Diatmar Enk

an deutschen Hochschulen nachzudenken, wird es meiner Meinung nach keine
erfolgreichen Konzepte und Strateglen filr eine ,Patentkultur® am unseren
Universititen geban.

Damit meine ich nicht das Schaffen von neuen Verwaltungsstrukturen, die
|deen .managen” oder .makein”. Eine .Patentkultur® hitten wir, wenn man in
einigen Jahren erfolgreichen Transfer nicht mehr mit Preisen belohnen miisste,
sondern wir an den Universitaten in jeder Arbeitsgruppe, jedemn Institut, jeder
Klinik und jedem Sonderforschungsbereich jemanden hétten, der weil, wie
man es angeht.
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Thomas Hoeren

Hans im Gliick = Erfindungen an Hochschulen
an der Schnittstelle von Forschungsfreiheit und
universitarer Verwertung'

Es war ginmal gin Hochschullehrer, nennen wir ihn einmal ,Hans". Der machte
gines Tages sine sensationelle Erfindung. Doch dann begann sain Unglick. Er
hielt einen Vortrag, der spater auch in einem Tagungsband varoffentlicht
wurde. Was Hans nicht wusste: Da damit seine Erfindung teilweise verdffent-
licht war, gehdrte sie zum Stand der Technik und kam fir einen Patentschutz
nicht mehr In Betracht. Doch Hans zog weiter und traf auf Menschen in der
Industrie. Er schloss mit Thnen einen Vartrag Uber die Verwertung seiner Erfin-
dung. Doch weil er nicht aufpasste und das Kleingedruckte nicht las, war €in
Teil seiner Rechte gegen eine geringe Vergitung ,weg"”. Frustriert liel Hans,
was von seiner Erfindung noch Gbrig geblieben war, liegen. Erst Jahre spater
entdeckte ein Mitarbeiter diesen Torso, beschiftigte sich dann damit, meldete
seinerseits eine Erfindung zum Patent — und wurde damit reich. Hans hingegen
starb verbittert und versinsamt in einer kleinen Mietswohnung in Minster-
Coerde. Soweit die Geschichte von ,Hans im Ungliick”.

Das Marchen kinnte auch ganz anders gehen — daher die andere Variants vem
.Hans im Gliick". Es war einmal ein Hochschullehrar, wir nennen ihn Hans".
Der machte eines Tages eine sensationelle Erfindung. Doch Hans war alarmiert.
Vorab infarmierte er sich (iber seine Rechtsposition bei der Forschungstransfer-
stelle der Hochschula und las dis vom Wissenschaftsministerium und anderen
Organisationen herausgebrachten Leitfaden zum Patentrecht. Hans wusste
daher, dass es mit dem Vortrag und der anschliefenden Publikation seiner
Ergebnisse in einen Tagungsband problematisch sein wiirde. Er verzichtete zu-
nachst einmal auf die vorschnelle Einladung zur genannten Tagung und kldrte
mit der Hochschule seine Rechisposition nach § 42 ArbNEG. Er erfubr, dass er
das Recht hatte, auf den Vortrag zu verzichten und diese Entscheidung auch im
Rahmen des neuen Regimes fiir Arbeitnehmererfindungen respektiert wirde.
Wiirde er den Vortrag halten wollen, misste er der Universitat zwel Monate
vorher eine entsprechende Anzeige machen, um einen rechtzeitigen Schutz der
Erfindung (ber Patente noch zu erméglichen. Auch mit Vertragen war Hans
vorsichtig. Gut geschult wusste er, dass er gar nicht mehr so einfach in der

| Dieser Beitrag ist aus sinem Vortrag entstandan, der auf dem Workshop .Patente im
Hochschulalitag”, Minater, B.-9. Mai 2003, gehalten wurda.
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Lage ist, seine Rechte an die Industrie abzugeben. Vielmehr muss er seine
Erfindung der Hochschule als Diensterfindung melden. Die Univarsitat hat vier
Monate Zait, um zu entscheiden, ob sie die Rechte selbst verwerten will. Die
Hochschule muss dann ihrarseits sofort nach Meldung die ziigige Vorbareitung
giner Anmeldung veranlassen. Die Anmeldepflicht entfallt, wenn die Universitat
die Erfindung freigibt oder die entsprechende Entscheidungsfrist versdumt.
Wiirde die Universitit die Rechte verspitet freigeben, kénnte der Erfinder
Schadensersatzanspriiche gegeniber der Hochschule geltend machen, wenn
wegen des nunmehr verinderten Stands der Technik die Erfolgsaussichten der
Anmeldung gering geworden wéren. Hans weil, dass dieses Regime kein
Korsatt fiir ihn ist, sondern seinem eigenen Schutz dient. Statt als vereinsamter
Erfinder der machtigen Industrie gegeniiber zu stehen, kann ihm nunmehr die
Hochschule bei der Gestaltung von Vertrdgen und der Inanspruchnahme der
Erfindung schiitzen. Denn Hans muss auch nicht verarmt sterben. Nimmt die
Hochschule die Verwertungsrechte wahr, leitet sie die Erfindung im Regelfall
zur Pritfung an Provendis weiter. Provendis ist eine GmbH mit Sitz in Milheim,
die die Erfindung auf ihre Patentfihigkeit und Verwertungsmoglichkeiten
binnen kurzer Zeit priift. Provendis Gbemimmt auch die Begleitung der Ver-
wertungsgespriche mit der Industrie und das Contrelling hinsichtlich der Var-
wertungserldse. 30 % der Erlose gehen dann zurlick an den Erfinder; von den
iibrigen 70 % werden die Patentierungskosten abgezogen und der Rest zu
gleichen Teilen auf Provendis und die Hochschule verteilt. Von den 30 % kann
Hans irm Glick gut leben, Reich und gliicklich stirbt ar in sainem Ferienhaus auf
Mallarca. Und wenn er nicht gestorben ist, so lebt er auch noch heute.

Sowwait die Marchen. Nun zeigt die Mirchenforschung, dass Mérchen auf Ideal-
typen basieran, Es gibt an nordrhein-westfilischen Hochschulen wohl weder
den _Hans im Unglick® noch den ,Hans im Glick”. Zwischen diesen beiden
Extremen finden sich graue Gestalten, die manchmal gliicklich und manchmal
auch ungliicklich sind, Deshalb muss gerade hier auch die Rede von den
Stirfaktoren sein, die dem ,Gliick” nordrhein-westfilischer Hochschulerfinder
entgegensteht. Zundchst sind da einmal die frilheren LHana im Glick” -
namlich die ,Cracks”. Zu den ,Cracks” zhle ich Hochschullehrer, die schon seit
Jahrzehntan wissen, wie sie Ihre eigenen Erfindungen auBerhalb der Hoch-
schule am besten verwerten konnen. Diese ,Cracks” kinnan Erfolgs-
geschichten erzdhlen, auf sigenen Konzernstrukturen und werden von den
Hochschulen dafiir zum grofen Teil beneidet und geehrt. Denn das Wissen-
schaftsministerium weill meines Erachtens oft selbst nicht, was es will. Auf der
pinen Seite mbchte ss gerne die Patentverwertungen an die Hochschulen
zuriickholen, kann da insofern auch gliicklich auf § 42 ArbNEG verweisen. Auf
der anderen Seite lobt sie aber Hochschullehrer, die auf Ausgriindungen ver-
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welsan kénnen und ihr gesamtes Know-how in private GmbHs einbringen.
Jadenfalls sind solche ,Cracks” nicht bereit, die Schaffung des Hochschul-
lehrerprivilegs hinzunehmen. Es hilft auch hier nichts, diese mit Hinweis auf die
geanderta Rechtslage zu vergritzen. Hier sind Kooperationen und auch ein
klareres Leitbild des Ministeriums in Bezug auf das Schicksal von Hochschul-
erfindungen notwendig.

Einen waiteren Stérfaktor kemmt von den an einermn Forschungsprojekt beteilig-
ten Mitarbeitern. Wenn man nicht auf das Spitzweg-ldeales sinsarmen Forschers
rekurriert, sind Forschungsprojekte an Hochschulen immer eine Gemein-
schaftsleistung. Doch was passiert, wenn der eine Mitarbeiter eine Erfindung
rasch und der andere (aus guten Griinden) erst spét oder unter Umstéinden nie
verdffentlichen will. Nach dem neuen Arbeitnehmererfindungsgesetz kann
derjenige, der eine Publikation nicht will, die Anmeldung verhindern. Insofern
kommt das neue Ragime erst dann zum Tragen, wenn alle Projektbeteiligten an
alnem Strang ziehen, Ein wichtiger Storfaktor liegt auch in der Wirtschaft. Die
Industrie hatte es friher einfach, da es an der Hochschule einen einzelnen kan-
kreten Ansprechpartner, nimlich den Hochschullehrer gab. Mit diesem konnte
man auch relativ einfach verhandeln. Nunmehr steht der Industrie nicht mehr
dar sinzelne Hochschullehrer, sondern die Universitit oder/und Provendis ge-
geniiber. Man kann diesen Wechsel durchaus als Vorteil fir die Industrie ba-
greifen, wenn man auf die damit verbundene Professionalisierung verweist.
Inshesondere die Vorprifung einer Erfindung durch Provendis spart auch der
Industrie Kosten. Dennach bestehen in der Industrie sehr oft Vorbehalte gegen-
iiber der Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs; mit einem gewissen Recht
verweist man auch darauf, dass die Hochschulen noch gar nicht auf ihre neue
Rolle als Ansprechpartner der Industrie bei der Patentverwertung eingestellt
sind.

Ein weitarar Storfaktor kommt vom Gesetzgeber selbst. Er verwendet eine ge-
fihrliche Lawinentaktik, wenn er das gerade reformierte Arbeitnehmerer-
findungsgesetz wieder reformieran will. Genau das ist seit langerer Zeit ge-
plant. So liegt seit Oktober 2001 ein Referentenentwurf des Bundesjustiz-
ministeriums zum Arbeitnehmererfindungsgesetz vor. Andern soll sich danach
das Verfahren der Inanspruchnahme von Diensterfindungen, Die Inanspruch-
nahme soll bereits dann erklart sein, wenn nicht der Arbeitgeber die Dianst-
erfindung nach vier Monaten schriftlich freigibt. Die bloBe Untitigkeit der
Hochschule wiirde dann zu einem Rechteverlust filhren. Im Ubrigen ist sine
sahr hohe Vergitung far Diensterfinder vorgesehen, die pauschal auf 750 €
und 2.000 € ab der Verwertung festgesetzt werden soll. Boswillige Dienst-
arfinder kinnten also die Hochschule in einer Flut von kleinen Erfindungen
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iiberziehen und tausende von Erfindungen an der Hochschule anmelden. Wenn
die Hochschule mit diesen Anmeldungen dberfordert ist, wird sie allein auf
Grund dieser Uberforderung und der damit verbundenen Untatigkeit zum
Inhaber der Verwertungsrechte und miisste pauschal die genannten hohen Ver-
glitungssitze bezahlen. Das Schicksal dieses Referentenentwurfs ist allerdings
ungewiss; schon seit einigen Monaten hért man nichts mehr lber weitere
gesetzgeberische Aktivitdten in diesem Bereich.

Ein letztar Stérfaktor ist die Européische Kommission. Das gesamte Regelungs-
geflecht ist namlich dadurch kompliziert geworden, dass bei der Férderung im
Rahmen von EU-Projekten insbesondera im 6. Rahmenprogramm so genannte
Konsortialvertrige geschlossen werden milssen. Hier sind besondere Zugangs-
rechte fiir Dritte vorgesehen sowie Pflichten der Hochschule zur Schutzrechts-
anmeldung, deren AusmaRe noch nicht bestimmt werden kénnen. Erfreu-
licherweise ist die Universitdt Minstar allerdings Ansprechpartner fir die
Schutzrechtsmalknahmen im Rahmen des 6. Rahmenprogramms; das Institut
fiir Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht ist im Rahmen des
IPR-Helpdesk fiir die Prifung der schutzrechtlichen Situation bei EU-For-
schungsprojekten beauftragt worden.

Nirmt man Marchen und Wirklichkeit, stellt sich die Frage, was die Zukunft
bringen wird. Gilt das Prinzip .Mission Impossible” oder ist mit einem Abbau
der Starfaktoren und der Realisierung des ,Hans im Gliek” zu rechnen? Hierzu
bedarf as eines langen Atams. Parallelentwicklungen aus den USA zeigen, dass
man mit bis zu zehn Jahren rechnen muss, um eine effektive Struktur der Ver-
wertung von Erfindungen an Hochschulen aufbauen zu kénnen. Es bedarf des
Aufbaus einer entsprechenden Patentkultur vor Ort. Leider erweist es sich als
schidlich, dass Lehrstithle zum Patentrecht in der Bundesrepublik weitgehend
fehlen. Es bedarf auf jedan Fall eines offenen und ehrlichen Dialogs lber die
derzeitigen Entwicklungen, einschlieBlich entsprechender Fehlentwicklungen.
Es bedarf einer Verstirkung der Kompetenz und der Finanzausstattung von
Patentverwertungsagenturen, einer Intensiveren Zusammenarbeit der nord-
rhein-westfélischen Hochschulen auch mit Provendis und einer Kl&rung viel-
faltiger rechtlicher Fragen, Es freut mich jedenfalls, dass gerade die Universitdt
Minster bei diesern Dialog an vorderster Spitze tatig ist.
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Patente aus Hochschulkooperationen’

Entgegen der landldufigen Meinung, dass sich die Hochschulen in einem
JElfenbeinturm® lediglich um die Ausbildung der Studenten kiimmern und
praxisferne Forschung betreiben, gibt es in Wahrheit vielfiltige Kontakte
zwischen Hochechulen und Industrie, die neben anderen Méglichkeiten die
Hochschulan in die Lage versetzen, die Praxisrelevanz ihrer Arbeiten zu Gber-
prifen. Ein wichtiger Teil solcher Kontakte sind Forschungsprojekte, die ge-
meinsam von der Hochschule mit einem Industrispartner durchgefihrt werden.
Der Industtiepartner kann dabei von den Erkenntnissen und der Expertise der
Hochschulforscher profitieran, und die Hochschule erhélt zusétzliche Gelder filir
Forschungsarbeiten oder beispielsweise Promotionen.

Es gibt verschiedene Maglichkeiten, wie Hochschulen und Industriepartner 2u-
sammenfindan, Unter anderen selen hier aufgefihrt:

— Die Industrie wendet sich mit einem bezahlten Forschungsauftrag an eine
Hochschule. Die Themen stammen in der Regel aus dem Bereich der an-
wendungsnahen Grundlagenforschung. Die Beweggrinde hierfir sind
entweder mangelnde Forschungsressourcen beim Industriepartner oder -
was haufiger der Fall ist - dass sich der Industriepartner das Know-how der
Hachschule auf einem bestimmten Arbeitsgebiet zunutze machen will,
Hinzu kommt, dass die Hochechule unter Umstinden fiir das betreffendea
Forschungsgebist mit spezialisierter Instrumententechnik, deren An-
gchaffung fir den Industriepartner wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, besser
ausgerdstet ist.

- [He Hochschule sucht einen Industriepartner als Geldgeber fiir ein be-
stimmtes Projekt und will vielleicht auBerdem Ergebnisse des Projektes
beim Industriepartner auf Praxistauglichkeit priifen lassen.

— Die Hochschule bistet eigenstandig erarbeitete Patente und gegebenenfalls
Know-how an. Hier besteht die Kooperation ausschlisBlich in der Ver-
marktung der Schutzrechte und soll der Hochschule zusétzlich Geldmittel
fiir weitera Forschung beschaffen,

1 Dieser Baitrag ist aus einem Vortrag entsienden, der auf dem Workshop ,Patents im Hoch-
schulaiitag”, Miinster, B.-8. Mai 2003, gehaltén wurde.
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