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JAN BUSCHE, ANETTE TRAUDE und JOHANNA

BOECK-HEUWINKEL

Herausforderungen und Chancen bei der Sicherung und
Verwertung von „Intellectual Property“ durch die

Hochschulen – Der Düsseldorfer Weg

Die Novellierung des § 42 Arbeitnehmererfindungsgesetzes –
Eine Herausforderung für die Hochschulen
Mit der Internationalisierung von Forschung und Entwicklung und des damit einherge-
henden Technologiewettbewerbs beziehungsweise immer kürzer werdenden Innovations-
zyklen wird der wirtschaftliche Erfolg Deutschlands ganz wesentlich davon bestimmt, wie
effektiv Wissenschaft und Wirtschaft zusammenarbeiten. Daher ist es für eine Wissens-
gesellschaft wie die Bundesrepublik Deutschland geradezu essenziell, dass Innovations-
potenziale genutzt werden. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist die gleichberechtigte
Zusammenarbeit von Hochschulen und Unternehmen, die Sicherung der Wissenschafts-
freiheit sowie die schnelle wirtschaftliche Verwertung von Forschungsergebnissen.

Nach § 3 Hochschulgesetz (HG) NRW ist es die prioritäre Aufgabe der Hochschulen,
wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen sowie die Wissenschaften durch Forschung,
Lehre, Studium, Nachwuchsförderung und Wissenstransfer zu entwickeln und zu pflegen.

Wo findet nun der konkrete Wissenstransfer in den Universitäten statt? Ein Blick in den
Hochschulalltag zeigt, dass die vielfältigen Austauschprozesse mit der Wirtschaft einen
integralen Bestandteil von Forschung und Lehre in den Hochschulen darstellen und sich

• über den „Transfer über Köpfe“, das heißt die Ausbildung und Weiterbildung zukünf-
tiger Spitzenkräfte,

• durch die Vermittlung von Praktika und Studienabschlussarbeiten,
• durch Seminare mit Praktikern aus der Wirtschaft beziehungsweise industriefokussier-

te Seminare,
• Gutachtertätigkeit, Auftragsforschung, Großgerätenutzung und
• langfristige Forschungskooperationen oder
• durch hochschulnahe Unternehmensgründungen (so genannte Spin-offs)

manifestieren.
Gleichzeitig sind landes-, bundes-, aber auch europaweite politische Initiativen zu beob-

achten, die die Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft weiter stärken wollen.
Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die so genannte „Verwertungsoffensive“,
die im Jahre 2001 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ins Leben geru-
fen wurde. Lange Zeit hatte die deutsche Hochschullandschaft in der Kritik gestanden,
produktfähige Ideen aus der Forschung brach liegen zu lassen. Wissenschaftlerinnen und
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Wissenschaftlern fehle es an unternehmerischem Denken, so lautete der Vorwurf. Ziel der
Verwertungsoffensive des Bundes war es deshalb,

• eine flächendeckende Patent- und Verwertungsinfrastruktur durch so genannte Patent-
verwertungsagenturen zu schaffen,

• die schutzrechtliche Sicherung von Forschungsergebnissen zu fördern,

• Maßnahmen für Weiterbildung zur Patentierung und Verwertung zu ergreifen und

• die Verwertungsgesellschaften stärker miteinander zu vernetzen.

Im Jahre 2002 erfolgte auch die Reform des § 42 Arbeitnehmererfindergesetz (ArbEG).1

Dessen Novellierung versetzte die Hochschulen schlagartig in die Lage, die im Hochschul-
kontext entstehende schöpferisch geistige Leistung beziehungsweise das damit verbunde-
ne geistige Eigentum (im Text fortan „Intellectual Property“ genannt) selbst zu managen.
Gleichzeitig entfiel damit auch das „Hochschullehrerprivileg“, das deutschen Professo-
ren und akademischen Räten das Verfügungs- und Verwertungsrecht für ihre Erfindungen
automatisch zuordnete. Ab sofort erhielt die Institution Hochschule diese Rechte. Der Ge-
setzgeber wollte die Hochschulen durch die Möglichkeit umfassender Inanspruchnahme
aller an der Hochschule anfallender Erfindungen in die Lage versetzen, ein aus Verwer-
tungserlösen finanziertes Patent- und Verwertungswesen aufzubauen.2

Ein sicherlich wichtiges Vorbild für die deutsche Gesetzesänderung bildete der ameri-
kanische Bayh-Dole-Act aus dem Jahre 1980. Dieser gab den US-amerikanischen Hoch-
schulen das Recht, Erfindungen, die mittels öffentlich geförderter Forschung (namentlich
Bundesmitteln) entstanden, selbst zum Patent anzumelden. Im Gegensatz zu Deutschland
existierte in den USA im Wissenschaftsbereich jedoch niemals ein Hochschullehrerpri-
vileg. Dafür besteht eine wissenschaftsfreundliche Neuheitsschonfrist, die die Patentie-
rung von Erfindungen auch bis zu zwölf Monate nach einer Veröffentlichung noch zulässt.
Der Bayh-Dole-Act bildete die rechtliche Basis für die außerordentlichen Vermarktungs-
erfolge drittmittelstarker amerikanischer Hochschulen durch Lizenzierungsaktivitäten an
Großunternehmen oder universitäre Ausgründungen. Parallel zu dieser Gesetzesänderung
entwickelte sich jedoch auch eine komplizierte Diskussion darüber, mit welchen Interes-
senkonflikten verwertungsaktive Wissenschaftler konfrontiert sind und wie die Wissen-
schaftsfreiheit grundsätzlich gesichert bleiben kann. Diese Debatte dauert nach wie vor an
und ist sicherlich auch der Grund für eine erstarkende „Open-Source“-Bewegung.

Mit welchen Herausforderungen sind die bundesdeutschen Hochschulen in diesem Zu-
sammenhang konfrontiert? Wo liegen besondere Chancen?

Wie eingangs erwähnt, wurden über die Novellierung des § 42 ArbEG und des § 5 Ab-
satz 7 HG NRW, der die unternehmerische Tätigkeit der Hochschulen in Nordrhein-West-
falen auf eine neue Grundlage stellt, sowie die Verwertungsoffensive des Bundes Rah-
menbedingungen geschaffen, die ein professionelles „Intellectual-Property-Management“
(kurz: IP-Management) an Hochschulen grundsätzlich fördern. Dazu zählt das Manage-
ment patentrechtlich geschützter Erfindungen, urheberrechtlich geschützter Ideen, sorten-

1 Art. 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen v. 18. 1. 2002, BGBl. I
S. 414; dazu Bartenbach und Volz (2002: 743ff.); Leuze (2005: 27ff.); Weyand und Haase (2007: 28ff.); aus
rechtsvergleichender Sicht von Falck und Schmaltz (2004: 469ff.).

2 Vgl. Bericht des Bundestags-Rechtsausschusses, BT-Drucks. 14/7573, S. 2.
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schutzrechtlich geschützter Pflanzenzüchtungen, geschmacksmusterrechtlich geschützter
Designs und Modelle sowie das Management markenrechtlicher Fragestellungen.

Für den Aufbau eines professionellen IP-Managements gilt es sicherlich, die damit
verbundenen Herausforderungen engagiert und entschlossen anzugehen:

• Herausforderung 1: Sicherung der Wissenschaftsfreiheit sowie der Pflicht zur Drittmit-
teleinwerbung und Verwertung;

• Herausforderung 2: Erfüllung des Prinzips der Kostendeckung, der Fürsorgepflicht
gegenüber dem Erfinderteam und zeitnaher Drittmittelvertragsabschluss;

• Herausforderung 3: Unterstützung der Wissenschaftler in Partnerschaft mit den Ver-
tretern aus der Wirtschaft;

• Herausforderung 4: ungelöste Rechtsfragen.

Wie stellte sich die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf diesen Herausforderungen?
Von welchen Erfahrungen können wir berichten?

Düsseldorfer Aktionsfelder
Die bereits erwähnte Änderung des Hochschulerfinderrechts durch die im Jahre 2002 in
Kraft getretene Novelle zu § 42 ArbEG hat die deutsche Hochschullandschaft insgesamt
und damit auch die Heinrich-Heine-Universität relativ unvorbereitet getroffen. Der Ge-
setzgeber hat mit der Abschaffung des alten Hochschullehrerprivilegs einen für viele For-
schergenerationen selbstverständlichen Rechtsgrundsatz gleichsam über Bord geworfen
und zugleich die Rechtsbeziehung zwischen Hochschulforscher und Hochschule neu jus-
tiert. War der Hochschullehrer zuvor Herr seiner Erfindungen und deren Verwertung und
die Hochschule bloßer Zaungast, wurde die Hochschule durch die nunmehr ihr zugeord-
nete Herrschaft über die Rechte an der Erfindung quasi über Nacht zur neuen Herrin des
Verfahrens. Mit dieser für sie unbekannten Situation mussten sich alle Beteiligten zunächst
vertraut machen.

Das seit dem 7. Februar 2002 geltende Hochschulerfinderrecht verpflichtet den Hoch-
schullehrer, seine Diensterfindungen vor einer neuheitsschädlichen Veröffentlichung –
durch einen Vortrag, eine Publikation oder durch sonstige Benutzung – der Hochschule zu
melden (§ 42 Nr. 1, 2 ArbEG), damit diese über eine Inanspruchnahme oder die Freigabe
der Erfindung entscheiden kann (§§ 6ff. ArbEG).3 Eine Inanspruchnahme und nachfolgen-
de Patentanmeldung ist für die Hochschule insbesondere vor dem Hintergrund möglicher
Erlöse aus der Patentverwertung von Interesse. Allerdings kann dies nicht der allein aus-
schlaggebende Gesichtspunkt sein, zumal sich Einnahmen aus der Übertragung oder Li-
zenzierung von Patenten erfahrungsgemäß in überschaubaren Grenzen halten. Auch hier
bestätigen Ausnahmen wie das fast schon sprichwörtliche MP3-Patent der Fraunhofer-
Gesellschaft die Regel. Unabhängig von der kommerziellen Verwertbarkeit der Erfindung
sollte die Hochschule freilich immer auch den Aufbau eines strategischen Patentportfo-
lios im Auge behalten, das letztlich Ausweis der Forschungsstärke einer Hochschule auf
bestimmten Feldern der angewandten Wissenschaft ist.

3 Verfassungsrechtliche Bedenken gegen diese Regelung sind nicht begründet; vgl. BGH v. 18. 9. 2007 – X ZR
167/05, Tz. 8ff. – Selbststabilisierendes Kniegelenk = GRUR 2008, 150, 151ff.; Busche (2007: 70f.).
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Aufgabe der Hochschule ist es in diesem Zusammenhang, diejenigen Erfindungen zu
identifizieren, die kommerziell und strategisch von Interesse sind. Dies erfordert ange-
sichts der nach § 42 ArbEG einzuhaltenden Fristen institutionalisierte und effektive Ent-
scheidungsprozesse. Die Heinrich-Heine-Universität hat zu diesem Zweck nach dem Vor-
bild der Berliner Charité einen Transferbeirat etabliert, der als Rektoratskommission die
nach § 42 ArbEG notwendigen Entscheidungen trifft und sich darüber hinaus mit konzep-
tionellen Fragen des IP-Managements beschäftigt.

Das zuständige universitäre Gremium, sei es eine Kommission wie an der Heinrich-Hei-
ne-Universität oder ein anderes Organ, kommt freilich nicht umhin, sich zusätzlich exter-
nen Sachverstands zu versichern. Gilt es doch einerseits einzuschätzen, ob die in Anspruch
zu nehmende Erfindung überhaupt patentfähig ist. Andererseits sind die Marktchancen zu
beurteilen, die sich aus der Verwertung des Patents ergeben. Dazu muss unter Einbezie-
hung technischer und rechtlicher Überlegungen der ökonomische Wert des Patents ermit-
telt werden. Die Bewertung immaterieller Güter ist insgesamt eine hoch komplexe Aufga-
be. Dafür gibt es bis heute kein etabliertes Verfahren. Das gilt sowohl für die theoretischen
Grundlagen als auch für die praktische Umsetzung.4 Mit diesem Fragenkreis beschäftigt
sich seit längerem der interdisziplinäre „Arbeitskreis Patentrecht Universität Düsseldorf
(apud)“ am Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz der Juristischen Fakultät,5 der mit
dem „apud-Patentbewertungsmodell“ ein eigenes Konzept entwickelt hat.6

Der Bundesgesetzgeber hat im Übrigen von Anfang an das Ziel gehabt, die Entschei-
dungsprozesse und Verwertungsaktivitäten der Hochschulen durch die Einrichtung von
Patentverwertungsagenturen zu flankieren. Deren finanzielle und damit auch personelle
Ausstattung reicht freilich kaum, um hinreichende Beratungskapazitäten in wünschens-
wertem Umfang vorzuhalten. Aufgrund der Tätigkeit für mehrere Hochschulen fehlt zu-
dem die notwendige Verwurzelung vor Ort.

Die Hochschulen können daher nur in eingeschränktem Umfang auf Ressourcen der Pa-
tentverwertungsagenturen zurückgreifen. Die gegenwärtige Situation wird sich hoffentlich
optimieren, wenn die Heinrich-Heine-Universität eine Gesellschafterfunktion in der PRO-
vendis GmbH übernimmt. Dies ist jedoch noch Zukunftsmusik. Grundsätzlich sind die
Hochschulen darauf angewiesen, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln ein eige-
nes IP-Management aufzubauen, das die Arbeit der Patentverwertungsagenturen sinnvoll
ergänzt. Das IP-Management muss, um wirkungsvoll zu sein, naturgemäß über den Auf-
gabenkreis hinausgreifen, der den Hochschulen durch § 42 ArbEG zugewiesen wird. Die
Heinrich-Heine-Universität hat sich in diesem Kontext unter anderem an dem hochschul-
übergreifenden und vom nordrhein-westfälischen Wissenschaftsministerium geförderten
Drittmittelprojekt „Patent- und Verwertungsstrategien“ beteiligt.

Strategisches IP-Management im beschriebenen Sinne setzt bereits bei dem so genann-
ten Patent-Scouting an, der Erschließung schutzrechtsfähiger Erfindungen in den Institu-
ten und Forschergruppen. Auch auf diesem Gebiet hat die Heinrich-Heine-Universität in
den vergangenen Jahren mit der Patentverwertungsagentur „Provendis“ ein Pilotprojekt
durchgeführt. Darüber hinaus wurde gemeinsam mit den Universitäten Bonn und Köln
im Rahmen der vom nordrhein-westfälischen Wissenschaftsministerium ausgeschriebe-

4 Vgl. nur Ensthaler und Strübbe (2006); Neuburger (2005); Wurzer und Reinhardt (2006).
5 Weitere Informationen zum Arbeitskreis unter http://www.gewrs.de/apud (15.08.2008).
6 Näher dazu Arbeitskreis Patentrecht Universität Düsseldorf (2006).
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nen Initiative „Science-to-Business“ das Förderprojekt „Patentscouting“ eingeworben. In
Zukunft wird es darum gehen, diese zeitlich begrenzten Maßnahmen zu verstetigen.

Ein weiteres Handlungsfeld des IP-Managements sind Forschungs- und Entwicklungs-
kooperationen der Hochschulen mit der Industrie. Diese langfristig angelegten Koope-
rationen bedürfen der rechtlichen Absicherung. In den zu diesem Zweck geschlossenen
Verträgen, die regelmäßig Erfindungs- und Verwertungsklauseln enthalten, ist sicherzu-
stellen, dass die Interessen der Hochschule und der Wissenschaftler in angemessenem
Umfang Berücksichtigung finden. Die Novellierung des § 42 ArbEG hat auch in diesem
Bereich einschneidende Veränderungen gebracht. Während zu Zeiten des Hochschulleh-
rerprivilegs allein der Hochschullehrer mit dem industriellen Kooperationspartner über
die Verteilung der Rechte an Erfindungen und die Verwertung etwaiger daraus entstehen-
der Patente verhandelte, ist dies nunmehr Aufgabe der Hochschule. Der Hochschullehrer
ist freilich anteilig an den Verwertungserlösen zu beteiligen (§ 42 Abs. 4 ArbEG).7 Er-
fahrungen mit diesen neuen Regeln mussten in den Hochschulverwaltungen naturgemäß
erst gesammelt werden. Es bestand daher die Gefahr, dass die industriellen Kooperations-
partner das vermeintliche Verhandlungsungleichgewicht zu ihren Gunsten ausnutzen. Vor
diesem Hintergrund sind von Hochschulseite, zum Teil unter Beteiligung der Industrie,
vertragliche Mustervereinbarungen erarbeitet worden, die den Interessen der Hochschu-
len und der Wissenschaftler Rechnung tragen sollen. Bekannt geworden ist insbesondere
der „Berliner Vertrag“,8 der mittlerweile in leicht modifizierter Form auch Grundlage ei-
ner Empfehlung des Bundeswirtschaftsministeriums geworden ist.9 Auch diese Vertrags-
muster weisen jedoch im Detail noch Defizite auf, die einen angemessenen vertraglichen
Interessenausgleich zwischen der Hochschule auf der einen Seite und dem industriellen
Kooperationspartner auf der anderen Seite erschweren.10

Das Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz hat daher in Kooperation mit der Ver-
waltungsabteilung für Forschungs- und Technologie-Transfer ein Drittmittelprojekt mit
dem Titel „Düsseldorfer Vertragswerkstatt“ beim nordrhein-westfälischen Wissenschafts-
ministerium eingeworben,11 aus dem auf der Grundlage umfangreicher rechtstatsächlicher
Erhebungen bei Hochschulen, Unternehmen und Verbänden die Düsseldorfer Bausteine
für einen Forschungs- und Entwicklungsvertrag hervorgegangen sind.12 Diese Vertrags-
bausteine sollen den Beteiligten eine Hilfestellung für individuelle Verhandlungslösungen
bieten und insbesondere gewährleisten, dass im Rahmen der Vorgaben von § 42 ArbEG
sowohl die Forschungsfreiheit als auch die Verwertungsinteressen angemessen berück-
sichtigt werden. Parallel dazu fanden drei landesweit beachtete Workshops statt, in deren
Rahmen Vertreter von Hochschulen, Unternehmen und Patentanwaltskanzleien die Aus-
wirkungen der rechtlichen Veränderungen auf den Hochschul- und Unternehmensalltag
diskutierten.

Außerhalb der Kooperationsforschung, die von vornherein auf eine Verwertung der pa-
tentgeschützten Erfindung durch den Industriepartner angelegt ist, stellt sich die Aufgabe,

7 Dazu Stallberg (2007: 1035ff.).
8 Abrufbar unter http://www.ipal.de/de/downloads_wissenswertes/downloads/ (15.08.2008).
9 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2007).
10 Näher dazu Busche et al. (2008: 11ff.).
11 Weitere Informationen zum Projekt unter http://www.gewrs.de/vertragswerkstatt (15.08.2008).
12 Dazu Busche et al. (2008: 17ff.).
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Unternehmen für die Forschungsergebnisse und deren Verwertung zu interessieren. Dabei
handelt es sich zwar um ein originäres Betätigungsfeld der Patentverwertungsagenturen.
Das sollte die Hochschulen, wie bereits erwähnt, jedoch nicht davon abhalten, eigene Ver-
wertungsanstrengungen zu unternehmen. Dazu gehört nicht zuletzt auch die Unterstützung
von Forschern bei der Ausgründung von Unternehmen und der Einwerbung von exter-
nen Kapitalbeteiligungen an diesen Unternehmen. Das Gründerforum der Düsseldorf Law
School (DLS) vermittelt interessierten Wissenschaftlern der Heinrich-Heine-Universität
einschlägige Informationen und gibt die Möglichkeit zum Erwerb eines Gründerzertifi-
kats.13 Daneben bietet die Verwaltungsabteilung für Forschungs- und Technologie-Trans-
fer regelmäßig Patent- und Gründersprechstunden sowie In-House-Seminare zusammen
mit der Wirtschaftsförderung Düsseldorf sowie der IHK an.

Schließlich ist auf der operativen Ebene in den letzten Jahren eine Reihe von An-
strengungen unternommen worden, um die personelle Ausstattung der Abteilung für For-
schungs- und Technologie-Transfer, die Verwaltungsabläufe, die Support-Services im Be-
reich IP-Management und den Webauftritt weiter zu professionalisieren. So wurde das
Arbeitsgebiet „Drittmittelvertragsprüfung und Drittmittelvertragsverhandlung“ vom Jus-
tiziariat in die Abteilung Forschungs- und Technologie-Transfer verlagert und aufgrund
des anwachsenden Bedarfs zunächst mit einer Teilzeitstelle, dann später sogar mit einer
Vollzeitstelle ausgestattet. Zudem konnte eine weitere Sachbearbeitungsstelle geschaffen
werden, die sich auf die Patentverwaltung konzentriert. Die Klärung finanztechnischer und
steuerrechtlicher Fragen wird erreicht, indem der enge Schulterschluss mit dem Haushalts-
dezernat und anderen Fachexperten gesucht wird. Zukünftig sollen die verwaltungsseitigen
Fragen zu Forschungsförderung und Transfer unter dem Dach einer „Drittmittelgeschäfts-
stelle“ (oder neudeutsch: Science-Support-Center) aus einer Hand bearbeitet werden.

Alle diese Anstrengungen haben erkennbar Früchte getragen: Mittlerweile verfügt die
Heinrich-Heine-Universität über beträchtliche Verwertungseinnahmen, die mittelfristig
einen Deckungsbeitrag zur Finanzierung des IP-Managements erbringen können.

Konkrete Erfahrungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
bei der Sicherung und Verwertung von „Intellectual Property“
Was sind unsere konkreten Erfahrungen aus dem Hochschulalltag?

Im Folgenden werden dazu sechs Fälle vorgestellt, die zeigen, dass die Verwertung von
„Intellectual Property“ nicht nach einem vorgegebenen Schema verlaufen kann, sondern je
nach Einzelfall gelebt werden muss. Ein ständiger Wechsel und eine stetige Anpassung an
den jeweiligen Sachverhalt stellen für die Seite der Wissenschaftler einerseits und für die
verwaltungsseitige Betreuung andererseits eine große Herausforderung dar. Die Erfahrung
der Jahre zeigt jedoch, dass ein kooperatives Miteinander zu einem die Interessen der
Hochschule und der Wissenschaftler wahrenden Ergebnis führen kann.

Die beiden ersten Fälle zeigen, wie „Intellectual Property“ bei der Einwerbung von
Drittmitteln eingesetzt wurde; der dritte und der vierte Fall, wie größere Verwertungser-
löse zugunsten der Erfinder punktuell in ihre weiteren Forschungsvorhaben flossen. Die
beiden letzten Fälle beschreiben die Begleitung bei den Gründungsvorhaben zweier Wis-
senschaftler.
13 Näheres unter http://future.duslaw.eu/de/Veranstaltungen/reihen/gruenderforum (15.08.2008).
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Fall 1: Die Universität meldete eine Erfindung aus der Mathematisch-Naturwissen-
schaftlichen Fakultät zum deutschen, später zum internationalen Patent an. Die Erfindung,
die im Forschungsalltag entstand, wurde über die Patentverwertungsagentur zur Verwer-
tung der Industrie angeboten. Parallel beantragte der Wissenschaftler Fördergelder bei ei-
ner britischen staatlichen Fördereinrichtung. Er nutzte hierbei das zum Patent angemelde-
te Know-how, um es als Basis zur Weiterentwicklung in diesem Projekt zu nutzen. Der
Antrag war erfolgreich, das geschützte Verfahren konnte weiterentwickelt werden. Die
zukünftigen Verwertungschancen liegen damit weitaus höher als zum Zeitpunkt der An-
meldung.

Fall 2: Das zweite Beispiel beschreibt ebenfalls eine Erfindung, die in Kooperation mit
einer britischen und französischen Universität entstand und wie im ersten Fall – inzwi-
schen als internationale Patentanmeldung geschützt – zur Verwertung der Industrie ange-
boten wurde. In Abweichung zum ersten Fall wurde die Erfindung im Rahmen der Ver-
leihung des Erfinderpreises NRW mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Das Preisgeld wurde
vom Erfinderteam eingesetzt, um die Weiterentwicklung eines Prototyps voranzutreiben.
Wie bei vielen Hochschulerfindungen musste die Universität erfahren, wie schwer es ist,
einen Industriepartner für eine wissenschaftlich hervorragende Technologie zu finden, die
in einem sehr frühen Stadium auf die Vielfältigkeit der Anwendungsbereiche noch un-
tersucht werden muss. Bis dato gibt es noch keinen Investor. Dem Engagement des Wis-
senschaftlers ist es zu verdanken, dass im Rahmen einer Förderung durch die Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG) der Prototyp in einem Teilprojekt mit einer sechsstelli-
gen Summe weiterentwickelt werden kann. Nur so rechtfertigen sich die inzwischen sehr
hohen Kosten für die Anmeldung und Aufrechterhaltung des internationalen Patents.

Fall 3: Im dritten Fall erzielte die Universität infolge einer Verletzung eines Patents und
im Rahmen eines Vergleichs mit einem großen ausländischen Konzern Verwertungsein-
nahmen im sechsstelligen Bereich. Der Wissenschaftler, selbst in einem befristeten Ar-
beitsverhältnis von der Universität beschäftigt, wurde verwaltungsseitig in seinen Bemü-
hungen unterstützt, einen großen Teil der Verwertungseinnahmen wieder in seine Arbeits-
gruppe zurückfließen zu lassen. So konnte der Wissenschaftler die Weiterbeschäftigung
von Mitarbeitern in seiner Projektgruppe finanzieren.

Fall 4: In diesem Fall wurde die Universitätsverwaltung frühzeitig in die Verhandlun-
gen eines Wissenschaftlers mit einem Industriepartner einbezogen. Gemeinsam wurde ein
„Gesamtpaket“ für Erfindungen, die im Rahmen der Kooperationsdauer entstehen, erfolg-
reich verhandelt. Gleichzeitig erhielt der Wissenschaftler die Option, die Ergebnisse seiner
Kooperation in einem geplanten Spin-off zu verwerten. Die Einnahmen aus dem „Gesamt-
paket“, die im größeren fünfstelligen Bereich lagen, wurden eingesetzt für die Umbau-
maßnahmen eines S1-Labors, in dem ein Teil der Projektarbeiten durchgeführt wird. Im
Ergebnis profitierte der Wissenschaftler, inzwischen Gründer eines Spin-offs, vielfältig
von der erfolgreichen Zusammenarbeit mit der Verwaltung.

Fall 5: Der Wissenschaftler in unserem vorletzten Beispiel wollte die Forschungsergeb-
nisse seines Instituts erfolgreich in einem eigenen Spin-off verwerten. Ein Team aus seiner
Arbeitsgruppe stand zur Verfügung und wartete auf den Start. Um der Ausgründung ein
solides Fundament zu geben, wurde zwischen der Universität und der Gesellschaft bürger-
lichen Rechts (GbR), in der Folgezeit GmbH, ein Vertrag verhandelt, wonach die schutz-
fähigen Ergebnisse des Instituts durch die GmbH verwertet werden können. Dies war der
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erste Fall in der Universität, in dem über zukünftig entstehende Erfindungen verhandelt
werden musste. Der Spagat in die Zukunft gelang. Inzwischen arbeitet das Unternehmen
erfolgreich mit seinem Geschäftsbetrieb, der im Life Science Center angesiedelt ist, und
befindet sich auf einem guten Weg, die Erfindungen direkt aus dem Institut heraus erfolg-
reich zur Marktreife zu entwickeln und zu verwerten.

Fall 6: Im letzten hier angeführten Beispiel befindet sich der Prozess der Verwertung
noch in der Entwicklung und muss sicherlich noch begleitet werden. Die vielen Kontakte
des betreffenden Wissenschaftlers zur Wirtschaft waren in der Vergangenheit Grundla-
ge für die zahlreichen Projekte, die an seinem Institut durchgeführt wurden. Daraus ent-
stand die Idee, nicht nur Erfindungen im Rahmen von Drittmittelprojekten zu entwickeln,
sondern Erfindungen zum Patent anzumelden, die in einer eigenen Ausgründung genutzt
werden können. Eine eigens für eine Ausgründung entwickelte Erfindung wurde zum Pa-
tent angemeldet und ist nun für eine solche Ausgründung „reserviert“. Gleichzeitig war
der verwaltungsseitig betreute Antrag auf ein Gründungsstipendium seines Mitarbeiters
mit einem weiteren Absolventen der Wirtschaftswissenschaften erfolgreich. Der Wissen-
schaftler selbst steht in dieser Förderphase seinem Team als Mentor zur Verfügung und
setzt seine zahlreichen Wirtschaftskontakte ein, um nach Ablauf der Förderphase dem
Spin-off einen guten Start zu ermöglichen – eine weitere Erfolgsgeschichte bahnt sich an.

Ausblick: In allen Fällen wurden die Vorteile der Wissenschaftler hervorgehoben. Es
sei an dieser Stelle auch erwähnt, dass die Universität in allen Fällen Nutznießer an den
Verwertungsaktivitäten war und auch weiterhin sein wird. Die Verwaltung konnte damit
nicht nur an Professionalität und damit mehr Akzeptanz gewinnen, sondern auch ihre ei-
genen Einnahmen in einem Patentfonds steigern. Diese Einnahmen dienen insbesondere
dazu, die vielen Ausgaben der inzwischen mehr als 30 angemeldeten nationalen und in-
ternationalen Patente auszugleichen.

Im Fall des Umbaus eines S1-Labors wurde der Haushalt der Universität nicht zusätzlich
belastet, in den Fällen der Begleitung einer Ausgründung sind mittlerweile mehr als sieben
neue Arbeitsplätze geschaffen worden. Der Wirtschaftsstandort Düsseldorf wird dadurch
gestärkt. Ein vorzeigbares und respektables Ergebnis, für das es sich auch in der Zukunft
lohnen sollte, Verwertungsaktivitäten nicht nach einem Schema „abzuarbeiten“, sondern
die Bedürfnisse jeden Einzelfalls zu erkennen.

Die Heinrich-Heine-Universität wird in Zukunft bei der Unterstützung derartiger Ver-
wertungsaktivitäten neue Wege gehen. Angedacht ist die Gründung einer GmbH gemein-
sam mit der Stadt Düsseldorf, der Sparkasse Düsseldorf und der IHK Düsseldorf. Mit
diesen starken Partnern an der Seite und mehr finanzieller Unterstützung können die Ver-
wertungsaktivitäten dem Zeitgeist entsprechend weiterentwickelt werden.

Flankierend zu dem beschriebenen Maßnahmenpaket – das die Düsseldorfer Antwort
auf die gesetzlichen Änderungen zum „Hochschullehrerprivileg“ und zur Schaffung einer
Patentkultur ist – passen sich die nationalen Rahmenbedingungen an, um eine ganzheit-
liche Verwertung auch langfristig zu garantieren. Im Folgenden werden die Zukunftschan-
cen näher vorgestellt.
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„Intellectual-Property-Management“:
Wo liegen Chancen für die Zukunft?
Mit der Änderung des § 42 ArbEG und der Verwertungsoffensive des Bundes wurden Rah-
menbedingungen geschaffen, die den Aufbau eines professionellen IP-Managements an
Hochschulen fördern sollen. Seit neuestem kommen weitere Rahmenbedingungen hinzu,
die dazu führen, dass Spitzenforschung und IP-Management zu einer untrennbaren Einheit
verschmelzen. Hierbei handelt es sich um

• die von der DFG in ihrem neuesten Entwurf zum DFG-Strategiepapier 2007–2011
formulierte Absicht, den Wissenstransfer zu stärken und

• die von den öffentlichen Haushalten neu eingesetzten Steuerungsinstrumente wie bei-
spielsweise die leistungsorientierte Mittelvergabe (LOM).

Der von der DFG jüngst formulierte Entwurf für das Strategiepapier 2007–2011 unter-
streicht, dass die DFG als „Forschungsermöglicher“ zukünftig spezielle Programme aufle-
gen will, um Innovationsprozesse zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu unterstützen.
Diese Förderprogramme sollen die Verwertungsmöglichkeiten von Forschungsergebnissen
verbessern und kommerziell tragfähige wissenschaftliche Ideen bis zur Unternehmens-
gründung begleiten.14

Gleichzeitig ist ein Trend zu erkennen, dass öffentliche Haushalte und die öffentli-
chen Fördergeber ihre Zuwendungspolitik zunehmend wettbewerblich organisieren. So
kennzeichnen sich beispielsweise die in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Hochschul-
freiheitsgesetzes 2007 vom Haushaltsgesetzgeber vorgesehenen Zuführungsbeträge an die
Hochschulen durch

• eine 80-prozentige Grundfinanzierung als Grundbudget und

• eine 20-prozentige LOM als Leistungsbudget (LOM-Leistungsparameter: 50 Prozent
Studierende, zehn Prozent Promotionen, 40 Prozent Drittmittel).

Hinzu tritt für die Hochschulen die Möglichkeit, besondere Leistungsprämien aus einem
hochschulübergreifenden „Innovationsfonds“ des nordrhein-westfälischen Wissenschafts-
ministeriums zu erhalten.

Die Einführung der LOM und des Innovationsfonds führt also dazu, dass die zusätzli-
chen Einnahmen der Universität wie insbesondere Drittmittel immer mehr an Bedeutung
gewinnen. Eine bedeutende Gruppe von Drittmitteln kann sich dabei aus den Austausch-
prozessen mit der Wirtschaft ergeben. Drittmittel bestimmen den Grad der Ausfinanzie-
rung eines Hochschulhaushaltes, die Existenz variabel einsetzbarer Finanzmittel und damit
letztendlich auch die Zukunftsfähigkeit einer Hochschule.

In diesem Zusammenhang hat die Gruppe der Hochschulen, die über ein hohes Dritt-
mittelaufkommen von öffentlichen und privaten Fördergebern verfügt und regelmäßig mit
Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes und des angemessenen Interessensausgleiches
konfrontiert ist, besondere Möglichkeiten. Für diese ergeben sich Chancen auf zusätzliche
Einnahmen durch

• die Einwerbung von Forschungsdrittmitteln von Land, Bund, EU sowie privaten För-
dergebern nebst Overhead-Mitteln,

14 Vgl. Knoke (2008: 34).
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• die mit der Einwerbung von Drittmitteln unmittelbar verknüpften Mittelzuweisungen
aus dem Innovationsfonds des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Innovation,
Wissenschaft, Forschung und Technologie und

• Zinserträge aus Drittmitteln.

Wenn man davon ausgeht, dass Spitzenforschung ausgezeichnete Forschungsressourcen
wie

• eine hochmoderne Forschungsinfrastruktur und flexible Mittel,
• ein zunehmend in Forschungsclustern organisiertes Team von national wie internatio-

nal tätigen Nachwuchs- und Spitzenforscherinnen und -forscher sowie
• einen erstklassigen Zugang zu innovativen Forschungsfragestellungen von etablierten

Unternehmen und Spin-offs voraussetzt,

übernimmt das IP-Management eine Schlüsselrolle bei der Drittmitteleinwerbung und
der Sicherung der Zukunftsfähigkeit und Reputation einer Hochschule. Die zielgerichtete
Einwerbung von Drittmitteln unter Beteiligung von Wirtschaftspartnern, Austauschpro-
zesse mit der Wirtschaft und ein damit einhergehendes professionelles IP-Management er-
öffnen der Hochschule den unmittelbaren Zugang zu dringend benötigten Forschungsres-
sourcen für die Spitzenforschung.

Exzellente Forschung findet zunehmend in Public-Private-Partnerships und internatio-
nalen Forschungs- und Entwicklungsclustern statt und kennzeichnet sich durch bestimmte
Qualitätsstandards. Dies liegt darin begründet, dass die international operierende Wirt-
schaft als Finanzier langfristiger kostenintensiver Forschungskooperationen darauf ange-
wiesen ist, qualitativ hochwertige Forschungsergebnisse sowie eine klare Ordnung der
Verwertungsrechte an innovativen Forschungsergebnissen zu erhalten. Nur so ist sie bereit,
das Risiko der Verwertung zu übernehmen und wesentliche Finanzmittel für den Marktein-
tritt bereitzustellen.

Es liegt also in der Natur der Sache, dass Hochschulen und außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen mit einem hohen Drittmittelaufkommen von öffentlichen und pri-
vaten Fördergebern regelmäßig mit Fragen der Wissenschaftsfreiheit (Artikel 5 GG und
§ 4 HG NRW), der Sicherung von hausinternem Know-how und/oder hausinternen Er-
findungen und mit Fragen des angemessenen Interessensausgleiches zwischen Wissen-
schafts- und Wirtschaftsinteressen konfrontiert sind. Das Management dieses Spannungs-
feldes zwischen Drittmitteleinwerbung und IP-Sicherung beziehungsweise IP-Verwertung
stellt dabei hohe Anforderungen an die Hochschulleitung und die ihnen zuarbeitenden
Support-Services in der Verwaltung.

Wie schwierig diese Aufgabe im Alltag zu lösen ist, zeigte erst kürzlich eine auf Bitten
des „Rats für Innovation und Wachstum“ zusammengestellte Expertengruppe, die Muster-
vereinbarungen erarbeitete, die die Möglichkeit schaffen sollten, rechtssichere und prak-
tikable Vereinbarungen ohne großen juristischen Aufwand über verschiedene Arten der
Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit zu entwickeln. Neben handfesten Empfeh-
lungen stellte diese Arbeitsgruppe auch heraus, dass gut fünf Jahre nach dem Inkrafttreten
der Novellierung des § 42 ArbEG die Phase der Einübung der neuen Rechtslage weder bei
der Wissenschaft noch bei der Wirtschaft abgeschlossen ist.

Auch die EU hat dieses Problem erkannt und im Juni 2008 einen europäischen Verhal-
tenskodex für die Verwertung wissenschaftlicher Erkenntnisse aus öffentlicher Forschung
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entworfen. Zudem unterstrich die DFG in ihrem jüngsten Strategiepapier den Willen, den
Wissenstransfer aktiv zu fördern.

Was könnten Kernelemente des hochschuleigenen IP-Managements einer modernen
Hochschule sein?

• Der Wissenstransfer ist das Kernziel der Hochschulleitung und ihrer Support-Services.
• Das IP-Management moderiert beziehungsweise verhandelt die verschiedenen Interes-

sen in vertraglichen Fragen unter Berücksichtigung des gesetzlichen Rahmens und der
von einem „IP-Board“ entwickelten strategischen Grundsätze im Sinne einer Win-win-
Situation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.

• Das IP-Management fördert die Clusterbildung sowie die Gründung hochschulnaher
Unternehmen (Spin-offs). Diese Spin-offs erhalten eine besondere Begleitung auf der
Basis des neuen gesetzlichen Rahmens (beispielsweise HG NRW § 5, Ziffer 7).

• Das IP-Management setzt auf eine an der Hochschule gelebte „Verwertungskultur“
auf. Dazu gehört die Bereitschaft beziehungsweise Fähigkeit der Wissenschaftler,
schutzrechtsfähige Erfindungen und so weiter frühzeitig zu erkennen, vor der Veröf-
fentlichung sichern zu lassen und sich in Drittmittelvertragsverhandlungen im Schul-
terschluss mit der Verwaltung aktiv einzubringen.

• Das IP-Management stellt nachhaltig finanzierte Support-Services im Bereich der
Forschungsförderung sowie des Schutzrechtsmanagements und der Förderung tech-
nologieorientierter Unternehmensgründungen für die Wissenschaftler und Unterneh-
mensvertreter bereit. Dieser Support zeichnet sich als eine Querschnittsaufgabe aus,
die von der Hochschulleitung und den zuständigen Verwaltungsabteilungen übernom-
men wird. Die dort tätigen Personen sollten Pflichtaufgaben der Hochschule erfül-
len, tagtäglich mit Fragen der Forschungsförderung und des Drittmittelvertragsmana-
gements (Geheimhaltungsvereinbarungen, MTA, Kooperationsverträge, Auftragsfor-
schung, Optionsverträge, Lizenzverträge, Werkverträge, Erfindungen in Nebentätig-
keit und so weiter) zu tun haben und qua Aufgabenprofil über einen geordneten Zu-
gang zu hausinternen Informationsströmen sowie regelmäßige Kontakte zu den Wis-
senschaftlern verfügen. Die Erfahrung der letzten Jahre hat in diesem Zusammenhang
gezeigt, dass dies optimalerweise in der Zentralverwaltung einer Hochschule und unter
einem Abteilungs- oder Dezernatsdach passiert. Dienstleister wie hochschulnahe Ver-
wertungsunternehmen, regional organisierte Patentverwertungsagenturen oder zeitlich
befristet angestelltes Verwaltungspersonal auf Drittmittel- oder Stabsstellen können
diese Hochschulaufgabe zwangsläufig nur sehr begrenzt wahrnehmen.

• Das IP-Management führt ein regelmäßiges Controlling im Bereich „Qualitätsstan-
dards IP-Management“ durch.

• Das IP-Management sichert Verwertungseinnahmen sowie Optionen für die Einwer-
bung von Drittmitteln für die Hochschule durch den sorgsamen Aufbau von Patent-
portfolios und die Betreuung von Patentverletzungen.

• Das IP-Management schafft Voraussetzungen für die rationale Auseinandersetzung mit
Fragen zur einer offenen Wissenschaftskommunikation, zur Vermeidung von Doppel-
forschung (Zugang zu Patentdatenbanken) und für den Aufbau einer „Patentierungs-
und Verwertungskultur“, die internationalen Qualitätsstandards in Forschung und Leh-
re auch zukünftig gerecht wird.
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So werden der Wissenstransfer und das damit untrennbar verbundene IP-Management
zu Kernelementen der institutionellen Strategie jeder drittmittelstarken Hochschule oder
Forschungseinrichtung, die ihre Spitzenforschung weiter ausbauen will. Im Ergebnis stärkt
ein professionell geführtes IP-Management die Reputation der Hochschule in Forschungs-
clustern und bei ausgewählten Fördergebern, erhöht die Chancen zur Einwerbung dringend
notwendiger Drittmittel und ermöglicht die Förderung von innovativen Unternehmens-
gründungen und nicht zuletzt die Gewinnung von Forschungs- und Verwertungspartner-
schaften in der internationalen Hochschullandschaft.
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