Hochschulen S. 58, a. A.
Volmer/Gaul, Kommentar zum Arbeitnehmererfindungsgesetz § 42 Rz. 85

%80 siehe ausfiihrlich Teil 4: A IV Ziffer 2, Teil 4: A |l Ziffer 3 a



Teil 5: Anderungsméglichkeiten -334 -

Das eigentliche Hochschullehrerprivileg nach § 42 | ArbNErfG bleibt
bestehen. Der Hochschullehrer behalt die freie Verfigungs- und Ver-
wertungsbefugnis Uber seine Erfindungen. Der Hochschullehrer kann,
mul aber nicht der Unterstitzungseinrichtung seine Erfindung zur Pa-
tentierung- und Verwertung Uberlassen. Seine gem. Art. 5 lll GG ge-

schitzte Rechtsposition bleibt unangetastet.

Durch eine Erhdhung des Beteiligungsanspruches der Hochschule am
Verwertungserlds von Hochschulerfindungen kommt es in jedem Fall zu
finanziellen Ruckflissen an die Hochschule, unabhangig davon, ob sie
selbst Schutzrechtsarbeit betreibt oder nicht. Sie wird an jeder Form der
Verwertung von Hochschulwissen beteiligt. Die Einnahmen aus der
Verwertung von Hochschulerfindungen flieRen so nicht mehr an den

Hochschulen vorbei.

Der Kritikpunkt, dal die Hochschullehrer die Gewinne aus der mit 6f-
fentlichen Geldern finanzierten Hochschulforschung ausschlieBlich privat
abschopfen und somit keine Rickflisse an die offentliche Hand erfol-
gen, ware durch eine derartige Erhéhung des Beteiligungsanspruchs
entscharft. Insbesondere ware die Hochschule auch an den Einnahmen,
welche zwischen Unternehmen und Hochschullehrer unter Umgehung

der Hochschule flieRen, beteiligt.

Die so erlangten finanziellen Mittel sollen der Hochschule zuflielien und
von dieser wieder in die Hochschulforschung investiert werden, so dafl}
der technische Fortschritt geférdert wird. Voraussetzung hierfir ist je-
doch, dal diese Einnahmen nicht auf die allgemeinen Haushaltsmittel
der Hochschulen angerechnet werden und so zu Kiirzungen des Haus-

halts fuhren.

2. Griindung von Unterstitzungseinrichtungen

Ein erhohter Beteiligungsanspruch der Hochschule wirkt sich jedoch

eher hemmend als stimulierend auf die Schutzrechtsarbeit der Hoch-

schullehrer selbst aus. Der finanzielle Anreiz wird bedeutend geschma-
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lert, so daf® damit zu rechnen ist, da} noch weniger Patentarbeit von
den Hochschullehrern selbst betrieben wird. Ziel einer Veradnderung des
Hochschullehrerprivilegs ist es jedoch, verstarkt Hochschulerfindungen
zu verwerten. Um dieses Ziel zu erreichen, missen gleichzeitig mit der
Erhéhung des Beteiligungsanspruches die Unterstiitzungsleistungen fir
Patentierung und Verwertung von Hochschulerfindungen verbessert
bzw. geschaffen werden, so dald durch diese Strukturen mehr Hoch-

schulerfindungen einer Verwertung zugefiihrt werden kénnen.

Ein Grofteil der Hochschullehrer ist mit dem Betreiben von Schutz-
rechtsarbeit Gberfordert®®. Die Schutzrechtsarbeit wird als zu zeitauf-
wendig, zu burokratisch und zu teuer angesehen. Der Hochschullehrer
wird mit erheblichen Problemen und Schwierigkeiten - sowohl bei der
Patentierung als auch bei der Verwertung- konfrontiert. Insbesondere
zur Finanzierung aus dem Privatvermégen und zur Ubernahme des wirt-
schaftlichen Risikos einer erfolglosen Verwertung sind nur wenige

Hochschullehrer bereit®®?.

Es missen deshalb Strukturen bzw. Einrichtungen an der Hochschule
oder extern geschaffen werden, welche diesbezlglich Unterstitzungs-
leistungen anbieten bzw. die Patent- und Verwertungsarbeit ganzlich
ubernehmen. Insbesondere besteht eine Nachfrage nach folgenden

Unterstiitzungsleistungen®®:

e Bewertung der Erfindung

e Patentrecherche

e Patentanmeldung

e Verwertung

e Finanzierung
(Patentanmeldung, -aufrechterhaltung, -verteidigung;
Weiterentwicklung der Erfindung bis zur Marktreife etc.)

e Unternehmensgriindungen

%1 siehe ausfiihrlich Teil 3: A Il Ziffer 2
%2 siehe ausfihrlich Teil 3: A Il Ziffer 2 a bb
83 siehe ausfiihrlich Teil 2: 1l Ziffer 6a; Teil 3: A Il Ziffer 2
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Diese Leistungen konnen durch Einrichtungen an der Hochschule oder
extern erbracht werden. Insbesondere die Grindung privatrechtlicher
Organisationen, welche die Patent- und Verwertungsarbeit von Hoch-
schulerfindungen (ibernehmen, erscheint hierfir geeignet®. Als
Rechtsform flr die, den Hochschulen anzugliedernden Unterstiitzungs-
einrichtungen empfiehlt die Hochschulrektorenkonferenz grundsatzlich

die Gesellschaft mit beschrankter Haftung®®.

Die Unterstitzungseinrichtung wird am Verwertungserlds beteiligt und
soll sich nach einer Anschubfinanzierung selbst finanzieren. Sie muf}
langfristig auf die Erzielung von Gewinn oder zumindest auf Kostendek-
kung ausgerichtet sein und privatwirtschaftlich gewinnorientiert arbeiten.
Die Verwertungseinrichtungen bedirfen einer erheblichen Anschubfi-
nanzierung. Zumindest in den ersten zehn Jahren dirfen weder die An-
schubfinanzierung, noch die ggf. erforderlichen jahrlichen Zuschiisse mit
den Ertrdgen gegengerechnet werden, weil sonst kein Anreiz besteht,

eine entsprechende Einrichtung aufzubauen®®.

Um die notwendige Anzahl an Erfindungen und Ressourcen als Voraus-
setzung fUr den Aufbau einer derartigen Unterstitzungseinrichtung zu

erhalten, kdnnten Verbiinde®®’

mehrerer Hochschulen gebildet werden.
Auch eine Zusammenarbeit mit bestehenden aufleruniversitdren For-

schungseinrichtungen ist denkbar.

Die Unterstlitzungseinrichtung sollte auch die Hochschule selbst bei der
Bearbeitung von Erfindungsmeldungen unterstitzen, vor allem hinsicht-
lich der Frage einer Inanspruchnahme oder Freigabe der Erfindung vor

dem Hintergrund der Patentfahigkeit und Verwertbarkeit. Dies ist der

%% HRK, S. 19 ,Die Verwertung von Erfindungen als unternehmerische Tatigkeit gehort

nicht mehr in den Aufgabenbereich des Hochschule. die Hochschulen sollten sich
daher darum bemihen, in ihrem Umfeld eine geeignete, ggf. rechtliche angegliederte
Einrichtung aufzubauen oder zu starken, die die kommerzielle Verwertung des in
Hochschule gewonnenen geistigen Eigentums betriebt.

HRK, Zum Patentwesen an Hochschulen, S. 20

HRK, Zum Patentwesen an Hochschulen, S. 22

Teil 2: 11l Ziffer 6: Mit derartigen Zusammenschlissen wurden z. T. keine guten Erfah-
rungen gemacht. Die Einigung Gber samtliche Finanzierungs- und Aufbaufragen, ins-
besondere Uiber den Standort der Verwertungseinrichtung, behinderten eine rei-

bungslose Zusammenarbeit. Die 6rtliche Nahe zur Hochschule ist fiir den Erfolg ei-
ner Verwertungseinrichtung fir Hochschulerfindungen bedeutend.
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erste, entscheidende Schritt der Hochschule in Richtung einer eigenen
Betreibung von Patentarbeit. Zur Zeit fehlt es den Hochschulen an aus-
reichend qualifiziertem Personal. Die Erfindungen werden daher i.d.R.

ohne Prifung freigegeben.

Die Inanspruchnahme der Unterstitzungseinrichtung bleibt fir die
Hochschullehrer freiwillig. Um einen Ansporn flr die Inanspruchnahme
der Unterstlitzungseinrichtung zu schaffen, kdnnen zusatzliche Anreiz-

mechanismen®®® wie Pramien etc. in Anwendung gebracht werden.

Entscheidend fir den Erfolg einer Verwertungseinrichtung ist die Kennt-
nis des Marktes. Sie muld deshalb das Vertrauen der Unternehmen ha-
ben und ihnen bei der Suche nach innovativen Produkten, Dienstlei-
stungen und Verfahren von Nutzen sein. Das Personal mul daher grof3e
Markterfahrung haben. Die Einrichtung sollte auch bei Vertragsver-
handlungen mit Unternehmen (Auftragsforschung) die Angemessenheit

der Vertragsbedingungen prufen.

Wichtig ist, dall bei Inanspruchnahme der Unterstitzungsleistungen
keine Vorlaufkosten anfallen. Falls die Erstberatung etwas kostet, so

b, weil

schreckt dies von der Inanspruchnahme der Dienstleistung a
der Hochschullehrer wegen Informationsdefiziten zu einer Kosten-
Nutzen-Abwagung zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Lage ist.

Es ist jedoch ratsam, eine geringe Eigenbeteiligung an den Kosten der
schutzrechtlichen Sicherung zu verlangen, um so auszuschliefien, dal}
die finanziellen und personellen Ressourcen der Unterstitzungseinrich-
tung durch Antragsteller blockiert werden, die offensichtlich zu einem
eigenen Engagement fir die Verwertung ihrer Erfindung nicht bereit

sind.

Der Hochschullehrer soll in den Verwertungsprozeld der Unterstitzungs-
einrichtung eingebunden bleiben und sich in diesem selbst engagieren,
denn nur so kdénnen Verwertungserfolge eintreten. Ein erfolgreicher

Technologietransfer ist ohne Mitwirkung der Forscher und mithin ohne

%8 siehe hierzu ausfiihrlich Teil 5: D |
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die Stimulierung ihrer eigenen Nutzungs- und Verwertungsinitative un-

denkbar®’®.

Diese Einrichtungen sollten sich nach einer Anschubfinanzierung aus
den Verwertungserldsen selbst finanzieren. Aus diesem Grund werden
sie am Erlés beteiligt. Wie die Erfahrungen aus den USA zeigen, ist dies
nicht schnell zu realisieren, sondern man muf} bei diesem Prozefl®3 mit

mindestens sieben bis zehn Jahren rechnen®’".

3. Erlosverteilung

Die Verteilung des Erldses einer Uber die Unterstiitzungseinrichtung

verwerteten Erfindung kdnnte sich wie folgt gestalten:

» 1/3 die Unterstitzungseinrichtung bzw. Hochschule bei Eigenbetrieb
> 2/3 der Hochschullehrer
(wovon nach dem geanderten § 42 Il ArbNErfG 1/3 an die Hoch-

schule abgeflihrt werden mufite)

Um den Anreiz flr die Hochschullehrer zum Betreiben von Schutz-
rechtsarbeit noch zu erhdhen, ist die Hochschule zu verpflichten, den
auf sie entfallenden Erldsanteil an den Lehrstuhl des Hochschullehrers
zur Forschungsférderung weiterzuleiten, aus welchem die Erfindung
hervorgegangen ist. Diese finanziellen Mittel kann der Lehrstuhl dann
zur Anschaffung neuer Geratschaften, Einstellung zusatzlichen Perso-
nals, Weiterbeschaftigung vorhandenen Personals und Inangriffnahme
neuer Forschungsprojekte verwenden. Eine derartige Regelung wirkt
nicht nur auf den Hochschullehrer, sondern auch auf die an seinem
Lehrstuhl beschéaftigten Mitarbeiter motivierend. Dies férdert die Hoch-

schulforschung und motiviert samtliche, so dal} ein positives Innovati-

669 Becher/Gering/Lang/Schmoch, Patentwesen an Hochschulen: Eine Studie zum

Stellenwert gewerblicher Schutzrechte im Technologietransfer, S. 129 f

Ullrich, Sachliche und personliche Reichweite sowie Angemessenheit der Schutz-
rechtsregelungen in den Zuwendungsbestimmungen des Bundesministers fir For-
schung und Technologie, S. 101

Landfried, Dokumentation der Ergebnisse des Fachsymposiums Hochschulen und

Patente im Rahmen des BMBF-Projektes, INPAT- Integration des Patentwesens in
die ingenieur- und naturwissenschaftliche Hochschulausbildung, S. 14
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onsklima geschaffen wird. Die Erlésverteilung wirde sich letztendlich

wie folgt darstellen:

» 1/3 Unterstutzungseinrichtung (bzw. Hochschule bei Eigenleistung)
» 1/3 Hochschullehrer
» 1/3 Lehrstuhl (Hochschule)

Aufgrund dieser fir den Hochschullehrer und seinen Lehrstuhl lukrativen
Einnahmenverteilung ist mit einer — flr eine erfolgreiche Verwertung
unabdingbaren- engagierten Mitarbeit der Hochschullehrer und dessen

Mitarbeitern bei der Verwertung von Hochschulerfindungen zu rechnen.

Die Médglichkeit der Uberbirdung der aufwendigen und teuren Schutz-
rechts- und Verwertungsarbeit und die damit verbundenen Aussichten
auf finanzielle Einnahmen koénnte fliir die Hochschullehrer Anreiz sein,
weniger patentschadliche Veroffentlichungen vorzunehmen, sondern mit
Hilfe der Unterstutzungseinrichtung, welche auch insbesondere finan-

zielle Unterstutzung leistet, eine Verwertung der Erfindung anzustreben.

Die Erh6hung des Beteiligunganspruches der Hochschule nach § 42 I
ArbNErfG bei Bestand des Hochschullehrerprivilegs hat zur Folge, daf
eine eigene Verwertung der Hochschullehrer moglich bleibt, jedoch ein
Teil des Verwertungserléses an die Hochschule zurickfliet. Aufgrund
der Erlésbeteiligung bei eigener Verwertung erscheint wohl oftmals eine
Verwertung Uber die Unterstiitzungseinrichtung flir die Hochschullehrer
lukrativer. Es wird so ein zusatzlicher Anreiz zur Inanspruchnahme der
Unterstitzungseinrichtung geschaffen. Wie auch immer eine Verwertung

von Hochschulerfindungen erfolgt, die Hochschule ist am Erlés beteiligt.

In vorliegender Anderungsvariante bleibt § 42 | ArbNErfG (das eigentli-
che ,Hochschullehrerprivileg“) bestehen. Vorteil einer Beibehaltung des
Hochschullehrerprivilegs ist die Flexibilitat der Hochschullehrer im Um-
gang mit der Industrie. Der Hochschullehrer hat weiterhin die freie Ver-
flgungs- und Verwertungsbefugnis tber seine Erfindung und kann diese
zur Einwerbung von Drittmitteln und Forschungsauftragen einsetzen.

Der direkte Kontakt zwischen Hochschullehrer und Unternehmen kann
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bestehen bleiben. Mit einer Auslagerung von industriellen Forschungs-

vorhaben ist nicht zu rechnen.

Es besteht jedoch die Gefahr, da die Hochschullehrer die Unterstit-
zungseinrichtungen vorwiegend bei nicht lukrativen und schwer verwert-
baren Erfindungen einschalten, wahrend die aussichtsreichen Erfindun-
gen auf die Unternehmen Ubertragen werden. Dies wirde eine spatere

Eigenfinanzierung der Unterstitzungseinrichtungen in Frage stellen.

Im Gbrigen wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Vor- und

Nachteile der Anderungsvariante “Beibehaltung des Hochschullehrerpri-

« 672 v

vilegs und Rechtserwerb der Hochschule durch Anreizsysteme er-

wiesen.

%72 siehe ausfihrlich Teil 5: D
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Primares Ziel einer Veranderung im Bereich des § 42 ArbNErfG ist eine
verstarkte Verwertung von Hochschulerfindungen. Das in den Hoch-
schulen geschaffene Wissen soll beschleunigt kommerzialisiert werden
und so zu einer Verbesserung der Wettbewerbsfahigkeit der gesamten
Volkswirtschaft fihren. Die gesamte Kette, von der Forschungsforde-
rung angefangen, Uber das Forschungsprojekt, die Erfindung und die
Patentanmeldung zum Patent ist wirtschaftlich nur dann sinnvoll, wenn

am Ende die Verwertung steht.

Dieses Ziel lalkt sich wohl am besten durch eine Kombination einiger der
zuvor diskutierten Anderungsmdglichkeiten erreichen. Hierzu gehéren

im Wesentlichen:

e Beibehaltung des Hochschullehrerprivilegs unter ev. Ande-
rung/Erhéhung des Beteiligungsanspruchs der Hochschule gem.
§ 42 Il ArbNErfG

e Zulassigkeit von Vereinbarungen der Hochschulen mit den Hoch-
schullehrern bei Berufungsverhandlungen uber Erfindungsrechte,
Vergutung und Mitwirkungspflichten (Nichtgeltung des Rechtsge-
dankens des § 22 ArbNErfG) und lediglich verfassungsrechtliche
und/oder AGB-rechtliche Mif3brauchskontrolle hinsichtlich Ange-
messenheit der Bedingungen und Bestehen einer geeigneten Ver-

wertungseinrichtung der Hochschule.
e Einsatz von Anreizsysteme

Hierbei handelt es jedoch lediglich um Eckpunkte. Um eine Verbesse-
rung der Patentsituation und verstarkte Verwertung von Hochschulerfin-
dungen zu erreichen, sind noch weitergehende Anderungen und Mal-

nahmen erforderlich, welche sich wie folgt darstellen:
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A) Schaffung der Strukturen fiir ein Betreiben von Schutz-

rechtsarbeit durch die Hochschulen

In der momentanen Situation werden von den Hochschulen kaum Erfin-
dungen zum Patent angemeldet. Die Hochschulen sind weder strukturell
(fehlendes Personal, Know-how und Infrastruktur), noch finanziell auf
das Betreiben von Patent- und Verwertungsarbeit eingerichtet. Es muR-
ten daher die entsprechenden Strukturen entweder an der Hochschule

selbst oder extern geschaffen werden®’>.

Dies kann nicht von heute auf morgen geschehen, sondern ist ein Uber
langere Zeit dauernder Prozefls. Es mufd daher eine Lésung gefunden
werden, welche den Hochschulen einen langsamen Aufbau entspre-
chender Strukturen und eine flexible Gestaltung ermdglicht. Eine Losung
mit viel Gestaltungsfreiheit ist insbesondere auch im Hinblick auf die
Funktionsfahigkeit des Wissenschaftssystems sowie auf das diffizile

Zusammenspiel zwischen Hochschule und Industrie von Bedeutung.

Den amerikanischen Hochschulen ist es mittlerweile gelungen, erfolg-
reich Schutzrechtsarbeit zu betreiben®”*. Insbesondere kam es seit Be-
ginn der achtziger Jahre zu einer deutlichen Erhéhung der Patentertei-
lungen an Universitaten sowie des Anteils der Hochschulen an der Ge-
samtzahl der erteilten Patente. Die Einnahmen aus der Verwertung der
Erfindungen sind hoch. Bei einer Betrachtung der Situation in den USA
darf jedoch nicht Ubersehen werden, dall den hohen Lizenzeinkiinften
auch hohe Forschungsinvestitionen gegenuberstehen. Auch wenn die
verbleibenden Gewinne aus diesem Grund entsprechend niedriger sind,
erfolgt dennoch eine bedeutende Forderung des technischen Fort-
schritts. Das amerikanische Beispiel zeigt darlber hinaus, dal mit der
Erzielung von eintraglichen Gewinnen allenfalls nach einer Anlaufzeit

von mehreren Jahren zu rechnen ist®’,

673 siehe ausfiihrlich Teil 5: G Il Ziffer 2
674 siehe ausfiihrlich Teil 2: B
678 siehe ausfiihrlich Teil 2: B
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Die Moglichkeit der Erwirtschaftung von Einnahmen stellt fir die Hoch-
schulen den entscheidenden Anreiz dar, eine aktivere Rolle im Techno-
logietransfer zu Ubernehmen. Durch derartige Einnahmen kdénnten die
Hochschulen an Unabhangigkeit und Selbstandigkeit gewinnen und ihre

ohnehin zu knappen finanziellen Mittel aufbessern.

Eine Motivation zur Betreibung von Schutzrechtsarbeit besteht jedoch
nur dann, wenn die Hochschulen die Einnahmen aus einer Verwertung
zur eigenen Verwendung behalten durfen. Es besteht aber die Gefahr,
daf3 im Falle von Einnahmen der ,Globalhaushalt® der Hochschule im
Rahmen der allgemeinen Budgetkiirzungen gekiirzt werden wirde, so
daf die Hochschule ,unter dem Strich“ nicht von der Schutzrechtsarbeit
profitieren wirden. Dies gilt es zur Motivationserhaltung der Hochschu-

len zu verhindern.

B) Anreizsysteme

Schutzrechtsarbeit kann von den Hochschulen jedoch nur dann erfolg-
reich betrieben werden, wenn ein fiir die Mitarbeiter, insbesondere die
Hochschullehrer, motivierendes Umfeld geschaffen wird. In der Praxis
haben sich zur Verbesserung der Erfindungs- und Verwertungsergeb-

nisse Anreizsysteme bewahrt®™®.

Als Anreizstrukturen kommen die Gewahrung von Pramien fir die Erfin-
dungsmeldung, Patentanmeldung und/oder Patenterteilung einer Erfin-
dung sowie die Aussicht auf eine die normale Arbeithnehmererfinderver-
gltung Uberschreitende Vergiutung, z. B. in Form einer pauschalen Er-

I6sbeteiligung, in Betracht®”’.

Im Vergleich zur gesetzlichen Vergltungsregelung entfallt bei einer pau-
schalen Erlésbeteiligung das komplizierte Kalkulationsverfahren zur Er-
mittlung einer angemessenen Vergutungshoéhe. Diese fir die Arbeit-

nehmer transparenter und objektiver erscheinende Vergutungsberech-

678 siehe hierzu Teil 5: D I, B | Ziffer 1
877 Vorteile siehe Teil 5: B | Ziffer 2 ¢
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nung erhoht die Akzeptanz durch die Erfinder. Die Ergebnisse in der
Industrie haben gezeigt, da die Anzahl der Erfindungsmeldungen bei
derartigen Anreizstrukturen zugenommen hat, ohne dall} eine Ver-

schlechterung der Qualitat beobachtet wurde®’®.

Insbesondere vor dem Hintergrund, da® zwischen der Patentanmel-
dung, der Produktentwicklung und den schlieRlich anfallenden Lizenz-
gebuhren, die fir den Hochschullehrer Einnahmen bringen kénnten, oft
mehr als 5 Jahre liegen®”®, ist die sofortige Zahlung eines Geldbetrages
bei Erfindungsmeldung/Patentanmeldung wohl als nicht unbetrachtlicher

Anreiz zu werten.

Durch die Bezahlung einer Pramie bei Erfindungsmeldung wird auch ein
Anreiz dafir geschaffen, dall vermehrt Erfindungen, auch solche die
ansonsten unbeachtet bleiben wirden, gemeldet und so u.U. einer Ver-
wertung zugefihrt werden kdnnen. Es kann so eine Sensibilisierung von
Hochschulmitarbeitern bzgl. des Erkennens und Bewertens von Erfin-
dungen erreicht werden. Dies ist ein Ansatzpunkt, welcher fir eine Ver-
besserung der Patentsituation an Hochschulen durchaus wichtig ist.
Vielen Hochschullehrern sind namlich die Voraussetzungen einer Pa-
tentierung nur unzureichend bekannt®®. Durch ein Verkennen der Erfin-
dungseigenschaft besteht jedoch die Gefahr, dal Hochschulerfindungen
ungenutzt bleiben bzw. vermeintlich konsequenzlos veréffentlicht wer-

den.

Der Hochschullehrer kann durch derartige Anreize auch angehalten
werden, im Interesse der Forschungsverwertung durch die Hochschule
sein Wissen zur Erfindung zu fassen. Der angestrebte Innovationspro-
zel} ist namlich erst dann abgeschlossen, wenn aus der in der For-
schungsphase gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnis in der Inno-

vations- und Entwicklungsphase eine wirtschaftlich verwertbare Erfin-

678 siehe Teil 5: B | Ziffer 1
%79 siehe Teil 5:B |

%80 siehe Teil 3: B Il Ziffer 2 a cc und b (Die Anforderungen an die Erfindungshéhe wer-
den oft Uberschatzt ; wahrend das Neuheitskriterium oftmals unterschatzt wird)
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dung entwickelt wird und wenn der Gegenstand dieser Erfindung in der

Anwendungsphase hergestellt und an den Verbraucher gelangt®®'.

Oft handelt es sich in der Hochschulforschung noch nicht um patentreife
Erfindungen, sondern um bloRe Entdeckungen, welche noch weiterfiih-
render Arbeiten bedirfen. Die Motivation des Hochschullehrers zur
Weiterfihrung wissenschaftlicher Erkenntnisse bis zu ausfiihrbaren
technischen Lehre®® ist von groRer Bedeutung, da bloRe Entdeckungen
keinen Patentschutz geniefen und somit nicht verwertbar sind. Ein
diesbezlgliches Tatigwerden des Hochschullehrers kann jedoch nur auf

freiwilliger Basis durch Anreize erreicht werden.

Zur Motivation des gesamten Mitarbeiterstabes des Hochschullehrers
sollte ferner auch der Lehrstuhl an den Verwertungserlésen®® beteiligt
werden. Die so erhaltenen finanziellen Mittel kdnnte der Lehrstuhl zur
Anschaffung neuer Geratschaften, Einstellung zusatzlichen Personals,
Weiterbeschaftigung vorhandenen Personals und Inangriffnahme neuer
Forschungsprojekte verwenden. Hierdurch wiederum wirde die For-
schungsarbeit an dem jeweiligen Lehrstuhl vorangetrieben und geférdert

werden.

Im Hochschulbereich kommt ferner die Berticksichtigung von Patenten
bei der beruflichen Laufbahn (Berufungs- und Habilitationsverfahren) in
Betracht. Die Qualitdt und Anzahl der Erfindungen und Patente - und
nicht mehr der Verdffentlichungen - sollen zu Kriterien flr den berufli-

chen Aufstieg werden.

Desweiteren ist die Schaffung einer Abhangigkeit zwischen der Vergabe
von Forschungsmitteln und der Anzahl der Patente zweckmafRig. Erfin-
dungen und Patente sollen als Indikatoren flir Leistung und Leistungsfa-

higkeit bei der Mittelvergabe Beriicksichtigung finden.

%81 Beier, Rechtliche und organisatorische Probleme der wirtschaftlichen Verwertung

von Forschungsergebnissen in Hochschulen und auReruniversitaren Forschungsein-
richtungen, S. 114
%82 zur Problematik Erfindung - Entdeckung siehe Teil 1: B | Ziffer 2a und Teil 4: AV

%83 so z. B. auch bei TU Miinchen: Erlésbeteiligung im Fall einer Kostenbeteiligung
der TU Minchen: 1/3 Erfinder, 1/3 Lehrstuhl, 1/3 TU Minchen®
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C) Bestand des § 42 | ArbNErfG; Zulassigkeit von abweichen-
den Vereinbarungen zwischen Hochschule und Hochschul-

lehrer

Eine Abschaffung des § 42 ArbNErfG ist fur das Betreiben von Schutz-

rechtsarbeit durch die Hochschulen weder notwendig noch sinnvoll.

Die Hochschulen konnten sich bei bestehender Rechtslage vorgenann-
ter Anreizsysteme bedienen und mit den Hochschullehrern im Einzelfall
bzw. pauschal bei Berufungsverhandlungen Vereinbarungen Uber die
Beteiligung an den Verwertungsregelungen der Hochschule gegen ent-
sprechende Verglitung und bei Inanspruchnahme von entsprechenden
Mitwirkungspflichten der Hochschullehrer treffen. Einer Anderung der

Gesetzeslage bedarf es hierfir nicht.

Gem. § 421 S. 2 ArbNErfG findet § 22 ArbNErfG nicht auf den nach § 42
I AroNEG privilegierten Personenkreis Anwendung mit der Folge, dal}
die Hochschullehrer eigentlich uneingeschrankt mit den Hochschulen
Vereinbarungen Uber ihre Erfindungen treffen kénnten. Anders jedoch
die herrschende Meinung®®*, welche Vereinbarungen, die einer Abdin-
gung des § 42 ArbNErfG gleich kommen, aus verfassungsrechtlichen
Grunden fur unzuldssig halt. Diese Ansicht ist jedoch abzulehnen, da sie
zum einen dem eindeutigen Wortlaut des § 42 | ArbNErfG widerspricht
und zum anderen hierfur keine verfassungsrechtliche Notwendigkeit
besteht.

Der Gesetzgeber hat die Ausnahmeregelung des § 42 ArbNErfG in das
ArbNErfG aufgenommen, um den Hochschullehrern die Freiheit von
Lehre und Forschung nach Art. 5 Il GG zu garantieren und zugleich die
dort betriebene Forschung anzuregen. Der Bestand des Hochschulleh-
rerprivilegs ist zur Garantie der Forschungs- und Lehrfreiheit der Hoch-

685

schullehrer gem. Art. 5 lll GG nicht unabdingbar notwendig™”, jedoch in

Anbetracht der Stellung und Aufgabe der Hochschullehrer sowohl aus

%84 siehe ausfihrlich Teil 1: C Il
%85 siehe ausfiihrlich Teil 4: A
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6 687

verfassungsrechtlichen®® als auch aus dogmatischen®®’ Griinden zu

begriflen.

Die sich bei einer Abschaffung des § 42 ArbNErfG aus der Anwendung
der Vorschriften fir Arbeitnehmer ergebenden Einschrankungen der
Hochschullehrer — insbesondere die Einschrankungen in der Publikati-
onsfreiheit der Hochschullehrer durch eine voribergehende Geheim-
haltungspflicht — sind nicht zu negieren, jedoch noch als verfassungs-
rechtlich rechtfertigbar zu erachten®®. Dies muR erst recht fiir eine frei-
willige, privatrechtliche Vereinbarung zwischen der Hochschule und dem
Hochschullehrer Gber einen teilweisen oder ganzlichen Verzicht auf die
Rechte aus seiner Privilegierung nach § 42 ArbNErfG gelten. Die eige-
ne, freiwillige Einschrankung des Hochschullehrers in seiner privilegier-
ten Stellung ist in jedem Fall verfassungsrechtlich unbedenklicher als ein
ganzlicher, zwangsweiser Entzug, wie im Falle einer Abschaffung des §
42 ArbNErfG®®. Dieses Prozedere des Rechtserwerbs der Hochschule

ist aus verfassungsrechtlicher Sicht als vorzugswurdig anzusehen.

Aber auch in diesem Fall mul3 dem Hochschullehrer im Interesse des
Allgemeinwohls die Maoglichkeit eingerdumt werden, eine Veroffentli-
chung seiner Erfindung zu unterbinden, wenn er seine Ergebnisse flr zu
gefahrlich halt, um sie der Allgemeinheit zuganglich zu machen oder
einen MiRbrauch befiirchtet®®. Dies I4Rt sich durch ein vertraglich gere-
geltes Entfallen der Pflicht zur Mitteilung der Erfindung in diesen Aus-
nahmefallen oder durch ein Widerspruchsrecht des Hochschullehrers

vor Patentanmeldung bewerkstelligen®".

%% siehe ausfiihrlich Teil 4: A

%7 Die ratio legis der Vorschriften des ArbNErfG iber abhangige Diensterfinder paldt
aufgrund der funktionalen Stellung des Hochschullehrers als Arbeitgeber (und nicht
als Arbeitnehmer) nicht auf einen Hochschullehrer. Der Hochschullehrer ist verfas-
sungsrechtlich verpflichtet, sein Fach in Forschung und Lehre frei und selbstandig zu
vertreten. Der Hochschullehrer fiihrt seinen Lehrstuhl &hnlich wie ein Unternehmer
seinen Betrieb. Er fallt eigenverantwortlich die seinen Lehrstuhl betreffenden Ent-
scheidungen und Ubt gegeniiber ,seinem” Personal das Weisungsrecht aus. Eine
Ausnahmevorschrift von den Regelungen der Behandlung von Diensterfindern, wie in
§ 42 ArbNErfG geschehen, ist aufgrund der Sonderstellung des Hochschullehrers
daher angezeigt.

%% siehe ausfiihrlich Teil 4

%% siehe ausfiihrlich Teil 4

%% Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, S. 334

%" siehe ausfiihrlich Teil 4: A VI Ziffer 2c
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Grundsatzlich ist von einer Nichtgeltung des Rechtsgedankens des § 22
ArbNErfG auf den nach § 42 | ArbNErfG privilegierten Personenkreis
auszugehen. Der Preis fir das Hochschullehrerprivileg ist eben, daf? die
Hochschullehrer keinen den Arbeitnehmern vergleichbaren Schutz ge-

gen nachteilige Individualvereinbarungen genielen.

Aufgrund der Gefahr eines MiRbrauchs sind jedoch Vereinbarungen
zwischen Hochschule und Hochschullehrer einer verfassungsrechtlichen
und/oder einer AGB-rechtlichen Kontrolle daraufhin zu unterwerfen, ob
tatsachlich die Bedingungen angemessen sind, d.h. kein eklatantes
MiRverhaltnis zwischen den Leistungen besteht, und ob eine Verwer-
tungsorganisation der Hochschule in brauchbarer Form besteht. Im In-
teresse der Allgemeinheit ist darauf zu achten, dal} die in Hochschulen
entstandenen Erfindungen einer Verwertung und somit einem volkswirt-
schaftlichem Nutzen zugefiihrt werden und nicht dort ,brach® liegen.
Dies ist jedoch nur bei Bestehen einer entsprechenden Verwertungsein-
richtung mdglich, welche die notwendigen personellen, finanziellen und

infrastrukturellen Mittel fiir das Betreiben von Schutzrechtsarbeit besitzt.

Eine Vereinbarung uber die Abdingung der Rechte aus § 42 ArbNErfG
und somit ein Zufall der Verwertungszustandigkeit an die Hochschule
wird deshalb nur dann als zuldssig erachtet werden kdnnen, wenn die
Hochschule eine Verwertungsorganisation in brauchbarer Form besitzt
und somit die Erfindung einer Verwertung zufiihren kann; nicht jedoch
wenn die Hochschule weder Mdglichkeit noch Interesse an einer Erfin-
dungsverwertung hat, sondern lediglich birokratische Erleichterungen

anstrebt.

Diese Handhabung hat den positiven Effekt, dal® nur diejenigen Hoch-
schulen die Erfindungsrechte der Hochschullehrer erwerben kénnen,
welchen auch tatsachlich eine Verwertung maoglich ist. Im Gbrigen ver-
bleibt die Verwertungsbefugnis beim Hochschullehrer zu seiner eigenen
Disposition. Somit wird eine ,kontraproduktive“ Ubertragung der Ver-
wertungsbefugnis auf diejenigen Hochschulen vermieden, welche keine
Mdglichkeit zu einer Verwertung haben und so das Erfindungspotential

ungenutzt lassen wirden.
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Hierdurch wird ein sich selbst regelndes System geschaffen, welches
eine hohe Flexibilitat aufweist und Raum fir Wettbewerb gibt. Die Hoch-
schulen kénnen zeigen, wer das bessere Verwertungs- und Anreizsy-
stem hat, denn nur bei guten Verwertungssystemen werden sie Hoch-
schullehrer bei Berufungsverhandlungen fir ihre Verwertungspraxis ge-
winnen kénnen und sich so zugleich vorwiegend ,patentaktive“ Hoch-
schullehrer® heranholen. Durch eine vermehrte Beschaftigung von ,pa-
tentaktiven“ Hochschullehrern wirde wiederum die Rentabilitdt und Ef-
fektivitat der Patent- und Verwertungsstrukturen sowie das Ansehen der

Hochschule gesteigert werden kénnen.

Auch ohne Anderung der Gesetzeslage - lediglich durch Abkehr von der
herrschenden Meinung®? bzgl. der Anwendung des Rechtsgedankens
des § 22 ArbNErfG auf den nach § 42 ArbNErfG privilegierten Perso-
nenkreis - konnen Hochschulen mit entsprechender Verwertungsein-
richtung die Erfindungen der Hochschullehrer durch Vorabvereinbarun-
gen erwerben, wahrend Hochschulen ohne entsprechende Einrichtun-
gen keinen Zugriff auf die Erfindungen der Hochschullehrer haben. In
diesem Fall besteht § 42 ArbNErfG uneingeschrankt fort.

Insbesondere im Hinblick auf die verfassungsrechtliche Stellung der
Hochschullehrer ist eine derartige Lésung als vorteilhaft anzusehen. Die
Hochschullehrer kénnen - missen jedoch nicht - durch Vereinbarung mit
den Hochschulen auf Rechte aus ihrer Privilegierung nach § 42 Arb-
NErfG verzichten. Die Wirksamkeit einen derartiger Vereinbarung ist nur
dann gegeben, wenn die Hochschule imstande ist, die Verwertung der
Erfindung zu betreiben; dies bedeutet, dal} Einschrankungen des Hoch-
schullehrers durch eine Abdingung von Rechten aus § 42 ArbNErfG nur
dann gegeben sind, wenn diesen auch die Vorteile einer Verwertung der
Erfindung fir das Allgemeinwohl gegenlberstehen. Ansonsten genief3t
der Hochschullehrer die durch § 42 ArbNErfG gewahrleistete, uneinge-
schrankte Verfigungs- und Verwertungsbefugnis Uber seine Erfindun-

gen.

892 siehe ausfiihrlich Teil 1: C IlI
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Eine Uberleitung der Erfinderrechte durch Vereinbarung sowie eine Be-
teiligung am Verwertungserlds entspricht auch dem Prozedere an ame-
rikanischen Universitaten®®. Die Rechte an Erfindungen im Rahmen
eines Arbeitsverhaltnisses stehen nach ,common law“ grundsatzlich den
Erfindern, d.h. den Arbeitnenmern zu. Die Uberleitung der Erfindungs-
rechte an die Hochschule erfolgt in den USA durch Vereinbarungen zwi-
schen der Hochschule und den Mitarbeitern (allerdings ohne eine Unter-
scheidung zwischen privilegierten und nicht-privilegierten Mitarbeitern)
durch sog. patent policies. Diese patent policies sehen eine relativ
grolizigige Beteiligung des Erfinders an den Einnahmen aus der Ver-
wertung seiner Erfindung vor und zum Teil auch verbindliche Zuwen-

dungen zugunsten des Forschungsbudgets des Erfinders.

D) Forschungs- und Verwertungszusammenhange

Es ist davon auszugehen, dal} aufgrund der eigenen Schwierigkeiten mit
der Patent- und Verwertungsarbeit®* nicht wenige Hochschullehrer bei
Ubernahme der Schutzrechtsarbeit durch die Hochschule ihre Erfindung
durch Vereinbarung auf diese Ubertragen werden. Sollte die Hochschule
eine professionelle Patentverwertungsunterstiitzung anbieten und eine
entsprechende Erfinderverglitung sowie der Ruckflul® von Verwertungs-
erlésen in kinftige Forschungsarbeiten sichergestellt sein, so wirden
die Hochschullehrer nach eigener Einschatzung auch mit der Rolle des

Diensterfinders nach dem ArbNErfG zurecht kommen kdnnen®®.

Viele Hochschullehrer flihlen sich mit der Patent- und Verwertungsarbeit
von Erfindungen sowohl in tatsachlicher als auch in finanzieller Hinsicht
uberfordert. Die zur Zeit angebotenen Unterstitzungsleistungen sind
nicht ausreichend®®. Als Hinderungsgrund fiir ein Betreiben von Schutz-
rechtsarbeit wird insbesondere angesehen, dal® Patentarbeit zu zeitauf-

wendig, zu burokratisch und zu teuer sei. Die Hochschullehrer sind in

%93 siehe ausfihrlich Teil 2: B
89 siehe ausfiihrlich Teil 3: B Il Ziffer 2
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der Regel nicht bereit, das wirtschaftliche Risiko einer erfolglosen Ver-
wertung aus privater Kasse zu ibernehmen®’. Wird ihnen jedoch die
Mdglichkeit offeriert, die negativen Seiten der Schutzrechtsarbeit auf die
Hochschule zu Ubertragen und dennoch angemessen am Verwertungs-
erlés beteiligt zu sein, so ist von einer entsprechenden Akzeptanz aus-

zugehen®®.

Durch Vereinbarung mit den Hochschullehrern haben die Hochschulen
die Mdglichkeit, die Erfindungen auch der Hochschullehrer und somit
aller Mitarbeiter zu erwerben. Eine einheitliche Rechtszustandigkeit bei
einer avisierten Verwertung durch die Hochschule ist insbesondere vor

folgendem Hintergrund von grofRer Bedeutung:

Erfindungen im Hochschulbereich erwachsen aus der Erforschung und
Entwicklung einer Technologie, an welcher mehrere Personen zusam-
menarbeiten, und sind keine hiervon zu trennenden, isolierten Erschei-
nungen. Verschiedene Erfindungen sind nicht getrennt voneinander zu
betrachten, sondern stehen mit dem allgemeinen und dem neuen For-
schungswissen, das an der Hochschule generiert wird, im Zusammen-
hang. Hierdurch entstehen technische und wirtschaftliche Verwertungs-

zusammenhange.

Der Erfindungsprozefd ist im Vergleich zu vergangenen Zeiten nicht
mehr durch individuelle Leistungen gekennzeichnet, sondern durch
gruppendynamische, interdisziplinare und interaktive Gemeinschaftsar-
beit®®. Die heutige Forschung stellt sich als ein arbeitsteiliges System
dar, an welchem mehrere Personen gemeinsam arbeiten. Die Erfindung
ist daher selten einem allein, sondern fast immer mehreren zuzuordnen.

O zwischen dem

Bei hierdurch entstehenden Erfindergemeinschaften”
Hochschullehrer und Mitarbeitern, welche dem Arbeitnehmererfinder-
recht unterfallen, bendtigt der Hochschullehrer bei Bestand des § 42

ArbNErfG die Mitwirkung der Hochschule, ebenso wie umgekehrt die

%7 siehe ausfihrlich Teil 3: B Il Ziffer 2 a
% siehe Teil 5: A

%99 Niedzela-Schmutte, Miterfindungen in Forschungs- und Entwicklungskooperationen
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Hochschule auf die Mitwirkung des Hochschullehrers angewiesen ist.
Zur Vermeidung eine gegenseitigen Blockade ist eine einheitliche
Rechtszustandigkeit sinnvoll. Forschungszusammenhange sollen nicht
durch eine geteilte Verwertungszustandigkeit zerrissen werden und um-

gekehrt.

E) Verwertung

Im Wege der Vereinbarung einer grof3ziigigen ErlGsbeteiligung flr
Hochschullehrer und Lehrstuhl kann ein Motivationsumfeld geschaffen
werden, welches Voraussetzung fUr eine engagierte Verwertungsmitar-
beit der Hochschullehrer und ihrer Mitarbeiter ist. Auch kdénnen die
Hochschullehrer hierdurch angehalten werden, ihre nicht patentfahigen

Entdeckungen zu patentfahigen Erfindungen weiterzuentwickeln.

Insbesondere die Verwertung von Hochschulerfindungen ist in
Deutschland unzureichend. So ergab auch der Vergleich mit den USA,
daR nicht die Anmeldezahlen aus der deutschen Hochschulforschung,
sondern vielmehr die Umsetzung in bestandskraftige Schutzrechte und
die anschliefiend bzw. parallel zu betreibenden Verwertungsbemuihun-
gen nicht den wiinschenswerten ,Wirkungsgrad“ der Umsetzung erreicht

haben™".

Eine engagierte Mitarbeit der Hochschullehrer bei der Verwertung ist
von grolder Bedeutung. Ein erfolgreicher Technologietransfer ist von der
Mitwirkung der Forscher und der Stimulierung ihrer eigenen Nutzungs-

und Verwertungsinitiative abhangig.

Die erfolgsversprechendste Verwertung einer Erfindung erfolgt grund-
satzlich durch den Erfinder selbst. Er kennt die Einsatzmoglichkeiten
und oft den potentiellen Interessentenkreis fur seine Erfindung. Die Er-
findungen im Hochschulbereich sind oft so speziell, dal3 nur sehr wenige
Unternehmen als Lizenznehmer in Frage kommen, welche teilweise nur

den Wissenschaftlern selbst bekannt sind.

1 siehe ausfiihrlich Teil 2: B
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Die Kontaktanbahnung bei der Verwertung zu den Unternehmen erfolgt
daher am besten durch den Hochschullehrer selbst. Er ist wichtigstes
Bindeglied zwischen Industrie und Hochschule und seine Mitarbeit ist fur
eine erfolgreiche Verwertung von Hochschulerfindungen ausschlagge-
bend. Dies hat auch die Max-Planck-Gesellschaft erkannt. Sie erfalit
zwar alle Direktorenerfindungen nach dem ArbNErfG, Uberlalt jedoch
dort den Direktoren die Verwertung, wo diese die besseren Industriever-

bindungen besitzen*.

Eine Erfindung ist immer in Zusammenhang mit einer Technologie und
nicht hiervon isoliert zu betrachten. Die Mitwirkung des Hochschullehrers
bei der Verwertung ist daher von grofer Bedeutung. So sind die Hoch-
schullehrer in den USA gehalten und berechtigt, bei der Erfindungsver-
wertung durch honorierte Beratungstatigkeit mitzuwirken und werden
hierfiir entsprechend freigestellt’®. Eine engagierte Mitarbeit der Hoch-
schullehrer bei der Verwertung kann durch eine derartige Freistellung
und Honorierung sowie durch eine grof3zugige Beteiligung des Hoch-

schullehrers und des Lehrstuhls am Verwertungserlos forciert werden.

F) Statuierung von Verwertungspflichten

Ein Weg zur verstarkten Verwertung von Hochschulerfindungen ist fer-
ner, dald die Zuwendungsempfanger von Projektférdermitteln vertraglich
zur Verwertung der Forschungsergebnisse verpflichtet werden und daf}
sich die Einnahmen aus Verwertungsgeschéaften nicht zuwendungsmin-
dernd auswirken, sondern dem Zuwendungsempfanger belassen wer-
den. Einen Schritt in diese Richtung hat das BMBF getan, in dem es in
seine ,neuen* Zuwendungsbestimmungen’ eine Verwertungspflicht

aufgenommen hat und die Erlése dem Zuwendungsempfanger belaft.

Wichtig ist es auch, dall bei Kooperationsvertragen mit der Industrie

ausgehandelt wird, daf} die Schutzrechte bei Nichtverwertung durch den

702 Ullrich, Privatrechtsfragen der Forschungsforderung in der Bundesrepublik Deutsch-

land, S. 264 Fn. 85
793 siehe ausfihrlich Teil 2: B
7% siehe ausfiihrlich Teil 2: Il A Ziffer 2a
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Partner an die Hochschule zurilckfallen. Denn ohne aktive Anmeldepoli-
tik auf Patente und Schutzrechte wird die Tendenz zur Geheimforschung
zunehmen. Haufig fliet bei der Zusammenarbeit mit Unternehmen sub-
stantielles, in der Hochschule Uber viele Jahre mit staatlichen Mitteln
erarbeitetes Wissen an ein einziges Unternehmen, das vertraglich die
Nutzungsrechte erwirbt, ggf. jedoch gemal seinem spezifischen Fir-
meninteresse die Erfindung nicht umsetzt (sog. Schubladenpatent), so
dall der wirtschaftliche Wert des geistigen Eigentums der Hochschule

abnimmt.

G) Erhdhung des Beteiligungsanspruches gem. § 42 Il Arb-
NErfG

Gemal des vorliegenden Anderungsvorschlags besteht das Hoch-
schullehrerprivileg fort und wird nur im Falle einer wirksamen Vereinba-
rung zwischen Hochschule und Hochschullehrer entsprechend abbe-
dungen. Somit besteht weiterhin Raum flir einen der Hauptkritikpunkte
des Hochschullehrerprivilegs, namlich daf3 die Hochschullehrer mit 6f-
fentlichen Mitteln geférdert werden, jedoch die Gewinne aus einer Ver-
wertung ausschlief3lich privat abschépfen. Bis auf die relativ unbedeu-
tende Beteiligung nach § 42 Il ArbNErfG fliet von den Einnahmen aus
einer erfolgreichen Verwertung von Hochschulerfindungen trotz erhebli-

cher Investition 6ffentlicher Gelder nichts an die Hochschulen zurtick.

Ziel einer Veranderung der Patentsituation an deutschen Hochschulen
sollte es daher auch sein, daf® die Hochschulen an den Einnahmen aus
einer Verwertung von Hochschulerfindungen beteiligt werden und diese
nicht weiterhin an ihnen vorbeiflie3en. Die zurlckerhaltenen Gelder sol-
len wieder in die Forschung investiert werden, um den technischen Fort-
schritt in Deutschland voranzutreiben und der einheimischen Wirtschaft
einen Entwicklungsvorsprung gegeniber auslandischen Wettbewerbern

zu verschaffen.

Vor diesem Hintergrund ist fraglich, ob nicht eine Anderung des § 42 Il

ArbNErfG dahingehend vorgenommen werden sollte, dal’ der Beteili-
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gungsanspruch der Hochschule gem. § 42 Il AroNErfG erhéht wird bzw.
eine Abhangigkeit und Begrenzung auf die von der Hochschule aufge-
wendeten besonderen Mittel wegfallt’”®. Die Hochschule wiirde so an
samtlichen Einnahmen der Hochschullehrer, welche ihnen aus und im
Zusammenhang mit einer Verwertung von Hochschulwissen zuflief3en,

partizipieren.

Zum Zwecke der Motivation und Forschungsférderung mufte die Hoch-
schule jedoch verpflichtet werden, den auf sie (nach dem geanderten §
42 1| ArbNErfG) entfallenden Erlésanteil an den Lehrstuhl, aus welchem
die Erfindung hervorgegangen ist, zur Forschungsférderung weiterzu-
leiten. Somit mull zwar der Hochschullehrer eine Schmalerung seiner
personlichen Einnahmen hinnehmen, jedoch fliel3t dieser Betrag Uber
die Hochschule wieder seinem Lehrstuhl zu und wirkt so erheblich weni-
ger motivationshemmend. Im Ergebnis kommt es zu einer zwangswei-
sen Beteiligung der Hochschule/Lehrstuhl an den persénlichen Einnah-

men der Hochschullehrer aus der Verwertung von Hochschulwissen.

Der Beteiligungsanspruch der Hochschule gem. § 42 1l ArbNErfG wirde
jedoch entfallen, wenn es zu einer Vereinbarung zwischen Hochschule
und Hochschullehrer Gber die Erfinderrechte (gem. Ziffer C) kommt. Die
mit dem Hochschullehrer getroffene Vereinbarung ware vorrangig. Dies
stellt einen Anreiz zur Ubertragung der Rechte auf die Hochschulen im
Wege von Vorabvereinbarungen dar, welcher zum Zwecke der Verbes-
serung der Patentsituation an Hochschulen wohl als gewichtiger anzu-
sehen ist als die Beteiligung an den — teilweise nicht beraus hohen —

Verwertungserldsen der Hochschullehrer.

Ein erhdéhter Beteiligungsanspruch der Hochschule wirkt sich eher
hemmend als stimulierend auf die Schutzrechtsarbeit der Hochschulleh-
rer selbst aus. Der finanzielle Anreiz wird geschmalert, so da} damit zu
rechnen ist, dal} weniger Patentarbeit von den Hochschullehrern selbst
betrieben wird. Gleichzeitig wird hierdurch jedoch ein Anreiz fur eine
Ubertragung der Erfindungsrechte auf die Hochschule durch Vorab-

vereinbarungen (siehe Ziffer C) geschaffen.

%% siehe ausfiihrlich Teil 5: G
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Bei einer Rechtsubertragung auf die Hochschule wird von dieser die
Patent- und Verwertungsarbeit (Aufwand, Kosten etc.) tGbernommen,
wahrend der Hochschullehrer trotzdem eine lukrative Erlosbeteiligung
erhalt. Bei eigener Verwertung hingegen muifte der Hochschullehrer das
volle wirtschaftliche Risiko Gibernehmen und ware aufgrund der abzufih-
renden Erlésbeteiligung nach § 42 Il AroNErfG (geanderte Fassung)
finanziell nicht entscheidend viel besser gestellt als bei einer Rechts-
Ubertragung auf die Hochschule, zumal die Hochschule den auf sie ent-
fallenden Erldsanteil an den Lehrstuhl weiterzuleiten hat. Vor diesem
Hintergrund sind die Hochschullehrer wohl leichter fiir eine Ubertragung
ihrer Erfindungsrechte auf die Hochschule durch Vereinbarung zu ge-
winnen und kann das System einer Rechtsibertragung auf freiwilliger

Basis (Ziff. C) besser funktionieren.

Diese Vorgehensweise ist in zweifacher Sicht vorteilhaft: Zum einen wird
ein Anreiz fur die Hochschullehrer zum Abschluf3 von Vereinbarungen
mit den Hochschulen geschaffen; zum anderen ist die Hochschule —
sollte keine wirksame Vereinbarung mit ihr getroffen werden - an dem
Erlés einer anderweitigen Verwertung beteiligt. In jedem Fall flieRen je-
doch Einnahmen aus der Verwertung von Hochschulerfindungen an die
Hochschule zurick und nicht weiterhin an ihr vorbei. Diese Einnahmen
mufRten der Hochschule zur eigenen Verwendung — Forschungsférde-
rung durch Weiterleitung an den Lehrstuhl - verbleiben. Es dirfte keine
ausgleichende Kirzung des ,Globalhaushaltes“ der Hochschule vorge-

nommen werden.

H) Zusammenarbeit mit der Industrie

Bei jeder Anderung im Rahmen des § 42 ArbNErfG ist es wichtig, daR
es nicht zu einer Auslagerung industrieller Forschung aus der Hoch-
schule kommt. Eine gute Zusammenarbeit zwischen Hochschule und

Industrie ist wichtig und flr beide Seiten von Nutzen.

Die Unternehmen profitieren von dem in den Hochschulen entstandenen

Wissen und deren Equipment (Ausstattung und Know-How), bringen
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jedoch auch eigenes Wissen in die Hochschulforschung ein und flihren
die Hochschulen an die aktuellen Marktbedurfnisse heran, so daf} diese
nicht den Bezug zur Praxis und zu relevanten Forschungszielen verlie-

ren.

Es mul} beachtet werden, dal} das Hochschulwissen nur dann von Vor-
teil fir die Allgemeinheit sein kann, wenn es in irgendeiner Form umge-
setzt wird und auf den Markt gelangt. Die Hochschulen sind jedoch kei-
ne produzierenden Betriebe, so dal} sie auf eine externe Verwertung
angewiesen sind. Diese ist jedoch nur dann erfolgversprechend, wenn
die Hochschulforschung sich an den Bedurfnissen des Marktes orientiert

und so die Forschungsergebnisse fir die Industrie von Interesse sind.

In der jetzigen Situation (Bestand des § 42 ArbNErfG) kénnen Unter-
nehmen glnstig und insbesondere unkompliziert Wissen und Erfindun-
gen aus der Hochschulforschung erwerben. Mehr als die Halfte der
Hochschulerfindungen werden durch Unternehmen angemeldet’®. Dies
ist eine betrachtliche Zahl im Hinblick darauf, dal® die Mittel, die den
Universitaten von der Industrie zur Verfugung gestellt werden, im Ver-

gleich zu den iibrigen Ressourcen relativ gering sind’®’.

Diese Mittel sind jedoch unabhangig von ihrem Betrag, allein aufgrund
ihrer haushaltsrechtlichen Flexibilitat, allseitigen Verwendbarkeit und
Ubertragbarkeit ein wichtiges Hilfs-, Reserve- und Rettungswerkzeug,
das fir das Institut, fir den Professor und fiir seine Mitarbeiter den
Spielraum an Selbstandigkeit und Unabhangigkeit von der kameralisti-
schen Haushaltsflihrung sichert, der fir die Kreativitat in Lehre und For-
schung psychologisch notwendig ist. Dies gilt insbesondere flir die an-
gewandte Forschung an den Technischen Hochschulen, in den inge-
nieurwissenschaftlichen Fachern und an einigen fiir die Industrie beson-
ders interessanten Instituten und Lehrstihlen. Der Anteil der Industrie-
mittel betragt in einigen dieser Falle Uber 50 % der gesamten Drittmit-

tel’®®

% siehe ausfiihrlich Teil 3: A | Ziffer 1 b
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Eine Abschaffung des § 42 ArbNErfG wird wohl zu einer verstarkten
Auslagerung von industriellen Forschungsvorhaben aus der Hochschule
filhren’®. Dies griindet wohl auch darauf, da sich durch die Einschal-
tung des behabigen Verwaltungsapparates der Hochschule die Zusam-
menarbeit bzw. der Rechtserwerb fir die Industrie betrachtlich verkom-
plizieren und verlangsamen wirde. Insbesondere ware die flr den rei-
bungslosen Ablauf von Forschungsprojekten notwendige direkte Zu-
sammenarbeit zwischen Hochschullehrer und Unternehmen durchbro-

chen.

Ferner werden wohl die Hochschullehrer im Falle einer Abschaffung des
Hochschullehrerprivilegs aufgrund der ,Enteignung ihrer Forschungser-
gebnisse” Auswege suchen, damit die Hochschule nicht in den Besitz
ihrer Erfindungen gelangt und deshalb ihre Tatigkeiten aus dem Hoch-

schulbereich verlagern*.

Der vorliegende Anderungsvorschlag erméglicht eine flexible Gestaltung
im Hinblick auf eine gute Zusammenarbeit mit der Industrie. Die Hoch-
schulen haben die Moglichkeit — soweit sie eine geeignete Verwertungs-
einrichtung besitzen — die Erfindungsrechte von den Hochschullehrern
zu erwerben. Kommt es jedoch zu keiner derartigen Vereinbarung, so
bleibt das Hochschullehrerprivileg uneingeschrankt bestehen, mit der
Folge, dall die Hochschullehrer weiterhin die freie Verfiigungs- und
Verwertungsbefugnis Uber ihre Erfindungen haben und diese zur eige-
nen Verwertung bzw. zur Einwerbung von Drittmitteln und Forschungs-
auftragen einsetzen kénnen. Die Unternehmen haben in diesem Fall
weiterhin die Moglichkeit, mit den Hochschullehrern direkt in Kontakt zu
treten und unkomplizierter die Rechte an Hochschulerfindungen zu er-

werben.

Kommt es zu einer Vereinbarung zwischen Hochschule und Hochschul-
lehrer Uber die Erfindungsrechte, so ist diese nur dann zulassig, wenn
die Hochschule eine brauchbare Verwertungseinrichtung besitzt. Diese

sollte sich jedoch von dem behabigen Verwaltungsapparat der Hoch-

7% siehe ausfiihrlich Teil 5: A
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schule derart unterscheiden, daf} ihr ein schnelleres, unburokratischeres
Handeln moglich und somit ein unkomplizierter Rechtserwerb durch die
Unternehmen gewahrleistet ist. Hierdurch kdnnte einer Auslagerung

industrieller Forschung entgegengewirkt werden.

Im Falle einer Vereinbarung zwischen Hochschule und Hochschullehrer
wird zwar der Hochschullehrer i.d.R. nach auf3en seine Verfligungs- und
Verwertungsbefugnis an die Hochschule verlieren, jedoch besteht die
Méglichkeit, intern Regelungen zu treffen, welche ihm Freiheiten im Um-
gang mit den Unternehmen einrdumen und ihm Mitwirkungspflichten
auferlegen. So ist eine flexible, vertragliche Gestaltung mdglich, welche

den jeweiligen Bedirfnissen angepal’t werden kann.

Der direkte Kontakt zwischen Unternehmen und Hochschullehrern soll -
soweit moglich - erhalten bleiben, da hierdurch eine dynamische und
reibungslose Gestaltung der Forschungsprojekte ermdglicht wird, wel-
che zu deren Gelingen beitragt. Je mehr Hierarchieebenen zu berwin-
den sind, desto mehr wird das Forschungsprojekt belastet’"". Die Vor-
teile der (jetzigen) durch Selbstandigkeit und Individualitdt gepragten

Forschungsarbeit der Hochschullehrer gilt es moglichst zu erhalten.

Die eigenstandige Einwerbung von Zuwendungen und Projekten durch
die Hochschullehrer sowie der direkte, intensive Kontakt der Hoch-
schullehrer zur Industrie ist der Hochschulforschung dienlich und darf
nicht unterbunden werden. Amerikanische Professoren und Hoch-
schulassistenten werden nur fir 9 Monate im Jahr bezahlt, und man
erwartet von ihnen, dal} sie sich in den ubrigen 3 Monaten selbst finan-
zieren und auch sonst den Uberwiegenden Teil ihrer Forschung durch
eingeworbene Zuwendungen bestreiten’?. Hierdurch wird eine enge

Zusammenarbeit von Hochschule und Industrie zusatzlich forciert.

Die aktive Patent- und Verwertungsarbeit von Universitaten in den USA
fihrte zu einer drastischen Steigerung der Patentanmeldungen akade-

mischer Einrichtungen, einer vermehrten Vergabe von Lizenzen an Pri-

" siehe ausfiihrlich Teil 5: B Il
"2 siehe ausfiihrlich Teil 2: B
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vatunternehmen und zusatzlichen Einnahmen fir die Hochschulen.
Gleichzeitig mit der Steigerung der Patentanmeldungen durch die Hoch-
schulen kam es zu einer verstarkten Zusammenarbeit zwischen der In-
dustrie und den Universitaten. Dies belegt die Zunahme der finanziellen

Férderung akademischer Forschung von Seiten der Industrie”™.

Dieses Ergebnis verdeutlicht, daf} ein aktives Betreiben von Patentarbeit
durch die Hochschulen und eine gedeihliche Zusammenarbeit mit der
Industrie sich nicht gegenseitig ausschlieen, sondern vielmehr hier-
durch eine Forschungsférderung und verstarkte Verwertung von Hoch-

schulerfindungen erreicht werden kann.

1) Veroffentlichungen

Entscheidend fir eine Verbesserung der Patentsituation im Hochschul-
bereich ist, dal® verstarkt Hochschulwissen zum Nutzen der Allgemein-
heit den Weg vom Labor in die industrielle Praxis findet. Der erwiinschte
Wissenstransfer von der Hochschule in die Industrie hat jedoch nur dann
gute Erfolgschancen, wenn die Wissenschaft der Industrie nicht nur in-
teressante, sondern auch rechtlich geschutzte oder jedenfalls schutzfa-
hige Arbeitsergebnisse anbieten kann. Veréffentlichte Erfindungen sind
fur die Industrie nicht von Interesse. Nur eine geschiitzte Rechtsposition
sichert eine Vorzugsstellung im Wettbewerb und erlaubt es, in die weite-

re Entwicklung und Markteinflihnrung zu investieren.

Ziel einer Veranderung mul} es daher sein, die Anzahl patentschadlicher
Veroffentlichungen im Hochschulbereich zu verringern. Der Veréffentli-
chung ihrer Ergebnisse in Vortragen, Fachzeitschriften etc. messen die
Hochschullehrer eine Uberaus hohe Bedeutung (weit mehr als einer
Patentierung) zu’"*. Durch Verdffentlichungen — und nicht durch Paten-
te- kann sich der Hochschullehrer in der ,scientific community® profilie-

ren und seine Reputation als Wissenschaftler verbessern.

3 siehe ausfihrlich Teil 2: B
"4 siehe ausfiihrlich Teil 3: B | Ziffer 2
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Durch die rege Veroffentlichungstatigkeit setzen sich die Hochschulleh-
rer heftiger Kritik aus’'®: Die wissenschaftlichen Hochschulen werden
aus Steuergeldern finanziert. Der tatige Hochschullehrer sollte sich da-
her die Frage stellen, ob es eigentlich volkswirtschaftlich weiterhin ver-
tretbar erscheint, die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeiten, also in der
Regel hochrangiges Know-how, durch eine wissenschaftliche Publikati-
on ohne schutzrechtliche Absicherung preiszugeben. Die von ihm erar-
beiteten wissenschaftlichen Ergebnisse kénnen so der einheimischen
Wirtschaft keinen Entwicklungsvorsprung gegeniber auslandischen

Wettbewerbern mehr verschaffen.

Es darf jedoch nicht Ubersehen werden, dal die Veréffentlichungstatig-
keit der Hochschullehrer nicht primar ihrer wissenschaftlichen Anerken-
nung und Ansehenssteigerung dient und somit reiner Selbstzweck ist,
sondern vielmehr ein wichtiges Element im Wissenschaftssystem dar-
stellt und in der verfassungsrechtlichen Aufgabe und Stellung der Hoch-
schullehrer wurzelt. Das Berufsziel des Hochschullehrers ist auf eine
zweckneutrale Kenntnisgewinnung, nicht jedoch auf Verwertungsfragen
gerichtet, zumal die Verwertbarkeit von Erfindungen fur Hochschullehrer
schwer erkennbar ist, da diese nicht in Unternehmen und mithin nicht
am Markt tatig sind. Das Hochschullehrerprivileg dient, wenn es verfas-
sungsrechtlich begriindet werden soll, gerade dem Schutz dieses an-

dersartigen Berufsziels des Hochschullehrers.

Die Veroffentlichungstatigkeit des Hochschullehrers liegt somit in seinem
beruflichen Aufgabenbereich und dient der autonomen Entwicklung der
Wissenschaft, deren Voraussetzung die Mitteilung und die wechselseiti-
ge Prifung von Ergebnissen und Theorien untereinander und mit der
kritischen Offentlichkeit sind. Die Funktionsfahigkeit des Wissenschafts-
systems beruht gerade auf der Konkurrenz der Veroffentlichungen. Die-
ser Kommunikationsprozel} ist fur die Effektivitat des Systems stérungs-

6

frei zu erhalten”'®. Die Publikationstatigkeit des Hochschullehrers ist

daher nicht nur eine Frage seines Karrierebewuftseins, sondern ist

"% Gramm, Anmerkungen zum Aufsatz von Roland Frieling: Forschungstransfer, GRUR

1987, 864
8 siehe ausfiihrlich Teil 4:A VI Ziffer 4
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vielmehr im Wissenschaftssystem selbst angelegt und hierin als wichti-

ger Bestandteil anzusehen.

Um den Konflikt zwischen innovationspolitisch notwendiger patentrecht-
licher Sicherung eines Forschungsergebnisses und dem legitimen Inter-
esse der Hochschullehrer an einer frihzeitigen Publikation neuen Wis-
sens aufzuheben, kommt die Einfiihrung einer Neuheitsschonfrist’'’ in
Betracht, innerhalb derer die eigene Veroffentlichung eine spatere Pa-
tentierung nicht vereitelt. Eine derartige Neuheitsschonfrist kbnnte somit
zwar die negativen Folgen einer friihzeitigen Veroéffentlichung aus pa-
tentrechtlicher Sicht tGberwinden, nicht jedoch den vorgenannten eigent-
lichen Zielkonflikt. Dieser bleibt unabhangig von dem Vorhandensein

einer Neuheitsschonfrist bestehen.

Die Einfuhrung einer Neuheitsschonfrist ware jedoch zu einer Entschar-
fung des verfassungsrechtlichen Konfliktes dienlich, welcher im Falle
einer Nichtgeltung bzw. Abdingung des § 42 ArbNErfG aufgrund der
hieraus resultierenden vorlibergehenden Verpflichtung des Hochschul-
lehrers zur Geheimhaltung (§ 24 ArbNErG oder aus Vertrag) entsteht’"®.
Auch eine nur voribergehende Geheimhaltungspflicht, welche zur Wah-
rung der Patentierfahigkeit der Erfindungen notwendig ist, tangiert den
Hochschullehrer in seiner nach Art. 5 Ill GG geschutzten positiven Ver-

offentlichungsfreiheit und ist daher verfassungsrechtlich bedenklich”™®.

Im Falle der Einfihrung einer Neuheitsschonfrist hatte die Publikation
des Hochschullehrers innerhalb der Frist keine patentschadliche Wir-
kung mehr, so dal} fir eine strikte Geheimhaltungspflicht des Hoch-
schullehrers bis zum Freiwerden der Erfindung keine Notwendigkeit
mehr bestehen wirde. Hierdurch lielte sich der verfassungsrechtliche
Konflikt entscharfen. Ob und wann es jedoch zur Einflihrung einer euro-
paweiten Neuheitsschonfrist kommt, ist offen’®. Das amerikanische

Patentrecht hingegen kennt eine einjahrige Neuheitsschonfrist.

"7 siehe ausfihrlich Teil 4: A VI Ziffer 2, 4

"8 siehe ausfuhrlich Teil 4 : A VI Ziffer 2
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Ausgehend von der jetzigen Rechtslage stellt sich die Veroffentli-
chungsproblematik in der vorgeschlagenen Anderungsvariante wie folgt

dar:

In einer Vereinbarung der Hochschule mit dem Hochschullehrer bzgl.
der Ubertragung der Erfindungsrechte (Ziff. C) wird wohl tiberwiegend
eine vorlbergehende Geheimhaltungspflicht statuiert werden, da bei
Veroffentlichung der Erfindung durch den Hochschullehrer ein Rechts-
erwerb fir die Hochschule aufgrund mangelnder Patentierfahigkeit nicht
von Interesse ware. Frihzeitige, patentschadliche Verdéffentlichungen

werden hiermit durch vertragliche Verpflichtung unterbunden.

Im Ubrigen wird die Aussicht des Hochschullehrers auf Erhalt von Pra-
mien bei Erfindungs-/Patentanmeldung bzw. einer grof3ziigigen Erlés-
beteiligung sowie die Beriicksichtigung von Patenten bei der beruflichen

Laufbahn die Vornahme patentschadlicher Handlungen einddmmen.

Zusatzlich ist eine Sensibilisierung der Hochschullehrer auf die Proble-
matik ,Publikation/Patentierung“ mittels einer Steigerung des Patentwis-
sens- und -bewultseins angezeigt. Vielen Hochschullehrern und Hoch-
schulmitarbeitern sind die Voraussetzungen und die Bedeutung von

721
t

Patentschutz nur unzureichend bekannt’“'. Es ist daher hiertber ver-

starkt Aufklarungsarbeit zu leisten.

Bereits die Studenten sind diesbeziiglich zu schulen und die Thematik
ist in die Lehrplane aufzunehmen. In allen Hochschulen sollten Lehrver-
anstaltungen im Aufbau- oder auch im Weiterbildungsstudium angebo-
ten werden, in denen der wissenschaftliche Charakter der Patentlitera-
tur, die Nutzung von Patentliteratur und einschlagigen Datenbanken, die
Patentierungsvoraussetzungen im einzelnen sowie die konkreten Ver-
fahren der Schutzrechtssicherung und Anleitung zum neuheitsunschad-
lichen Publizieren fur den Fall einer méglichen Patentanmeldung erdrtert

und vermittelt werden.

21 siehe ausfiihrlich Teil 3: Il Ziffer 2a cc:
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K) Zusammenfassende Ubersicht

Die vorgeschlagene Anderungsvariante ermdglicht den Hochschulen

eine flexible Gestaltung von Schutzrechtsarbeit.

Die Hochschulen kénnen mit den Hochschullehrern bei Berufungsver-
handlungen Vereinbarungen Uber die Rechtsibertragung, Vergltung
und bei Inanspruchnahme von entsprechenden Mitwirkungspflichten des
Hochschullehrers treffen. Der Inhalt dieser Vereinbarungen ist parteidis-
positiv und ermdglicht so, die Schaffung von individuellen und kollekti-
ven Anreizsystemen. Anreizsysteme haben sich in der Industrie zur Ver-
besserung der Erfindungs- und Verwertungsergebnisse bewahrt, so dafl}

auch im Hochschulbereich von deren Erfolg auszugehen ist.

Grundgedanke ist, dal} ein aktiver Wissenstransfer in die Wirtschaft nur
auf Basis einer freiwilligen konsensualen Mitwirkung der Beteiligten
gelingen kann, die von Motivationsanreizen fiir Wissenschaftler bei
Hochschulen getragen ist’??. Die Motivation der Hochschullehrer ist in
jeder Hinsicht fir einen erfolgreichen Transfer von Hochschulwissen
notwendig. Dies beginnt bei der Stimulierung der Innovationsbereitschaft
des Hochschullehrers, der Weiterentwicklung einer Entdeckung zur Er-
findung und endet bei einer engagierten Verwertungsmithilfe des Hoch-
schullehrers. Derartige Mitwirkungshandlungen sind nur auf freiwilliger

Basis durch Motivationsanreize zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund ist eine Verbesserung der Patentsituation an
deutschen Hochschulen, insbesondere dahingehend, dall vermehrt Er-
findungen aus der Hochschulforschung einer Verwertung zugefihrt wer-
den und dall die Einnahmen aus der Verwertung nicht mehr unge-
schmalert von den Hochschullehrern privat abgeschépft werden kénnen,
sondern zu einem nicht unerheblichen Teil an die 6ffentliche Hand zu-

ruckflieRen, unter folgenden Voraussetzungen erzielbar:

22 Ulirich, in Handbuch des Wissenschaftrechts, S. 1590



Teil 6: Anderungsvorschlag - 365 -

> Beibehaltung des Hochschullehrerprivilegs unter ev. Anderung/
Erhéhung des Beteiligungsanspruches der Hochschule nach § 42
[I ArbNErfG.

» Schaffung von Patent- und Verwertungsstrukturen/-einrichtungen
fur Hochschulerfindungen

» Zulassigkeit von Vorabvereinbarungen mit den Hochschullehrern
Uber deren Erfindungsrechte (keine Geltung des Rechtsgedan-
kens des § 22 ArbNErfG), jedoch verfassungsrechtliche und/oder
AGB-rechtliche Missbrauchskontrolle hinsichtlich Angemessen-
heit der Bedingungen und Bestehen einer geeigneten Verwer-
tungseinrichtung der Hochschule; Recht zur Unterbindung der
Veroffentlichung in Ausnahmefallen

» Anwendung von Anreizsystemen z.B.:
e Pramien fur Erfindungsmeldung, Patentanmeldung und/oder
Patenterteilung
e grofdziigige Erlésbeteiligung
e Bericksichtigung von Patenten bei der beruflichen Laufbahn

> Verbleiben der Einkiinfte aus Schutzrechtsarbeit bei den Hoch-
schulen, keine Haushaltskirzungen

» Steigerung des Patentwissens und -bewufltseins an den Hoch-
schulen

»  Wiedereinfuhrung einer Neuheitsschonfrist

» Schaffung einer Abhangigkeit der Zuwendungen staatlicher Stel-
len von der Anzahl der Patente

» Statuierung einer Verwertungspflicht von Zuwendungsempfan-
gern von Projektférdermitteln

» Wegfall von Rickzahlungspflichten oder Zuwendungsminderun-
gen von Erlésen aus geférderten Forschungsvorhaben

» Rickfall der Erfindungen an die Hochschule bei Nichtverwertung
in Kooperationsvertragen mit der Industrie
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