Leitlinien zum Umgang mit Erfindungsmeldungen

Beschluss des Rektorats vom 24.11.2015

Bei Forschungs- und Entwicklungsaktivitaten in der Hochschule kdnnen Erfindungen durch
Hochschulbeschaftigte entstehen, alleine, aber auch haufig in gemeinschaftlichem Zusam-
menwirken. Um die Interessen des Landes und der Hochschule als Arbeitgeberin einerseits,
die Interessen der Beschaftigten andererseits angemessen auszugleichen, hat der Gesetzge-
ber im Arbeitnehmererfindungsgesetz Regelungen zur Zuordnung von Erfindungen, zu Mel-
depflichten, zur Geheimhaltung und zur ,Gewinnbeteiligung“ der Beschéftigten getroffen.

1. Erfindungsmeldung

Hochschulbeschéftigte missen nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG) jede
Erfindung unverziglich dem Arbeitgeber melden. Handelt es sich um sog. ,Diensterfindun-
gen“, so ist die Hochschule berechtigt, diese in Anspruch zu nehmen und zu verwerten.

Die Meldung der Erfindung an den Arbeitgeber muss unverziiglich nach Fertigstellung, d.h.
nach Auffinden der technischen Ldsung fur ein Problem, und schriftlich erfolgen. Dazu ist das
Erfindungsmeldungsformular des Institutszentrums fir Angewandte Forschung (IAF) zu ver-
wenden. Auch ein neu entwickeltes Computerprogramm unterliegt der Meldepflicht, wenn es
die Losung flr ein technisches Problem beinhaltet oder wenn seine wirtschaftliche Verwer-
tung geplant ist (z. B. im Rahmen einer Kooperation) oder méglich erscheint.

In der Erfindungsmeldung missen die technische Aufgabe, ihre Losung und das Zustande-
kommen der Erfindung deutlich und vollstandig beschrieben werden.

Haben mehrere Personen gemeinschaftlich die Erfindung gemacht, so geben sie eine ge-
meinschaftliche Erfindungsmeldung ab. Samtliche Miterfinder sind in der Erfindungsmeldung
zu benennen. Dies gilt auch fur an der Erfindung beteiligte Studierende, Stipendiaten, Mitar-
beiter von Kooperationspartnern und andere. Der Beitrag eines Miterfinders braucht nicht
unbedingt bereits fir sich betrachtet eine erfinderische Leistung darzustellen, muss jedoch
Uber eine blofl3e, weisungsgebundene Mithilfe hinausgehen.

Bei einer gemeinschaftlichen Erfindungsmeldung sind die Quotenanteile der Miterfinder an
der Erfindung in Prozent anzugeben. Dies muss unter Gewichtung von Art und Umfang der
jeweiligen Miterfinderbeitrége geschehen. Lassen sich hierfir keine brauchbaren Anhalts-
punkte finden, etwa weil die Erfindung durch standigen Gedankenaustausch und gemeinsa-
me Anstrengung zustande gekommen ist, so kann von gleichen Anteilen ausgegangen wer-
den.

Das IAF berat bei allen Fragen rund um die Erfindungsmeldung.



Sind die Angaben in der Erfindungsmeldung unvollstédndig oder fiir eine Bewertung der Erfin-
dung nicht ausreichend, kann die Hochschule die Erfindungsmeldung zurlickweisen. In die-
sem Fall ruht die Frist von vier Monaten, in der die Hochschule tber Inanspruchnahme oder
Freigabe der Erfindung entscheidet. Der Erfinder bleibt zur Nachmeldung verpflichtet.
Schuldhaft wahrheitswidrige Angaben kdénnen eine Schadensersatzpflicht ausldsen.

2. Anbietungspflicht bei freien Erfindungen / Angebot zur Lizenzierung

Handelt es sich nicht um eine Diensterfindung, sondern um eine sog. freie Erfindung, oder ist
ein freier Erfinder einer gemeinschaftlichen Erfindung beteiligt, so bietet die Hochschule, um
die Erfindung im Rahmen der Akquise von Drittmittelprojekten nutzen und ggf. einer kom-
merziellen Verwertung zufiihren zu kénnen, dem Erfinder eine Ubernahme seiner Rechte an
der Erfindung zu den Bedingungen an, die fur eine Diensterfindung gelten.

3. Erfindungsmeldung und Geheimhaltung

Nach der Abgabe der Erfindungsmeldung besteht eine gesetzliche Pflicht zur Geheimhaltung
(8 24 ArbnErfG, siehe auch , Leitlinien zur Geheimhaltung®), die friihestens dann endet, wenn
sie durch schriftliche Freigabeerklarung der Hochschule frei geworden ist.

Beabsichtigt der Erfinder, die Erfindung oder damit verbundene Forschungsergebnisse durch
Veroffentlichung wissenschaftlich zu verwerten, so hat er dies der Hochschule in jedem Fall
frihzeitig mitzuteilen. Die Hochschule wird die Dringlichkeit klaren und unter Berlcksichti-
gung der sachlichen und vertraglichen Situation nach Mdéglichkeit eine Vereinbarung mit dem
Erfinder treffen, die seine Interessen angemessen bertcksichtigt. In der Regel soll die Ge-
heimhaltungspflicht zumindest solange andauern, bis die Erfindung durch Schutzrechtsan-
meldung gesichert ist.

4. Prozess der Erfindungsbearbeitung

Nach dem Eingang der vollstandigen Erfindungsmeldung beginnt eine Frist von maximal vier
Monaten, in der die Hochschule tber die Inanspruchnahme oder die Freigabe der Erfindung
entscheidet. Innerhalb dieser Frist wird die Erfindung im Regelfall von der Patentverwer-
tungsagentur (PVA) hinsichtlich ihrer Patentierbarkeit und den Mdglichkeiten einer wirtschaft-
lichen Verwertung bewertet und eine Empfehlung tber die Inanspruchnahme an die Hoch-
schule abgegeben. Soweit der Erfinder die baldige Veroffentlichung der Forschungsergebnis-
se plant, kann die Frist zur Inanspruchnahme und Patentanmeldung der Erfindung auf zwei
Monate verkirzt werden. Die Vertffentlichung darf jedoch nicht vor erfolgter Patentanmel-
dung erfolgen.

5. Erfindungsbewertung

Die Hochschule leitet die Erfindungsmeldung und beigefligte Unterlagen unverziglich nach
Eingang im Regelfall an die PVA weiter. Es beginnt der Prozess der Erfindungsbearbeitung.
Nach einem oder mehreren Gesprachen mit dem Erfinder oder den Miterfindern, in denen die
Einzelheiten der Erfindung, eventuelle Vorvertffentlichungen und weitere Rahmenbedingun-



gen (arbeitsrechtlicher Status des Erfinders usw.) geklart werden, nimmt die PVA eine Be-
wertung der Erfindung hinsichtlich Neuheit, Patentierbarkeit und Vermarktungschancen vor.
Die Hochschule entscheidet dann auf der Grundlage dieser Bewertung Uber die Inanspruch-
nahme oder die Freigabe der Erfindung. Wird die Erfindung frei gegeben, so endet die Ge-
heimhaltungspflicht des Erfinders und er kann selbst entscheiden, ob er sie schutzrechtlich
sichern méchte.

Im Falle einer Inanspruchnahme durch die Hochschule Gbernimmt im Regelfall die PVA in
Zusammenarbeit mit Patentanwalten die schutzrechtliche Sicherung der Erfindung und erar-
beitet eine Patentierungsstrategie, was regelmagig in enger Zusammenarbeit mit dem Erfin-
der erfolgt.

Nach Durchfihrung der Patentanmeldung wird der Erfinder benachrichtigt, dass Veroffentli-
chungen erfolgen kdnnen, und es beginnt der Prozess der Erfindungsvermarktung.

6. Erfindervergltung

Hat die Hochschule die Erfindung in Anspruch genommen, so Ubernimmt sie die Kosten der
schutzrechtlichen Sicherung, also sowohl die Patentanwaltskosten als auch die Anmelde- und
Aufrechterhaltungskosten. Dem Erfinder oder den Erfindern stehen als Erfindervergutung
gemeinsam 30 % der Bruttoerlose aus der Verwertung der Erfindung zu; ein Abzug der von
der Hochschule getragenen Kosten findet nicht statt.

7. Erfindungsvermarktung

Nach erfolgter Patentanmeldung kann der Prozess der Erfindungsvermarktung beginnen.
Zuerst wird in Zusammenarbeit mit dem Erfinder eine am Nutzen potenzieller Kunden orien-
tierte Kurzdarstellung der Erfindung verfasst und eine Verwertungsstrategie erarbeitet. Da-
nach identifiziert und kontaktiert im Regelfall die PVA mdgliche Lizenznehmer und fihrt mit
diesen Lizenzverhandlungen durch.



ANHANG: Begriffsklarungen

Erfindung

Erfindungen im Sinne des Arbeitnehmererfindungsgesetz sind nur Erfindungen, die patent-
oder gebrauchsmusterfahig sind (8 2 ArbnErfG). Patente werden fur Erfindungen grundsétz-
lich auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tatig-
keit beruhen, und gewerblich anwendbar sind. Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht
zum Stand der Technik gehért. Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem
Tag der Patentanmeldung durch schriftliche oder mundliche Beschreibung, durch Benutzung
oder in sonstiger Weise der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden sind. Eine Erfindung
gilt als auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend, wenn sie sich fiir den Fachmann nicht in
naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Eine Erfindung gilt als gewerblich
anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschliellich der
Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann.

Diensterfindung und frefe Erfindung

Gebundene Erfindungen (Diensterfindungen) sind wahrend der Dauer des Arbeitsverhaltnis-
ses gemachte Erfindungen, die entweder aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb oder in der
Offentlichen Verwaltung obliegenden Tatigkeit entstanden sind oder maligeblich auf Erfah-
rungen oder Arbeiten des Betriebes oder der 6ffentlichen Verwaltung beruhen (sog. Erfah-
rungserfindung). Sonstige Erfindungen sind sog. ,freie Erfindungen®, die dem Arbeitgeber
gemeldet und zu angemessenen Konditionen zur Lizensierung angeboten werden missen.

Hochschulbeschiéftigte

Der Begriff des ,Beschéftigten” umfasst alle in weisungsgebundener, persénlich abhangiger
Stellung Tatigen, unabhéngig davon, ob es sich um Beamte und Arbeitnehmer im o6ffentli-
chen Dienst bzw. um wissenschaftliches oder technisches Personal handelt. Einbezogen ist
also das hauptberuflich tatige wissenschaftliche Personal (Hochschullehrer, akademische Mit-
arbeiter, die eingestellten Mitarbeiter an drittmittelfinanzierten Forschungs- bzw. Entwick-
lungsvorhaben). Ferner erstreckt sich der Anwendungsbereich auch auf die ebenfalls in einer
Beschaftigung stehenden Auszubildenden. Ferner fallen auch sonstige Personen wie z. B.
wissenschaftliche Hilfskrafte bzw. studentische Hilfskrafte sowie das gesamte technische
Personal - vom Hausarbeiter bis hin zum Informatiker - und (sonstige) Verwaltungsangestell-
te, -arbeiter und -beamte unter den Begriff des Hochschulbeschaftigten. Darauf, ob die
Hochschule selbst oder eine andere Anstellungskorperschaft (bzw. Einrichtung mit Dienst-
herrnfahigkeit) der Arbeitgeber bzw. Dienstherr ist, kommt es nicht an. Erfasst wird damit
auch die Vielzahl der Arbeitnehmer im Landesdienst bzw. der Beamten, die in einem unmit-
telbaren Beamtenverhéltnis zu einem Land stehen. MaRgeblich ist insoweit, ob zum Zeitpunkt
der Fertigstellung der Erfindung tatsachlich eine Beschaftigung an der Hochschule bestanden
hat.



