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Erfindungen an Hochschulen

Der Wegfall des Hochschullehrerprivilegs -
ein Zwischenbericht

| THORSTEN BEYERLEIN |

Mit der Anderung des

Arbeitnehmererfindungsgesetzes im Jahr 2002 wurde das sog. ,,Hochschullehrer-
privileg” abgeschafft. Eine kritische Bestandsaufnahme zum Arbeitnehmererfin-

dungsrecht an deutschen Hochschulen.

m Jahr 2002 wurde das sog. ,,Hoch-

schullehrerprivileg im Gesetz {iber

Arbeitnehmererfindungen (ArbEG)
abgeschafft. Damit haben sich die Rah-
menbedingungen fiir Forschung und
Entwicklung an deutschen Hochschu-
len grundlegend gedndert. Bis dahin
waren Erfindungen von Professoren,
Dozenten und wissenschaftlichen Assis-
tenten in wissenschaftlichen Hochschu-
len freie Erfindungen und standen da-
mit in der Inhaberschaft der Erfinder.
Diese Erfinder hatten die alleinige Ver-
fligungsbefugnis iiber die von
ihnen im Rahmen ihrer dienstli-
chen Titigkeit gemachten Erfin-
dungen; der jeweilige Dienst-
herr war (wirtschaftlich) ange-
messen am Ertrage der Erfin-
dung zu beteiligen, sofern er fiir For-
schungsarbeiten, die zur Erfindung
filhrten, besondere Mittel aufgewandt
hatte.

Nach dem Wegfall des Hochschul-
lehrerprivilegs konnen nun die Hoch-
schulen in Deutschland Diensterfindun-
gen ihrer Beschiftigten zur Verwertung
an sich ziehen. Dadurch haben sie die
Moglichkeit, aber auch die Last, Inha-
ber von Patenten (und Gebrauchsmus-
tern) zu werden. Insbesondere im Rah-
men von Kooperations-Forschungen

zwischen Hochschule und freier Wirt-
schaft waren grundlegende Veranderun-
gen im Hinblick auf die rechtlichen
Grundlagen der Zusammenarbeit not-
wendig.

Nachfolgend werden exemplarisch
drei in der offentlichen und juristischen
Diskussion vermehrt auftretende Pro-
blemkreise dargestellt und erldutert,
ndmlich die Verfassungsmafigkeit der
neuen gesetzlichen Regelung in § 42
ArbEG, die ,30 Prozent“-Vergiitung ge-
miaR §42 Abs. 4 ArbEG fiir an der

»Wenn der Erfinder zu Unrecht eine
Fristverkiirzung« vor der Offenbarung der
Diensterfindung vornimmt, haftet er dafir.«

Hochschule beschiftigte Erfinder und
zuletzt die mittlerweile inflationédr auf-
tretenden ,,Mustervertrdage“ fiir Koope-
rationen zwischen Hochschule und frei-
er Wirtschaft im Hinblick auf die Zu-
ordnung von Erfindungen.

Verfassungsmaifigkeit
Mit Urteil vom 18. September 2007
(Az.: X ZR 167/05 ,Selbststabilisieren-
des Kniegelenk®) setzte der BGH einen
zumindest vorldufigen Schlusspunkt
unter die Diskussion {iber die angebli-
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che Verfassungswidrigkeit des § 42
Nr. 1 ArbEG. Der BGH bejahte sowohl
im Hinblick auf die Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes als auch beziiglich
der gemdll Art. 5 Abs. 3 des Grundge-
setzes (GG) geschiitzten positiven Pu-
blikationsfreiheit die VerfassungsmaRig-
keit des § 42 Nr. 1 ArbEG.

Vor dem Hintergrund dieser iiber-
zeugenden Entscheidung diirfte die wei-
tere Diskussion iiber die Verfassungs-
maRigkeit des § 42 Nr. 1 ArbEG ihre
praktische Bedeutung verloren haben.
Gleichwohl weist der BGH in seiner
Entscheidung darauf hin, dass die in
§42 Nr. 1 ArbEG enthaltene ,Regel-
frist“ von zwei Monaten zwischen der
Meldung der Erfindung durch den an
der Hochschule Be-
schiftigten  gegen-
iiber seinem Dienst-
herrn und der Offen-
barung dieser Diens-
terfindung im Rah-
men der Lehr- und Forschungstitigkeit
stets im Lichte des Art. 5 Abs. 3 GG
festzulegen wére, so dass in Einzelfédllen
eine Verkiirzung dieser Frist auf wenige
Tage, (ja gar Stunden in Extremféllen)
moglich wire, wenn nur so die Lehr-
und Forschungstitigkeit des an der
Hochschule beschaftigten Erfinders
ausreichend beriicksichtigt werden kon-
ne. Aus praktischer Sicht ist dabei be-
deutsam, dass der BGH dem Erfinder
selbst das Risiko auferlegt, zu Unrecht
eine , Fristverkiirzung“ vor der Offenba-
rung der Diensterfindung vorzunehmen
und ihn ggf. hierfiir gegeniiber seinem
Dienstherrn haftbar macht.

Erfindungsvergiitung
GemilR § 42 Nr. 4 ArbEG steht dem an
einer Hochschule beschiftigten Erfin-
der eine Vergiitung in Hohe von 30 Pro-
zent der durch die Verwertung durch
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den Dienstherrn erzielten Einnahmen
zu. Diese Regelung kniipft dabei an den
tatsdchlichen Verwertungserlos des
Dienstherrn, also der Hochschule, an;
fiir Arbeitnehmererfinder aulerhalb der
an einer Hochschule Beschiftigten gilt
demgegeniiber die Regelung in §9
ArbEG. Hier hat der Arbeitnehmerer-
finder gegeniiber seinem Arbeitgeber ei-
nen Anspruch auf angemessene Vergii-
tung, sobald der Arbeit-
geber die Dienst-
erfindung unbeschréankt
in Anspruch genommen
hat, ohne dass die Erzie-
lung eines Verwertungs-
erloses selbst durch den
Arbeitgeber Voraussetzung fiir die Ver-
glitung des Arbeitnehmererfinders wa-
re. Fiir die Vermessung der Arbeitneh-
mererfindervergiitung gemilf §9 Ar-
bEG fehlt es an einer festen Prozent-
zahl, so dass die angemessene Vergii-
tung unter Beriicksichtigung der wirt-
schaftlichen Verwertbarkeit der Dienst-
erfindung und der Aufgaben, der Stel-
lung des Arbeitnehmers im Betrieb so-
wie dem Anteil des Betriebes selbst am
Zustandekommen der Diensterfindung
festgestellt wird.

Auf den ersten Blick mag die Rege-
lung fiir Erfindungen von an einer
Hochschule Beschiftigten noch vorteil-
haft erscheinen, da vom Verwertungser-
16s nicht die mit der Erfindungsverwer-
tung einhergehenden Kosten, wie bei-
spielsweise die Kosten fiir die Schutz-
rechtserwirkung, Aufrechterhaltung
und Verwertung abzuziehen sind. Da
die Regelung in § 42 Nr. 4 ArbEG aber
entgegen der Regelung in § 9 Abs. 2 Ar-
bEG nicht auf eine abstrakte Grolle,
sondern auf einen konkreten Verwer-
tungserl6s abstellt und diesen als Basis
nimmt, zeigt sich zu Lasten des an der
Hochschule beschiftigten Erfinders ein
erheblicher Unterschied dann, wenn die
Hochschule bei der Verwertung der
Diensterfindung eben keinen addquaten
wirtschaftlichen Ertrag erzielt. Insbe-
sondere besteht die Gefahr, dass Hoch-
schulen im Rahmen von Kooperations-
vertrdgen bei der Forschung gemeinsam
mit einem Unternehmen der freien
Wirtschaft (ohne oder mit nur geringer
Gegenleistung) auf Diensterfindungen
der an der Hochschule Beschiftigten
verzichten bzw. diese (unentgeltlich
oder fiir eine geringe Gegenleistung) auf
ihren Vertragspartner aus der freien
Wirtschaft iibertragen.

In einem solchen Fall ist bislang in
der Rechtsprechung noch ungeklart,

welche Rechte dem an der Hochschule
beschiftigten Erfinder zustehen; insbe-
sondere ist noch offen, ob die in § 9
Abs. 2 ArbEG enthaltene ,,angemessene
Vergiitung® stets das Mindestmali des-
sen darstellt, was auch der an der Hoch-
schule beschiftigte Erfinder verlangen
kann. Fiir Letzteres spricht insbesonde-
re die Tatsache, dass der Gesetzgeber
durch § 42 Nr. 4 ArbEG eine Besserstel-

»Erzielt die Hochschule bei der Verwertung
der Diensterfindung keinen adiaquaten Ertrag,
geht das bislang zu Lasten des Erfinders.«

lung des an der Hochschule beschéftig-
ten Erfinders als Motivationsanreiz fiir
innovative Tatigkeit erreichen wollte.

~Mustervertrage” fiir For-

schungskooperationen
Der Wegfall des Hochschullehrerprivi-
legs hatte des Weiteren zur Folge, dass
in Abkehr zur bisherigen Vertragspraxis
im Rahmen der Hochschulforschung
unter Einbindung Dritter, insbesondere
von Unternehmen der freien Wirtschaft,
eine vertragliche Vereinbarung lediglich
zwischen dem Unternehmen und dem
an einer Hochschule Beschiftigten, ins-
besondere einem  Hochschullehrer,
nicht mehr ausreichend ist. Mittlerweile
ist es fiir Unternehmen der freien Wirt-
schaft im Rahmen einer Forschungsko-
operation mit einer Hochschule zum
Schutz des aus der Forschungstatigkeit
entstehenden geistigen Eigentums not-
wendig, auch mit der Hochschule direkt
in vertragliche Beziehungen im Hin-
blick auf die Zuordnung von Erfindun-
gen zu treten. Im Ergebnis fiihrte dies in
der Praxis zu sog. ,dreiseitigen Vertra-
gen“, die zwischen der Hochschule, ei-
nem oder mehreren an der Hochschule
Beschiftigten (den Forschern) und dem
jeweiligen Unternehmen der freien
Wirtschaft geschlossen werden.

Sowohl seitens der Hochschule als
auch seitens der freien Wirtschaft wur-
den zur rechtlichen Handhabung dieses
Phinomens zahlreiche Mustervertrége
entworfen. Hierzu zdhlen insbesondere
die ,Berliner Vertragsbausteine“, wel-
che im Winter/Friihjahr 2002/2003 in
Berlin auf Anregung und unter mallgeb-
licher Beteiligung der ipal Gesellschaft
fiir Patentverwertung Berlin mbH ge-
meinsam mit einem Arbeitskreis der
Berliner Hochschulen (Freie Universi-
tdt Berlin, Humboldt Universitdt zu
Berlin, Medizinische Fakultdt der Hum-

boldt Universitdt (Charité) und Techni-
sche Universitdt Berlin) sowie von nam-
haften Unternehmen (BASF, Bayer,
Daimler-Chrysler, Deutsche Telekom,
Robert Bosch, Rolls-Royce Deutsch-
land, Schering) erarbeitet wurden. Des
Weiteren bestehen noch - oft benannt
nach der dabei beteiligten Hochschule -
der ,Diisseldorfer Vertrag“ sowie der
,2Hamburger Vertrag“ neben einer Viel-
zahl praktisch unbe-
deutender Musterver-
trage. Im September
2007 wurde die Viel-
zahl dieser Vertrédge
noch erginzt (und zu-
sammengefasst) durch
die ,Mustervereinbarung fiir F&E-Ko-
operation des BMWi¢, fiir welche das
Bundesministerium  fiir =~ Wirtschaft
ebenfalls in Zusammenarbeit mit der
Hochschulrektorenkonferenz und nam-
haften Industrieunternehmen einen
Leitfaden fiir die Zusammenarbeit zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft ent-
warf.

All diesen Vertrdgen ist jedoch aus
juristischer Sicht das Problem gemein,
dass die dort vorgeschlagenen Vertrags-
muster stets auf einem ,dreiseitigen
Vertrag“ basieren und insoweit das
rechtliche Risiko der Vertragsnichtig-
keit aufgrund eines Umgehungsgeschaf-
tes in Bezug auf ein gesetzliches Verbot
besteht. Denn Sinn und Zweck dieser
dreiseitigen Vertragsregelung ist stets,
dem an der Hochschule Beschiftigten
als Arbeitnehmererfinder seine ihm
nach dem ArbEG zustehenden Rechte
zu nehmen bzw. abzukaufen. Da dies
stets vor Meldung der Diensterfindung
geschieht, steht dem im Hinblick auf
das Verhiltnis Arbeitgeber bzw. Dienst-
herr (Hochschule) und Arbeitnehmer
(an der Hochschule beschiéftigter Erfin-
der) § 22 ArbEG entgegen.

Dies gilt insbesondere dann, wenn
durch eine solche Vertragskonstruktion
erreicht werden soll, dass der Dienst-
herr hierdurch Pflichten erfiillt, die er
im Verhéltnis zu dem Dritten (dem Un-
ternehmen der freien Wirtschaft) {iber-
nommen hat und deren Erfiillung er
durch Vertrag mit dem an der Hoch-
schule beschiftigten Erfinder selbst we-
gen §22 ArbEG nicht durchsetzen
konnte.

Auch insoweit steht eine hochstrich-
terliche Kldrung dieser Rechtsfrage
noch aus, so dass die Rechtsentwick-
lung auf diesem Gebiet weiterhin mit
Interesse betrachtet werden kann.



