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Das neue Arbeitnehmererfindergesetz wirft rechtliche
Probleme bhei der Drittmittelforschung an Hochschulen auf

Vor gut eineinhalb Jahren ist die Anderung des Arbeitnehmererfindergesetzes in Kraft
getreten, die das friihere ,,Hochschullehrerprivileg” abgeschafft hat. Bis dahin gehdrten
Erfindungen von Hochschulmitarbeitern, das heiBt insbesondere von Professoren, allein
den Urhebern. Professoren konnten damit ihre Erfindungen, auch wenn sie sie mit Mit-
teln der Hochschule — und damit in der Regel des Steuerzahlers — gemacht hatten, im
eigenen Namen zum Patent anmelden und dieses verwerten. So konnten sie etwa Lizen-
zen vergeben oder Unternehmen zur Kommerzialisierung ihrer Erfindung griinden.
AuBerhalb der Wissenschaft haben im Unterschied dazu nicht-universitdre Arbeitneh-
mer, die im Rahmen ihrer Anstellungstitigkeit Erfindungen machen, diese von jeher
dem Arbeitgeber zu melden und zur Inanspruchnahme anzubieten.

Begriindet war die Vorzugsstellung der Hochschulangehdérigen in der Wissenschaftsfrei-
heit, mit der es als unvereinbar galt, dass der hinter der Universitat stehende Staat ihnen
die Ergebnisse ihrer Forschungstétigkeit streitig machte. Bei der damaligen Betrachtung
Uiberwog offensichtlich die Wissenschaftsfreiheit das Interesse des Staates beziehungs-
weise der Steuerzahler an einer moglichst lukrativen Verwertung der mit ihren Mitteln er-
arbeiteten Innovationen zur Erzielung eines Finanzierungsbeitrages fiir die Kosten der
Hochschulen. Seit Februar 2002 ist nun die Neufassung des § 42 des Arbeitnehmererfin-
dergesetzes in Kraft, die auch Hochschulangehdérige grundsatzlich verpflichtet, Erfindun-
gen dem Dienstherren zu melden und zur Inanspruchnahme anzubieten (umfassend Bar-
tenbach/Volz, GRUR 2002, 743 ff.). Der Wissenschaftsfreiheit wird nunmehr durch eine
nicht mehr ganz so weitgehende Privilegierung der Hochschulangehdérigen Rechnung ge-
tragen. Diese besteht zum einen in einem 30-prozentigen Anteil an den Verwertungserld-
sen (z.B. Lizenzeinnahmen), die etwa dem Hochschullehrer als Erfinder zustehen. Zum an-
deren darf der Hochschullehrer die Meldung seiner Erfindung auch unterlassen und diese
geheim halten (so genannte ,,negative Publikationsfreiheit®); allerdings ist ihm dann eine
Verwertung untersagt.

Richtiger Ansatz zur falschen Zeit?

Die Bewertungen der Neuregelung fielen von Anfang an unterschiedlich aus: Einerseits ist
es sicher ein nachvollziehbarer Ansatz, den Universitéten die Forschungsergebnisse, die
ja der Steuerzahler finanziert hat, auch durch die Verwertungserlése zugute kommen zu
lassen und damit eine neue Quelle der Hochschulfinanzierung zu erschlieBen (Krasser,
2002). Andererseits wurde vor allem kritisiert, dass die Reform zu einem Zeitpunkt in
Kraft trat, als sich die deutsche Wirtschaft schon im Konjunkturtal befand und zudem an-
gesichts struktureller Probleme dringend auf Unternehmensneugriindungen auch aus
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den Universitdten angewiesen gewesen wére. Da die Universititen jedoch in ihren Aus-
stattungen nicht auf die Neuregelung vorbereitet waren (Homberg, 2002, S. 680) — inshe-
sondere fehlten professionelle Patentverwertungseinrichtungen an den Hochschulen, wie
sie unter anderem in den USA existieren —, habe die Abschaffung des Hochschullehrerpri-
vilegs erst einmal mit neuen biirokratischen Hemmnissen zu einem Ausgriindungsstopp
gefiihrt. Im Ubrigen wurde berichtet, dass — zumindest zunachst — kaum Erfindungen von
Hochschulmitarbeitern gemeldet wurden. Dies mag daran liegen, dass die in ihrer Mehr-
zahl auch bisher nicht gerade auf konsequente Kommerzialisierung ihrer Forschungsre-
sultate erpichten Hochschullehrer durch die Meldepflicht im Rahmen der Neuregelung zu-
satzlich verunsichert waren. Zudem begannen die Universitats- beziehungsweise Landes-
verwaltungen nur sehr zogerlich mit dem Aufbau einer eigenen qualifizierten Infrastruktur
zur Betreuung von Hochschulmitarbeitern, die ihre Erfindungen melden wollten bezie-
hungsweise dies tun mussten.

Problemfall Drittmittelforschung

Fiir eine endgliltige, generelle Bilanz tiber die Erfahrungen mit der Neuregelung ist es
wohl noch zu frith. Allerdings kristallisieren sich in der Praxis der Kooperationen zwi-
schen Universitaten und Unternehmen in Form der Drittmittelforschung (Lux 2002, S. 99
ff.) Stolpersteine heraus, die die Zusammenarbeit doch erheblich behindern (Freier, FAZ
vom 27.8.2003, S. 19). Im Rahmen solcher Kooperationen legt das die Forschungsarbei-
ten finanzierende Unternehmen verstandlicherweise Wert darauf, dass die aus der Zu-
sammenarbeit entstehenden Forschungsergebnisse sowie daraufhin angemeldete
Schutzrechte ihm, dem Geldgeber, zustehen. In der Vergangenheit wurde dies mit dem
beteiligten Hochschulmitarbeiter vereinbart.

Geheimhaltung von ,,Auftragserfindungen®?

Auf Basis der Neuregelung ist heute ein Vertrag mit der Universitét erforderlich. In der
Regel verpflichtet sich die Universitdt darin, inr von den beteiligten Mitarbeitern angebo-
tene, aus der Zusammenarbeit resultierende Erfindungen in Anspruch zu nehmen und
dem die Forschungsaktivitaten finanzierenden Kooperationspartner zu (ibertragen. Inso-
weit gibt es noch keine Schwierigkeiten. Problematisch und fiir den Geldgeber kaum ak-
zeptabel ist aber, dass die Universitat wegen der Wahlfreiheit der Hochschulmitarbeiter,
ihre Erfindung aufgrund der gesetzlich normierten ,,negativen Publikationsfreiheit* ge-
heim zu halten, das heiBt von einer Meldung an die Universitat abzusehen, gar nicht ge-
wahrleisten kann, selbst (iberhaupt Inhaber der Rechte an der Erfindung zu werden.

Die nahe liegende Idee, die Universitat zu verpflichten, bereits zum Zeitpunkt des Ab-
schlusses des Kooperationsvertrages eine Erklarung der betreffenden Hochschulan-
gehdrigen beizubringen, wonach diese vorab auf die Geltendmachung etwaiger Geheim-
haltungsinteressen verzichten, scheitert daran, dass der Arbeitnehmer nicht im Vorhinein
wirksam auf ihm zustehende Rechte verzichten kann (§ 22 Arbeitnehmererfindergesetz).
Auch wenn rechtlich sicher mit guten Griinden bezweifelt werden kann, ob diese Arbeit-
nehmerschutzvorschrift (iberhaupt fiir die — auch nach der neuen Gesetzesfassung noch
privilegierten — Hochschulangehdrigen gilt, lassen sich die Universitaten hierauf nach bis-
herigen Erfahrungen nicht ein.

Das kooperationswillige Unternehmen wird vielmehr auf eine parallele Vereinbarung mit
dem Hochschulangehdrigen verwiesen, in der dieser unmittelbar gegeniiber dem kiinfti-
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gen Kooperationspartner auf die Geheimhaltung etwaiger Erfindungen aus der Zusam-
menarbeit verzichtet. Diese Gestaltung wird auch im Rahmen eines Mustervertragswer-
kes empfohlen, das im Mai dieses Jahres eine Arbeitsgruppe von im gewerblichen
Rechtsschutz spezialisierten Fachleuten aus Berliner Hochschulen und namhaften Indus-
trieunternehmen vorgestellt hat (,,Berliner Vertrdge®, als pdf-Datei mit Erlauterungen
unter www.ipal.de). Das Verbot von fiir den Arbeitnehmer nachteiligen Vorabvereinbarun-
gen soll hier keine Rolle spielen, da die Erklarung des Hochschulangehdrigen ja nicht ge-
geniiber dem Arbeitgeber, der Universitat, sondern gegeniiber einem Dritten abgegeben
wird (so auch Bartenbach/Volz, 2002, § 22 Rdnr. 10). Auch fiir diese Rechtsauffassung
lassen sich gute Griinde finden. So ist im Ergebnis nicht erkennbar, warum der Hoch-
schulangehdorige nicht gegeniiber dem Kooperationspartner, mit dem ihn kein Arbeitsver-
haltnis verbindet, wohl aber auf die Geltendmachung von Rechten gegeniiber seinem Ar-
beitgeber verzichten kdnnen soll. Aus der Sicht des kooperationswilligen Unternehmens
bleibt dennoch die Unsicherheit, ob sich im Fall eines Prozesses die Gerichte dieser Auf-
fassung anschlieBen, oder ob sie in der Vereinbarung etwa des Professors mit dem Un-
ternehmen eine Umgehung des skizzierten Benachteiligungsverbotes sehen (so tendenzi-
el Kroitzsch, 1974, S. 177 ff. u. 183). Dieses Risiko besteht im Ubrigen auch beziiglich
anderer denkbarer Losungen, wie etwa bei der Freigabe kiinftiger, im Rahmen der Koope-
ration anfallender Erfindungen bereits bei Vertragsabschluss mit dem Industriepartner
(Bartenbach/Volz, 2002, § 42 Rdnr. 71).

Hdhe der Erfindervergiitung

Eine dhnliche Situation ergibt sich im Hinblick auf die dem Hochschulangehérigen fiir
eine Erfindung im Rahmen einer Kooperation mit einem Unternehmen zustehende Erfin-
dervergiitung. Verstandlicherweise bestehen die Universititen in den Kooperationsvertra-
gen darauf, dass der Kooperationspartner diese Verpflichtungen gegeniiber dem beteilig-
ten Hochschulangehdrigen (ibernimmt. Dagegen wird sich das Unternehmen kaum stréu-
ben. Es wird allerdings auf einer Begrenzung der zu iibernehmenden Vergiitung bestehen.
Dies ist bereits deshalb interessengerecht, weil das Unternehmen die Forschungsarbeiten
inklusive dabei anfallender Erfindungen ohnehin finanziert; eigentlich miissten bereits
damit alle Ergebnisse, die dem Auftraggeber als Resultat der Zusammenarbeit zuflieBen,
abschlieBend vergiitet sein. Die Unternehmen erwarten daher zu Recht, dass zumindest
bei Abschluss des Kooperationsvertrages die beteiligten Hochschulmitarbeiter in eine
Vereinbarung mit dem Unternehmen eingebunden werden, durch die die im Fall von Er-
findungen zu zahlende zusétzliche Erfindervergiitung betragsméaBig — etwa durch Verein-
barung einer Pauschalzahlung — begrenzt wird.

Erneut werden die Unternehmen von einzelnen Universitdten auch hier unter Hinweis auf
das genannte Vorab-Benachteiligungsverbot unter anderem auf eine spatere Vereinba-
rung mit dem Professor verwiesen. Eine solche Vereinbarung soll dabei aber erst zuldssig
sein, wenn die Erfindung der Universitdt gemeldet, von der Universitédt in Anspruch ge-
nommen, zum Patent angemeldet und die Anmeldung dem Kooperationspartner iibertra-
gen wurde. Es liegt auf der Hand, dass sich die Vorstellungen vom Wert einer Erfindung
vom Zeitpunkt des Abschlusses des betreffenden Kooperationsvertrages iiber die bevor-
stehenden Forschungsarbeiten bis zur Anmeldung eines der Forschungsergebnisse zum
Patent erheblich dndern kénnen. Das Risiko zwischenzeitlicher ,,Preissteigerungen®
tragt das kooperierende Unternehmen neben dem Entgelt fiir die Mitarbeit, das die Uni-
versitdt erhélt.
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Fazit

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass beziiglich der hier angesprochenen Themen-
komplexe eine Klarstellung durch den Gesetzgeber erforderlich ist, um die Bereitschaft in-
und auslandischer Unternehmen zur Zusammenarbeit und Finanzierung universitdrer For-
schung in Deutschland nicht zu unterminieren. Wer fiir Forschungsleistungen zahlt, muss
auch sicher sein kénnen, dass er die Ergebnisse inklusive moglicher Schutzrechte voll-
standig erhélt. Zudem muss das Entgelt, das fiir die Ubertragung einer Erfindung bezie-
hungsweise einer Patentanmeldung oder eines Patentes zu entrichten ist, im Vorhinein
bestimmbar sein, um aus Sicht des Unternehmens die Kosten fiir die von der Universitat
geleisteten Arbeiten (iberschaubar zu gestalten. Keinem Unternehmen, das Universitats-
forschung finanziert, ist zuzumuten, dass Professoren trotz gegenteiliger Zusagen zusatz-
lich hohe Betrdge fiir Erfindungen oder Patente fordern oder sich darauf berufen, aus
einer vom Kooperationspartner bezahlten Forschungsleistung resultierende Erfindungen
dem Auftraggeber vorenthalten zu kénnen. Gerichtsentscheidungen dieses Inhalts wiir-
den die Drittmittelforschung wohl innerhalb kiirzester Zeit zum Erliegen bringen.
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