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entworfen. Zudem unterstrich die DFG in ihrem jiingsten Strategiepapier den Willen, den
Wissenstransfer aktiv zu fordern.

Was konnten 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 Beriicksichtigung des gesetzlichen Rahmens und der
von einem ,,IP-Board* entwickelten strategischen Grundsitze im Sinne einer Win-win-
Situation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.

Das IP-Management fordert die Clusterbildung sowie die Griindung 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 gehort die Bereitschaft beziehungsweise Fihigkeit der Wissenschaftler,
schutzrechtsfihige Erfindungen und so weiter friihzeitig zu erkennen, vor der Verof-
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
Forschungsforderung sowie des Schutzrechtsmanagements und der Forderung tech-
nologieorientierter Unternehmensgriindungen fiir die Wissenschaftler und Unterneh-
mensvertreter bereit. Dieser Support zeichnet sich als eine Querschnittsaufgabe aus,
die von der Hochschulleitung und den zustindigen Verwaltungsabteilungen iibernom-
men wird. Die dort titigen Personen sollten Pflichtaufgaben der Hochschule erfiil-
len, tagtiglich mit Fragen der Forschungsforderung und des Drittmittelvertragsmana-
gements (Geheimhaltungsvereinbarungen, MTA, Kooperationsvertrige, Auftragsfor-
schung, Optionsvertriage, Lizenzvertrige, Werkvertrige, Erfindungen in Nebentiitig-
keit und so weiter) zu tun haben und qua Aufgabenprofil iiber einen geordneten Zu-
gang zu hausinternen Informationsstromen sowie regelméfige Kontakte zu den Wis-
senschaftlern verfiigen. 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 konnen
diese Hochschulaufgabe zwangslidufig nur sehr begrenzt wahrnehmen.

Das IP-Management fiihrt ein regelméBiges Controlling im Bereich ,,Qualitétsstan-
dards IP-Management* durch.

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

Das IP-Management schafft Voraussetzungen fiir die rationale Auseinandersetzung mit
Fragen zur einer offenen Wissenschaftskommunikation, zur Vermeidung von Doppel-
forschung (Zugang zu Patentdatenbanken) und fiir den Aufbau einer ,,Patentierungs-
und Verwertungskultur®, die internationalen Qualititsstandards in Forschung und Leh-
re auch zukiinftig gerecht wird.
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,JIntellectual-Property-Management*‘:
Wo liegen Chancen fiir die Zukunft?

Mit der Anderung des § 42 ArbEG und der Verwertungsoffensive des Bundes wurden Rah-
menbedingungen geschaffen, die den Aufbau eines professionellen IP-Managements an
Hochschulen foérdern sollen. Seit neuestem kommen weitere Rahmenbedingungen hinzu,
die dazu fiihren, 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 stirken und

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

Der von der DFG jiingst formulierte Entwurf fiir das Strategiepapier 2007-2011 unter-
streicht, dass die DFG als ,,Forschungsermdglicher* zukiinftig spezielle Programme aufle-
gen will, um Innovationsprozesse zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu unterstiitzen.
Diese Forderprogramme sollen die Verwertungsmoglichkeiten von Forschungsergebnissen
verbessern und kommerziell tragfihige wissenschaftliche Ideen bis zur Unternehmens-
griindung begleiten.'*

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

e eine 80-prozentige Grundfinanzierung als Grundbudget und

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

Hinzu tritt fiir die Hochschulen die Moglichkeit, besondere Leistungspramien aus einem
hochschuliibergreifenden ,,Innovationsfonds* des nordrhein-westfilischen Wissenschafts-
ministeriums zu erhalten.

Die Einfithrung der LOM und des Innovationsfonds fiihrt also dazu, dass die zusitzli-
chen Einnahmen der Universitit 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 Zukunftsfahigkeit einer Hochschule.

In diesem Zusammenhang hat die Gruppe der Hochschulen, die iiber ein hohes Dritt-
mittelaufkommen von 6ffentlichen und privaten Fordergebern verfiigt und regelmifig mit
Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes und des angemessenen Interessensausgleiches
konfrontiert ist, besondere Moglichkeiten. Fiir diese ergeben sich Chancen auf zusitzliche
Einnahmen durch

* die Einwerbung von Forschungsdrittmitteln von Land, Bund, EU sowie privaten For-
dergebern nebst Overhead-Mitteln,

14 Vgl. Knoke (2008: 34).
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Fall 1: Die Universitit meldete eine Erfindung aus der Mathematisch-Naturwissen-
schaftlichen Fakultit zum deutschen, spéter zum internationalen Patent an. Die Erfindung,
die im Forschungsalltag entstand, wurde tiber die Patentverwertungsagentur zur Verwer-
tung der Industrie angeboten. Parallel beantragte der Wissenschaftler Fordergelder bei ei-
ner britischen staatlichen Fordereinrichtung. 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 geschiitzte Verfahren konnte weiterentwickelt werden. Die
zukiinftigen Verwertungschancen liegen damit weitaus hoher als zum Zeitpunkt der An-
meldung.

Fall 2: Das zweite Beispiel beschreibt ebenfalls eine Erfindung, die in Kooperation mit
einer britischen und franzosischen Universitit entstand und wie im ersten Fall — inzwi-
schen als internationale Patentanmeldung geschiitzt — 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 Universitét erfahren, wie schwer es ist,
einen Industriepartner fiir eine wissenschaftlich hervorragende Technologie zu finden, die
in einem sehr frithen Stadium auf die Vielfiltigkeit 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 Foérderung 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 fiir die Anmeldung und Aufrechterhaltung des internationalen Patents.

Fall 3: Im dritten Fall erzielte die Universitit infolge einer Verletzung eines Patents und
im Rahmen eines Vergleichs mit einem grofen ausldndischen Konzern Verwertungsein-
nahmen im sechsstelligen Bereich. Der Wissenschaftler, selbst in einem befristeten Ar-
beitsverhiltnis von der Universitit beschiftigt, wurde verwaltungsseitig in seinen Bemii-
hungen unterstiitzt, einen groflen Teil der Verwertungseinnahmen wieder in seine Arbeits-
gruppe zuriickflieBen zu lassen. So konnte der Wissenschaftler die Weiterbeschéftigung
von Mitarbeitern in seiner Projektgruppe finanzieren.

Fall 4: In diesem Fall wurde die Universititsverwaltung frithzeitig in die Verhandlun-
gen eines Wissenschaftlers mit einem Industriepartner einbezogen. Gemeinsam wurde ein
,.Gesamtpaket* fiir 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 groferen fiinfstelligen Bereich lagen, wurden eingesetzt fiir die Umbau-
maBnahmen eines S1-Labors, in dem ein Teil der Projektarbeiten durchgefiihrt wird. Im
Ergebnis profitierte der Wissenschaftler, inzwischen Griinder eines Spin-offs, vielfiltig
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 Verfiigung und wartete auf den Start. Um der Ausgriindung ein
solides Fundament zu geben, wurde zwischen der Universitidt und der Gesellschaft biirger-
lichen Rechts (GbR), in der Folgezeit GmbH, ein Vertrag verhandelt, wonach die schutz-
fihigen Ergebnisse des Instituts durch die GmbH verwertet werden konnen. Dies war der
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nen Initiative ,,Science-to-Business* das Forderprojekt ,,Patentscouting™ eingeworben. In
Zukunft wird es darum gehen, diese zeitlich begrenzten Manahmen zu verstetigen.

Ein weiteres Handlungsfeld des IP-Managements sind Forschungs- und Entwicklungs-
kooperationen der Hochschulen mit der Industrie. Diese langfristig angelegten Koope-
rationen bediirfen der rechtlichen Absicherung. In den zu diesem Zweck geschlossenen
Vertrigen, die regelmiBig Erfindungs- und Verwertungsklauseln enthalten, ist sicherzu-
stellen, dass die Interessen der Hochschule und der Wissenschaftler in angemessenem
Umfang Beriicksichtigung finden. Die Novellierung des § 42 ArbEG hat auch in diesem
Bereich einschneidende Verinderungen gebracht. Wihrend zu Zeiten des Hochschulleh-
rerprivilegs allein der Hochschullehrer mit dem industriellen Kooperationspartner tiber
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 Verwertungserldsen zu beteiligen (§ 42 Abs. 4 ArbEG).” Er-
fahrungen mit diesen neuen Regeln mussten in den Hochschulverwaltungen naturgemél
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 <03mm,nw der mittlerweile in leicht modifizierter Form auch Grundlage ei-
ner Empfehlung des Bundeswirtschaftsministeriums geworden ist.” 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. '

Das Zentrum fiir Gewerblichen Rechtsschutz hat daher in Kooperation mit der Ver-
waltungsabteilung fiir Forschungs- und Technologie-Transfer ein Drittmittelprojekt mit
dem Titel ,,Diisseldorfer Vertragswerkstatt™ beim nordrhein-westfilischen Wissenschafts-
ministerium eingeworben,!'! aus dem auf der Grundlage umfangreicher rechtstatsichlicher
Erhebungen bei Hochschulen, Unternehmen und Verbédnden die Diisseldorfer Bausteine
fiir einen Forschungs- und Entwicklungsvertrag hervorgegangen sind.'? Diese Vertrags-
bausteine sollen den Beteiligten eine Hilfestellung fiir individuelle Verhandlungslosungen
bieten und insbesondere gewihrleisten, dass im Rahmen der Vorgaben von § 42 ArbEG
sowohl die Forschungsfreiheit als auch die Verwertungsinteressen angemessen beriick-
sichtigt werden. Parallel dazu fanden drei landesweit beachtete Workshops statt, in deren
Rahmen Vertreter von Hochschulen, Unternehmen und Patentanwaltskanzleien die Aus-
wirkungen der rechtlichen Verdnderungen auf den Hochschul- und Unternehmensalltag
diskutierten.

AufBerhalb der Kooperationsforschung, die von vornherein auf eine Verwertung der pa-
tentgeschiitzten 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).

® Vel. Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie (2007).

10 Nisiher dazu Busche e al. (2008: 11ff.).

I Weitere Informationen zum Projekt unter http:/www.gewrs.de/vertragswerkstatt (15.08.2008).
12 Dazu Busche e al. (2008: 17ff.).
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Wissenschaftlern fehle es an unternehmerischem Denken, so lautete der Vorwurf. Ziel der
Verwertungsoffensive des Bundes war es deshalb,

* eine flichendeckende Patent- und Verwertungsinfrastruktur durch so genannte Patent-
verwertungsagenturen zu schaffen,

e die schutzrechtliche Sicherung von Forschungsergebnissen zu férdern,
*  MaBnahmen fiir Weiterbildung zur Patentierung und Verwertung zu ergreifen und
e die Verwertungsgesellschaften stirker miteinander zu vernetzen.

Im Jahre 2002 erfolgte auch die Reform des § 42 Arbeitnehmererfindergesetz (ArbEG).!
Dessen Novellierung versetzte die Hochschulen schlagartig in die Lage, die im Hochschul-
kontext entstehende schopferisch 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 Réten das Verfiigungs- und Verwertungsrecht fiir ihre Erfindungen
automatisch zuordnete. Ab sofort erhielt die Institution Hochschule diese Rechte. Der Ge-
setzgeber wollte die Hochschulen durch die Moglichkeit umfassender Inanspruchnahme
aller an der Hochschule anfallender Erfindungen in die Lage versetzen, ein aus Verwer-
tungserlosen finanziertes Patent- und Verwertungswesen aufzubauen.?

Ein sicherlich wichtiges Vorbild fiir die deutsche Gesetzesidnderung bildete der ameri-
kanische Bayh-Dole-Act aus dem Jahre 1980. Dieser gab den US-amerikanischen Hoch-
schulen das Recht, Erfindungen, die mittels 6ffentlich gefoérderter Forschung (namentlich
Bundesmitteln) entstanden, selbst zum Patent anzumelden. Im Gegensatz zu Deutschland
existierte in den USA im Wissenschaftsbereich jedoch niemals ein Hochschullehrerpri-
vileg. Dafiir besteht eine wissenschaftsfreundliche Neuheitsschonfrist, die die Patentie-
rung von Erfindungen auch bis zu zwolf Monate nach einer Veroffentlichung noch zuldsst.
Der Bayh-Dole-Act bildete die rechtliche Basis fiir die auBerordentlichen Vermarktungs-
erfolge drittmittelstarker amerikanischer Hochschulen durch Lizenzierungsaktivititen an
GrofBunternehmen oder universitire Ausgriindungen. Parallel zu dieser Gesetzesidnderung
entwickelte sich jedoch auch eine komplizierte Diskussion dariiber, mit welchen Interes-
senkonflikten verwertungsaktive Wissenschaftler konfrontiert sind und wie die Wissen-
schaftsfreiheit grundsitzlich gesichert bleiben kann. Diese Debatte dauert nach wie vor an
und ist sicherlich auch der Grund fiir eine erstarkende ,,Open-Source*“-Bewegung.

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

Wie eingangs erwéhnt, wurden iiber die Novellierung des § 42 ArbEG und des § 5 Ab-
satz 7 HG NRW, der die unternehmerische Tatigkeit 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 grundsitzlich fordern. Dazu zihlt das Manage-
ment patentrechtlich geschiitzter Erfindungen, urheberrechtlich geschiitzter Ideen, sorten-

' Art. 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Anderung des Gesetzes iiber Arbeitnehmererfindungen v. 18. 1. 2002, BGBI. 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 geschiitzter Pflanzenziichtungen, geschmacksmusterrechtlich geschiitzter
Designs und Modelle sowie das Management markenrechtlicher Fragestellungen.

Fiir 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: Erfiillung des Prinzips der Kostendeckung, der Fiirsorgepflicht
gegeniiber dem Erfinderteam und zeitnaher Drittmittelvertragsabschluss;

e Herausforderung 3: Unterstiitzung der Wissenschaftler in Partnerschaft mit den Ver-
tretern aus der Wirtschaft;

* Herausforderung 4: ungeloste Rechtsfragen.

Wie stellte sich die Heinrich-Heine-Universitit Diisseldorf diesen Herausforderungen?
Von welchen Erfahrungen konnen wir berichten?

Diisseldorfer Aktionsfelder

Die bereits erwihnte Anderung 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-Universitit relativ unvorbereitet getroffen. Der Ge-
setzgeber hat mit der Abschaffung des alten Hochschullehrerprivilegs einen fiir viele For-
schergenerationen selbstverstindlichen Rechtsgrundsatz gleichsam tiber 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 blofler Zaungast, wurde die Hochschule durch die nunmehr ihr zugeord-
nete Herrschaft iiber die Rechte an der Erfindung quasi tiber Nacht zur neuen Herrin des
Verfahrens. Mit dieser fiir sie unbekannten Situation mussten sich alle Beteiligten zunéchst
vertraut machen.

Das seit dem 7. Februar 2002 geltende Hochschulerfinderrecht verpflichtet den Hoch-
schullehrer, seine Diensterfindungen vor einer neuheitsschidlichen Verdffentlichung —
durch einen Vortrag, eine Publikation oder durch sonstige Benutzung — der Hochschule zu
melden (§42 Nr. 1, 2 ArbEG), damit diese tiber eine Inanspruchnahme oder die Freigabe
der Erfindung entscheiden kann (§§ 6ff. ArbEG).? Eine Inanspruchnahme und nachfolgen-
de Patentanmeldung ist fiir die Hochschule insbesondere vor dem Hintergrund moglicher
Erlose aus der Patentverwertung von Interesse. Allerdings kann dies nicht der allein aus-
schlaggebende Gesichtspunkt sein, zumal sich Einnahmen aus der Ubertragung oder Li-
zenzierung von Patenten erfahrungsgemif in tiberschaubaren Grenzen halten. Auch hier
bestitigen Ausnahmen wie das fast schon sprichwortliche MP3-Patent der Fraunhofer-
Gesellschaft die Regel. Unabhiéngig 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 Forschungsstérke einer Hochschule auf
bestimmten Feldern der angewandten Wissenschaft ist.

3 Verfassungsrechtliche Bedenken gegen diese Regelung sind nicht begriindet; vgl. BGH v. 18. 9. 2007 — X ZR
167/05, Tz. 8ff. — Selbststabilisierendes Kniegelenk = GRUR 2008, 150, 151ff.; Busche (2007: 70f.).



