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4.30.10 Patent- und Verwertungsrichtlinie der TU Clausthal

Vom 3. November 2015

Beschluss des Prasidiums der Technischen Universitat Clausthal vom 3. November 2015.

1 Einleitung

Die TU Clausthal folgt seit ihrer Grindung dem Leitmotiv, mit ihrer Forschungs- und Lehrta-
tigkeit wichtige Beitrage zur Losung gesellschaftlicher Fragestellungen und Herausforderun-
gen zu leisten. Der aktive Transfer von Forschungsergebnissen und wissenschaftlichem
Know-how in die praktische Anwendung genielt dabei einen hohen Stellenwert, der sich
nicht allein aus dem gesetzlichen Auftrag des Wissens- und Technologietransfers, sondern
auch und vor allem aus dem Selbstverstandnis der Universitat ergibt. Die vorliegende Pa-
tent- und Verwertungsrichtlinie gibt in diesem Zusammenhang die Rahmenbedingungen fur
den Umgang der TU Clausthal mit patentierbaren Forschungsergebnissen (Erfindungen)

und deren Verwertung in Transferprozessen vor.

2 Allgemeine Handlungsgrundsatze

Die an der TU Clausthal erarbeiteten Forschungsergebnisse und das damit verknupfte
Wissen sind wesentliche Ressourcen der Universitat, die sie zum groRtmaoglichen Nutzen
fur die Gesellschaft einsetzt.

Durch den patentrechtlichen Schutz von Erfindungen und deren kommerzielle Verwer-
tung schafft die TU Clausthal einen volkswirtschaftlichen Mehrwert und tragt zur Siche-
rung des Wirtschaftsstandorts Deutschland bei.

Die TU Clausthal strebt einen angemessenen Ruckfluss von Geldern aus der wirtschaftli-
chen Verwertung von Erfindungen in die universitare Forschung an. Dabei stellt sie si-
cher, dass die zugrundeliegenden Forschungsergebnisse und das Wissen weiterhin un-
eingeschrankt in Forschung und Lehre verwendet werden kdnnen.

Die TU Clausthal ist in Kooperationen mit Wirtschaft und Wissenschaft ein fairer Partner.
Sie schlielt vertragliche Vereinbarungen zur Nutzung und Verwertung von Forschungs-
ergebnissen, die den berechtigten Interessen aller Parteien Rechnung tragen und im Ein-
klang mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen stehen.



- 454 -

3 Erfindungen

3.1 Definitionen

Eine Erfindung ist eine schopferische Leistung, durch die eine neue Problemldsung, also die
Erreichung eines neuen Zieles mit bekannten Mitteln oder eines bekannten Zieles mit neuen
Mitteln oder eines neuen Zieles mit neuen Mitteln, ermdglicht wird. Voraussetzungen fur
die Patentierbarkeit einer Erfindung sind ihre technische Natur, Neuheit, auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit beruhend und gewerblich anwendbar'.

Eine Diensterfindung ist eine wahrend der Dauer des Arbeitsverhaltnisses an der Universitat
gemachte Erfindung, die entweder aus der dem Arbeitnehmer obliegenden dienstlichen
Tatigkeit entstanden ist oder malRRgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten der Universitat be-
ruht. Eine freie Erfindung ist jede Erfindung, die diese Voraussetzungen nicht erfillt?.

3.2 Meldung von Erfindungen

Die Arbeitnehmer der TU Clausthal sind verpflichtet, Diensterfindungen der Universitat um-
gehend zu melden?, sofern sie nicht von ihrem negativen Publikationsrecht* Gebrauch ma-
chen wollen. Die Universitat halt ein Formular zur Erfindungsmeldung im Intranet vor.

Auch freie Erfindungen sind der Universitit mitzuteilen®. Die Entscheidung dariiber, ob es
sich bei der Erfindung um eine freie Erfindung handelt, trifft die Universitat unter Wirdigung
der mitgeteilten Umstédnde.

Die Erfinder erhalten von der Universitdat umgehend eine schriftliche Eingangsbestatigung
ihrer Meldung bzw. Mitteilung.

3.3 Imanspruchnahme

Die TU Clausthal entscheidet innerhalb einer Frist von vier Monaten nach Eingang der voll-
standigen Erfindungsmeldung Uber die Inanspruchnahme oder Freigabe einer Diensterfin-
dung. In der Regel holt sie hierzu die fachliche Stellungnahme einer Patentverwertungs-
agentur (PVA) ein, die unter Einbeziehung der Erfinder eine umfassende Bewertung der Pa-
tentierbarkeit und der Verwertungspotenziale vornimmt und hierauf basierend eine Empfeh-
lung ausspricht.

Sofern die Erfindung im Rahmen eines geférderten Projekts, einer Forschungskooperation
oder eines F&E-Auftrags entstanden ist, wird die Universitat bei ihrer Entscheidung die hier-
fur vertraglich vereinbarten Regelungen und geltenden Richtlinien beachten.

Die Universitat teilt den Erfindern ihre Entscheidung schriftlich mit.

! Siehe § 1 PatG (Patentgesetz)

% Siehe § 4 ArbnErfG (Gesetz tiber Arbeitnehmererfindungen)
> Siehe § 5 ArbnErfG

* Siehe § 42 Ziffer 2 ArbnErfG

> Siehe § 18 ArbnErfG


http://www.tt.tu-clausthal.de/dokumente/patente/
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3.4 Pflicht zur Verschwiegenheit

Wichtige Voraussetzung fir die Patentierbarkeit einer Erfindung ist ihre Neuheit. Dies bedeu-
tet, dass sie bis zu einer Schutzrechtsanmeldung weder verdéffentlicht, noch auf andere Wei-
se einem Personenkreis, der nicht zur Verschwiegenheit verpflichtet ist, bekanntgemacht
werden darf.

4 Anmeldung von Schutzrechten

4.1 Erstanmeldung

Die TU Clausthal meldet in Anspruch genommene Diensterfindungen zum Patent an. Sie
beauftragt hierzu Gber die PVA einen Patentanwalt mit der Ausarbeitung und Einreichung
einer Patentanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt. Die Erfinder sind verpflich-
tet, der PVA und dem Patentanwalt auf Nachfrage samtliche fur diesen Zweck erforderlichen
Informationen zur Verfiigung zu stellen. Die Kosten des Verfahrens tragt die Universitat.

Sofern im Rahmen von F&E-Kooperationsvertragen und -Auftragen besondere Vereinbarun-
gen hinsichtlich des Verfahrens bei Schutzrechtsanmeldungen getroffen wurden, wird die
TU Clausthal entsprechend dieser Regelungen verfahren.

4.2 Nachanmeldungen

Das Patentrecht erméglicht die Einreichung von Nachanmeldungen im europdischen Aus-
land (EP) oder weltweit (PCT) innerhalb von zw&lf Monaten nach der Erstanmeldung. Die
Entscheidung hiertiber trifft die TU Clausthal unter Berticksichtigung einer Empfehlung der
PVA und unter Einbeziehung der Erfinder im Einzelfall.

4.3 Andere gewerbliche Schutzrechte

Andere gewerbliche Schutzrechte als Patente, also z.B. Gebrauchsmuster, Geschmacksmus-
ter oder Marken, meldet die TU Clausthal grundséatzlich nicht an. Sollte seitens des Instituts,
in dem die Erfinder tatig sind, ausnahmsweise ein begriindetes Interesse an einer solchen
Anmeldung bestehen, muss sich das Institut zur Ubernahme der Kosten des Verfahrens be-
reiterklaren.

5 Verwertung

Die TU Clausthal meldet Patente mit dem primadren Ziel an, aus der wirtschaftlichen Verwer-
tung der Erfindungen finanzielle Rickflsse fir die universitdare Forschung zu generieren. Die
Verwertungsstrategie wird im Einzelfall von der Universitat in Abstimmung mit der PVA und
den Erfindern festgelegt. Die Erfinder sind verpflichtet, die Universitat bei der Verwertung zu
unterstutzen.



- 456 -

5.1 Lizenzvergabe und Verkauf

Vorzugsweise vergibt die TU Clausthal Lizenzen gegen angemessene Verglitung, die den
Lizenznehmern die wirtschaftliche Nutzung der Schutzrechte in einem vertraglich vereinbar-
ten Umfang erlauben. Die Universitat bleibt dabei Inhaberin der Patente. Der Verkauf von
Patenten kommt demgegentber nur als nachgeordnete Option in Betracht. In jedem Fall
wird die TU Clausthal sich das Recht zur kostenlosen Nutzung fur Forschung und Lehre vor-
behalten.

Die Verhandlung und der Abschluss von Lizenz- und Verkaufsvertragen erfolgt ausschliel3-
lich durch die Universitat oder von ihr beauftragte Einrichtungen.

5.2 Ausgriindungen

Es ist erklartes Ziel der TU Clausthal, Unternehmensgriindungen aus der Universitat, die For-
schungsergebnisse in marktreife Produkte umsetzen und qualifizierte Arbeitspladtze schaffen,
zu fordern und zu unterstitzen. Gesicherte Schutzrechte sind fir solche Ausgriindungen
haufig eine Voraussetzung zur Einwerbung von Fremd- und Venture-Kapital. Diensterfin-
dern, die ihre Erfindung im Rahmen eines eigenen Unternehmens wirtschaftlich verwerten
wollen, wird deshalb das Erstrecht zur Verhandlung tber eine exklusive Lizenz eingerdaumt,
sofern dem keine vertraglichen Vorfestlequngen gegeniiber Dritten entgegenstehen.

5.3 Gewinnbeteiligung

Von den Einnahmen aus der Verwertung erhalten die Diensterfinder der TU Clausthal ent-
sprechend den gesetzlichen Vorgaben® zusammen einen Anteil von 30%.

6 Grundsitze zum Umgang mit Erfindungen in
Forschungskooperationen und -auftriagen

» Erfindungen beruhen auf der schopferischen Tatigkeit einer oder mehrerer Personen. lhr
Entstehen kann von der Universitdt in Vertragen nicht im Voraus als geschuldet verein-
bart werden. Erfindungen im Rahmen von Forschungskooperationen und -auftragen ge-
hdéren daher grundsatzlich dem Partner, bei dem sie entstanden sind.

= Die TU Clausthal nimmt auf Diensterfindungen aus ihrem Hause stets eine prioritatsbe-
grindende Erstanmeldung im eigenen Namen vor. Dies gilt sinngemall auch bei ge-
meinsamen Erfindungen mit Vertragspartnern, wobei fiir diesen Fall vorab eine Verein-
barung hinsichtlich der Federfihrung bei der Gemeinschaftsanmeldung getroffen wird,
die sich in der Regel an der Hohe der Erfinderanteile orientieren soll.

® Siehe § 42 Ziffer 4 ArbnErfG
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= Die TU Clausthal erkennt an, dass Partner aus der gewerblichen Wirtschaft ein Interesse
daran haben, das kommerzielle Nutzungsrecht an Erfindungen aus gemeinsam durchge-
fUhrten Projekten oder Forschungsauftragen zu erhalten, um die eigene Wettbewerbsfa-
higkeit zu starken. Sie wird ihren Partnern daher auf Wunsch die Mdglichkeit einrdumen,
dieses Nutzungsrecht zu angemessenen Konditionen vorrangig zu erwerben. Bei der
Bemessung des Preises fiir die Nutzungsrechte wird die Universitdt das EU-Beihilferecht’
sowie das Recht der Erfinder auf eine angemessene Vergiitung beachten.

7 Unionsrahmen fiir staatliche Beihilfen zur Férderung von Forschung, Entwicklung und Innovation
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