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Praambel

Mit der Generierung und Vermittlung neuen Wissens kommen Hochschulen einer
bedeutenden gesellschaftlichen Aufgabe nach. Im Bereich der Forschung und Ent-
wicklung wie auch in der gewerblichen Wirtschaft und Industrie werden dabei Erfin-
dungen und Patente als ein Indikator fur Innovationsbereitschaft und -fahigkeit her-
angezogen. Die leistungsstarke Forschung an der Universitat Oldenburg erbringt in-
novative Ergebnisse, die durch Schutzrechte gesichert werden missen. Um das
Transferpotential neuer Erkenntnisse zu erschlieen, hat die Universitat Oldenburg
eine Leitlinie zum Umgang mit Erfindungen und Patenten erarbeitet mit dem Ziel, die
Bedeutung der erfinderischen Tatigkeit hervorzuheben und das gesellschaftliche An-
sehen der Universitat vor dem Hintergrund von Innovation und Kreativitat zu starken.
Die Leitlinie soll dabei unterstitzen, patentfahige Forschungsergebnisse von hoch-
schulgeneriertem Wissen zu schitzen, einer systematischen Verwertung zuzufuhren
und durch die damit verbundenen Transferaktivitdten einen Mehrwert fur Universitéat,
Erfinderinnen und Erfinder, Gesellschaft und Wirtschaft zu erzielen. Insbesondere fir
Erfindungen mit Verwertungspotenzial wird durch diese Leitlinie Transparenz von
Prozessen geschaffen, der administrative Aufwand fir Erfinderinnen und Erfinder
und Universitat reduziert und die Motivation zur Erfindung und deren Meldung ge-
starkt. Der im Rahmen einer Erfindung realisierte Wissens- und Technologietransfer
kann durch eine Patentanmeldung in besonderem Mal3e unterstitzt werden.

Zielsetzung

Mit ihrer Leitlinie zum Umgang mit Erfindungen und Patenten — im Folgenden ,Leitli-
nie“ — verfolgt die Universitat Oldenburg die folgenden Ziele:

- Im Sinne des Niedersachsischen Hochschulgesetzes (8 3) stellt der Umgang
mit Erfindungen und Patenten einen wichtigen Teil des Wissens- und Tech-
nologietransfers dar, der neben Studium und Lehre sowie Forschung zu den
Kernaufgaben der Hochschule z&hlt.

- Als offentlich finanzierte Institution ist es eine zentrale Aufgabe der Universitat,
Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung der Gesellschaft und Wirtschaft
zugutekommen zu lassen. Die Anmeldung von Patenten bildet gute Voraus-
setzungen, um den Wissens- und Technologietransfer nachhaltig zu foérdern
und zu festigen.

- Mit Erfindungen und Patenten wird die Innovationskraft der Universitat belegt
und die Reputation und Attraktivitdt fir Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler erhoht.

- Patente kdnnen die Grundlage fur weitere darauf aufbauende Forschungs-
tatigkeiten sein und die Einwerbung von Drittmitteln entscheidend unterstit-
zen.

- Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen fir Erfindungsmeldungen
und Patente bzw. den gesellschaftlichen Wert ihrer Forschung sensibilisiert
und zu erfinderischer Tatigkeit motiviert werden.

- Erfindungen und Patente sollen zu unmittelbaren und mittelbaren Einnahmen
fuhren, welche die finanzielle Ausstattung der Hochschule und damit die Qua-
litat in Studium/Lehre, Forschung und Transfer nachhaltig unterstitzen.
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- Um den Strukturwandel des Landes und die Schaffung neuer Arbeitsplatze zu
unterstitzen, fordert die Universitat Oldenburg die Grindung von technologie-
basierten Start-ups. Sie ist bereit, relevante Arbeitsergebnisse und Patente in
die neu gegriundeten Unternehmen einzubringen, um deren Entwicklung
bestmoglich voranzutreiben. Im Gegenzug ist die Universitdt an den entste-
henden Einnahmen der Start-ups angemessen zu beteiligen.

Grundsatze zum Umgang mit Erfindungen / Verwertung geistigen Eigentums

Der Umgang mit Erfindungen wird in Deutschland weitgehend durch gesetzliche
Vorgaben bestimmt. Durch das Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG) sind die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter grundsatzlich verpflichtet, ihrem Arbeitgeber eine
Diensterfindung anzuzeigen.

In § 4 ArbnErfG werden Diensterfindungen definiert: ,Gebundene Erfindungen
(Diensterfindungen) sind wahrend der Dauer des Arbeitsverhaltnisses gemachte Er-
findungen, die entweder 1. aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb oder in der 6ffentli-
chen Verwaltung obliegenden Tatigkeit entstanden sind oder 2. mal3geblich auf Er-
fahrungen oder Arbeiten des Betriebes oder der offentlichen Verwaltung beruhen.”
Insofern fuhren also auch Forschungsarbeiten in Nebentatigkeit zu Diensterfindun-
gen.

Nach 8 5 ArbnErfG sind Arbeitnehmer/-innen, die eine Diensterfindung gemacht ha-
ben, verpflichtet, ,sie unverziglich dem Arbeitgeber gesondert in Textform zu melden
und hierbei kenntlich zu machen, dass es sich um die Meldung einer Erfindung han-
delt.”

Besonderheiten im Hochschulbereich werden in § 42 ArbnErfG beriicksichtigt. In Ab-
satz 2 wird festgelegt: ,Lehnt ein Erfinder aufgrund seiner Lehr- und Forschungsfrei-
heit die Offenbarung seiner Diensterfindung ab, so ist er nicht verpflichtet, die Erfin-
dung dem Dienstherrn zu melden. Will der Erfinder seine Erfindung zu einem spéte-
ren Zeitpunkt offenbaren, so hat er dem Dienstherrn die Erfindung unverzuglich zu
melden.“ Absatz 3 sichert der Erfinderin/dem Erfinder ,ein nichtausschlie3liches
Recht zur Benutzung der Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und For-
schungstatigkeit® zu.

An der Universitat Oldenburg sind grundsatzlich verschiedene Wege der Verwertung
(z.B. Lizenzierung, Verkauf) mdglich, die marktiiblichen Bedingungen zu entsprechen
haben. Als Grinderinnen- und Grunderuniversitat kommt dem Verwertungsweg der
Ausgriindung eine besondere Bedeutung zu.

Geltungsbereich

Die Zielgruppe der Leitlinie umfasst zunachst alle Mitglieder und Angehdrigen der
Universitat (Professorinnen und Professoren, wissenschaftliche und technische Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch wissenschatftliche Hilfskrafte, Mitglieder der
Verwaltung und Studierende). Fiur die Kooperationspartner (z.B. Unternehmen, an-
dere Wissenschaftseinrichtungen) der Universitat Oldenburg soll diese Leitlinie als
Grundlage der Zusammenarbeit im Bereich von Erfindungen, Patenten und geisti-
gem Eigentum dienen.

Fur die Leitlinie sind in erster Linie Erfindungen relevant, die im Rahmen eines
Dienst- bzw. Angestelltenverhaltnisses entstanden sind. Die Leitlinie gilt auch fir Er-
findungen, die im Rahmen einer Unternehmenskooperation erarbeitet worden sind.
Im Regelfall wird im Vorfeld der Kooperation das weitere Verfahren im Falle einer
Erfindung vertraglich fixiert. Derartige Erfindungen sind Diensterfindungen, bei denen
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neben den Bestimmungen des ArbnErfG die Bestimmungen der Vereinbarung mit
dem/den Dritten Berucksichtigung finden mussen. Zu bericksichtigen sind z.B.
Forderbedingungen eines offentlichen oder privaten Drittmittelgebers oder die
Kooperationsmodalitaiten mit einem Unternehmen oder einer anderen
Wissenschaftseinrichtung.

Von der Leitlinie ausgenommen sind zunachst sog. freie Erfindungen, die nicht dem
ArbnErfG unterliegen. Dazu zahlen Erfindungen, die gemacht wurden, ohne dass ein
Anstellungsverhéltnis besteht, wie es z.B. bei Doktoranden, Studierenden, Alumni
und Emeriti der Fall sein kann. Dartber hinaus werden auch jene Erfindungen als frei
bezeichnet, die keinen Bezug zur ausgeubten Tatigkeit besitzen. Freie Erfindungen
konnen der Universitat zur Ubernahme angeboten werden.

Fur Erfindungen, die nach Prufung durch die Universitat freigegeben werden, gilt die
Leitlinie nur bis zum Zeitpunkt der Freigabe. Weitere Schritte zur Patentanmeldung
missen in diesem Fall von den Erfinderinnen und Erfindern selbst getétigt werden.

Kosten

Bei der Inanspruchnahme einer Erfindung tragt die Universitat Oldenburg die Kosten
(Dienstleistungen der Patentverwertungsagentur, patentanwaltliche Tatigkeiten,
Amtsgebihren). Um die Patentverwertung an Hochschulen zu férdern und zu forcie-
ren, hat das Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie (BMWi) im Rahmen der
Forderinitiative WIPANO eine Bezuschussung der Kosten, das Ministerium flr
Wissenschaft und Kultur Niedersachsen die Kofinanzierung der
Dienstleistungskosten beschlossen, so dass das Budget der Universitat eine
angemessene Entlastung erfahrt. Die Universitat beteiligt sich entsprechend mit
einem Eigenanteil an den Kosten. Gibt die Universitat die Erfindung frei, so
entscheidet die Erfinderin/der Erfinder tber das Verfahren und tragt in der Regel die
Kosten fir das Verfahren selbst.

Verteilung der Verwertungserlése

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (8 42 ArbnErfG) erhalten die Erfinderinnen
und Erfinder 30% der von der Universitat Oldenburg erzielten Bruttoeinnahmen ihrer
Erfindung. Sollten mehrere Erfinder beteiligt sein, so erfolgt die Auszahlung anteilig
nach den Erfindungsanteilen. Die Erfindervergutung wird auch in vollem Umfang
ausgezahlt, wenn die Erfinder/innen zum Zeitpunkt der Verwertungseinnahmen nicht
mehr an der Universitat Oldenburg beschéftigt sind.

Vom verbleibenden Anteil in H6he von 70 % finanziert die Universitat die mit der Er-
findung verbundenen Patentierungs- und Dienstleistungskosten (u.a. auch die Ver-
mittlungsgebuihr einer beauftragten PVA). Ein ggf. verbleibender Uberschuss flieR3t in
den zentralen Universitatshaushalt ein. Die Universitat behélt sich das Recht vor, die
Verteilungsmodalitaten unter Beachtung gesetzlicher Vorgaben flexibel an die
jeweiligen Erfordernisse anzupassen.

Zustandigkeiten

Das Referat Forschung und Transfer (Ref. F + T) bildet die zentrale Anlaufstelle fir
alle Erfindungsmeldungen an der Universitdt Oldenburg und ist zustandig fur den
administrativen Ablauf. Die inhaltliche Bewertung der Erfindungsmeldung erfolgt in
der Regel von einer Patentverwertungsagentur (PVA), die eng mit dem Ref. F + T
zusammenarbeitet und sich regelmafig mit ihm austauscht. Das Ref. F + T stellt si-
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cher, dass das Verfahren ordnungsgemaf ablauft, und arbeitet gemeinsam mit den
Erfinderinnen und Erfindern und der PVA an der optimalen Verwertung der Erfindung
und etwaiger daraus hervorgehender Patentanmeldungen/Patente. Die Empfehlung
der PVA umfasst eine Einschéatzung zu Patentfahigkeit und Verwertungspotenzial.
Wird die Inanspruchnahme der Erfindung empfohlen und folgt die Universitat Olden-
burg dieser Empfehlung, so wird die Verwertung der Erfindung (Patentanmeldung,
Lizenzierung oder Ubertragung) operativ in der Regel von der PVA umgesetzt. Wel-
che Form der Verwertung zum Tragen kommt, hangt von der jeweiligen Erfindung
und der Empfehlung der PVA ab.

Die Universitat teilt den Erfindern innerhalb eines Zeitraums von max. vier Monaten
ihre Entscheidung zur Inanspruchnahme oder Freigabe der Erfindung mit. Abwei-
chend von der Vier-Monatsfrist ist die Erfinderin/der Erfinder berechtigt, die Dienster-
findung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstatigkeit zu offenbaren bzw. zu ver-
offentlichen, wenn der Universitat dies zwei Monate zuvor angezeigt wurde. Bei An-
zeige des Offenbarungsinteresses der Erfinderinnen und Erfinder wird die Universitat
eine beschleunigte Patentanmeldung einleiten, um eine Neuheitsschadigung durch
die Verdffentlichung zu vermeiden.

Erfindungsmeldung — Zeitlicher Ablauf

Die Erfinderin/der Erfinder erstellt eine Erfindungsmeldung und sendet diese im ver-
schlossenen Umschlag Uber das Ref. F + T an das Prasidium.

Formular Erfindungsmeldung:
http://www.uni-oldenburg.de/forschung/transfer/technologietransfer-und-
patente/patente-und-schutzrechte/meldung-einer-erfindung/

Fall A: Ist die Erfindung keine Diensterfindung, wird der Erfinderin/dem Erfinder mit-
geteilt, dass es sich um eine ,freie Erfindung“ handelt und sie/er allein dartber verfu-
gen und ggf. weitere Schritte (z.B. Patentanmeldung) unternehmen kann.

Fall B: Bei einer Diensterfindung wird diese vom Ref. F + T erfasst (insb. Datum des
Eingangs) und formal auf Vollstandigkeit Uberprift. Die Erfinderin/der Erfinder erhalt
eine Eingangsbestatigung, und die Erfindungsmeldung wird an die PVA zur inhaltli-
chen Prifung und Bewertung Ubersandt. Bei Unvollstandigkeit der Meldung ggf.
Aufforderung zur Vervollstdndigung an die Erfinderin/den Erfinder.

Die PVA bestatigt den Eingang der Erfindungsmeldung gegentber dem Ref. F + T.
Die PVA fiuhrt eine Grobprufung der Erfindung und eine Neuheitsrecherche durch,
anschlieend eine Detailprifung: Diese schlief3t i.d.R. ein Gesprach mit der Erfinde-
rin/dem Erfinder ein. Die PVA prift die Erfindung auf Patentierbarkeit (Stand der
Technik, erfinderische Tatigkeit) und Verwertbarkeit (erste Marktibersicht, Wirt-
schaftsrecherchen, Konkurrenzanalysen, ggf. Experteninterviews).

Spatestens drei Monate nach Eingang der Erfindungsmeldung bei der PVA gibt die
PVA eine Empfehlung zur Freigabe oder Inanspruchnahme der Erfindung ab. In
diese Empfehlung flieRen als Kriterien ein:

- Neuheit

- Erfinderische HOhe

- Verwertbarkeit

- Bedeutung fur FUE der Universitat

- Chancen der Vermarktung

- Kosten-/Nutzenabschéatzung


http://www.uni-oldenburg.de/forschung/transfer/technologietransfer-und-patente/patente-und-schutzrechte/meldung-einer-erfindung/
http://www.uni-oldenburg.de/forschung/transfer/technologietransfer-und-patente/patente-und-schutzrechte/meldung-einer-erfindung/
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- gof. weitere Kriterien der Universitat Oldenburg entsprechend dieser Leitlinie
Wird seitens der PVA eine Inanspruchnahme empfohlen, enthalt diese auch einen
Vorschlag zum weiteren Vorgehen und eine Kostenabschatzung hierfur.

Auf Grundlage der Empfehlung der PVA entscheidet das Préasidium der Universitat
Oldenburg uber die Freigabe oder Inanspruchnahme der Erfindung und das weitere
Vorgehen.

Die Erfinderin/der Erfinder wird vom Ref. F + T Uber die Freigabe oder die Inan-
spruchnahme der Erfindung informiert.

Fall A: Bei Freigabe kann die Erfinderin/der Erfinder allein tber die Erfindung verfu-
gen und ggf. weitere Schritte (z.B. Patentanmeldung) unternehmen.

Fall B: Bei Inanspruchnahme der Erfindung wird die PVA beauftragt, eine Patentan-
meldung fur die Universitat Oldenburg durchzufthren. Die Erfinderin/der Erfinder wird
eng in die Patentanmeldung (z.B. bei der Formulierung der Patentansprtiche) und die
sonstigen weiteren Schritte (u.a. bezlglich einer Verwertung) eingebunden.

Ist eine deutsche Patentanmeldung erfolgt, empfiehlt die PVA der Universitat Gber
das Ref. F + T ggf. eine Patentanmeldung im Ausland (EPA, PCT, Nationalisierun-
gen). Das Prasidium entscheidet auf Grundlage der Empfehlung Uber die weiteren
Schritte. Soll eine Auslandsanmeldung erfolgen, beauftragt die Universitat Oldenburg
Uber das Ref. F + T die PVA mit der Umsetzung.

Erscheint auf Grundlage der weiteren Verwertungsaussichten und der laufenden
Kosten die Aufrechterhaltung einer bestehenden nationalen und/oder internationalen
Patentanmeldung/eines Patents nicht mehr sinnvoll, empfiehlt die PVA der Universi-
tat iber das Ref. F + T ggf. eine Aufgabe der Anmeldung bzw. des Patents. Das Pra-
sidium entscheidet auf Grundlage der Empfehlung tber die weiteren Schritte. Soll die
Aufgabe einer Patentanmeldung erfolgen oder ein erteiltes Patent nicht aufrecht-
erhalten werden, beauftragt die Universitat Oldenburg tUber das Ref. F + T die PVA
mit der Umsetzung.



