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1. Einfiihrung
Dieser Patentleitfaden beschreibt den Umgang der Universitat der Bundeswehr Miinchen (UniBw M)
mit an ihr gemeldeten Erfindungen. Zunachst werden einige Begriffe erlautert, insbesondere was
eine Erfindung liberhaupt ist und welche Schutzrechte es noch gibt. Danach wird der Sinn und Zweck
des Patentschutzes aufgezeigt. AnschlieRend werden die Rechte und Pflichten der Beschaftigten der
UniBw M wie auch der UniBw M als Arbeitgeber bzw. Dienstherr nach dem
Arbeitnehmererfindergesetz (ArbnErfG) geschildert. Das Patentverfahren wird kurz skizziert, bevor
zum Schluss die Moglichkeiten der Verwertung von Schutzrechten dargestellt werden.

2. Begriffsdefinitionen

a. Was ist eine Erfindung?
Erfindungen im Sinne des Arbeitnehmererfindergesetzes (ArbnErfG) sind nur solche, die patent- oder
gebrauchsmusterfahig sind. Patente und Patentanmeldungen sowie Gebrauchsmuster werden
nachfolgend erldutert. Zunachst ist abzugrenzen, in welchem Rahmen die Erfindung entstanden ist
und ob es sich aufgrund dieses Rahmens um eine freie oder eine Dienst-/Erfahrungserfindung
handelt.

b. Abgrenzung Diensterfindung/Erfahrungserfindung - Freie Erfindung
Diensterfindung oder auch gebundene Erfindungen sind solche, die wahrend der Dauer des Arbeits-
bzw. Dienstverhiltnisses entweder aus der dem Beschaftigten im Betrieb oder in der 6ffentlichen
Verwaltung obliegenden Tatigkeit entstanden sind. Dazu zdhlen auch Erfahrungserfindungen, also
solche Erfindungen die maRgeblich auf Erfahrungen oder auf Arbeiten im Betrieb, der 6ffentlichen
Verwaltung oder beim Dienstherrn beruhen.

Alles andere sind freie Erfindungen, fir die es eine Mitteilungspflicht gibt, damit der Arbeitgeber
bzw. Dienstherr beurteilen kann, ob die Erfindung tatsachlich frei ist.

Abgrenzung Diensterfindung-freie Erfindung,§4 ArbEG

Diensterfindungen Freie Erfindungen sind sonstige
/Gebundene Erfindungen: Erfindungen von Arbeitnehmern.

wdahrend der Dauer des
Arbeitsverhaltnisses gemacht,
entweder aus der dem
Arbeitnehmer im Betrieb oder in der
offentlichen Verwaltung obliegenden

Tatigkeit entstanden

Erfahrungserfindungen
maBgeblich auf Erfahrungen oder
Arbeiten des Betriebes oder der
offentlichen Verwaltung beruhen

c. Patent und Patentanmeldung
Patente werden fir Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. (§ 1 PatG)




Erst wenn das zum Patent angemeldete Schutzrecht erteilt wird, spricht man von einem Patent,
vorher von Patentanmeldung.

Keine Erfindungen sind u.a.:

e Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden;

e dsthetische Formschopfungen;

e Plane, Regeln und Verfahren fiir gedankliche Tatigkeiten, Spiele oder geschaftliche
Tatigkeiten;

e Programme flir Datenverarbeitungsanlagen;

Eine Patentanmeldung wird sachlich darauf geprift, ob die Voraussetzung fiir eine Erteilung
vorliegen. Die maximale Laufzeit eines Patentes betragt 20 Jahre.

d. Gebrauchsmuster
Als Gebrauchsmuster werden Erfindungen geschiitzt, die neu sind, auf einem erfinderischen Schritt
beruhen und gewerblich anwendbar sind. (§1 Abs.1 GebrMG)

Eine Gebrauchsmusteranmeldung wird nur auf formale Zulassigkeit gepriift und sofort ins Register
eingetragen. Die maximale Laufzeit eines Gebrauchsmusters betragt 10 Jahre. Gebrauchsmuster
werden daher auch als ,kleiner Bruder” des Patents bezeichnet.

e. Die Voraussetzungen der Neuheit, Erfinderhohe und gewerblichen Anwendbarkeit
Um als Patent erteilt oder als Gebrauchsmuster eingetragen zu werden, muss die Erfindung die
Kriterien der Neuheit, Erfinderhéhe und gewerblichen Anwendbarkeit erfillen.

Neuheit ist gegeben, wenn die Erfindung nicht zum Stand der Technik gehort, d.h. nicht 6ffentlich
zuganglich ist.

Erfinderisch bedeutet, dass die Erfindung sich fiir den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus
dem Stand der Technik ergibt, d.h. sie ist weder bereits bekannt noch fiir einen Fachmann
naheliegend. Der /Die Erfinder hatte/n eine Art Geistesblitz.

Gewerblich anwendbar ist einschlagig, wenn der Gegenstand der Erfindung auf irgendeinem
gewerblichen Gebiet einschliellich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann.

Exkurs:
Neben den technischen Schutzrechten des Patents und des Gebrauchsmusters gibt es auch Nicht-
technische Schutzrechte. Sie sollen hier erwdhnt werden, kommen in Praxis der UniBw Miinchen
selten vor. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an den IP-Service.

f. Design
Mit Designs kann Schutz der Farb- und Formgestaltung von Produkten erzielt werden. Die Eintragung
kann auch beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) beantragt werden. Es erfolgt nur eine
formale Prifung. Der Schutz betragt maximal 25 Jahre.



g. Marke
Die Eintragung einer Marke zielt auf den Schutz des Namens oder der Unternehmenskennzeichnung
von Waren oder Dienstleistungen ab. Der Antrag auf Eintragung wird beim DPMA gestellt, welches
eine sachliche Prifung vornimmt. Die Eintragung erfolgt bei fortlaufender Zahlung der Gebihren
unbegrenzt.

3. Sinn und Zweck des Patentschutzes
Der Sinn und Zweck von Patentschutz besteht darin, einen Ausgleich zwischen den Interessen von
Erfindern, Unternehmen, der Allgemeinheit und dem technischen Fortschritt herzustellen. Im
Einzelnen erflllt der Patentschutz folgende zentrale Funktionen:

a. Anreiz fiir Innovation
Der Patentschutz gewahrt dem Erfinder fur eine begrenzte Zeit (in der Regel 20 Jahre) ein
ausschlieBliches Nutzungsrecht an seiner Erfindung. Dadurch wird der wirtschaftliche Anreiz
geschaffen, in Forschung und Entwicklung zu investieren, da der Erfinder oder das Unternehmen die
Erfindung allein verwerten und so die Investitionen amortisieren kann.

b. Forderung des technischen Fortschritts
Im Gegenzug fir das ausschlieRRliche Recht des Patentinhabers wird jede Patentanmeldung 18
Monate nach ihrer Einreichung vom Patentamt verdffentlicht. Dadurch erfahrt die Offentlichkeit
davon, dass und wer das jeweilige Patent angemeldet und mit dem Antrag auf Erteilung um Schutz
gesucht hat. Diese Veroffentlichung bereichert den Stand der Technik und erméglicht es anderen, auf
der Erfindung aufzubauen und weitere Innovationen zu entwickeln. So tragt der Patentschutz
langfristig zur Weiterentwicklung von Technologie und Wissenschaft bei.

c. Strategisch-wirtschaftliche Wirkung
Patente kdnnen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, indem sie ihnen ermdglichen,
neue Produkte oder Technologien exklusiv auf den Markt zu bringen. Darliber hinaus kénnen
Patentinhaber ihre Technologien an andere Unternehmen lizenzieren oder verkaufen, was
zusatzliche Einnahmequellen erschlieffen und Partnerschaften férdern kann. Dies fordert die
Kommerzialisierung neuer Technologien und starkt die Wettbewerbsfahigkeit.

d. Anreiz fiir die Finanzierung durch Investoren und Fortentwicklung von
Forschungsaktivitaten
Patente bieten Investoren und Unternehmen Sicherheit, da sie das geistige Eigentum schiitzen und
somit die Investitionen in innovative Projekte absichern. Dies kann die Bereitschaft erhdhen, in neue
und risikoreiche Technologien zu investieren. Weiterhin kdnnen Patente als Asset in
Forschungsantrdagen dienen, um weitere Finanzmittel zur Weiterentwicklung der Technologie
einzuwerben.

e. Schutz vor Nachahmung
Ohne Patentschutz kénnten Wettbewerber eine neue Erfindung einfach kopieren und selbst
vermarkten, ohne eigene Entwicklungsarbeit oder -kosten zu haben. Ein Patent gewahrt dem Inhaber
ein Verbietungsrecht der Nutzung des Patentes durch jeden anderen und sichert dem Patentinhaber
eine Monopolstellung fiir die geschiitzte Technologie. Das heiRt, der Patentinhaber kann jedem
Dritten, der kein Nutzungsrecht beispielsweise im Wege einer Lizenz innehat, untersagen, das Patent
zu nutzen, dieses nachzubauen oder zu kopieren. Es schiitzt also davor, dass unberechtigte Dritte die
patentierte Idee nachahmen.



f. Rechtssicherheit und Klarheit
Ein Patent definiert genau, welche technische Lehre (Erfindung) geschiitzt ist. Der Schutzumfang wird
durch die Patentanspriiche im Patentschriftstiick festgelegt. Diese Anspriiche beschreiben prazise,
welche Merkmale eine Erfindung ausmachen und welche technischen Lésungen von Dritten nicht
ohne Erlaubnis genutzt werden diirfen.

Mit der Erteilung eines Patents erhalt der Inhaber das ausschlieRliche Recht, die geschiitzte Erfindung
gewerblich zu nutzen. Dritte diirfen die Erfindung ohne Zustimmung des Patentinhabers weder
herstellen, anbieten, in Verkehr bringen, gebrauchen noch einfiihren. Diese klare Regelung schafft
Rechtssicherheit, da fiir alle Marktteilnehmer erkennbar ist, welche Handlungen verboten sind.

g. Gesellschaftlicher Nutzen
Nach Ablauf der Schutzdauer fillt die Erfindung in die Allmende (Public Domain) und kann von jedem
frei genutzt werden. Die Gesellschaft profitiert so langfristig von neuen Technologien, ohne dass der
Erfinder dauerhaft ein Monopol behalt.

Zusammengefasst:

Der Patentschutz foérdert Innovation, sichert Investitionen, schafft Rechtssicherheit und tragt so zum
technischen und wirtschaftlichen Fortschritt bei — zum Nutzen von Erfindern, Unternehmen und der
Allgemeinheit.

4. Rechte und Pflichten der Beschaftigten
Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer muss eine Diensterfindung, sobald sie gemacht wurde,
sofort beim Arbeitgeber melden (§ 5 ArbnErfG). Das gilt ebenso fir Beamtinnen/Beamte und
Soldatinnen/Soldaten gegeniiber ihrem Dienstherrn sowie in den Grenzen des § 42 Nr. 2 ArbnErfG
auch fur Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer. Sind mehrere an dem Zustandekommen der
Erfindung beteiligt, so kdnnen sie die Meldung gemeinsam abgeben. Bei unterschiedlichen
Arbeitgebern/Dienstherrn muss die Erfindungsmeldung bei jedem Arbeitgeber bzw. Dienstherrn
separat abgegeben werden.

Erfindungsmeldung

Die Erfindungsmeldung erfolgt formal beim Kanzler, der diese an die oder den zustdndigen fir IP-
Service weiterleitet, oder direkt beim IP-Service: patent@unibw.de (CC: Kerstin.Fricke@unibw.de)

Die zu meldenden Inhalte (technische Aufgabe, ihre Losung und das Zustandekommen der Erfindung)
ergeben sich aus dem Formular fiir Erfindungsmeldungen. Diese finden sich im Intranet oder kdnnen
beim IP-Service angefragt werden.



Die Akteure im Erfindungsprozess
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5. Rechte und Pflichten des Arbeitgebers/Dienstherrn

a. Prifung auf Vollstandigkeit
Die Erfindungsmeldung wird auf Vollstandigkeit gepriift, d.h. es missen alle fir eine Erfindung
notwendigen Angaben vorliegen. Bei Verwendung der Formulare und vollstandigem Ausfiillen sollte
die OrdnungsmaRigkeit unproblematisch sein.

b. Bestatigung des Eingangs
Der Eingang der Erfindungsmeldung wird bestatigt.

c. Prifung auf bestehende vertragliche Bindungen
Vorrangig sind vertragliche Regelungen lber den Umgang mit der Erfindung zu beachten. Daher ist es
wichtig, dass diese bereits in der Erfindungsmeldung angegeben werden.

d. Priifung auf wehrtechnische Relevanz
Die Erfindungsmeldung wird vom BAAINBw auf wehrtechnische Relevanz gepriift, also ob die
Technologie einen Nutzen fiir die Bundeswehr hat und zu Zwecken der Wehrtechnik verwertet
werden kann und muss. Dies ist eine Besonderheit der Universitat der Bundeswehr, die zum
Geschaftsbereich des BMVg gehort.

e. Prifung der Profilgebung der UniBwM
Die Erfindung wird vom Vizeprasidenten/von der Vizeprasidentin fiir Forschung darauf gepruft, ob sie
inhaltlich zur UniBw M passt. Das ist in der Regel der Fall, wenn sie technisch auf den
Forschungsgebieten der Universitdt liegt und zum Profil der Universitat passt.

f. Priifung der Relevanz fiir Entrepreneurship
Die/Der Beauftragte fiir Entrepreneurship prift die Erfindung darauf, ob die Technologie fur eine
Ausgriindung in Betracht kommt. Der Griindungsberater/die Griindungsberaterin berét die Erfinder



zu Fragen rund um das Thema Griindungsberatung und ermutigt diese, Giber eine Ausgriindung
nachzudenken.

g. Prifung auf Patentfahigkeit und Vermarktbarkeit
Zur Prufung der Patentfahigkeit und Vermarktbarkeit ist eine Patent- und Marktrecherche
notwendig. Dazu beauftragt die UniBwM einen externen Dienstleister mit entsprechender Expertise.
Dieser stimmt sich mit den Erfindern technisch-inhaltlich sowie beziiglich moglicher bestehender
Firmenkontakte oder Ausgriindungsplanen ab.

6. Patentverfahren
Wird die Patentfahigkeit verneint, wird die Erfindung den Erfindern freigegeben oder in Abstimmung
mit den Erfindern zum Arbeitsergebnis erklart.

Ergebnis der inhaltlichen Prifung

Inanspruchnahme Freigabe an Erfinder

< Durch das BAAINBw im Falle der ; Keine wehrtechnische Relevanz
wehrtechnischen Relevanz Keine Profilbildung der Universitat

v' Keine Patentféhigkeit und/oder
v' Kein Vermarktungspotenzial

< Durch die UniBw M, wenn
v Die Erfindung profilbildend fiir

die Universitat ist
v Die BayPAT die Patentfahigkeit
und ein Zustimmung zur Nichtanmeldung
Vermarktungspotenzial und zur Behandlung als
bejaht. Arbeitsergebnis

Wird die Patentfahigkeit und Vermarktbarkeit bejaht, wird die Erfindung gegeniiber den Erfindern in
Anspruch genommen, damit gehen alle Rechte an der Erfindung einschlieBlich der Rechte ihrer
kommerziellen Verwertung auf die UniBw M Uber.

a. Prioritdtsbegriindende Erstanmeldung
Uber einen Patentanwalt wird die Erfindung zum Patent meist beim DPMA (Deutsches Patent- und
Markenamt) oder EPA (Européisches Patentamt) angemeldet. Bis zur Patentanmeldung ist eine
Veroffentlichung untersagt. Die Patentanmeldeschrift wird soweit notwendig mit einem oder
mehreren der Erfinder abgestimmt. Der Zeitpunkt der Patent- bzw. Schutzrechtsanmeldung wird im
Einzelfall abgestimmt, wobei einerseits bevorstehende Publikationen und Konkurrenzaktivitaten
berlcksichtigt werden, andererseits aber auch eine gewisse Ausreifung der Erfindung sichergestellt
werden soll (Funktionsnachweis, breites Verstandnis Gber méglichen Schutzumfang und
Anwendungsmoglichkeiten etc.).

In der Anmeldung werden die Erfinder namentlich und mit Adresse genannt.



b. Kostentragung
Die Kosten fiir die Bewertung durch den externen Dienstleister, die Patentanwalte sowie die
Geblihren fiir die Patentamter werden zunachst von der UniBw M getragen.

¢. Nachanmeldungen
Spatestens ein Jahr nach der Erstanmeldung muss diese in weiteren Staaten nachgemeldet werden,
wenn dies vom Patentinhaber gewlinscht wird. Dies richtet sich danach, welche weiteren Lander im
Rahmen der Vermarktung als Markte interessant und relevant sind.

Bei einer sog. PCT-Nachanmeldung kénnen zundchst samtliche Lander erfasst werden, die den Patent
Cooperation Treaty unterzeichnet haben. Nach weiteren 18 Monaten muss dann ein Antrag auf
Regionalisierung flir Linder, die sich zu einem gemeinsamen Patentiibereinkommen wie dem
Europdischen Patentiibereinkommen (EPU) zusammengeschlossen haben, und auf Nationalisierung
fir Lander, die keinem Patentiibereinkommen angehoren wie zB US, gestellt werden. Bei einer EP-
Anmeldung muss bei Erteilung entschieden werden, in welchen Landern das Patent validiert wird.
Seit 1.7.2023 gibt es die Moglichkeit, einen Antrag auf ein europaisches Einheitspatent zu stellen.

7. Verwertung der schutzrechtsfahigen Forschungsergebnisse
Schutzrechtsfahige Forschungsergebnisse kdnnen auf unterschiedlichen Wegen der nicht-
kommerziellen und kommerziellen Nutzung zugefiihrt werden, die durch ihre Eigenarten auch
unterschiedliche Chancen und Risiken beinhalten.

In ihrer Verwertungsstrategie nutzt die UniBw Miinchen verschiedene Strategien. Dabei wird in
jedem Einzelfall auf den optimalen gesellschaftlichen Nutzen und die Ausschépfung des
Vermogenswertes geachtet. Daher verwendet die UniBw Miinchen auch keine Muster-
Verwertungsvertrage, weil diese aufgrund ihrer Pauschalitdt die unterschiedlichen Sachverhalte nur
eingeschrankt abbilden kénnen.

Ungeachtet der unterschiedlichen Verwertungswege, behalt sich die UniBw Miinchen regelmaRig ein
Nutzungsrecht an dem Immaterialglterrecht fiir Forschung und Lehre vor. Ebenso wird der
Publikationsauftrag der UniBw Miinchen bei der Gestaltung der Verwertung bericksichtigt.

Bei Interesse an einer potenziellen Ausgriindung wird diese Option bei der Verwertung vorrangig
bericksichtigt. Dabei ist es wichtig, die Ausgriindungsabsicht friihzeitig und ausdriicklich zu
kommunizieren, um entsprechende Schritte rechtzeitig einleiten und eine optimale Unterstiitzung
gewahrleisten zu kénnen.

Mogliche kommerzielle Verwertungsarten sind:

a. Lizensierung
Die UniBw Miinchen zieht eine Lizensierung der Schutzrechte dem Verkauf der Rechte vor, weil die
Schutzrechte dabei im Eigentum der Universitat bleiben und eine Flexibilitat bei der Vergabe der
Nutzungsrechte gegeben ist (Lizenzen lassen sich ausschlieBlich/exklusiv oder nicht
ausschlieBlich/nicht exklusiv vergeben, fiir einen oder mehrere Partner, in verschiedenen Markt- und
Technologiesegmenten, global oder regional begrenzt). Durch Lizensierung konnen Auftraggebern,
Kooperationspartnern und Ausgriindungen in individuellen Vereinbarungen Nutzungsrechte und -
pflichten an den Schutzrechten der UniBw Miinchen eingerdaumt werden. Die Lizenzgebiihren
orientieren sich am jeweils marktiiblichen Wert und dem spezifischen Umfeld der lizensierten



Produkte. Bei 6ffentlichen Zuwendungsgebern sind die einschlagigen Nebenbestimmungen zu
beachten.

b. Verkauf und Ubertragung
In bestimmten Fallen kann ausnahmsweise jedoch auch ein Verkauf oder eine Ubertragung von
Erfindungsanteilen oder Schutzrechten in Frage kommen. Dies ist insbesondere im Rahmen von
Auftragsforschung oder bei Forschungskooperationen denkbar, bei denen die konkreten Umstdnde
ein solches Vorgehen rechtfertigen. Bei 6ffentlichen Zuwendungsgebern sind die einschlagigen
Nebenbestimmungen zu beachten.

c. Unternehmensgriindungen und Beteiligungen
Die UniBw Minchen unterstiitzt die Grindung von Firmen (,,Spin-offs“ und ,, Start-ups“) auf der Basis
von Forschungsergebnissen, um die Umsetzung in marktreife Produkte und damit die Schaffung von
Arbeitsplatzen voranzutreiben. Zukunftstrachtige Ausgriindungen basieren haufig auf Technologien,
die durch die UniBw Miinchen gewerblich geschiitzt worden sind. Gesicherte Schutzrechte sind fiir
die Ausgriindungen eine Voraussetzung, um Finanzmittel von Investoren einzuwerben und den
Geschaftsbetrieb aufnehmen zu kénnen. Die UniBw Miinchen ermdglicht die Nutzung der Rechte in
der Regel durch eine ausschlieBliche/exklusive Lizenz an die Ausgriindung, wobei die Vorgaben des
EU-Beihilferahmens beachtet werden miissen.

Gerade bei neugegriindeten Start-ups kommt fir die UniBw Miinchen als Lizenzelement auch eine
virtuelle Beteiligung an der Ausgriindung in Betracht, um die finanzielle Belastung in der Griindungs-
und Aufbauphase gering zu halten.

Verwertungsoptionen

Lizenz Virtuelle Beteiligung

d. Verteilung der Verwertungserl6se
Erfinderverglitung

Anders als in der Industrie stehen den Erfinderinnen und Erfindern der Hochschule als
Erfindervergiitung 30 % der Verwertungseinnahmen zu.

Im Ubrigen werden mit den Verwertungseinnahmen die angefallenen Kosten wie
Schutzrechtskosten, Kosten des Dienstleisters und ggf. Provisionen gedeckt.
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